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Streszczenie: W pracy przedstawiono aspekty prawne zwiazane z procedura uzyskania patentu
przed Urzgdem Patentowym RP. Praca obejmuje podstawowe aspekty merytoryczne, nowosc,
poziom wynalazczy oraz przemystowa stosowalno$¢, niezbedne dla wtasciwego zrozumienia
pojecia wynalazku i pézniejszego postgpowania przed Urzedem Patentowym RP (stan prawny
na 30 wrzesnia 2022 roku). W dalszej czeSci praca porusza kwestie proceduralne zwigzane
z ubieganiem si¢ o patent.
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THE ROAD TO A PATENT - PROCEEDINGS BEFORE THE
PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

Summary: The work presents the legal aspects of the procedure for obtaining a patent before
the Polish Patent Office. The work covers the basic substantive aspects, novelty, inventive step
and industrial applicability, necessary for a proper understanding of the concept of invention
and subsequent proceedings before the Polish Patent Office (legal status as of Sept. 30, 2022).
The paper then addresses the procedural issues involved in applying for a patent.
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1. Wstep

Patenty obowigzujagce w Polsce sa udzielane migdzy innymi przez Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Dziatalno§¢ Urzedu Patentowego RP i patenty
udzielone przez ten Urzad podlegaja rezimowi ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku
Prawo wlasnos$ci przemystowej [1]. Urzad Patentowy RP jest centralnym organem
administracji rzagdowej wlasciwym w sprawach z zakresu wilasnosci przemystowej
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(Art. 259 PWP) [1]. Orzekaja w nim niezalezni eksperci, ktérzy co do zasady
podlegaja tylko ustawom (Art. 269 ust. 1 PWP) [1]. Do ich zakresu kompetencji
nalezy wydawanie decyzji o udzieleniu bagdZ o odmowie udzielenia patentu na
wynalazek.

Inng droga do uzyskania patentu wigzacego w Polsce jest procedura przed
Europejskim Urzedem Patentowym. Patent na wynalazek daje jego wtascicielowi
prawo do wytacznego korzystania z wynalazku w spos6b zarobkowy lub zawodowy
na catlym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 63 ust.1 PWP) [1]. Wiasciciel
patentu moze zakaza¢ osobom nie majacym jego zgody wytwarzania, uzywania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania lub sktadowania produktéw
bedacych przedmiotem wynalazku, eksportowania lub importowania ich do tych
celow (Art. 66 ust. 1 pkt. 1 PWP) [1]. Rowniez w przypadku sposobéw objetych
patentami uprawnieni maja szerokie spektrum uprawnien zakazowych, ktére
obejmuja mozliwo$¢ zakazania stosowania sposobu bedacego przedmiotem
wynalazku, a takze uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania
lub skladowania produktéw otrzymywanych bezposrednio takim sposobem,
eksportowania lub importowania ich do wymienionych powyzej celéw (Art. 66 ust. 1
pkt. 2 PWP) [1].

Wtasciciel patentu uzyskuje wiec monopol na zarobkowe lub zawodowe korzystanie
z zdefiniowanego w patencie rozwigzania technicznego — wynalazku. W praktyce
wymienione powyzej uprawienia zakazowe daja wlascicielowi patentu znaczaca
przewage nad konkurencja.

Patent jest przedmiotem majgtkowym, ktéry moze stanowi¢ o wartosci
przedsigbiorstwa. Jest to prawo majatkowe wchodzace w sktad przedsigbiorstwa
i moggce stanowi¢ sktadnik mienia. Patent moze by¢ dziedziczony, a takze obcigzany
ograniczonymi prawami rzeczowymi, przyktadowo zastawem [3].

Co wigcej portfolio patentowe moze by¢ bezposrednim wskazaniem, zZe jego
wlascicielem jest przedsigbiorstwo innowacyjne, opracowujace wlasne rozwigzania
i ukierunkowane na rozwdj. Taka ocena jest szczegdlnie wazna w dzisiejszej
gospodarce, ktérej nieodtagczng czescig sg badania i rozwo;.

W ujeciu statystycznym, biorgc pod uwage stan na 31 grudnia 2021 roku, w Polsce
obowigzywato 19 727 patentow na wynalazki oraz 93 364 uprawomocnionych
w Polsce patentow europejskich [4]. W 2021 roku do Urzedu Patentowego RP
zgloszono 3488 wynalazkow[4]. Natomiast w skali Europejskiego Urzedu
Patentowego zgloszen patentowych w 2021 roku byto 188 600 [5]. Z kolei wedtug
raportu przygotowanego przez Europejski Urzad Patentowy oraz Urzad Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, branze intensywnie korzystajace z praw
wlasnosci intelektualnej, w tym z ochrony patentowej, wygenerowaty w latach 2017-
2019 47,1% PKB Unii Europejskiej [6]. Dane statystyczne Swiadcza o niestabnacej
popularno$ci i duzym znaczeniu ochrony patentowej.

Celem artykutu jest przedstawienie kluczowych informacji o patentach udzielanych
przez Urzad Patentowy RP na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo
wlasno$ci przemystowej, a takze zarysowanie postepowania przed Urzgedem
Patentowym RP.
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2. Wynalazek

W ustawie PWP wynalazek nie posiada definicji. Podobnie w piSmiennictwie
wynalazek nie jest definiowany. Do okreslenia wynalazku powszechnie wykorzystuje
si¢ tak zwane przestanki zdolnosci patentowej. Bazowym przepisem jest art. 24 PWP,
wedlug ktérego patenty sg udzielane — bez wzgledu na dziedzing techniki — na
wynalazki, ktére sa nowe, posiadajg poziom wynalazczy i nadajg sie¢ do
przemystowego stosowania. Z brzmienia tego przepisu wprost wynikajg nastepujace
przestanki zdolno$ci patentowej: techniczny charakter, nowos¢, poziom wynalazczy
i przemystowa stosowalno$¢.

Takie okreSlenie wynalazku nie budzi kontrowersji i jest rozpowszechnione
w doktrynie. PiSmiennictwo omawiajac art. 24 wskazuje, ze obecnie obowigzujaca
ustawa, tak jak ustawy poprzedzajace, nie zawiera definicji wynalazku, ale odnosi si¢
do wynalazku posiadajacego zdolno$¢ patentowa [3]°. Mozna przyjaé, ze jest to
norma réwniez  w zagranicznych  ustawodawstwach oraz = konwencjach
migdzynarodowych [7]*. Natomiast w orzecznictwie sgdowoadministrtacyjnym
pojawiaja si¢ definicje wynalazku. W takich przypadkach sady administracyjne
przyjmuja, ze wynalazkiem jest "rozwigzanie jakiegos problemu przy postuzeniu sig
zdatnymi do opanowania sitami przyrody dla osiggniecia przyczynowo
przewidywalnego rezultatu lezgcego poza sferq intelektualnego oddziatywania
cztowieka'”.

Przy braku normatywnej definicji wynalazku ustawa wprowadza rdwniez dwie grupy
rozwigzan, ktére zostaly wylaczone od mozliwosci udzielenia na nie ochrony
patentowej. W art. 28 PWP opisane s3 rozwigzania, ktérych nie uznaje si¢ za
wynalazki, za§ w art. 29 PWP ujete sa rozwigzania, na ktdre nie udziela si¢ patentow.
Brak definicji wynalazku i koncentracja na przestankach zdolnosci patentowej
skutkuje tym, ze ocena tych przestanek znajduje si¢ w centrum postepowania
prowadzonego przez Urzad Patentowy RP. Ich ocena bezposrednio przektada sie¢ na
decyzje Urzedu Patentowego RP — udzielajacg patentu badz odmawiajaca jego
udzielenia.

Techniczny charakter

Przestanka technicznego charakteru nie jest wyrazona wprost w ustawie, a jest
interpretowana ze stow ,bez wzgledu na dziedzing techniki” zawartych
w art. 24 PWP. Pomimo tego ta cecha jest bezposrednio zwigzana ze zdolnoscig
patentowa wynalazku i jest uznawana za niezbedna do uznania rozwigzania za
wynalazek. W praktyce Urzedu Patentowego RP weryfikacja tej przestanki jest
pierwszym kryterium uznania przedmiotu zgtoszenia za wynalazek, a dopiero pdzniej
nastepuje ocena nowosci, poziomu wynalazczego i przemystowej stosowalnosci [9].
Technika, a takze dziedziny techniki nie sa réwniez zdefiniowane w ustawie.
Zagadnienie technicznego charakteru jest wiec szeroko omawiane w pismiennictwie

3 }.. Zelechowski, Komentarz do art. 67 PWP, [w:] £. Zelechowski (red.), Komentarze Prawa
Prywatnego Tom VIIIA Prawo wlasnosci przemystowej Komentarz, Warszawa 2022, s. 596

4 P. Kostanski, G. Jyz [w:] J. Sienczylo-Chlabicz (red.), Prawo wlasnosci przemystowej
Komentarz, Warszawa 2020, s. 137

3 por. wyr. WSA w Warszawie z 18.5.2005 r., VI SA/Wa 2059/04, Legalis, oraz z 16.4.2010r.,
VI SA/Wa 15/10, Legalis.
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i orzecznictwie. Za technike¢ przyjmuje si¢ strefe dziatalnosci ludzkiej pozwalajaca na
stworzenie §rodkdw i sposobow, przy pomocy ktérych czlowiek moze oddziatywac
na materic i przez to zaspakajaé swoje potrzeby!. W dobie licznych zmian
w przemyS$le i ewaluowania nawet stownikowych definicji pojecia techniki,
bezsporne pozostaje, ze charakteru technicznego nie ma dziatalno$¢ artystyczna, czy
czysto teoretyczna. Przyjmuje sie rOwniez, ze rozwigzanie probleméw wylacznie
intelektualnych, wytacznie logicznych, czy czysto matematycznych lezy poza strefg
techniki®.

Mozna jednak przyja¢, ze przeslanka technicznego charakteru wymaga, aby
wynalazek oddziatywal na materie, czy byt wprost wytworem materialnym.
Problematyka oceny przestanki technicznego charakteru jest rzadko kiedy spotykana
przy zgtoszeniach dotyczacych rozwigzah inzynierii mechanicznej. Wszelkie
maszyny i urzadzenia, a takze wytwory materialne s3 uznawane ze spelniajace
przestanke¢ technicznego charakteru. Kontrowersje i dyskusje na tym polu powstaja
bardzo czg¢sto w przypadku wynalazkéw realizowanych przy pomocy komputera (tak
zwane wynalazki wspomagane komputerowo), czy w dziedzinach zwigzanych
z cyfrowym przetwarzaniem sygnalow.

Nowos¢

Nowos¢ nie jest oceniania abstrakcyjnie, ale na tle wczes$niej ujawnionych rozwigzan
i informacji. T¢ przestanke ocenia si¢ w odniesieniu do stanu techniki wedlug daty
pierwszenstwa do uzyskania patentu, a wigc w wielu przypadkach wedlug daty
zgtoszenia wynalazku.

Art. 25 ust. | PWP wskazuje, ze wynalazek uwaza si¢ za nowy, jesli nie jest on cz¢sécia
stanu techniki. Wynalazek powinien by¢ nowy w skali §wiatowej, a zgloszone do
ochrony rozwigzanie nie moze zosta¢ wczesniej ujawnione gdziekolwiek na $wiecie
[9]. Art. 25 ust. 2 PWP definiuje stan techniki, wskazujac, ze pod tym poje¢ciem nalezy
rozumie¢ wszystko, co zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie
pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
Sposob.

Stan techniki jest pojeciem bardzo szerokim. Ujete w ustawie formy udostgpniania do
wiadomosci powszechnej sa tylko przyktadowe. Kazda forma ujawnienia, niezaleznie
od formy i celu ujawniania, bedzie stanowi¢ stan techniki. Wcze$niejsze stosowanie
rozwigzania technicznego czy jego sprzedaz wchodza w zakres stanu techniki.
Podobnie publikacje artykuldéw naukowych, publikacje reklamowe, a takze
prezentacje 1wystagpienia na konferencjach naukowych, badZz branzowych.
Ujawnione podczas tego rodzaju wystapien informacje beda stanowity stan techniki
wlasciwy dla oceny nowos$ci wynalazku.

Warunkiem jest jednak, aby ujawnienie informacji technicznych bylo powszechne
i bylo kierowane do niczym nieograniczonego kregu odbiorcdw. Ujawnienie moze
nastgpi¢ w rzadko uzywanym jezyku oraz w egzotycznym panstwie. Nie jest rOwniez
wymagane, aby ktokolwiek wczes$niej zapoznat si¢ z dokumentami stanowigcymi stan
techniki, a czesto ujawniajgcymi i opisujgcymi rozwigzanie. Wystarczajace jest, ze
krag odbiorcéw miat takg mozliwos¢.

Na tym gruncie, aby zapobiec nawet niezamierzonemu ujawnieniu rozwigzania, ktére
ma by¢ przedmiotem pdzniejszego zgloszenia patentowego, nalezy zabezpieczac si¢
umowami badz postanowieniami umownymi o zachowaniu poufnosci. W zaleznosci
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od okolicznodci takie umowy pozwalaja miedzy innymi prowadzi¢ konsultacje
techniczne badz badania z wyspecjalizowanymi podmiotami badawczymi bez ryzyka
szkodzacego nowosci ujawnienia wynalazku.

Podczas oceny nowosci uwzglednia si¢ rowniez informacje zawarte w zgtoszeniach
wynalazkéw lub  wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego
pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich
ogtoszenia w spos6b okreslony w ustawie [1]. Sg to wigc zgloszenia, ktére zostaty
zgtoszone do ochrony w Urzedzie Patentowym RP, ale nie zostaly jeszcze
opublikowane i udostepnione do powszechnej wiadomosci.

Dokonujac oceny nowos$ci poréwnuje sie zgloszone do ochrony rozwigzanie
z jednym, konkretnym dokumentem wybranym ze stanu techniki. W doktrynie
i orzecznictwie utrwalony jest poglad, ze rozwigzanie uwaza si¢ za nowe, jesli rozni
si¢ nawet w nieistotny sposdb od rozwigzan skladajacych si¢ na stan techniki.
Za rozwigzanie podwazajace nowos¢ uwaza si¢ przez to wezesniejsze rozwigzanie ze
stanu techniki ujawniajace wszystkie cechy techniczne konstytuujace zgtoszony
wynalazek. Podstawowe 1iniezbedne cechy wynalazku s3 umieszczone
w niezaleznym zastrzezeniu patentowym (zwykle pierwsze zastrzezenie patentowe).
Jezeli mozna wykazaé, ze wszystkie cechy techniczne ujgte w niezaleznym
zastrzezeniu patentowym znane sg z jednego ujawnienia (z jednego dokumentu) ze
stanu techniki, rozwigzanie nie speinia przestanki nowosci. Jak podkresla si¢
w piSmiennictwie, opierajac si¢ na orzecznictwie Urzedu Patentowego RP:

,»brak nowosci musi dotyczy¢ catego zgtoszonego rozwigzania. Nie jest wystarczajgce
wskazanie, ze niektore sposrod elementow rozwiqgzania sq znane w stanie techniki.
Fakt, ze poszczegdlne srodki techniczne uzyte do realizacji danego rozwigzania sq
znane, nie przesqdza jeszcze o braku zdolnosci patentowej, poniewaz wzajemne
polqczenie tych znanych srodkow technicznych moze stanowic rozwigzanie techniczne
nowe i nieoczywiste [...].”[8].

Poziom wynalazczy

Zgodnie z art. 26 PWP wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy,
jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu techniki.
Stan techniki przy ocenie poziomu wynalazczego rozumie si¢ tak samo jak przy
ocenie nowosci wynalazku. Wyjatek dotyczy informacji zawartych w zgtoszeniach
wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, ktére nie zostaly jeszcze opublikowane®.
Te rozwigzania nie wchodzg w zakres stanu techniki dla oceny poziomu
wynalazczego. Przestanka poziomu wynalazczego jest czesto okreslana jako
nieoczywisto$¢ rozwigzania, czy tez jako ,,doniosto$¢ innowacyjna” [8]. Okresleniem
,-nieoczywisto$ci” postugiwata si¢ ustawa o wynalazczosci (Ustawa z dnia 19
pazdziernika 1972 r. o wynalazczo$ci, art. 10, obowiazujaca do 22 sierpnia 2001
roku.). Zmiana nieoczywistoSci na poziom wynalazczy jest wylacznie
terminologiczna, co umozliwia wykorzystywanie przy interpretacji wskazéwek
wypracowanych na gruncie poprzednio obowigzujacej ustawy.

Oceny poziomu wynalazczego dokonuje si¢ z punktu widzenia modelowego,
hipotetycznego znawcy. Uwaza si¢, ze znawcag jest osoba posiadajgca bardzo duza
wiedze w obszarze techniki, w ktérym jest biegta. Jednak znawca nie ma zdolnosci

6 Art. 25 ust. 3 PWP
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kreatywnego i tworczego rozwigzywania probleméw, ktére wystepuja w tej
dziedzinie techniki. Modelowy znawca z wlasnej inicjatywy nie tgczy réznych
dokumentéw i ujawnien. Moze polaczy¢ w jedno rézne rozwigzania, o ile zostato to
w nich zasugerowane i wynika ze zwyklego, logicznego rozumowania.

Podczas dokonywania oceny poziomu wynalazczego, odmiennie niz przy ocenie
nowosci, dopuszczalne jest taczenie dokumentéw ze stanu techniki, a takze tgczenie
dokumentéw ze stanu techniki z wiedzg og6lna.

Mozliwa jest sytuacja, w ktérej zgtoszone do ochrony rozwigzanie jest nowe, ale
wynika w sposdb oczywisty z dokumentéw ze stanu techniki. W takim przypadku
dojscie do zglaszanego rozwigzania powinno by¢ dla znawcy latwe i narzucaé si¢
samo przez si¢. Ponadto uznaje si¢, ze do rozwigzan oczywistych znawca dochodzi
w sposdb rutynowy. Rozwigzania nieoczywiste to rozwigzania wymagajace wysitku
tworczego, a ich osiggnigcie wymaga znacznego nakladu pracy i przezwyci¢zenia
trudno$ci. O poziomie wynalazczym $wiadczy rdwniez okolicznos$¢, gdy rozwigzanie
okazuje si¢ zaskakujace dla znawcy i r6zni si¢ od znanych rozwigzan osiggnietymi
efektami i srodkami technicznymi [8].

Ocena poziomu wynalazczego ze swojej natury jest subiektywna. Z tego powodu do
jej obiektywnej oceny zostalo wypracowane migdzy innymi podejscie problem-
rozwigzanie’. Tej oceny dokonuje si¢ po pierwsze wskazujgc najblizszy stan techniki,
to jest jeden dokument, ktéry stanowi najbardziej obiecujacy punkt do dojscia do
zglaszanego rozwigzania. Zwykle sa to rozwigzania zblizone, a nawet poruszajace to
samo zagadnienie techniczne. Kolejnym krokiem jest ustalenie obiektywnego
problemu technicznego wymagajacego rozwigzania, przy czym moze on polegaé
nawet na alternatywnym rozwigzaniu problemu juz rozwigzanego. Ponadto problem
techniczny nie powinien ujawniaé, sugerowac ani ,,podpowiada¢” zgloszonego
rozwigzania. W trzecim kroku bada si¢ czy rozwigzanie problemu technicznego, a
wiec dojscie do zgloszonego rozwigzania jest oczywiste i wprost nasuwajace si¢
znawcy. Jezeli rozwigzanie jest oczywiste mozna stwierdzi¢, ze znawca doszediby do
rozwigzania zwyklymi, typowymi $rodkami przy normalnym wnioskowaniu. Nie
wystarcza stwierdzi¢, ze znawca jedynie mogtby dojs¢ do tego rozwigzania [8]. Jezeli
rozwigzanie nie jest oczywiste dla znawcy to spetnia przestanke poziomu
wynalazczego.

Przemystowa stosowalno$¢

Nastepng przestanka, ktdrg musi spelni¢ wynalazek jest wymdg przemyslowej
stosowalnoéci. Jest on okreslony w art. 27 PWP, zgodnie z ktérym wynalazek
uwazany jest za nadajacy si¢ do przemystowego stosowania, jezeli wedlug wynalazku
moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany sposéb, w rozumieniu
technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa.
Ta przestanka ma stuzy¢ do oceny czy wynalazek moze sluzy¢ zaspokojeniu
praktycznych potrzeb 1 osiagnigcia powtarzalnego rezultatu. Przemystowej
stosowalno$ci, w rozumieniu ustawy Prawo wilasnosci przemystowej, nie maja
rozwigzania indywidualne, takie ktérych nie mozna zastosowaé w podobnych
okoliczno$ciach. Powtarzalno$¢ rozwigzania powinna by¢ mozliwa do osiagnigcia

7 Por. Europejski Urzad Patentowy, Guidelines for Examination, G-VIL5, Guidelines for
Examination, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm,
12.10.2022
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bez rozwigzywania dodatkowych problemdéw technicznych, czy prac o zakresie
wigkszym niz prosta adaptacja badz dostosowanie. Ujawnienie wynalazku
w zgloszeniu musi by¢ wigc kompletne.
W wymogu przemystowej stosowalno$ci miesci si¢ tez konieczno$¢ wilasciwego
ujawnienia i przedstawienia zgloszonego do ochrony rozwiagzania. Musi ono by¢ tak
opisane, aby znawca mogt je powtérzy¢ bez wtasnego wktadu tworczego.
W literaturze [8] wskazuje sie, ze aby rozwigzanie charakteryzowalo si¢ przemystowsa
stosowalnoscig musi spetnia¢ wymogi:

- zupelosci (kompletnosci),

- nadawania si¢ do uzytku,

- powtarzalnoSci rezultatu stosowania wynalazku i
nalezytego ujawnienia wynalazku.
Konieczno$¢ spelnienia wymogu przemystowej stosowalnosci powoduje, ze nie
mozna uzyska¢ ochrony patentowej na rozwigzania bedace koncepcjami, czy
pomystami. Zwykle celu okreslonego w pomystach nie mozna zrealizowaé bez
dodatkowych prac badawczo-rozwojowych.

Wylaczenia z ochrony patentowej

Spod ochrony patentowej wylaczone sg dwie grupy rozwigzan. Pierwsza z nich
zdefiniowana jest w art. 28 PWP i sa to rozwiazania, ktérych nie uznaje si¢
za wynalazki. Druga z nich jest okreslona w art. 29 PWP i sg to rozwigzania, na ktére
nie udziela si¢ patentéw, pomimo tego, ze sg co do zasady wynalazkami.

Za wynalazki nie uwaza si¢ odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych,
wytworOw o charakterze jedynie estetycznym, schematdéw, zasad i metod
przeprowadzania procesOw myslowych, rozgrywania gier lub prowadzenia
dziatalnosci  gospodarczej, wytwordw lub sposobdw, ktérych mozliwosé
wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu
spodziewanego przez zglaszajacego w Swietle powszechnie przyjetych i uznanych
zasad nauki, a takze programéw komputerowych i przedstawienia informacji. Na tej
zasadzie wylaczono migdzy innymi ochron¢ perpetuum mobile, jako rozwigzania
ktére nie przyniesie skutku w Swietle powszechnie przyjetych zasad nauki.
Zauwazy¢ trzeba, ze wylacznie z art. 28 PWP dotyczy wigkszodci rozwigzan
(za wyjatkiem rozwigzan niemozliwych do udowodnienia w $wietle zasad nauki)
rozumianych ,jako takie”. Nie ma wiec przeszkdd, aby metody matematyczne,
programy komputerowe 1aczy¢ z rozwigzaniami oddzialujacymi na materig, a wiec
z rozwigzaniami technicznymi. Mozliwo$¢ takiego rozumienia rozwigzan, ktérych
nie uwaza si¢ za wynalazki w polskiej ustawie jest do§¢ mioda. Zostata wprowadzona
w 2019 roku, a weszta w zycie lutym 2020 roku.

Natomiast patentdw nie udziela si¢ na: wynalazki, ktérych wykorzystywanie bytoby
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; odmiany roslin lub rasy
zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat, a takze
wytwory uzyskiwane takimi sposobami; sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami
chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach
lub zwierzetach.
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Postepowanie przed Urzedem Patentowym RP

Przedstawione przestanki zdolnoS$ci patentowej stoja w centrum postgpowania przed
Urzedem Patentowym RP. Procedura przed Urzedem Patentowym RP inicjowana jest
zgtoszeniem wynalazku. Zgloszenia wynalazku mozna dokona¢ w kazdym czasie, ale
pod warunkiem, ze rozwigzanie jest wystarczajagco dopracowane (wymog
przemystowej stosowalnos$ci) oraz nie zostalo wczes$niej ujawnione (wczesniejsze
ujawnienie w sposOb oczywisty podwazy nowos¢). Zgtoszen mozna dokonywac
w formie elektronicznej.

Zgtoszenie wynalazku® powinno obejmowaé:

- podanie zawierajagce oznaczenie zglaszajacego, okreSlenie przedmiotu
zgloszenia oraz wniosek o udzielenie patentu;

- opis wynalazku ujawniajacy jego istote;

- zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe;

- skrét opisu.

Zgloszenie moze zawiera¢ rysunki jezeli ulatwiaja one zrozumienie wynalazku.
Ujecie rysunkdw w zgloszeniu jest obligatoryjne jezeli sg one niezbgdne
do zrozumienia wynalazku.

Opis wynalazku®, powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby
znawca mogt ten wynalazek urzeczywistni¢. Upraszczajac opis wynalazku powinien
wigc umozliwia¢ zrozumienie wynalazku zwyklemu inzynierowi zaznajomionemu z
branza, ktorej dotyczy zgtoszenie. W opisie wynalazku powinny si¢ znalez¢ rowniez:

- tytul, odpowiadajacy przedmiotowi wynalazku,

- okreslenie dziedziny techniki, ktérej wynalazek dotyczy,

- znany zglaszajacemu stan techniki,

- problem techniczny do rozwigzania,

- przedstawienie w sposob szczegblowy przedmiotu rozwigzania, z objasnieniem
figur rysunkéw, jezeli zgloszenie zawiera rysunki i przyktadem lub przyktadami
realizacji badz stosowania wynalazku.

Osobng czeScig zgloszenia sg zastrzezenia patentowe. Okre$lajg one zastrzegany
wynalazek i zakres zadanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwigzania.
Ustawa PWP wskazuje, ze w zastrzezeniach patentowych cechy techniczne powinny
odnosi¢ si¢ do sktadu lub struktury wytworu, czynnosci oraz $rodkdéw technicznych
sposobu, budowy lub zwigzkdw konstrukcyjnych wurzadzenia badZz nowego
zastosowania znanego wytworu. Zastrzezenia patentowe powinny by¢ jasne i zwi¢zte,
poparte opisem wynalazku, a co wigcej ujete w jednym zdaniu lub réwnowazniku
zdania. W zastrzezeniach patentowych mozna wyrdzni¢ zastrzezenia niezalezne,
przedstawiajace podstawowy, bazowy wariant wynalazku z ujeciem jego wszystkich
niezbednych cech oraz zastrzezenia zalezne, przedstawiajgce warianty podstawowego
rozwigzania lub precyzujace cechy z zastrzezenia niezaleznego. Ze wzgledu na
wymogi ustawowe opis wynalazku i zastrzezenia patentowe tworza jedna, powigzang
ze sobg catos¢.

W praktyce przygotowanie zastrzezen patentowych wymaga znaczacego naktadu
pracy. W razie sporu o naruszenie patentu, zastrzezenia patentowe okreslaja zakres

8 Art. 31 PWP
° Art. 33 PWP
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patentu'®, a wigc to jak szeroko chroniony jest wynalazek. Opis wynalazku i rysunki
moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych.

Ujecie niezbednych cech rozwiazania w jednym zdaniu, a w dodatku rozsadne
wyposrodkowanie redakcji zastrzezenia patentowego pomiedzy z jednej strony
wlasciwym ujawnieniem cech wynalazku, a z drugiej strony mozliwie szerokim
i dajacym dobrg ochrong zakresem ochrony jest wymagajacym zadaniem.

Zakaz dodatkowych uzupelnien

W postepowaniu przed Urzedem Patentowym RP data zgtoszenia jest kluczowa.
Jak stanowi art. 37 PWP do czasu wydania przez Urzad Patentowy decyzji ostatecznej
w sprawie udzielenia patentu zgtaszajacy moze wprowadzaé uzupelnienia i poprawki
do zgloszenia wynalazku, ktére nie mogg wykraczaé poza to, co zostato ujawnione
w dniu dokonania zgloszenia jako przedmiot rozwigzania w opisie zgloszeniowym
wynalazku obejmujagcym opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki.
Przytoczony przepis jest rozumiany w taki sposdb, ze po zgloszeniu nie mozna
dodatkowo uzupetni¢ opisu wynalazku, badz zastrzezen patentowych. Jakiekolwiek
wprowadzane zmiany badZ poprawki musza opiera¢ si¢ o dokumentacje¢ zgtoszeniowa
z dnia zgloszenia. Konsekwencja tego jest, ze nieprawidlowo przygotowane
zgloszenie moze zniweczy¢ szanse na uzyskanie monopolu na rozwiazanie techniczne
— wynalazek. PdZniejsze uzupetnienia merytoryczne nie sg juz mozliwe. Szczegdlna
uwage nalezy potozy¢ na to, aby dokumentacja zgtoszeniowa byla kompletna
i wlasciwie przygotowana.

Publikacja zgloszenia

Urzad Patentowy RP ujawnia informacj¢ z zgtoszeniu wynalazku zwykle po uplywie
18 miesigcy od daty zgloszenia!! (badz tzw. daty pierwszefistwa, innego
wczedniejszego zgloszenia tego samego rozwigzania). Do tego czasu wiedzg
o zgloszeniu ma wylacznie zglaszajacy oraz Urzad Patentowy RP. Osoby trzecie nie
maja ani wiedzy do zgloszeniu, ani dost¢pu do dokumentacji zgtoszeniowej, chyba ze
te informacje zostang ujawnione przez samego zgtaszajacego.

Wczeéniejsza publikacja zgtoszenia mozliwa jest jedynie na wniosek'? zglaszajacego.
Takie wnioski sg skladane najcze$ciej, gdy priorytetem jest szybkie uzyskanie
patentu.

Rozpatrywanie zgloszenia wynalazku

Urzad Patentowy RP rozpatrujac zgloszenie nie jest uprawniony do wprowadzania do
niego zmian i poprawek, wykraczajacych poza usunigcie oczywistych pomytek
lub bledéw jezykowych!s.

Pierwszej oceny zgloszenia wynalazku Urzad Patentowy RP dokonuje w ciggu
dziewieciu miesiecy od daty zgloszenia. Jest to ocena wstepna i nie wigzaca Urzedu
podczas dalszego rozpatrywania zgloszenia. W tym terminie Urzad sporzadza'*

10 Art. 63 ust. 2 PWP
1T Art. 43 ust. 1 PWP
12 Art. 43 ust. 2 PWP
13 Art. 46 ust. 3 PWP
14 Art. 47 ust. | PWP
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sprawozdanie o stanie techniki, obejmujace wykaz wczesniejszych publikacji (w tym
zwykle literatury patentowej), ktére bedg brane pod uwage przy ocenie zgtoszonego
wynalazku oraz wstepng oceng'® dotyczaca spelnienia przestanek zdolnosci
patentowej, Urzad ocenia wigc wstepnie czy rozwiazanie ma charakter technicznych,
jest nowe i ma poziom wynalazczy i1 nadaje si¢ do przemystowego stosowania.
Udostepnienie wstepnej oceny osobom trzecim przed publikacjg zgloszenia jest
niedopuszczalne. Sprawozdanie o stanie techniki i wstepna ocena stanowig wiec
dokumenty pozwalajace oszacowac szanse na uzyskanie patentu. W razie negatywne;j
oceny pozwalaja one na wycofanie zgloszenia przed jego publikacjg. Natomiast
w razie pozytywnej oceny umozliwiajg zaplanowanie dalszej strategii ochrony,
o ile zgtaszajacy rozwaza zgloszenia i ochrong poza terytorium Polski.

W dalszym toku postgpowania, Urzad Patentowy RP, rozpatrujac zgloszenie
i sprawdzajac, czy rozwigzanie spelnia przestanki zdolno$ci patentowej, prowadzi
korespondencje ze zgtaszajagcym. W sprawach merytorycznych jej podstawe stanowi
art. 46 ust. 1 PWP, a takze art. 49 ust. 2 PWP. Pod rygorem umorzenia postgpowania
zgloszeniowego Urzad Patentowy RP moze wzywaé¢ do nadestania dokumentéw
i wyjasnien dotyczacych zgloszenia, wprowadzenia okreslonych poprawek lub
uzupetnien w dokumentacji zgloszenia, a takze do nadestania rysunkéw, ktére nie sa
niezbedne do zrozumienia wynalazku, jezeli jest to potrzebne dla nalezytego
przedstawienia wynalazku lub konieczne z innych wzgledow. Przed wydaniem
decyzji odmawiajacej udzielania patentu Urzad wyznacza zgtaszajacemu termin do
zajecia stanowiska co do zebranych dowodéw i materiatéw mogacych $wiadczy¢
o istnieniu przeszkéd do uzyskania patentu. Dla odpowiedzi na wezwanie, dla
polskich podmiotéw, urzad wyznacza zwykle jednomiesi¢czny termin na odpowiedz.
Sam Urzad rozpatrujac zgloszenie nie jest zwigzany zadnymi terminami, w tym
terminami rozpatrywania spraw wyznaczonymi przez Kodeks Postepowania
Administracyjnego.

Urzad Patentowy RP odmawia'® udzielenia patentu jezeli nie zostaly spelnione
warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie zostat przedstawiony na
tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca moégt ten wynalazek urzeczywistni¢, lub
zastrzezenia patentowe nie okreslajg przedmiotu zadanej ochrony w sposéb jasny
i zwigzty lub nie sg w catosci poparte opisem wynalazku.

Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu patentu'’, jezeli zostaly spelnione
ustawowe warunki do jego uzyskania, a wiec przede wszystkim jezeli wynalazek jest
nowy, cechuje si¢ poziomem wynalazczym oraz nadaje si¢ do przemystowego
stosowania. Udzielenie patentu jest warunkowe. W celu uzyskania patentu nalezy
whnies$¢ oplate za pierwszy okres ochrony. Jezeli optata nie zostanie wniesiona Urzad
Patentowy stwierdza wygasni¢cie decyzji o udzieleniu patentu.

Udzielony patent Urzad wpisuje do rejestru patentowego oraz wydaje dla niego
dokument patentowy, w ktérym znajduje si¢ opis patentowy, z opisem wynalazku,
zastrzezeniami patentowymi i rysunkami. Opis patentowy jest publikowany przez
Urzad Patentowy, co roéwniez podlega optacie.

15 Art. 47 ust. 3 PWP
16 Art. 49 ust. 1 PWP
17 Art. 52 PWP
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3. Whnioski

Postgpowanie przed Urzedem Patentowym RP pod wzgledem merytorycznym
koncentruje si¢ na przestankach zdolno$ci patentowej: nowosci, poziomie
wynalazczym, przemystowej stosowalnosci. Przepisy proceduralne i postepowanie
przed Urzedem Patentowym RP zmierzajg do urzeczywistnienia tych przestanek
w zgloszeniu wynalazku.

Zgtoszenie wynalazku musi spetnia¢ rowniez wymogi formalne. W szczegdlnosci,
wlasciwe przygotowanie zastrzezen patentowych i opisu wynalazku uznaé trzeba za
krytyczne dla dalszego postgepowania przed Urzedem. Biedy popelnione na etapie
przygotowania zgloszenia moga by¢ nieodwracalne i uniemozliwi¢ uzyskanie
patentu. Pomoca w przygotowaniu dokumentacji zgloszeniowej i prowadzeniu
postepowania przed Urzedem Patentowym RP moga stuzy¢ rzecznicy patentowi,
ktérzy zgodnie z ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. 2021, poz. 944) $wiadcza pomoc w sprawach wlasnos$ci przemystowe;j,
polegajaca na pomocy prawnej i technicznej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy
rzecznik patentowy wystepuje w charakterze pelnomocnika w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym, sadami i organami orzekajagcymi w sprawach wlasnosci
przemystowej. Co wazne, rzecznik patentowy jest obowigzany zachowa¢ w tajemnicy
wszelkie informacje, ktére uzyskal w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
zawodowych. Rzecznika patentowego nie mozna zwolni¢ z obowigzku zachowania
tajemnicy zawodowej co do faktéw, o ktérych dowiedzial si¢, udzielajac pomocy
w sprawach wtasno$ci przemystowe;.
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