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SZANOWNI PANSTWO,

mamy przyjemno$¢ oddac do Paistwa ragk drugg juz publikacje zawierajgcg zbidr orzeczen
Urzedu Patentowego RP dziatajagcego w trybie postepowania spornego. Przedmiotowe
opracowanie jest kolejng inicjatywa podejmowang na rzecz transparentnosci funkcjono-
wania Urzedu Patentowego RP. W niniejszym zbiorze zawarto kilkanascie prawomocnych
decyzji dotyczacych wynalazkéw i wzoréw uzytkowych.

Postepowanie sporne stanowi ten element krajowego systemu ochrony praw wtasnosci
przemystowej, ktéry umozliwia stronom uzyskanie, w postepowaniu kontradyktoryjnym,
orzeczenia w przypadku wystapienia konfliktu intereséw, zagrozenia pozycji konkuren-
cyjnej, czy tez innych okolicznosci wymagajacych rozstrzygnieé. Sprawne, efektywne
i profesjonalne rozstrzyganie spraw spornych powstajgcych w zwigzku z korzystaniem
z udzielonych praw wytacznych jest jednym z kluczowych elementéw funkcjonowania
skutecznego systemu ochrony wtasnosci przemystowej.

Kolegia Orzekajgce ds. Spornych rozpatrujg wnioski o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia praw wytgcznych. Orzeczenia wydawane sg po przeprowadzeniu, zgodnie
z wtasciwymi przepisami ustawy Prawo wtasnosci przemystowe] oraz kodeksu postepo-
wania administracyjnego, szczegétowego postepowania dowodowego, przy aktywnym
udziale stron.

Zapraszamy do lektury, z wyrazami szacunku
w imieniu Departamentu Prawnego i Orzecznictwa

Aleksandra Jabtonska
dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa






Badanie nowosci
— art. 25 ust. 3 p.w.p.



Dziat A — Badanie nowosci — art. 25 ust. 3 p.w.p.

Sp. 371.2015

Decyzja UPRP z dn. 30 listopada 2016 r. (uniewazni¢ patent).

Podstawa prawna: art. 24 i 26 ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej z dnia
30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm.)
w zw. z art. 89 ust. 1 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 30 listopada 2016 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w sktadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Piotr Kalinowski
Ekspert - orzecznik Bolestaw Biatkowicz (spr.)
Asesor Witold Ciechanowski
Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. sprawy z wniosku D Sp. z o.0.
z siedziba w G o uniewaznienie patentu pt.: ,Zawor z gtowicg” nr PL(...) udzielonego
na rzecz T.K. zamieszkalego w W, na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117
ze zm.) w zwigzku z art. 89 ust. 1 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

orzeka:

1) uniewazni¢ patent pt.: ,,Zawor z glowicg” nr PL(...);
2) przyzna¢ D Sp. z o.0. z siedzibg w G od T.K. zamieszkalego w W kwote w wysokosci
x zI (sfownie: x zlotych) tytulem zwrotu kosztéw postepowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za po$rednictwem Urzedu Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie
trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 21 wrze$nia 2015 r. D Sp. z 0.0. z siedzibg w G wystapita do Urzedu Patentowe-
go RP dzialajacego w trybie postepowania spornego z wnioskiem o uniewaznienie pa-
tentu pt.: ,,Zawor z glowicg” nr PL(...) udzielonego na rzecz T.K. zamieszkatego w W,
z pierwszenstwem od dnia 1 czerwca 2007 r.

Swdj interes prawny wnioskodawca wywodzit z okolicznoéci, ze uprawniony wysto-
sowat do niego dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz w dniach 13 i 16 kwietnia 2015 r. wezwania,
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w ktdrych do zaprzestania naruszania spornego patentu pt.: ,,Zawor z glowicg” nr PL(...),
a nastepnie ztozyt w dniu 20 kwietnia 2015 r. do Sadu Okregowego w W (sygn. akt (...))
przeciwko wnioskodawcy pozew o zakazanie i zaplate w zwiazku z naruszaniem sporne-
go patentu przez wnioskodawce.

Na dowdd posiadania interesu prawnego w przedmiotowej sprawie wnioskodawca
przedlozyt nastepujace materialy:

- kopie pism uprawnionego z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 13 kwietnia 2015 r.

iz dnia 16 kwietnia 2015 r.,

- kopi¢ pozwu uprawnionego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Jako podstawe swojego zadania wnioskodawca wskazal przepisy art. 24, art. 25
iart. 26 ustawy Prawo wlasnos$ci przemystowej, podnoszac brak nowosci i brak poziomu
wynalazczego spornego patentu.

Na dowdd braku zdolnosci patentowej spornego wynalazku wnioskodawca przed-
tozyl, wraz z ttumaczeniami przysieglymi materiatéw obcojezycznych, nalezycie uwie-
rzytelnione:

- opis patentowy nr PL(...) z pierwszenstwem z dnia 25 maja 2007 r.,

- opis patentowy nr DE(...) opublikowany w dniu 5 sierpnia 1971 r.,

- opis patentowy nr US(...) opublikowany w dniu 12 sierpnia 1986 r.,

- opis patentowy nr US(...) opublikowany w dniu 5 listopada 1985 r.,

- opis patentowy nr US(...) opublikowany w dniu 15 lipca 1986 r.,

- opis patentowy nr EP(...) opublikowany w dniu 19 grudnia 2001 r.,

- opis patentowy nr EP(...) opublikowany w dniu 27 wrze$nia 2000 r.,

- opis patentowy nr DE(...) (jedynie oryginal opisu bez pierwszej strony),

- opis patentowy nr DE(...) opublikowany w dniu 23 czerwca 1994 r.

Ustosunkowujac si¢ do przedlozonych materiatéw, uprawniony w odpowiedzi
na wniosek (pismo z dnia 27 grudnia 2015 r.) stwierdzil, ze Zaden z przeciwstawionych
materialéw nie $wiadczy o braku zdolno$ci patentowej spornego wynalazku. Ponadto za-
réwno w odpowiedzi na wniosek, jak i w pismach z dnia 26 marca 2016 r., z dnia 8 lipca
2016 r. oraz na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. zakwestionowal prawidlowe umoco-
wanie pelnomocnikéw wnioskodawcy, twierdzac, iz nie figuruja oni na lisci rzecznikow
patentowych. W pismie z dnia 26 listopada 2016 r. (dor¢gczonym do Urzedu dnia 1 grud-
nia 2016 r.) uprawniony wnidst o odroczenie rozprawy w dniu 28 listopada 2016 r. powo-
tujac sie na swoje prawo do merytorycznego odniesienia si¢ do zarzutéw wnioskodawcy.
Na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. wnioskodawca podtrzymat wniosek o uniewaz-
nienie spornego patentu oraz dotychczasowg argumentacje.

Po szczegélowym rozpatrzeniu wszystkich materialéw dowodowych zgromadzo-
nych w przedmiotowej sprawie i dokltadnym, wszechstronnym wyjasnieniu w $wietle
art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego,

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.
W mysl art. 255 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy Prawo wlasnosci przemystowej sprawy

o uniewaznienie prawa z rejestracji rozpatruje Urzad Patentowy RP w trybie postepowa-
nia spornego.
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Whbrew zarzutom uprawnionego Kolegium uznalo umocowanie pelnomocnikéw
wnioskodawcy za prawidlowe, przy czym na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. ustalo-
no, ze figurujg oni na liscie rzecznikéw patentowych. Dodatkowo, petnomocnicy przed-
Yozyli o$wiadczenie wnioskodawcy z dnia 2 sierpnia 2016 r. (k. 444 akt Sp. 371.2016) po-
twierdzajace wszystkie czynnoséci dokonane w sprawie przez pelnomocnikéw. Ponadto,
Kolegium uznalo, Ze nie istnialy powody do odroczenia rozprawy w dniu 28 listopada
2016 r. poniewaz wniosek o odroczenie rozprawy zostal doreczony po rozprawie i po
wydaniu decyzji, dlatego Kolegium nie mialo mozliwosci ustosunkowania si¢ do tego
wniosku. Niezaleznie od tego nalezy stwierdzi¢, ze obecno$¢ stron na rozprawie nie byta
obowigzkowa, uprawniony zostat o jej terminie powiadomiony prawidlowo, przy czym
nie wykazal zaistnienia jakiejkolwiek przestanki odroczenia. Na marginesie, mozna za-
uwazy¢, Ze uprawniony mial czas na merytoryczne odniesienie si¢ do zarzutéw wniosko-
dawcy, gdyz od dnia doreczenia mu wniosku wraz z zalgcznikami w dniu 28 wrzesnia
2015 r. do zamknigcia rozprawy w dniu 28 listopada 2016 r. mineto 14 miesiecy.

Stosownie do przepisow art. 89 ust. 1 w zwigzku z art. 117 ust. 1 ustawy Prawo wla-
snosci przemystowej prawo z rejestracji wzoru przemystowego moze by¢ uniewaznione
na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny.

Przepisy ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej (a poprzednio - ustawy o wyna-
lazczosci) nie definiujg pojecia interesu prawnego. W postepowaniu spornym dotycza-
cym uniewaznienia patentu ma zatem zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., zgodnie z kto-
rym strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie,
albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu swoj interes prawny lub obowigzek. Kate-
goria interesu prawnego, na ktorej oparta jest legitymacja procesowa w postepowaniu
administracyjnym, nalezy do szeroko rozumianego prawa materialnego. Wykazanie
sie interesem prawnym polega na mozliwoséci zadania od organu administracji podje-
cia okreslonych czynnos$ci majacych na celu zrealizowanie interesu lub usuniecie zaist-
nialego zagrozenia. Interes prawny musi by¢ osobisty, wlasny, indywidualny, znajdujacy
swojg podstawe w przepisach prawa materialnego oraz potwierdzenie w okoliczno$ciach
faktycznych (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postepowania admini-
stracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 224). Interes prawny ma jednak nie zawsze
tylko taka osoba, ktorej praw i obowigzkow bezposrednio bedzie dotyczyla decyzja admi-
nistracyjna. O interesie prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a. mozna moéwic takze wtedy,
gdy istnieje zwigzek pomiedzy sferg indywidualnych praw lub obowigzkéw danej osoby,
a sprawg administracyjng, w ktérej moze nastapi¢ konkretyzacja tych praw i obowigz-
kéw. Interes prawny ma zatem m. in. podmiot zadajacy uniewaznienia prawa z patentu
(rejestracji), gdyz jego prawa osobiste lub majatkowe sa lub moga by¢ naruszone wykony-
waniem prawa z rejestracji.

W wyroku z dnia 5 lipca 2007r., sygn. II GSK 92/07, Naczelny Sad Administracyjny
stwierdzil co nastepuje.

Pojecie interesu prawnego w rozumieniu przepisow nie obowigzujgcej juz usta-
wy o wynalazczosci oraz ustawy Prawo wlasnosci przemystowej byto wielokrot-
nie przedmiotem wypowiedzi doktryny. W kontekscie zarzutow podniesionych
w skardze kasacyjnej i stanu faktycznego przyjetego za podstawe rozstrzygniecia
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Sgdu I instancji, warto w szczegélnosci zwroci¢ uwage na te z nich, ktére odnoszg
sig do podmiotow prowadzqgcych konkurencyjng dziatalno$é, w ramach ktorej za-
mierzajg korzystaé z wynalazku objetego patentem. W doktrynie juz pod rzgdem
ustawy o wynalazczosci z 1972 r. przyjmowano, Ze interes prawny w uniewaznieniu
patentu majq konkurenci uprawnionego z patentu, ktérzy zamierzajg wytwarzac
takie przedmioty lub stosowal takq technologie, jak opisana w dokumencie pa-
tentowym. W komentarzu do prawa wynalazczego (S. Sottysitiski, A. Szajkowski,
T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990, str. 315), powo-
tujgc sie na wezesniejszg prace A. Kopffa (A. Kopff, Prawo wynalazcze. Zagadnie-
nia wybrane. Warszawa 1978, str. 159), podzielony zostat poglgd, ze interes prawny
ma »...konkurent uprawnionego z patentu, ktory chce wytwarzac takie przedmioty
lub stosowal takq technologie, jak opisana w dokumencie patentowym...«. Takze
J. Bleszytiski i M. Staszkow w monografii Prawo autorskie i wynalazcze (Warszawa
1983, str. 363) wskazujg, ze interes prawny w uniewaznieniu patentu ma miedzy
innymi »...osoba, ktora jest zainteresowana przemystowym stosowaniem wyna-
lazku, o ktérym sqdzi, ze nie powinien zostaé opatentowany...«. Takie stanowisko
prezentowal rowniez J. Szwaja (System prawa wlasnosci intelektualnej, Prawo wy-
nalazcze, red. . Szwaja i A. Szajkowski, Wydawnictwo PAN 1990, t. 111, str. 412),
ktéry powotujgc sie na wezesniejszqg literature uwaza, Ze interes prawny ma takze
»...konkurent uprawnionego z patentu, ktory juz stosuje lub zamierza korzystaé
z wynalazku chronionego danym patentem«. Podobne stanowisko prezentowane
jest rowniez w doktrynie pod rzgdem ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej (por.
w szczegblnosci: A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2003,
str. 200-201).

W przedmiotowym postepowaniu wnioskodawca wprowadza do obrotu zawory,
w tym zawory zbliZone konstrukcjg do zaworu przedmiotowego, a zatem prawa oso-
biste i majgtkowe wnioskodawcy moga by¢ naruszane przez sporny patent. Ponadto,
uprawniony wystosowal do wnioskodawcy dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz w dniach 13
i 16 kwietnia 2015 r. wezwania do zaprzestania naruszania spornego patentu pt.: ,Za-
wor z glowicg” nr PL(...), a nastepnie ztozyt w dniu 20 kwietnia 2015 r. do Sadu Okre-
gowego w W (sygn. akt (...)) przeciwko wnioskodawcy pozew o zakazanie i zaptate
w zwigzku z naruszaniem spornego patentu przez wnioskodawce. W $wietle powy:z-
szego przystuguje mu interes prawny do wszczecia sprawy o uniewaznienie spornego
wzoru przemystowego.

Interes prawny wnioskodawcy potwierdzaja, zlozone przez niego do akt sprawy
na tg okoliczno$¢, - kopie pism uprawnionego z dnia 7 kwietnia 2015 r. oraz z dnia
13 kwietnia 2015 r. i z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz kopia pozwu uprawnionego z dnia
20 kwietnia 2015 r.

Definicja patentu zawarta w art. 24 powolanej ustawy stanowi, iz patenty sg udzielane
na wynalazki, ktére s3 nowe, posiadaja poziom wynalazczy i nadajg sie¢ do przemysto-
wego stosowania, bez wzgledu na dziedzine techniki. Zakres ochrony przedmiotowego
patentu okreslono w zastrzezeniu niezaleznym nr 1 z odpowiednio uzaleznionymi za-
strzezeniami zaleznymi 2-3 w sposob nastepujacy:
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»1. Zawor z glowica skladajacy si¢ z korpusu wyposazonego w kolnierz mocujacyiuszczel-
niajacy oraz korpusu glowicy z kolnierzem lub z gwintem potaczonych szczelnie,
znamienny tym, ze kotnierz (4) korpusu gltowicy (1) jest gabarytowo mniejszy od kot-
nierza (3) korpusu zaworu (2) typoszeregu zawordw wyposazonych w polaczenia
gwintowe (11) i kolnierzowe z otworami przelotowymi (5) rozmieszczonymi obwodo-
wo tak, ze pokrywaja si¢ z otworami (6) korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi
obwodowo na kotnierzu (3) korpusu (2) zaworu, przy czym otwory (5) na kolnierzu (4)
korpusu gltowicy (1) majg ksztalt korzystnie fasolki utworzonej w wyniku potaczenia
dwdch otwordéw o rdznych $rednicach.

2. Zawor wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze kolnierz (3) korpusu zaworu (2) ma odpo-
wiednio wigkszg $rednice pozwalajacg na wykonanie otwordw (7) montazowych ko-
rzystnie gwintowe rozmieszczone obwodowo lub na wykonanie ztacza (10) korzystnie
gwintowe na jego zewnetrznym obwodzie.

3. Zawér wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze kolnierz (3) korpusu zaworu (2)
ma ztgcze (10) korzystnie gwintowe na jego zewnetrznym obwodzie oraz zlgcze (11)
z gwintem zewnetrznym na korpusie glowicy (1) i gwintem wewnetrznym na kor-
pusie zaworu (2)”.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 p.w.p. zastrzeZenie niezalezne powinno przedstawia¢ ogot cech
zglaszanego wynalazku, a do przedstawienia wariantow wynalazku stuzg zastrzezenia
zalezne.

Wobec powyzszego, cechy okre§lone w zastrzezeniu niezaleznym spornego paten-
tu jako korzystne, tj. ,przy czym otwory (5) na kolnierzu (4) korpusu glowicy (1) maja
ksztalt korzystnie fasolki utworzonej w wyniku potaczenia dwdch otwordw o réznych
$rednicach”, nalezy uzna¢ za przedstawiajace (korzystne) warianty wynalazku, a wigc nie
nalezace do ogoétu cech zglaszanego wynalazku. Nalezy réwniez zauwazy¢, ze umiesz-
czone w nawiasach odnoséniki dotyczg jedynie przykladu wykonania wynalazku przed-
stawionego na rysunku.

Tak wigc zespdt cech zastrzezenia 1 podlegajacy ocenie zdolnosci patentowej stanowi
»Zawor z gtowica skladajacy sie z korpusu wyposazonego w kolnierz mocujacy i uszczel-
niajacy oraz korpusu glowicy z kolnierzem lub z gwintem polaczonych szczelnie, zna-
mienny tym, ze kolnierz korpusu gltowicy jest gabarytowo mniejszy od kotnierza korpu-
su zaworu typoszeregu zaworow wyposazonych w polaczenia gwintowe i kolnierzowe
z otworami przelotowymi rozmieszczonymi obwodowo tak, ze pokrywaja sie z otworami
korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo na kotnierzu korpusu zaworu”.

Nalezy zauwazy¢, ze zastrzezenie to okresla alternatywnie dwa rézne zawory pokaza-
ne na dwoch réznych rysunkach zaltaczonych do spornego opisu patentowego jako Fig. 1
i Fig.3.

Zawor przedstawiony na Fig. 1 to zawor z glowica skladajacy sie z korpusu wyposazo-
nego w kotnierz mocujacy i uszczelniajacy oraz korpusu gtowicy z kotnierzem potaczo-
nych szczelnie, znamienny tym, ze kotnierz korpusu glowicy jest gabarytowo mniejszy
od kolnierza korpusu zaworu wyposazonego w polaczenie kolnierzowe z otworami
przelotowymi rozmieszczonymi obwodowo tak, ze pokrywajg si¢ z otworami korzystnie
gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo na kotnierzu korpusu zaworu.
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Ponizej przedstawiono przyklad wykonania spornego wynalazku dotyczacy kon-
strukcji zaworu przedstawionego na Fig. 1, tj. zaworu z potaczeniem kolnierzowym.

Fig. 1

Zawor przedstawiony na Fig. 3 to zawdr z gtowica skladajacy si¢ z korpusu wyposazo-
nego w kolnierz mocujacy i uszczelniajacy z gwintem potaczonych szczelnie, w ktérym
kotnierz korpusu gltowicy jest gabarytowo mniejszy od kolnierza korpusu zaworu typo-
szeregu zaworow wyposazonych w polaczenia gwintowe.

Ponizej przedstawiono przyktad wykonania spornego wynalazku dotyczacy kon-
strukcji zaworu przedstawionego na Fig. 3, tj. zaworu z polaczeniem gwintowym.

Fig. 3

Rozwiazania nie uwaza si¢ za nowe, jedli jest czescig stanu techniki, zgodnie z art. 25
ust. 1 powolanej ustawy Prawo wlasnosci przemystowe;.

Stan techniki zostal zdefiniowany ust. 2 i 3 w art. 25 ustawy Prawo wlasnosci przemy-
stowej w sposéb nastepujacy.

2) przez stan techniki rozumie si¢ wszystko to, co przed datg, wedtug ktdrej oznacza
sie pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato udostepnione do wiadomosci po-
wszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w inny sposdb;

3) za stanowiace cze$¢ stanu techniki uwaza si¢ réwniez informacje zawarte w zglosze-
niach wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego pierw-
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szenstwa, nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich oglosze-
nia w sposéb okreslony w ustawie.

Przy merytorycznej ocenie nowosci rozwigzania konieczne jest uwzglednienie w za-
sadzie calego stanu techniki. Rozwigzanie uwaza si¢ za cz¢$¢ stanu techniki, gdy przed
data jego pierwszenstwa zostalo ono udostepnione do wiadomosci powszechnej w spo-
sob ujawniajacy dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania w §wietle stanu tech-
niki (lub w postaci ujawniajacej rozwiazanie zgloszone do ochrony jako wynalazek lub
wzor uzytkowy).

Odnoszac sie¢ do zarzutu braku nowosci, Kolegium Orzekajace stwierdzito, iz w mysl
wyzej wymienionych przepiséw majacych zastosowanie w sprawie, dla udowodnienia
braku nowosci rozwigzania musza by¢ spelnione lgcznie trzy nastepujgce przestanki:
udostepnienie rozwigzania technicznego do wiadomos$ci powszechnej, udostepnienie
musi nastgpi¢ w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostaly do-
stateczne dane do stosowania wynalazku i udostepnienie to musi nastapi¢ przed datg,
wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu. Wyjatkiem jest przy-
padek okreslony w art. 25 ust. 3 pw.p., w ktérym informacje zawarte w zgloszeniach
wynalazkow lub wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego pierwszenstwa,
nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w sposéb
okreslony w ustawie uznaje sie rowniez za stanowigce czg$¢ stanu techniki.

Kolegium Orzekajace, analizujac poszczegdlne materiaty, korzystalo z wypraco-
wanej przez orzecznictwo polskie i europejskie zasady mozliwie szerokiej interpretacji
tresci zastrzezen w $wietle calego opisu patentowego przy ocenie nowosci i poziomu
wynalazczego, uznajac, ze nie ma powodu do wykorzystania opisu dla interpretacji za-
strzezen w sposob zawezajacy, gdyz nie wystepuje w nich kwestia poje¢, ktére wymagaja
interpretacji (patrz T 607/93 str. 71, Orzecznictwo Komisji Odwotawczych Europejskiego
Urzedu Patentowego Cz. I, Zdolnos¢ patentowa, wyd. II, PIRP materialy i studia 12, War-
szawa 2004 (3)).

W zwiazku z powyzszym, majac na wzgledzie tres¢ art. 25 ust. 3 p.w.p., Kolegium
Orzekajace uznalo, ze sporny wynalazek nie spelnial wymogu nowosci w §wietle patentu
pt.: ,Przyrzad do demontazu i montazu glowic zaworéw i zasuw” nr PL(...) chronionego
z pierwszenstwem z dnia 25 maja 2007 r., ktore jest wczesniejsze od daty zgloszenia spor-
nego wynalazku (dnia 1 czerwca 2007 r.).

Patent ten, dotyczacy co prawda przyrzadu do demontazu i montazu glowic zawo-
réw i zasuw, na Fig. 1 ujawnia, zamkniety tym przyrzadem, zawdr identyczny do za-
woru zastrzeganego w zastrzezeniu niezaleznym spornego patentu i przedstawionego
na Fig. 3 spornego patentu, tj. zaworu z polaczeniem gwintowym. Jest to bowiem zawor
z glowica skladajacy si¢ z korpusu wyposazonego w kolnierz mocujacy i uszczelniajacy
z gwintem polaczonych szczelnie, w ktérym kolnierz korpusu glowicy jest gabarytowo
mniejszy od kolnierza korpusu tego zaworu wyposazonego w potaczenia gwintowe. Jak
wiec wynika z poréwnania Fig. 3 spornego patentu i przedstawionego ponizej zaworu
ujawnionego na Fig. 1 patentu PL(...), zawor ujawniony na Fig. 1 patentu PL(...) posiada
wszystkie cechy zaworu z polaczeniem gwintowym zastrzeganego w zastrzezeniu nieza-
leznym spornego patentu.
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Fig. 1 patentu PL(...)

Natomiast na Fig. 2 patent ten ujawnia, zamkniety tym przyrzadem, zawér identyczny
do zaworu zastrzeganego w zastrzezeniu niezaleznym spornego patentu i przedstawione-
go na Fig. 1 spornego patentu, tj. zaworu z polaczeniem kolnierzowym. Jest to bowiem
zawor z glowicg skladajacy sie z korpusu wyposazonego w kolnierz mocujacy i uszczel-
niajacy oraz korpusu glowicy z kolnierzem polaczonych szczelnie, w ktérym kotnierz
korpusu glowicy jest gabarytowo mniejszy od kotnierza korpusu zaworu wyposazonego
w polaczenia kolnierzowe z otworami przelotowymi rozmieszczonymi obwodowo tak, ze
pokrywaja sie z otworami korzystnie gwintowanymi rozmieszczonymi obwodowo
na koinierzu korpusu zaworu. Jak wiec wynika z poréwnania Fig. 1 spornego
patentu i przedstawionego ponizej zaworu ujawnionego na Fig. 2 patentu PL(...), zawor
ujawniony na Fig. 2 patentu PL(...) posiada wszystkie cechy zaworu z polaczeniem kol-
nierzowym zastrzeganego w zastrzezeniu niezaleznym spornego patentu.

Fig. 2 patentu PL(...)

Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z orzecznictwem i doktryna, gdy istniejg przestanki
uniewaznienia prawa wylacznego w zakresie okreslonym w tzw. zastrzezeniu niezalez-
nym, to skutki tego uniewaznienia rozciagaja si¢ takze na tres$¢ tzw. zastrzezen zalez-
nych, a w konsekwencji uniewaznieniu podlega cate prawo wylaczne (patrz wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 8.01.1998 1., sygn. akt III RN 97/97, oraz publikacja Prawo Wiasno-
sci Przemystowej pod redakcja Ryszarda Skubisza, Tom 14A, Wyd. C.H.BECK, Instytut
Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, str. 802, pierwszy akapit (60)).

W zwigzku z powyzszym zarzut braku nowos$ci spornego patentu nalezalo uzna¢
za zasadny.

Poniewaz brak nowoséci spornego wynalazku w stosunku do zaworéw ujawnionych
w patencie pt.: ,Przyrzad do demontazu i montazu glowic zaworéw i zasuw” nr PL(...)
stanowi samodzielng przestanke uniewaznienia spornego patentu, Kolegium postano-
wilo odstapi¢ od zbadania zasadnosci zarzutu braku poziomu wynalazczego w stosunku
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do pozostatych materialéw przeciwstawionych. Stanowisko to znajduje oparcie w aktu-
alnej linii orzeczniczej sadéw administracyjnych (vide wyrok NSA z dnia 20 wrze$nia
2011 r., sygn. akt IT GSK 837/10).

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r. Kolegium Orzekajace oddalifo wniosek
uprawnionego z dnia 26.03.2016 r. o zawieszenie postegpowania do czasu ostatecznego
rozpoznania sprawy o zabezpieczenie dowodow przed Sadem Cywilnym tj. przed Sadem
Okregowym w W i Sadem Okregowym w K. Kolegium Orzekajace uznato przy tym brak
bezposredniego zwiazku rozpoznania sprawy o zabezpieczenie dowodéw przed Sadem
Cywilnym z przedmiotowym postepowaniem. W szczegdlnosci, postepowanie cywilne
nie stanowi przeszkody dla niniejszego postepowania. Obie sprawy moga toczy¢ si¢ row-
nolegle. Analizowane postepowanie cywilne nie ma charakteru prejudycjalnego wzgle-
dem niniejszej sprawy spornej. Tym samym postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Kolegium Orzekajace oddalito wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z prze-
stuchania w charakterze swiadkéw ekspertéw wskazanych w piSmie z dnia 26 marca
2016 1., tj. ekspertow Urzedu Patentowego, ktdrzy rozpatrywali przedmiotowe zglosze-
nie w postepowaniu zgloszeniowym, uznajac ten wniosek za niezasadny. Postegpowanie
zgloszeniowe jest bowiem postepowaniem odrebnym od postepowania spornego i Zadne
okolicznosci postepowania zgloszeniowego nie moga wplynaé na rozstrzygniecie w spra-
wie spornej. Ponadto, na rozprawie w dniu 28 listopada 2016 r. Kolegium Orzekajace
oddalito wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z przestuchania wnioskodawcy
w charakterze strony, w trybie art. 86 k.p.a. Art. 86 k.p.a. stanowi bowiem, Ze organ admi-
nistracji publicznej dla ich wyjasnienia moze przestucha¢ strone, jezeli po wyczerpaniu
srodkéw dowodowych lub z powodu ich braku pozostaly nie wyjasnione fakty istotne
dla rozstrzygniecia sprawy. Takich okolicznosci uprawniony w przedmiotowym postepo-
waniu nie wskazal. Kolegium nie stwierdzilo, aby pozostaly do wyjasnienia fakty istotne
dla rozstrzygniecia sprawy, ktdrych wyjasnienie wymagatoby przestuchania wniosko-
dawcy.

Kwestie zwrotu kosztéw rozstrzygnieto w oparciu o art. 256 ust. 2 p.w.p., ktéry w tym
wzgledzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepiséw o postepowaniu cywilnym. Zgod-
nie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywajaca sprawe zobowiazana jest zwroci¢ przeciwni-
kowi na jego zadanie koszty niezbedne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.
Petnomocnikiem wnioskodawcy w niniejszej sprawie byl rzecznik patentowy. W oparciu
0 powyzsze przepisy oraz na przepisie § 8 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Sprawiedli-
wosci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych
(Dz. U. Nr 212, poz. 2076) stawka minimalna w sprawach dotyczacych uniewaznienia
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynosi x zl.

Oplata za wniosek wyniosta x zI. Wobec powyzszego, w przedmiotowej sprawie,
Urzad Patentowy RP ustalit koszty postepowania w wysokosci x zt (stownie: x zlotych).

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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Sp. 14.2013

Decyzja UPRP z dn. 29 marca 2013 r. (oddali¢ wniosek)

Podstawa prawna: art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczosci (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26 poz. 117 z pdzn.
zm.) w zw. z art 315 ust. 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 Prawo wtasnosci prze-
myslowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z pdzn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw.
z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA

z dnia 29 marca 2013 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w sktadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Joanna Kotodziejczyk
Czlonkowie: referent Pawel Koczorowski

Agnieszka Mazur
Protokolant: Agata Walczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2013 r. sprawy z wniosku A.C., prowa-
dzacego dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa P w C o uniewaznienie prawa ochronnego
na wzor uzytkowy pt. ,,Sliniak dentystyczny” o numerze Ru(...) udzielonego na rzecz A.K.
i M.A. prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa F s.c. w C oraz S.A. zamiesz-
kalego w C, na podstawie art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczoéci (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 315
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 z pézn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej

orzeka:

1) oddali¢ wniosek,

2) przyznac solidarnie A.K. i M.A. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
Firma s.c. w C oraz S.A. zamieszkatemu w C kwote x zt (sfownie: x zlotych) tytutem
zwrotu kosztéw postepowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP, Departament Orzecznictwa, w terminie trzy-
dziestu dni od dnia doreczenia decyzji.
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UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2008 r. do Urzedu Patentowego RP wplynat wniosek A.C. prowadzacego
dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg P w C o uniewaznienie prawa ochronnego na wzor
uzytkowy pt. ,,Sliniak dentystyczny” nr Ru(...) udzielonego na rzecz A.K. i M.A. prowa-
dzacych dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa F s.c. w C oraz S.A. zam. w C.

Jako podstawe prawng Zadania uniewaznienia prawa ochronnego na wzér uzytko-
wy pt. ,,Sliniak dentystyczny” nr Ru(...) wnioskodawca wskazal ostatecznie art. 77 oraz
art. 82 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 17 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U.
21993 r.,, Nr 26, poz. 117 z pézn. zm.).

Swoj interes prawny w domaganiu si¢ uniewaznienia prawa ochronnego na spor-
ny wzor uzytkowy wnioskodawca uzasadnit tym, ze jest konkurentem uprawnionych
na rynku §liniakdw dentystycznych oraz, ze uprawnieni wytoczyli przeciwko niemu po-
stepowania sagdowe - karne (sygn. akt (...)) i cywilne (...).

Wnioskodawca podnidst zarzut braku nowosci spornego wzoru uzytkowego.

Na okoliczno$¢ braku nowosci spornego wzoru uzytkowego wnioskodawca przedltozyt
do akt sprawy nastepujace dowody: $liniak dentystyczny firmy M (k.14, t. I), pismo proce-
sowe z dnia 04.01.2004 r (k.13, t. I), deklaracja SAD z dnia 23.02.1996 r. (k.11, t. I), dekla-
racja SAD z dnia 30.09.1998 r. (k.10, t. I), pismo S Sp. z 0.0. z dnia 08.08.2006 r. (k.9, t. I),
$wiadectwo Instytutu Lekéw o dopuszczeniu do obrotu §liniakéw z dnia 27.04.2000 r.
(k.8, t. I), oferte internetowg $liniakow M (k.7-k.6, t. I), $liniak M firmy S (k.5, t. I), rekla-
me firmy R (k.4, t. I).

W pi$mie z dnia 03.09.2008 r. uprawnieni wniesli o oddalenie wniosku o uniewaz-
nienie prawa ochronnego na sporny wzér uzytkowy Ru(...). Uprawnieni szczegétowo
ustosunkowali sie¢ do argumentéw podniesionych we wniosku o uniewaznienie prawa
ochronnego na sporny wzor uzytkowy podkreslajac, iz wnioskodawca nie dopetnit obo-
wigzku wykazania interesu prawnego w domaganiu si¢ uniewaznienia prawa ochronne-
go na ww. wzor uzytkowy.

Wnioskodawca pismem z dnia 30.11.2009 r. uzupelnil wniosek o uniewaznienie pra-
wa ochronnego na sporny wzoér uzytkowy. Do pisma dofaczyl nastepujace dowody: pi-
smo procesowe M.A., E.K.1 A.K. z dnia 10.10.2004 r w sprawie toczacej si¢ przed Sadem
Okregowym w C dotyczacej naruszenia chronionego wzoru $liniaka dentystycznego
(k.70, t. I); protokdt z rozprawy z dnia 07.10.2004 r. w sprawie o kopiowanie §liniakow
dentystycznych (k.68, t. I).

Na rozprawie w dniu 08.01.2010 r. strony podtrzymaly swoje uprzednio zajmowane
stanowiska. Ponadto Kolegium Orzekajgce przeprowadzilo dowodd z przestuchania M.A.

W pi$mie z dnia 30.01.2010 r. wnioskodawca podtrzymat swoje stanowisko odnos$nie
braku nowosci spornego wzoru uzytkowego.

W pi$mie z dnia 05.02.2010 r. uprawieni uznali za bezzasadny zarzut braku nowosci
spornego wzoru uzytkowego. Do pisma tego zostaly dofaczone o$wiadczenia M.A. 1 ].C.
oraz osiem produktéw uprawnionych, o ktérych méwita w czasie przestuchania M.A.

Decyzja z dnia 19.02.2010 r. Urzad Patentowy oddalit wniosek o uniewaznienie prawa
ochronnego na wzor uzytkowy Rul(...).
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Wyrokiem z dnia 21.09.2010 r., sygn. akt (...) Wojewddzki Sad Administracyjny
w W oddalit skarge A.C. na decyzje Urzedu Patentowego z dnia 19.02.2010 r.

Wyrokiem z dnia 01.03.2012 r., sygn. akt (...) Naczelny Sad Administracyjny uchylit
ww. wyrok i przekazal sprawe do ponownego rozpoznania Wojewddzkiemu Sagdowi Ad-
ministracyjnemu w W.

Wyrokiem z dnia 07.09.2012 r., sygn. akt (...) Wojewodzki Sad Administracyjny
w W uchylit ww. decyzje Urzedu Patentowego z dnia 19.02.2010 r.

Wobec powyzszego sprawa o uniewaznienie prawa ochronnego na wzdr uzytkowy pt.
,Sliniak dentystyczny” nr Ru(...) zostala przekazana do ponownego rozpatrzenia przez
Urzad Patentowy w trybie postegpowania spornego.

Na rozprawie w dniu 29.03.2012 r. strony podtrzymaly swoje dotychczasowe stanowi-
ska w sprawie.

Wnioskodawca podnidst, ze w dacie zgloszenia do ochrony spornego wzoru uzytko-
wego $liniak zostal ujawniony przez uprawnionych do publicznej wiadomosci poprzez
jego sprzedaz, ktora datowana jest od 1993 r., co w jego ocenie potwierdzaja daty doku-
mentéw zlozonych przez niego w rozpatrywanej sprawie. Ponadto wnioskodawca pod-
nidsl, ze nie otrzymal pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r. w takiej postaci, w jakiej
zostalo ono dofaczone do akt przedmiotowej sprawy w Urzedzie Patentowym. Przedlozyt
do akt sprawy protokol z rozprawy toczacej sie przed Sadem Okregowym w C (sygn.
akt (...)) na okoliczno$¢ tego, ze przedmiotem tamtego postepowania bylo kopiowanie
zgloszonego do Urzedu Patentowego $liniaka dentystycznego. Wnioskodawca przedtozyt
réwniez do akt sprawy list ostrzegawczy z dnia 30.10.2003 r., o ktérym mowa w pi$mie
procesowym uprawnionych z dnia 04.01.2004 r., ztozonym w postgpowaniu sgdowym
(sygn. akt (...)) na okoliczno$¢ tego, ze w procesie cywilnym przedmiotem sporu bylo
kopiowanie wzoru uzytkowego pt. ,,Sliniak dentystyczny”, co do ktérego ztozono iden-
tyfikacje w postaci publikacji w Biuletynie Urzedu Patentowego i informacje o sprzedazy
nowatorskiego wyrobu stanowigcego przedmiot sporu w 1996 r. i 1998 r. na podstawie
deklaracji SAD.

Uprawnieni przyznali, iZ w przy pi$émie procesowym z dnia 05.02.2010 r. nie zostaly
doreczone stronie przeciwnej wyroby, o ktérych mowa w zalaczniku do tego pisma, po-
niewaz dodatkowe ich egzemplarze nie istniejg. Uprawnieni podniesli, iz problem ten
zostat wyjasniony przez Urzad Patentowy i wnioskodawca mial mozliwos$¢ zapoznania
sie z tymi dowodami w trakcie postepowania przed Urzedem Patentowym. Uprawnieni
wskazali rowniez, iz wnioskodawca nie zakwestionowat odbioru ww. pisma proceso-
wego z dnia 05.02.2010 r., a jedynie brak archiwalnych wzoréw wyrobéw zalaczonych
do tego pisma.

Wnioskodawca potwierdzil, iz otrzymal odpis pisma procesowego z dnia
05.02.2010 r., ale o$wiadczyl, iz do tego pisma nie byto zalaczonych 8 wyrobéw, o kté-
rych mowa w tym pi$mie.

Wnioskodawca po zapoznaniu si¢ z materialami zalagczonymi do pisma procesowe-
go z dnia 05.02.2010 r. stwierdzil, iz 8 wyrobéw dolaczonych do tego pisma to wyro-
by aktualnie produkowane przez uprawnionych, np. serweta wytwarzana aktualnie, tj.
w 2010 r., $liniak wytwarzany aktualnie, tj. w 2010 r. Wnioskodawca podniést, iz wyro-
by te nie s3 wyrobami z 1993 r., ale s3 to nowe serwety i $liniaki. Jednoczes$nie zwrdcit
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uwage, iz uprawnieni podniesli na rozprawie, ze zalgczone do pisma procesowego z dnia
05.02.2010 r. produkty sa archiwalne, zniszczone, istnieja tylko w jednym egzemplarzu
i nie mozna ich bylo dostarczy¢, a wszystkie te produkty pochodzg z produkcji w 2010 r.
Wnioskodawca podkreslit, iz produkty zataczone do ww. pisma nie majg nic wspélnego
z wyrobami z 1993 r., a wigc tymi, ktdre byly zidentyfikowane w procesie karnym przez
M.A. jako wyroby tozsame ze zgloszeniem wzoru uzytkowego W(...).

Uprawnieni zwrdcili uwage, iz wéréd wyrobdw przedlozonych przez nich przy pismie
z dnia 05.02.2010 r. znajdujg si¢ $liniaki w réznej postaci. Ponadto wskazali, iz na $linia-
kach obok informacji, Ze sg produkowane w 2010 r. znajduje si¢ takze inna informacja
o wyrobie, np. ze byl wytwarzany pod koniec lat 90.

Kolegium Orzekajace oddalilo wniosek uprawnionych o przeprowadzenie dowodu
z przestuchania w charakterze strony S.A. na okoliczno$¢ tego, ktére wzory, w tym wzory
wyrobdw zalaczonych do pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r., i w jakim czasie byly
wytwarzane przez uprawnionych i wprowadzone do obrotu.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.

Zgodnie z art. 89 w zw. z art. 100 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej prawo
ochronne na wzér uzytkowy moze by¢ uniewaznione w catoéci lub w czesci, na wniosek
kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, ze nie zostaly spelnione
ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego.

Pojecie ,interesu prawnego” byto wielokrotnie przedmiotem rozwazan w doktrynie
i orzecznictwie sagdowym. Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada
2004 r. (sygn. akt (...), publ. (...) i Lex (...)) stwierdzil, ze

istote interesu prawnego nalezy upatrywaé w jego zwigzku z konkretng normg
prawa (moze to by¢ norma nalezgca do kazdej dziedziny prawa, nie tylko prawa
administracyjnego), na podstawie ktérej okreslony podmiot, w okreslonym stanie
faktycznym, moze domagac sig¢ konkretyzacji jego uprawnies lub obowigzkéw, bgdz
zgdal przeprowadzenia kontroli okreslonego aktu lub czynnosci w celu ochrony jego
praw lub obowigzkow przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadze-
nia tego aktu do stanu zgodnego z prawem.

Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza si¢ zatem do ustalenia zwigz-
ku o charakterze materialno-prawnym miedzy obowigzujaca norma, a sytuacja praw-
ng konkretnego podmiotu, polegajaca na tym, ze akt stosowania tej normy moze mie¢
wplyw na sytuacje prawng tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialno-prawne;.
Jezeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezposredniego wply-
wu na sfere sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie mozna méwic o interesie prawnym
strony, a co za tym idzie - o statusie strony w postepowaniu, w ktérym dochodzi do kon-
kretyzacji danej normy (patrz: wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt (...)). W orzecz-
nictwie podkresla sie rowniez, iz interes prawny powinien by¢ indywidualny, konkretny,
bezposredni, realny, nie hipotetyczny i znajdowa¢ potwierdzenie w okolicznosciach fak-
tycznych, ktére uzasadnialy zastosowanie normy prawa materialnego (wyroki NSA:
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z 17.04.2007 r., sygn. akt (...), publ.(...) Lex (...); z 2.02.1996 r., sygn. akt (...), publ.(...);
z 8.10.1987 r., sygn. akt (...), publ. (...), nr 16; wyrok WSA w Warszawie z 28.10.2005 r.,
sygn. akt (...), publ. (...) Lex (...). Innymi stowy mie¢ interes prawny znaczy to samo,
co ustali¢ przepis prawa powszechnie obowiazujacego, na ktérego podstawie mozna sku-
tecznie zadaé czynnosci organu z zamiarem zaspokojenia jakiej§ potrzeby, albo zada¢
zaniechania lub ograniczenia czynnosci organu sprzecznych z potrzebami danej osoby
(wyrok NSA z 28.12.2007 r., sygn. akt (...), publ. (...) Lex (...). Od tak pojmowanego inte-
resu nalezy odrdznic¢ interes faktyczny, to jest stan, w ktérym dany podmiot jest bezpo-
$rednio zainteresowany rozstrzygnieciem sprawy, nie moze jednak tego zainteresowania
poprze¢ przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Przenoszac powyzsze na grunt rozpatrywanej sprawy, Kolegium Orzekajace uznalo,
ze wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu si¢ uniewaznienia prawa ochronnego
na sporny wzor uzytkowy, poniewaz konkuruje z uprawnionymi na rynku §liniakéw
dentystycznych, a niezaleznie od tego uprawnieni wytoczyli przeciwko niemu zaréwno
postepowanie karne (sygn. akt. (...) jak i cywilne (sygn. akt (...), powotujac si¢ na spor-
ny wzor uzytkowy. Interes prawny wnioskodawcy znajduje opacie w art. 20 Konstytu-
cji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). W zwiazku z wytoczeniem przez uprawnionych ww.
postepowan wnioskodawca znalazl si¢ w sytuacji utrudniajagcej mu swobodne prowa-
dzenie dzialalnosci gospodarczej zagwarantowane w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6
ustawy z dnia 1 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalno$ci gospodarczej. Jak za$ stwierdzit
Wojewodzki Sad Administracyjny w W m.in. w wyroku z dnia 17 lutego 2006 r., (sygn.
akt (...)) w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie §rodki prawne mogace w powaz-
ny sposob utrudnia¢ drugiej stronie prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, wolnos¢
dziatalno$ci gospodarczej uzasadnia przyjecie, iz strona pozwana ma interes prawny
W postepowaniu o uniewaznienie.

Sporny wzér uzytkowy zostal zgloszony do ochrony w dniu 17.08.2001 r., a zatem
do oceny jego zdolnosci ochronnej, zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej, maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wyna-
lazczo$ci (Dz. U z 1993 r., Nr 26, poz. 117 z pdézn. zm.).

O zgloszeniu do ochrony ww. wzoru ogloszono w Biuletynie Urzedu Patentowego
w dniu 24.02.2003 r. (BUP 4/03). Decyzje warunkowa o udzieleniu prawa ochronne-
go na sporny wzdr uzytkowy Urzad Patentowy wydal w dniu 11.07.2005 r. Informacja
o udzieleniu prawa ochronnego na ww. wzor uzytkowy pod nr Ru(...) ogloszono w Wia-
domo$ciach Urzg¢du Patentowego w dniu 28.02.2006 r. (WUP 02/2006).

Z akt sprawy wynika, ze Urzad Patentowy udzielil prawa ochronnego na sporny
wzér uzytkowy o nastepujgcym zakresie ochrony: ,,1. Sliniak dentystyczny znamienny
tym, ze sklada si¢ z warstw tkaniny papierowej (1), rozdzielonych warstwg nieprzema-
kalng (2), przy czym z jednego konca §liniak jest zlozony w posta¢ kieszeni (3), z prze-
ciwleglego za$ posiada naciecie (4) dzielace brzeg $liniaka na wigzadta (5). 2. Sliniak
wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze wzdluz brzegdw jest sprasowany, a brzeg §liniaka
z nacieciem (4) jest sprasowany na calej powierzchni, przez ktdrg przebiega nacigcie (4).
3. Sliniak wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze brzeg $liniaka z nacigciem (4) posiada
podwdjng warstwe nieprzemakalng (2). 4. Sliniak wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
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naciecie (4) ma ksztalt lezacej duzej drukowanej litery ,,U” z jednym ramieniem odgie-
tym az do krawedzi $liniaka”.

Sprawa o uniewaznienie prawa ochronnego na wzor uzytkowy pt. ,,Sliniak denty-
styczny” nr Ru(...) byla juz przedmiotem rozstrzygniecia zaréwno przez Naczelny Sad
Administracyjny, jak i Wojewddzki Sad Administracyjny w W, ktory wyrokiem z dnia
07.09.2012 r., sygn. akt (...) uchylit decyzje Urzedu Patentowego z dnia 19.02.2010 r. o0 od-
daleniu wniosku.

W tej sytuacji konieczne staje si¢ odwolanie do przepisu art. 153 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w $wietle ktorego ocena prawna i wskazania co do dalszego
postepowania wyrazona w orzeczeniu sadu wigze w sprawie ten sad oraz organ, ktérego
dziatanie lub bezczynnos¢ bylo przedmiotem zaskarzenia.

Uchylajac ww. decyzje, Sad zobowiagzal Urzad Patentowy do dokonania ponownej
oceny dowoddw, tj. deklaracji odprawy celnej SAD z dnia 23.02.1996 1.130.09.1998 r. oraz
wyroku Sadu Rejonowego - Sagdu Grodzkiego w C z dnia 9 lipca 2007 r., sygn. akt (...)
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w uzasadnieniu wyroku z dnia 07.09.2012 r., sygn.
akt (...).

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca zarzucil, ze sporny wzér uzytkowy nie spet-
nia ustawowych warunkdéw okreslonych w art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia
19.10.1972 r. 0 wynalazczosci (dalej ,,u.o.w.”), a mianowicie Ze nie jest nowy.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekajace uznalo za niezasadny zarzut braku
nowosci spornego wzoru uzytkowego.

Przy ocenie nowosci spornego wzoru uzytkowego i jego przedstawienia w zastrzeze-
niach patentowych Kolegium Orzekajace oparto sie naart. 11 wzw. zart. 82 iart. 77 u.ow.,
uwzgledniajgc przy tym art. 80 ust. 3 u.o.w.

Zgodnie z art. 11 u.o.w. rozwigzanie uwaza si¢ za nowe, jesli przed datg, wedtug ktorej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu / prawa ochronnego, nie zostato udo-
stepnione do wiadomosci powszechnej w sposob ujawniajacy dla znawcy dostateczne
dane do jego stosowania, w szczegdlnosci przez publikacje, jawne stosowanie lub wysta-
wienie na wystawie publicznej.

Z kolei zgodnie z art. 77 u.o.w. wzorem uzytkowym podlegajacym ochronie jest nowe
i uzyteczne rozwiazanie o charakterze technicznym dotyczace ksztattu, budowy lub ze-
stawienia przedmiotu o trwalej postaci.

Art. 80 ust.3 u.o.w. stanowi, ze zakres przedmiotowy prawa ochronnego okreslaja za-
strzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego.

W uzasadnieniu zarzutu braku nowoéci wnioskodawca podnidst, ze sporny wzor
uzytkowy na dzien 17.01.2001 r. nie byl rozwigzaniem nowatorskim, poniewaz zostal
wprowadzony do obrotu przez uprawnionych prowadzacych dziatalno$¢ pod firma M s.c.
juz w 1996 r., jako towar eksportowy, czego dowodem sg zataczone do pisma procesowego
z dnia 04.01.2004 r. (k.12-13) kopie deklaracji odprawy celnej SAD z 1996 r. (k.11) oraz
21998 r. (k.10) wraz z pismem procesowym z dnia 4 stycznia 2004 r. ztozonym przez pel-
nomocnika uprawnionych w sprawie o sygn. (...).

Kolegium Orzekajace stwierdzilo, ze ww. deklaracje SAD ujawniajg jedynie fakt wy-
wozu poza granice Polski jednorazowych §liniakéw dentystycznych oraz §liniakéw den-
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tystycznych z tworzyw sztucznych (okreslonych réowniez jako ,,bibuta”), ale zadna z nich
nie ujawnia konstruke;ji §liniaka wedlug spornego wzoru.

Brak mozliwoéci poréwnania konstrukcyjnych cech technicznych $liniakéw den-
tystycznych, o ktérych mowa w ww. dokumentach SAD, z cechami konstrukcyjnymi
spornego wzoru uzytkowego, wyklucza te dokumenty jako dowody $wiadczace o braku
nowosci spornego wzoru.

Sliniak dentystyczny wedtug spornego wzoru ma konstrukcje tréjwarstwowsg: tkanina
papierowa - warstwa nieprzemakalna - tkanina papierowa, gdzie warstwe nieprzemakal-
ng stanowi tworzywo sztuczne (widoczne na modelu ,,Zalacznik nr 3”, k.14). Tkanina pa-
pierowa, w rozumieniu technicznym, nie jest ,tworzywem sztucznym”, w zwigzku z tym,
w ocenie Kolegium, nie mozna uzna¢, ze $liniak wedtug deklaracji SAD z 30.09.1998 r.
(k.10), opisany jako wykonany z tworzywa sztucznego, ktore jednocze$nie zostato okre-
slone jako ,bibula”, stanowi ten sam ,nowatorski wyréb” okreslony spornym wzorem
uzytkowym. Niezaleznie od tego czy eksportowany wyrdb jest wykonany z tworzywa
sztucznego czy z bibuly, z deklaracji SAD nie wynika, zeby mial on tréjwarstwowa struk-
ture, taka jak w zastrzezonym spornym §liniaku dentystycznym.

Podobnie nie mozna uzna¢, ze wyréb wedlug deklaracji SAD z 23.02.1996 r. (k.11) jest
tym samym wyrobem, co sporny wzér uzytkowy. W dokumencie tym brak jest jakiejkol-
wiek wzmianki na temat materialu, z jakiego wykonane zostaly eksportowane jednora-
zowe $liniaki dentystyczne, wobec czego nie moze on stanowi¢ dowodu podwazajacego
nowo$¢ spornego wzoru uzytkowego.

Dokumenty SAD (k.10 11) rozwazane tgcznie z pismem procesowym z dnia 4 stycz-
nia 2004 r. (k.12-13) réwniez nie dowodzg braku nowosci spornego wzoru uzytkowego.
Pismo procesowe jedynie wskazuje dokumenty SAD jako dowody zaprzeczajace nowo-
$ci spornego $liniaka dentystycznego, jednakze tej tezy nie udowadnia. W pismie pro-
cesowym nie ma omoéwienia cech technicznych eksportowanych wyrobéw ani ich po-
réwnania pod wzgledem technicznym ze spornym wzorem. Przywolanie w tresci pisma
procesowego ogloszenia w Biuletynie Urzedu Patentowego nr 4 z 2003 r. o zgloszeniu
spornego wzoru uzytkowego do ochrony nie jest wystarczajace do wysnucia wniosku,
ze wyroby wymienione w deklaracjach SAD charakteryzowaly sie tymi samymi cecha-
mi technicznymi co sporny wzdr. Przywolanie ww. publikacji w pismie procesowym
nie zostalo w nim powiazane z deklaracjami SAD, lecz zostalo dokonane tylko jako
dowdd publikacji i powszechnej dostepnosci wiedzy na temat zastrzeZonego wyrobu.

Wedlug wnioskodawcy pismo procesowe oraz dokumenty SAD potwierdzajg wy-
woz do Holandii i Stowacji jednorazowych $liniakéw dentystycznych z tworzywa
sztucznego (bibulowych). Jednakze bibuta jest wytworem papierniczym odznaczajg-
cym si¢ chlonno$cia cieczy i nie jest w sensie technicznym ,tworzywem sztucznym”.
Dla znawcy z dziedziny jest oczywiste, Ze tworzywa sztuczne sg materiatami zawiera-
jacymi polimery wytworzone sztucznie przez czlowieka i niewystepujace w naturze,
albo zmodyfikowane polimery naturalne. Bibuta nie jest takim materiatem, poniewaz
jest wykonywana z celulozy, ktéra jest niezmodyfikowanym chemicznie polimerem
naturalnym. Tym samym fakt eksportu jednorazowych §liniakéw dentystycznych
czy to z tworzywa sztucznego, czy z bibuly, nie zaprzecza nowosci spornego wzoru
uzytkowego.
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Reasumujac, szczegélowa analiza wskazanych powyzej dokumentéw prowadzi
do wniosku, ze pismo procesowe pelnomocnika powodéw (k.12-13) oraz dokumenty
SAD (k.11 i k.10), kazdy z osobna i w polgczeniu, nie stanowig dowodu braku nowosci
spornego wzoru.

W uzasadnieniu zarzutu braku nowosci §limaka dentystycznego stanowigcego sporny
wzor uzytkowy wnioskodawca powotat sie takze na istnienie na polskim rynku w 1999 r.
identycznych wyroboéw produkcji szwedzkiej firmy S. Firma ta jednak wlatach 1999-2002,
a takze obecnie prowadzi w Polsce sprzedaz $liniakéw zlozonych z warstwy papierowej
z obu stron zabezpieczonej nieprzemakalng folig, na brzegach sprasowanych z kieszenig
(k.9). Z powyzszego wynika, ze konstrukeja §liniakéw firmy S odbiega od konstrukeji
spornego wzoru uzytkowego, w ktérym warstwy sa ulozone odwrotnie - tkanina pa-
pierowa stanowi warstwe zewnetrzng, podczas gdy warstwa z tworzywa sztucznego jest
warstwg wewnetrzng. Konstrukcja sliniakéw firmy S nie jest zgodna z opisem spornego
wzoru zawartego w Biuletynie Urzedu Patentowego nr 4/2003, z ktérego wynika, ze zglo-
szony wzor sklada sie z warstw tkaniny papierowej, rozdzielonej warstwg nieprzemakal-
ng. Wobec powyzszego wyréb firmy S nie moze stanowi¢ dowodu podwazajacego nowos¢
spornego wzoru.

Z kolei w pismie Instytutu Lekdw z dnia 27.04.2000 r. stwierdzajacym, Ze $liniaki
dla dorostych M firmy S spelniaja wymagania dla dorostych, konstrukeja $liniakéw nie
jest w ogdle opisana, wobec czego dowdd ten nie podwaza nowosci spornego wzoru uzyt-
kowego.

Zalaczona przez wnioskodawce oferta internetowa $liniakéw M dotyczy natomiast,
jak wynika z ttumaczenia, $liniakdw plastikowych. Oferta ta nie zawiera daty, co unie-
mozliwia okre§lenie okresu, w jakim §liniaki te zostaly wyprodukowane i wprowadzo-
ne do obrotu, ponadto ze zdjecia nie mozna wywnioskowaé o konstrukeji wyrobu, co
dyskwalifikuje ten dowod, jako podwazajacy nowos¢ spornego wzoru. Takze zatgczony
przez wnioskodawce $liniak z napisem M (k.5) nie zawiera daty produkcji wyrobu, co
rowniez dyskwalifikuje go jako dowdd w sprawie.

Wnioskodawca jako dowodd na brak nowosci spornego wzoru przedlozyl takze
do akt sprawy reklame firmy R, ktora ze wzgledu na to, ze dotyczy ogélnie produktéow
z zakresu techniki rehabilitacyjnej oraz nie zawiera daty, réwniez nie podwaza nowosci
spornego wzoru.

Za dowod podwazajacy brak nowosci spornego wzoru uzytkowego nie moze tez zo-
sta¢ uznana tabela zawierajgca poréwnanie spornego wzoru ze wzorem wnioskodawcy
oznaczonym ,,B“ (k.69) dolaczona do pisma powoddéw skierowanego do Sadu Okregowe-
gow Czdnia 10.10.2004 r. (k.70), poniewaz wzo6r wnioskodawcy ,,B“ zostal wprowadzony
do obrotu po dacie zgloszenia spornego wzoru.

W ocenie Kolegium Orzekajacego o braku nowosci spornego wzoru uzytkowego nie
$wiadczy takze przedtozony przez wnioskodawce do akt sprawy wyrok Sadu Grodzkiego
w Cz dnia 09.07.2007 r. (k.32, t. IT). Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, ze ustalenia sagdu
karnego zawarte w uzasadnieniu ww. wyroku nie sg wigzace dla Kolegium Orzekajacego
w niniejszej sprawie. Ustalenia sagdu karnego zawarte w uzasadnieniu ww. wyroku pod-
legaja ocenie Kolegium Orzekajacego tak jak kazdy inny dowod w sprawie. Takie stano-
wisko Kolegium Orzekajacego znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie
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sadowym (patrz m.in. wyroki WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2005 r., sygn. akt (...),
LEX(...), NSA z dnia 25 lipca 2006 r., LEX (...) sygn. akt (...), LEX (...). Wobec powyzsze-
go Kolegium Orzekajgce zobowigzane bylo do oceny okolicznosci faktycznych powota-
nych w uzasadnieniu ww. wyroku w kontekscie calosci zgromadzonego w przedmiotowej
sprawie materialu dowodowego.

W niniejszej sprawie M.A. zeznala, ze zanim sporny produkt zostal zgloszony
do ochrony, firma M produkowata produkty takie jak foliowe serwety z kieszonka, ser-
wety bez kieszonki z jednej strony z bibulg i z drugiej strony z folig, produkty te mia-
ty inne wigzania niz w spornym wzorze, byly inaczej zgrzewane, ze spornym wzorem
miaty wspdlne to, ze byly zrobione z folii i bibuty. M. A. zeznala réwniez, ze dokumenty
celne SAD z 1996 1. oraz z 1998 r. dotyczyly serwet dentystycznych i §liniakéw robionych
na specjalne zamodwienie, a nie produktéw wytworzonych zgodnie ze spornym wzorem
uzytkowym. Ponadto M.A. zeznala, iz produkty, ktérych dotyczg deklaracje eksportowe
z 1996 r. i 1998 r., nie posiadaly kieszeni - byly w ksztalcie serwet. Z ww. zeznan M.A.
zlozonych w niniejszym postepowaniu wynika, ze przed zgloszeniem spornego wzoru
uzytkowego do ochrony nie byty produkowane $liniaki dentystyczne o cechach iden-
tycznych jak zastrzezono w zastrzezeniu ochronnym nr 1 w opisie wzoru uzytkowego
Ru(...), co stoi w sprzecznosci z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu wyroku Sadu
Grodzkiego w C z dnia 09.07.2007 r. (k.29-25, t. II), w ktérym wskazano, iz

Swiadek zeznata, ze firma M s.c. w C od 1993 r. - wtedy nalezgca jeszcze do jej
niezyjgcego juz ojca M.K. - rozpoczela produkcje sliniakow dentystycznych. Pro-
dukt ten byt unikatowy na skalg kraju. Na rynku dostgpne byly tego typu artykuly,
ale albo przemakaty, albo tez byly produkowane z materiatow wielokrotnego uzyt-
ku i tym samym nie byly higieniczne. Sliniak dentystyczny produkowany przez M
wsrod konkurencji wyrdznia sie nieprzemakalnoscig, ktora zostata osiggnieta przez
umieszczenie migdzy dwie warstwy bibuly warstwy folii, wszystko to na rogach byto
zgrzewane, aby polgczy¢ w catosé. Jednoczesnie charakterystyczne pozostawato to,
ze z jednej strony zakoriczony byl kieszenig, a z drugiej wycigte byly uszy potrzebne
do zawigzania Sliniaka na szyi.

Z zeznan tych wynika, ze $liniaki dentystyczne o cechach identycznych jak zastrze-
zono w zastrzezeniu ochronnym nr 1 w opisie wzoru uzytkowego Ru(...) byty produ-
kowane od 1993 r., a zatem na okolo 8 lat przez zgloszeniem tego wzoru do ochrony.
Powyzsze sprzeczno$ci w zeznaniach M.A., w ocenie Kolegium Orzekajacego, powo-
dujg, ze nie mozna ich uzna¢ za wiarygodny dowdd na brak nowosci spornego wzoru
w niniejszej sprawie. W aktach rozpatrywanej sprawy, o czym byla mowa wyzej, brak
jest jakichkolwiek innych obiektywnych dowodoéw, ktdre potwierdzatyby prawdziwosé
tych zeznan. Wobec powyzszego Kolegium Orzekajace uznato, iz dowdd ten nie moze
podwazaé nowosci spornego wzoru uzytkowego.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekajace nie uwzglednilo wniosku uprawnio-
nych o przeprowadzenie dowodu z przestuchania w charakterze strony S.A., uznajac, ze
okolicznosci na jakie miataby by¢ przestuchana ww. osoba sg nie istotne dla rozstrzygnie-
cia przedmiotowej sprawy. W ocenie Kolegium bez znaczenia w rozpatrywanej sprawie
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jest bowiem w jakim czasie byly wytwarzane i wprowadzane do obrotu wyroby zalgczone
do pisma procesowego z dnia 05.02.2010 r., ktére nie posiadaja zespotu cech objetych
spornym prawem ochronnym.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., majacym odpowiednie zastosowanie w postepowaniu
spornym na podstawie art. 256 ust. 2 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej, strona prze-
grywajaca sprawe zobowiazana jest zwrdci¢ przeciwnikowi na jego zadanie koszty nie-
zbedne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W rozpatrywanej sprawie strona
wygrywajaca - uprawnieni reprezentowani byli przez rzecznika patentowego. Na podsta-
wie § 8 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych (Dz. U. nr 212 poz. 2076) stawka minimalna
w sprawach o uniewaznienie patentu, na skutek zlozonego sprzeciwu uznanego przez
uprawnionego za bezzasadny, wynosi x z. Wobec powyzszego Kolegium Orzekajace
uznalo za zasadne przyzna¢ solidarnie uprawnionym kwote w wysokosci x zt tytulem
zwrotu kosztow postepowania w sprawie.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w osnowie.






Badanie nowosci,
poziomu wynalazczego



Dziat C — Badanie nowosci, poziomu wynalazczego

Sp. 177.2016

Decyzja UPRP z dn. 6 czerwca 2017 r. (oddali¢ wniosek)

Podstawa prawna: art. 11 w zw. z art. 82 i art. 77 ustawy z dnia 19 pazdzier-
nika 1972 r. o wynalazczosci (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26 poz. 117
z p6zn. zm.) w zw. z art 315 ust. 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasno-
$ci przemystowej (Dz. U. 22003 r. nr 119 poz. 1117 z pézn. zm.) oraz art. 98 k.p.c.
w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w sktadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Artur Pylinski
Ekspert referent Katarzyna Walendzik (spr.)
Ekspert orzecznik Bolestaw Biatkowicz
Protokolant: Paulina Szewczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2017 r. sprawy z wniosku Z Sp. z 0.0. z sie-
dziba w R o uniewaznienie w czeéci patentu na wynalazek pt.: ,Druciana plecionka do za-
bezpieczania wierzchniej warstwy gruntu oraz sposob i urzadzenie do jej wytwarzania”
nr PL(...) udzielonego na rzecz firmy F z siedzibg w R w S, na podstawie art 10 ustawy
z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 26
poz. 117 ze zm.) w zwigzku z art 89 1 315 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Pra-
wo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz
art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowe;j

orzeka:

1) wniosek oddali¢,
2) przyznacF z siedzibg w R, Szwajcaria od Z Sp. z 0.0. z siedzibg w R kwote w wysokosci
x zk (sfownie: x zlotych) tytulem zwrotu kosztéw postepowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 Prawa wlasnosci przemystowej na decyzje stronie stuzy skar-
ga do Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego w Warszawie za pos$rednictwem Urzedu
Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia jej
doreczenia. Wpis od skargi wynosi x zlotych i jest uiszczany na konto Sadu. Strona moze
ubiegac si¢ na podstawie przepiséw ustawy Prawo o postepowaniu przed sadami admini-
stracyjnymi o zwolnienie od kosztéw sadowych albo o przyznanie prawa pomocy.
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UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 roku do Urzedu Patentowego RP dzialajacego w trybie poste-
powania spornego wplynat wniosek Z Sp. z 0.0. z R 0 uniewaznienie patentu na wy-
nalazek pt. ,Druciana plecionka do zabezpieczania wierzchniej warstwy gruntu oraz
sposob i urzadzenie do jej wytwarzania” o numerze Pat. (...) w zakresie zastrzezen 1-9.
Sporny wynalazek zostal zgloszony do ochrony do Urzedu Patentowego RP dnia 2 lu-
tego 1999 roku.

Jako podstawe prawng wnioskodawca wywodzi swoj interes prawny z faktu uzyskania
przez Uprawnionego w oparciu o przedmiotowy patent zabezpieczenia tymczasowego
wydanego przez Sad Okregowy w G (sprawa (...); postanowieniem z dnia 5 listopada
2015 r.) Zdaniem Wnioskodawcy sporny wynalazek zostal udzielony z naruszeniem
art. 10 ustawy o wynalazczosci z dnia 19 pazdziernika 1972 r. z uwagi na brak nowosci
i brak nieoczywistosci w zakresie zastrzezen 1-9. Na poparcie swoich zarzutéw Whnio-
skodawca zlozyt skrdty trzech zgloszen patentowych, tj. japoniskich zgloszen o numerach
JPH(...) oraz JPH(...) i australijskiego opisu zgloszeniowego nr AU(...). Ponadto Wnio-
skodawca wniost o przyznanie kosztoéw postepowania.

Uprawniony z patentu w odpowiedzi na wniosek zarzucit wnioskodawcy brak prze-
prowadzenia analizy przestanki nieoczywistosci w odniesieniu do dokumentéw ztozo-
nych w aktach sprawy i wnidst o oddalenie wniosku o uniewaznienie patentu PL(...)
w calosci.

Na rozprawie w dniu 10.01.2017 r. Wnioskodawca ograniczyt wniosek o uniewaznie-
nie patentu wylacznie do zastrzezen 1-7 dotyczacych drucianej plecionki.

Zakres ochrony przedmiotowego patentu okreslono w zastrzezeniu niezaleznym
nr 1 w sposéb nastepujacy: Druciana plecionka do zabezpieczenia wierzchniej warstwy
gruntu, w szczegolnosci przed opadaniem Zwiru, umieszczana na powierzchni ziemi lub
na stoku, wykonywana z pojedynczych drutéw odpornych na korozje, zagietych wielo-
krotnie w ksztalt spiralny i pod okreslonym katem i splecionych ze sobg tak, ze tworza
prostokatne lub romboidalne oczka plecionki, znamienna tym, ze druty (11, 12, 13, 14)
plecionki (10) wykonane sg ze stali o wysokiej wytrzymatoéci na rozcigganie w zakresie
miedzy 1000 a 2200 MPa oraz tym, ze plecionka tworzy trwalg strukture tréjwymiarows.

Zglaszajacy we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odnoszac sie do cech zna-
miennych rozwigzania wskazatl trzy dokumenty przeciwstawne, a mianowicie:

D1 - patent JPH(...) z dnia 8 lutego 1990 roku, ktdrego przedmiotem zgloszenia jest
siatka do konstrukcji budowlanych. W rozwigzaniu tym zastosowano wzmoc-
nienie siatki za pomoca drutu stalowego.

D2 - patent JPH(...) z datg pierwszenstwa 9 wrzes$nia 1991 roku, ktérego przedmio-
tem zgloszenia jest pokrycie metalowej siatki z drutu stalowego.

D3 - patent (...) z data pierwszenistwa 26 sierpnia 1998 roku, ktérego przedmiotem
zgloszenia jest siatka do wzmacniania powierzchni m.in. asfaltu, gdzie zastoso-
wano drut stalowy skrecany.

D4- PL(...) - w toku sprawy przy piSmie przygotowawczym z dnia 16.02.2017 r.
Whnioskodawca dodatkowo dotaczyl dokument przeciwstawny D4 o numerze
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PL(...), polskiego patentu udzielonego w konsekwencji zgloszenia miedzynaro-
dowego. Jego przedmiotem jest siatka zbrojeniowa, tkana z podtuznych drutéow
skreconych ze sobg nawzajem.

D5 - JPH(...) - w toku sprawy przy pi$mie przygotowawczym z dnia 16.02.2017 r.
Whioskodawca dodatkowo dolaczyl dokument przeciwstawny D5 o numerze
JPH(...) z datg pierwszenstwa 7 maja 1996 r., ktérego przedmiotem sa kosze
szaficowe z drutu. Przedmiot patentu jest wykonany z drutu stalowego o sredni-
cy 8 mm. Drut jest ocynkowany, co zapobiega korozji. Jest réwniez giety — druty
zygzakowate splataja si¢ ze sobg wzajemnie miedzy drutami prostymi.

Wedlug Wnioskodawcy wszystkie przeciwstawione dokumenty majg date pierwszen-
stwa wczesniejszg niz data przedmiotowego patentu i winny by¢ traktowane jako element
stanu techniki dla oceny nowosci i poziomu wynalazczego rozwigzania. W $wietle po-
wyzszych dokumentéw nie sposéb uzna¢ zastosowania drutu plecionki wykonanej ze stali
o wytrzymalo$ci na rozcigganie w zakresie miedzy 1000 a 2200 MPa jako elementu nowe-
go i nieoczywistego dla specjalisty z danej dziedziny. Stosowanie drutu stalowego do skre-
cania siatki byto znane w dacie pierwszenstwa. Drugi element nowosci wedtug zglaszaja-
cego wniosek dotyczy tego, Ze cyt.: ,plecionka tworzy trwalg strukture tréjwymiarows”.
Wnioskodawca twierdzi, zZe kazde splecenie dwoch elementdéw tworzy strukture tréjwy-
miarowg. Powyzszy element jest takze widoczny na rysunkach rozwiazan zawartych w D2
i D3, gdzie wyraznie wida¢, ze splecione druty tworzg strukture przestrzenng identyczng
jak w spornym rozwigzaniu. Na powyzsza oczywisto$¢ przestrzennego charakteru wska-
zuje jednoznacznie tre§¢ zastrzezenia nr 4, gdzie uprawniony wskazal, ze cyt. ,,tréjwymia-
rowa struktura ma grubos$¢ réwna wielokrotnosci grubosci drutu”, a wiec jednoznacznie
wskazuje, ze trojwymiarowos¢ jest cechg nadang jedynie przez krzyzowanie sie drutéw,
a nie jaka$ szczegdlng forme, posta¢ drucianej plecionki. Wnioskodawca twierdzi row-
niez, ze trwaly charakter tej struktury przestrzennej wynika z zastosowania znanych
materialow i jest widoczny na rozwigzaniach przeciwstawnych w dokumentach D1 i D3.

Uprawniony po zapoznaniu sie z tre§cig wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie
zgadza si¢ ze stanowiskiem Wnioskodawcy, uznajac go za bezzasadny oraz zarzucit wnio-
skodawcy, ze w ogole nie przeprowadzil analizy przestanki nieoczywistosci w odniesie-
niu do dokumentéw zlozonych w aktach sprawy zgodnie z przyjetymi zasadami.

W ocenie Uprawnionego siatka wedlug ujawnienia JPH(...) wykonana jest z tworzy-
wa sztucznego, a jedynie wzmacniania pretami ze stali strukturalnej, nie stanowi nawet
najblizszego stanu techniki dla drucianej plecionki wykonanej z pojedynczych drutéw
odpornych na korozje, a wigc nie moze szkodzi¢ nowosci i nieoczywistoéci spornego pa-
tentu nr PL(...).

W rozwigzaniu zawartym w zgloszeniu JPH(...) celem jest zapobiezenie zagroze-
niu poprzez zastosowanie na siatce metalowej powtoki fluorescencyjnej, fluoryzujacej
w godzinach nocnych, tworzacej ogrodzenie wykonane z siatki metalowej. Istotne jest
nanoszenie na poszczegélne druty stalowe siatki odmiennych koloréw powloki fluore-
scencyjnej aby uzyska¢ efekt odblaskowy ogrodzenia. Uprawniony z patentu twierdzi, ze
pomimo rysunku przedstawiajacego siatke, to informacje zawarte w zataczonym skrocie
nie wskazuja zadnych cech istotnych zastosowanych w spornym patencie.
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Po szczegélowym rozpatrzeniu wszystkich materiatéw dowodowych zgromadzonych
w przedmiotowej sprawie, wystuchaniu stron i dokladnym, wszechstronnym wyjasnie-
niu stanu faktycznego w $wietle art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a.,

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje:

W mysl art. 255 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. sprawy o uniewaznienie patentu rozpatruje Urzad
Patentowy RP w trybie postepowania spornego, natomiast ustawowe warunki wymagane
do uzyskania patentu ocenia si¢ wedlug przepiséw obowigzujacych w dniu zgloszenia
wynalazku w Urzedzie Patentowym RP. W przedmiotowej sprawie wynalazek pt.: , Dru-
ciana plecionka do zabezpieczania wierzchniej warstwy gruntu oraz sposéb i urzadzenie
do jej wytwarzania” zostal zgloszony dnia 2 lutego 1999 r., a wiec w okresie obowiazy-
wania cyt. wyzej ustawy o wynalazczosci. Przepisy ustawy o wynalazczosci, a w szcze-
golnosci art. 10 tej ustawy (ze wzgledu na charakter podnoszonych zarzutéw), beda wiec
stanowily podstawe prawng w zakresie oceny ustawowych warunkéw wymaganych
do uzyskania patentu.

Wystapienie z wnioskiem o uniewaznienie patentu jest uzaleznione od wykazania in-
teresu prawnego wnioskodawcy. Interesem prawnym nazwa¢ mozna, zgodnie z utrwalo-
ng w tym wzgledzie judykatura,

zwigzek o charakterze materialno-prawnym migdzy obowigzujgcq normg prawa
materialnego, a sytuacjqg prawng konkretnego podmiotu, polegajgcy na tym, ze akt
stosowania normy moze mie¢ wplyw na sytuacje tego podmiotu w zakresie prawa
materialnego.

(wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 roku II SA 1165/02)

Kolegium Orzekajace stwierdzilo, ze wnioskodawca posiada interes prawny w doma-
ganiu si¢ uniewaznienia patentu na sporny wynalazek, bowiem uprawniony w oparciu
o przedmiotowy patent uzyskal przed Sagdem Okregowym w G zabezpieczenie tymcza-
sowe (sygn. akt. (...)); postanowieniem z dnia 5 listopada 2015 r.). Tak uzasadniony inte-
res kreuje interes prawny i daje legitymacje wnioskodawcy do wystapienia z wnioskiem
o uniewaznienie. Ponadto na rozprawie w dniu 28 marca 2017 r. uprawniony o$wiadczyl,
ze nie kwestionuje interesu prawnego wnioskodawcy w zgdaniu uniewaznienia.

Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczo$ci w zwiazku z art. 315 ust. 3 p.w.p. wynalaz-
kiem podlegajacym opatentowaniu jest nowe rozwigzanie o charakterze technicznym, nie
wynikajace w sposob oczywisty ze stanu techniki i mogace nadawac sie do stosowania.

Kolegium Orzekajace, analizujac warto$¢ dowodowa poszczegdlnych materiatéw,
korzystalo z wypracowanej przez orzecznictwo polskie i europejskie zasady mozliwie
szerokiej interpretacji tresci zastrzezen w $wietle calego opisu patentowego przy ocenie
nowosci i poziomu wynalazczego, uznajac, ze nie ma powodu do wykorzystania opisu
dla interpretacji zastrzezen w sposob zawezajacy, gdyz nie wystepuje w nich kwestia ro-
zumienia poje¢, ktore wymagaja interpretacji (patrz T 607/93 str. 71, Orzecznictwo Komi-
sji Odwotawczych Europejskiego Urzedu Patentowego Cz. I Zdolnos¢ patentowa, wyd. 11,
PIRP materiaty i Studia 12, Warszawa 2004 (3)).
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Przy merytorycznej ocenie nieoczywistosci rozwigzania takze konieczne jest
uwzglednienie w zasadzie catego stanu techniki. Rozwigzanie uwaza si¢ za oczywiste,
gdy w $wietle stanu techniki ujawnionego w jednym lub tacznie w kilku rozwigzaniach
wynika ono w sposob oczywisty dla znawcy posiadajacego przecietng wiedz¢ z danej
dziedziny. W szczegolnosci za rozwigzania oczywiste uwaza si¢ rutynowe dostosowanie
znanego rozwiazania do danych warunkoéw, proste wykorzystanie znanej zasady dla osia-
gniecia oczywistego w $wietle tej zasady celu, proste zastgpienie znanych srodkow tech-
nicznych w znanym rozwigzaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku zna-
nych rozwigzan (patrz: W. Kotarba i inni Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa
1994 r., str. 15). Sposéb uwzglednienia stanu techniki przyjety w praktyce i orzecznic-
twie polskiego i innych urzedéw patentowych (patrz: wstep do rozdz. 3.1 i orzeczenie
T 176/89-str. oraz orzeczenia T 745/92 1 T 552/89 Komisji Odwolawczej EPO, Orzecznic-
two Komisji Odwotawczych Europejskiego Urzedu Patentowego (Czes¢ I - Zdolnos¢ paten-
towa) materialy i studia zeszyt 7, Polska Izba Rzecznikéw Patentowych, Warszawa 1998)
polega na wybraniu jednego dokumentu najblizszego rozwiagzaniu przedmiotowemu (lub
kilku dokumentéw, gdy przedmiotowe rozwiazanie ma charakter agregatu kilku rozwia-
zan czastkowych) i rozpatrywaniu nieoczywistosci przedmiotowego rozwigzania w sto-
sunku do tego dokumentu. Dopuszcza si¢ zastosowanie dwoch dokumentdéw przy ocenie
nieoczywistoéci kazdego rozwigzania czgstkowego w przypadku prostego zastgpienia
znanych §rodkéw technicznych w znanym rozwigzaniu ich ekwiwalentami.

Z uwagi na to, iz kryterium oceny nieoczywistosci (poziomu wynalazczego) rozwia-
zania jako wynalazku podlegajacego opatentowaniu nie jest precyzyjne, to w tej kwestii
nalezy odwola¢ si¢ do utrwalonego juz orzecznictwa, ktdre wypracowato zasady, stuzace
obiektywizacji tego kryterium (Wybrane zagadnienia z orzecznictwa Komisji Odwotaw-
czej przy Urzedzie Patentowym RP w latach 1993-1994 cz. I (1), oraz w latach 1995-1996
cz. 111 (2) - w opracowaniu Marii Borowicz; Orzecznictwo Komisji Odwotawczych Europej-
skiego Urzedu Patentowego Cz. I Zdolno$¢ patentowa; wyd. II, PIRP materiaty i studia 12,
Warszawa 2004 (3)).

Dokonujac oceny nowosci rozwigzania, nalezy stwierdzi¢, ze wynalazek nie spelnia
wymogu nowosci, jezeli mozna wskazaé dowody, w $wietle ktérych wszystkie cechy roz-
wigzania uwzglednione tacznie s3 czescig stanu techniki.

Warunek nowosci nie jest spelniony, jezeli wezesniejszy dokument, ktéry jest dowo-
dem istniejagcym stanu techniki w sposéb jasny i bezposredni ujawnia istote wynalazku,
a w szczegblnosci jego zastrzegane cechy. Kolegium Orzekajgce stwierdzilo, ze material
przedlozony przez wnioskodawce nie $wiadczy o braku nowosci i nieoczywistosci spor-
nego wynalazku, tj. o podaniu go do publicznej wiadomosci przed data jego zgtoszenia
do ochrony.

Zdaniem Kolegium w dokumencie D1, czyli JPH(...) opis zgloszeniowy nie ujawnia
ani tez nie sugeruje zastosowania siatki stalowej posiadajacej cechy techniczne rozwia-
zania ujete w niezaleznym zastrzezeniu patentowym PL(...), wiec nie moze by¢ uznane
za przeciwstawienie w zakresie braku nowosci. W opisie tym wzmiankowano, ze siatka
posiada duzg wytrzymalo$¢ na rozcigganie, nie doprecyzowano jednak zakresu jakiego
dotyczy. Wytrzymalos$¢ na rozciaganie uzyskano dzieki wlasciwosciom plastycznym zy-
wicy syntetycznej, podczas gdy w spornym patencie wysokg wytrzymalo$¢ na rozciaga-
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nie osiagga si¢ poprzez zastosowanie stali sprezynowej, badz stali do produkcji lin. Istotne
jest, ze siatka wedlug przeciwstawionego rozwigzania jest siatkg z zywicy syntetycznej,
do ktdrej zostaly dodane elementy stalowe, a wiec opis zgloszeniowy JPH(...) nie moze
szkodzi¢ nowosci rozwigzania wedlug patentu nr PL(...).

Kolejnym dokumentem D2 wskazanym przez Wnioskodawce — patent JPH(...), w kto-
rym dla zglaszajgcego tego rozwigzania byto umozliwienie utatwienia rozréznienia strefy
niebezpiecznej poprzez wyeksponowanie obszaru zagrozenia. Rozwigzanie charaktery-
zujace sie tym, ze cze$¢ lub catos$é drutdw siatki metalowej pokryto farba fluorescencyjng
emitujgcg w nocy $wiatlo fluorescencyjne, utatwiajace rozrdznianie strefy niebezpiecz-
nej poprzez wyeksponowanie obszaru zagrozenia. Dzieki zastosowaniu farby fluore-
scencyjnej ogrodzenie rozdzielajace pas ruchu od niebezpiecznego terenu rzucatoby sie
w oczy. Wnioskodawca wskazuje, ze rozwigzanie to spelnia funkcje podobne jak rozwia-
zanie przedstawione w spornym patencie, jednak pomimo, ze oba te rozwigzania stuza
do zabezpieczen, to w obu rozwigzaniach chodzi o zupelnie inny rodzaj zabezpieczenia.
Przeciwstawiony patent odnosi si¢ do zabezpieczen przed zagrozeniami eksponujacymi
obszaru niebezpiecznego, za$ sporny patent stuzy do zabezpieczen przed osuwajacymi
si¢ gruntami. Zatem cel obu rozwiazan byt inny i wybrane byly do ich realizacji zupelnie
inne rozwigzania techniczne. Zatem przytoczony dokument nie moze szkodzi¢ nowosci
spornego patentu.

Réwniez w trzecim przeciwstawionym dokumencie D3, AU(...) przedstawiono siat-
ke zbrojeniowg do zbrojenia gornej warstwy gruntu. Siatka zbrojeniowa stanowi mate
z wplecionymi poprzecznie pretami i wyposazana jest w elementy zbrojeniowe sktadajgce
sie ze spiralnie skreconych stalowych drutéw profilowanych o zasadniczo prostokatnym
przekroju poprzecznym. Jednakze jest to zupelnie inne rodzaj wzmocnienia siatki, za-
tem réwniez w tym przypadku dokument ten nie stanowi najblizszego stanu techniki
dla spornego patentu i nie ujawnia cech istotnych rozwigzania wedtug patentu nr PL(...).

Czwarty powotany dodatkowo dokument D4 polskiego patentu nr PL(...), zastrzegajg-
cy siatkg zbrojeniowa wykonang poprzez tkanie z podtuznych drutéw skreconych ze sobg
nawzajem i wyposazonej w elementy wzmacniajace, ktore zawierajg spiralnie skrecone,
stalowe profilowane druty o przekroju prostokatnym, przy czym skok pomiedzy petnymi
obrotami skretek spiralnie skreconych stalowych, profilowanych drutéw jest tak dosto-
sowany do odleglosci pomiedzy skretkami w kierunku poprzecznym, ze skok ten jest
mniejszy niz odleglos¢ pomiedzy skretkami. Przedlozony dokument PL(...) dotyczy siat-
ki zbrojeniowej do zbrojenia gornej warstwy gruntu lub drogi, wykonanej poprzez tkanie
z podtuznych drutéw skreconych ze sobg nawzajem i wyposazonej w elementy wzmac-
niajace. Siatka zbrojeniowa wedlug tego wynalazku charakteryzuje sie tym, ze elemen-
ty wzmacniajace 4 zawierajg spiralnie skrecone, stalowe profilowane druty o przekroju
prostokatnym, przy czym skok pomiedzy pelnymi obrotami skretek spiralnie skreco-
nych stalowych, profilowanych drutéw jest tak dostosowany do odleglosci d pomiedzy
skretkami w kierunku poprzecznym, ze skok ten jest mniejszy niz odleglos¢ d pomiedzy
skretkami. W w/w patencie brak jest jakichkolwiek informacji dotyczacych zastosowa-
nia stali o wysokiej wytrzymalosci na rozcigganie w zakresie miedzy 1000 a 2200 MPa.
W przeciwstawionym opisie patentowym PL(...) wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez ele-
menty wzmacniajace w postaci spiralnie skreconych, stalowych profilowanych drutéow
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o przekroju prostokatnym biegnacych poprzecznie do kierunku siatki. Celem przeciw-
stawionego rozwigzania bylo zapobieganie tworzenia peknie¢ i toréw w drogach asfal-
towych, natomiast celem spornego patentu bylo opracowanie drucianej plecionki, ktéra
stanowilaby zabezpieczenie dla osuwajacej si¢ powierzchni na stromych niestabilnych
zboczach. Istotne jest réwniez to, Ze rozwigzanie objete patentem PL(...) stosowane jest
dla zbrojenia gornej warstwy gruntu lub drogi, ktéra to warstwe stanowi substancja bi-
tumiczna lub asfalt. Oznacza to, Ze siatka ujawniona w przeciwstawnym patencie znajduje
sie wewnatrz warstwy gornej drogi. Poza tym znamienny jest fakt zastosowania elemen-
tow wzmacniajacych zawierajgcych spiralnie skrecone stalowe druty. To wlasnie te do-
datkowe elementy stanowig o wzmocnieniu siatki zbrojeniowej. Siatka ta ukladana jest
na powierzchni gruntu, wigc wazne jest aby byta ona wykonana z materialu odpornego
na korozje, aby przedtuzy¢ jej trwalo$¢. Natomiast siatka wedlug spornego patentu wyko-
nana jest ze stali o wysokiej wytrzymato$ci na rozcigganie, co umozliwia jej prawidlowe
dzialanie przeciwdzialajace spadajagcym kamieniom lub osuwajacym sie¢ gruntom. Cechy
tej jak rowniez struktury tréjwymiarowej nie posiada rozwigzanie ujawnione w patencie
PL(...). Jak wynika z powyzszego jest to zupelnie inny wynalazek od spornego rozwiaza-
nia PL(...) i nie moze stanowi¢ o braku jego nowosci.

Ostatnim zalgczonym dokumentem D5 jest japonski opis zgloszeniowy JPH(...),
ujawniajacy kosz szancowy z drutu stalowego, charakteryzujacy sie tym, ze jest zmon-
towany z licznych paneli z siatki metalowej, ktore skladaja si¢ z ramy panelu, licznych
drutéw prostych oraz licznych drutéw zygzakowatych. Celem owego wynalazku byto
zmniejszenie iloéci oczek w koszu szancowym odpowiednio do $rednicy materiatu
wypelniajacego, czyli otoczakéw tzw. kamieni polnych. Oprécz tego, ze jako taki kosz
tworzy druciana plecionke niezrozumiale jest dla Urzedu przeciwstawienie powyzsze-
go dokumentu do spornego rozwigzania zawartego w patencie nr PL(...). Jak wyraznie
wynika z zastrzezen i opisu wynalazek ten nie ma nic wspélnego z druciang plecionka,
jego cel i przeznaczenie réwniez nie mogg stanowi¢ dowodu na brak nowosci w spornym
rozwigzaniu.

Zaden z w/w dokumentéw w $wietle przytoczonych zastrzezeri nie moze stanowié
o braku nowosci spornego rozwiazania wedtug patentu nr PL(...).

Rozstrzygajac za$ wniosek o zwrot kosztéw postepowania zlozony przez uprawnio-
nych, Kolegium uznalo, ze wniosek jest zasadny. Stosownie bowiem do obowiazujacych,
przepisow, strona, ktorej zadanie zostalo uwzglednione, ma prawo do zwrotu niezbed-
nych kosztéw postepowania w razie zlozenia o to wniosku nie pdzniej niz przed zamknie-
ciem rozprawy. W przedmiotowej sprawie zadanie utrzymania patentu PL(...) zostalo
zalatwione pozytywnie. Stosownie do art. 98 § 1 k.p.c., majacym zastosowanie w po-
stepowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 p.w.p., strona, ktérej zadanie zostalo
uwzglednione, ma prawo do zwrotu niezbednych kosztéw postepowania. W tej sytuacji
zasadnym jest przyznanie zwrotu niezbednych kosztéw postepowania uprawnionemu.

Do niezbednych kosztéw postepowania, w my$l przepisu art. 98 § 2 k.p.c. w przypad-
ku, gdy strona korzystala z zastepstwa pelnomocnika, zalicza si¢ jego wynagrodzenie,
koszty przejazdu na rozprawy oraz wydatki zwiazane ze sporzadzaniem pism i wnioskow.

W niniejszej sprawie wnioskodawca korzystat z uslug pelnomocnika, ktérym byt
rzecznik patentowy. Rozstrzygajac wysoko$¢ zwrotu niezbednych kosztéw postepowa-
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nia, Kolegium oparlo sie na rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 881).
Zgodnie z § 7, pkt 1 tego rozporzadzenia stawka minimalna w sprawach dotyczacych
uniewaznienia patentu wynosi x zt.

W zwiazku z powyzszym, po rozpoznaniu sprawy orzeczono jak w sentencji.






Badanie poziomu
wynalazczego
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I. Sp. 466.2008

Decyzja UPRP z dn. 12 kwietnia 2013 r. (uniewazni¢ patent)

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 oraz art. 24 i art. 26 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej z dn. 30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119
poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w skitadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Joanna Kotodziejczyk
Cztonkowie Eugenia Piskorska

Anna Switala
Protokolant Paulina Skrzypczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013 r. wniosku B z siedziba w R o unie-
waznienie patentu PL(...) na wynalazek pt. ,,Sposoéb oczyszczania ukladéw olejowych
turbin i turbozespoléw” udzielonego na rzecz E z siedzibg w R na podstawie art. 89 ust. 1
oraz art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c w zwiazku
z art. 256 ust.2 ustawy prawo wlasnoéci przemystowe;j

orzeka

1. uniewazni¢ patent PL(...) na wynalazek pt ,,Sposob oczyszczania uktadéw olejowych
turbin i turbozespotéw”

2. przyznaé B z siedzibg w R od E z siedzibg w R kwote w wysokosci x z1 (stownie: x zto-
tych) tytutem zwrotu kosztéw postepowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP, Departament Orzecznictwa, w terminie trzy-
dziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 22 wrzesnia 2008 r. B z siedziba w R wystapila do Urzedu Patentowego RP dzia-
tajacego w trybie postepowania spornego z wnioskiem o uniewaznienie patentu nr PL(...)
na wynalazek pt. ,Sposéb oczyszczania ukladéw olejowych turbin i turbozespotow”
udzielonego na rzecz firmy E z siedzibg w R.
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W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca wskazal, ze od 1998 r. wykonu-
je ustugi w zakresie czyszczenia ukladow olejowych, przy zastosowaniu urzadzen, ktore
umozliwiaja wykonywanie hydrodynamicznego czyszczenia uktadéw do ptukania ruro-
ciagdw i oczyszczania instalacji przemystowych. Uprawniony z przedmiotowego paten-
tu poinformowat wnioskodawce, ze posiada udokumentowane przypadki wykonywania
ustug, ktére stanowia naruszenie art. 287 prawa patentowego, jak réwniez czyn nieuczci-
wej konkurencji w rozumieniu art. 13 i 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ponadto wezwal wnioskodawce do bezzwlocznego i natychmiastowego zaprzestania wy-
konywania ustug, gdyz, zdaniem uprawnionego, naruszony zostal zakres ochrony objety
przedmiotowym patentem.

Wystepujac o uniewaznienie patentu, wnioskodawca podniost zarzut braku nowosci
i poziomu wynalazczego przedmiotowego rozwigzania, wskazujac jako podstawe prawna
wniosku art. 24, art. 25 ust. 112 oraz art. 26 ust. 1 ustawy Prawo wilasnosci przemystowe;j.

Whioskodawca podniost, ze zastrzezenia przedmiotowego patentu wynikajg ze stanu
techniki, jaki znany byl wnioskodawcy juz w 1998 r. Na potwierdzenie swojego stanowiska,
wnioskodawca przedlozyt do akt sprawy dokumentacje techniczng, ktora dnia 11 lipca 2001 r.
zostala przez niego zatwierdzona do realizacji. Zdaniem wnioskodawcy zawarte w ww. do-
kumentacji zalecenia (warunki prowadzenia procesu) oraz sprzet zastosowany do pluka-
nia instalacji dowodza, ze sporne rozwigzanie jest czescig wczesniejszego stanu techniki.

Ponadto wnioskodawca podnidst, ze zaréwno urzadzenie do ptukania rurociggéow
i czyszczenia instalacji przemystowych pod cisnieniem oraz schemat ideowy wraz z opi-
sem zostaly udostepnione do powszechnej wiadomosci poprzez wystawienie i ujawnienie
na Miedzynarodowych Targach ,,Energetab” w 2002 r. i Targach Hydrauliki, Pneuma-
tyki, Sterowania i Napedéw w Katowicach w 2002 r., tj. przed data zgloszenia przed-
miotowego wynalazku w Urzedzie Patentowym. Na potwierdzenie swojego stanowiska
wnioskodawca zalaczyt do wniosku:

zdjecia stoisk targowych;

faktury VAT;

list referencyjny firmy S z dn. 15.10.2001 r;
list referencyjny firmy A z dn. 29.05.2002 r.

vvyyvyy

Odnoszac si¢ do braku nowosci przedmiotowego rozwigzania, wnioskodawca wska-
zal na wcze$niejsze podanie do wiadomosci powszechnej poprzez faktyczne stosowanie
sposobu czyszczenia ukladéw olejowych turbin i turbozespoléw przed data zgloszenia
przedmiotowego wynalazku w Urzedzie Patentowym. Na dow6d powyzszego wniosko-
dawca zalaczyt do wniosku:

» oferte Z z dn. 29.07.2002 r., zdjecia wykonane w dn. 23.01.2003 r., fakture za oczysz-
czanie;

» oferte firmy S z dn. 12.06.2002 r., protokét odbioru robét z dn. 13.09.2002 r., zdjecia
wykonane w dn. 12.09.2002 r., fakture VAT;

» zlecenie z dn. 22.10.2002 r. od firmy E, protokét odbioru robét z dn. 29.10.2002 r.,
zdjecia wykonane w dn. 02.11.2002 r., fakture VAT.
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W pismie z dnia 9 lutego 2009 r., stanowigcym odpowiedz na wniosek, uprawniony
z patentu nie zgodzil si¢ ze stanowiskiem wnioskodawcy i wnioést o oddalenie wniosku.
Odnoszac si¢ do zarzutéw podniesionych we wniosku, uprawniony wskazal, ze chociaz
poszczegolne operacje zastosowane w przedmiotowym rozwigzaniu, takie jak czyszcze-
nie hydrodynamiczne lub ptukanie, moga by¢ stosowane wybidrczo w réznych ukladach
olejowych réznych urzadzen, w tym rurociggach i instalacjach przemystowych, jednakze
do czyszczenia i plukania uktadéw olejowych turbin i turbozespotéw opracowano nowa
technologie, ktdra nie byla nikomu znana i stosowana uprzednio.

W pi$mie z dnia 6 kwietnia 2009 r. wnioskodawca podtrzymal w catosci wniosek
o uniewaznienie patentu na sporny wynalazek. Przy pi$mie tym wnioskodawca przed-
Yozyt do akt sprawy dodatkowe dowody na okoliczno$¢ braku nowosci i poziomu wyna-
lazczego przedmiotowego rozwigzania, tj.:

» opracowanie firmy M pt. ,Ustuga oczyszczania olejow i ukltadéw olejowych turbin
w elektrowniach” ze stycznia 1993 r.

» publikacje z maja 1998 r. pt. Systemowa pielegnacja ukladow olejowych, wskazujac
na jej prezentacje¢ na Konferencji w Szczyrku w dniach 21-23.05.1998 r i przekazanie
uczestnikom, oraz o$wiadczenie p. M.K. potwierdzajace jego udzial w ww. konferencji
i otrzymanie materialow;

» list referencyjny elektrowni R z dn. 10.03.1995 r. dla E;

referat Alfreda Sliwy i Henryka Maciejewskiego pt Trawi¢ czy nie trawié uktady olejo-

we turbin przedstawiony na konferencji w Szczyrku w dn. 21-23.05.1998 r.;

polskie opisy patentowe nr (...)i(...);

polska norme PN-85/M-35581;

instrukeje obstugi samochodu do cisnieniowego mycia kanaléw z 1998 r.;

oferty handlowe wnioskodawcy przestane w latach 2002-2003 do jego ustugobiorcow.

Ponadto wnioskodawca zamiescit (w tabelach) szczegdtowa analize poréwnawcza

stosowanych w przedmiotowym rozwigzaniu $rodkéw technicznych, w odniesieniu

do znanego stanu techniki.

v

vvyyvyy

W pi$mie z dnia 7 sierpnia 2009 r. wnioskodawca dodatkowo postawil zarzut braku
przemystowej stosowalnosci przedmiotowego rozwigzania na podstawie art. 24 i 27 usta-
wy pw.p. Zarzut ten wnioskodawca uzasadnit tym, ze wyszczegdlniony w zastrzezeniu
nr 2 parametr ,,predkos¢ przeptywu czynnika w poszczegdlnych rurociggach wynosi 0,5
do 10 m/s” nie zostal poparty opisem wynalazku, w szczegolnosci przyktadem jego wyko-
nania. Ponadto do w/w pisma wnioskodawca dotaczyl dokumenty wewnetrzne, tj. umo-
we na wykonanie dokumentacji z dn. 01.0.2001 r., protokét z dn. 11.07.2001 r. odbioru
dokumentacji, protokot z dn. 19.04.2004 r. i rachunek z 2004 r.

Uprawniony w pi$mie z dnia 5 lutego 2010 r. poddal w watpliwo$¢ autentycznosé i wia-
rygodno$¢ czesci dokumentéw przedtozonych przez wnioskodawce, w tym: dokumenta-
cji technicznej ,,Agregatu do plukania rurociaggéw pod ci$nieniem”, zalaczonych zdjgé
oraz daty ich wykonania. Podnidsl, ze listy referencyjne wystawione wnioskodawcy przez
S oraz A oraz oferta skierowana do E nie dotyczg przedmiotowego rozwigzania. Ponad-
to, odnoszac si¢ do przedlozonej przez wnioskodawce do akt sprawy publikacji firmy M
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pt. Ustuga oczyszczania olejow i uktadéw olejowych turbin w elektrowniach wskazal, ze
byta to publikacja o charakterze poufnym, w posiadanie ktérej wnioskodawca wszed!
w sposob nielegalny. Do w/w pisma uprawniony dotgczyl szereg dokumentéw, w tym:
tabele poréwnawcze, dokumenty wewnetrzne uprawnionego, tj. oferty wykonania ustug
oraz materialy z konferencji w Szczyrku z 20-23 maja 1998 .

W pi$mie z dnia 30 marca 2010 r. wnioskodawca podniosl, Ze nizej wymienione do-
wody, przedstawiajgce rozwigzanie stanowigce istote spornego wynalazku, zostaly udo-
stepnione do wiadomosci powszechnej, m.in. przez E na konferencjach i sympozjach
w latach 1998-2002:

» uprzednio wymienione opracowanie firmy M pt. Technologia czyszczenia uktadow
olejowych metodg wysokocisnieniowego natrysku wodnego i ptukania o duzym nate-
zeniu przeplywu oleju aut. Marka Karasia i Kazimierza Szynela ze stycznia 1999 r.
(strona tytutowa i str. 18-31);

» publikacja pt. Technologia czyszczenia uktadow olejowych metodg wysokocisnienio-
wego natrysku wodnego i ptukania o duzym nateZeniu przeplywu oleju aut. Anny
Kani i Alfreda Sliwy przedstawiona na konferencji Naukowo Technicznej w Szczyrku
21-23.05.1998 r. pod nazwa Udziat chemii energetycznej we wzroscie efektywnosci urzg-
dzeti zawarta w opracowaniu pt. Systemowa pielegnacja uktadow olejowych wyd. 2 z maja
1998 r, opublikowana w zbiorze czterech referatéw przez E (strona tytulowa i str. 3-11);

» publikacja pt. Sposoby oczyszczania i prawidlowej eksploatacji uktadéw olejowych tur-
bin firmy E (strona tytulowa i str. 7/19-15/19);

» publikacja zawierajaca 18 referatow, w tym referat pt. Sposoby oczyszczania i prawidto-
wej eksploatacji uktadéw olejowych turbin aut. A. Sliwa, K. Majka i A. Grudzien wy-
gloszony na VIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Udziat chemii energetycznej
we wzroscie efektywnosci urzgdzen w Szczyrku w dn. 25-26.05.2000 r. (strona okfadki
i tytulowa oraz spis tresci oraz str. 104-110);

» referaty wygloszone na I Sympozjum Naukowo Technicznym Czyste Technologie
Energetyczne w Miedzybrodziu Zywieckim w dn. 10-12 grudnia 2001 r, w tym szcze-
golnie referat Sposoby oczyszczania i prawidlowej eksploatacji uktadow olejow turbino-
wych aut A. Grudzien, K. Majka i A. Sliwa;

» referaty wygloszone na Konferencji Naukowo Technicznej pn. Wptyw chemii energe-
tycznej na pracg matych i srednich obiektow energetycznych Ustron 30-31 maja 2001 r.,
opublikowane przez Izb¢ Energetyki Przemystowej w Warszawie, w tym szczegdlnie
na referat Eksploatacja i czyszczenie uktadéw olejowych turbin aut A. Sliwa, K. Majka,
A. Grudzien zamieszczony na str. 103-113;

» publikacja pt. Zbiér referatow i materiatow opracowanych w okresie 1999-2002 Zako-

pane 1999 - aktualizacja 2002 r., w tym szczegdlnie referat Sposoby czyszczenia i pra-

widlowej eksploatacji uktadéw olejowych turbin aut K. Majka i A. Sliwa (str. 67-80);

Polska Norma PN-85/M-35581;

polski opis patentowy (...);

polski opis patentowy (...);

wewnetrzna dokumentacja techniczna wnioskodawcy zat. Agregat do ptukania ruro-

ciggéw pod cisnieniem.

vvyyvyy
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Dodatkowo w pismie z dn. 28 lutego 2010 r. wnioskodawca, powolujgc si¢ na art. 33
ust. 3 ustawy p.w.p., wskazal na brak poparcia zastrzezen patentowych opisem wynalaz-
ku, w tym szczeg6lnie przykladem wykonania.

Na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r. uprawniony stwierdzit miedzy innymi, ze do-
wody zalaczone przez wnioskodawce do pisma z dn. 30 marca 2010 r. zawieraja jedynie
ogélny zakres informacji, ktére nie sg wystarczajace do realizacji wynalazku objetego
patentem nr (...).

Na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2013 r., wnioskodawca podtrzymat zadanie unie-
waznienia spornego patentu, stawiajgc zarzut braku nowosci, poziomu wynalazczego
oraz braku przemyslowej stosowalnosci spornego rozwiazania w oparciu o przediozone
dowody.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.

W myél art. 255 ust. 1 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej sprawy o uniewaznienie
patentu rozpatruje Urzad Patentowy RP w trybie postgpowania spornego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 w/w ustawy, patent moze by¢ uniewazniony w catoéci lub
w czesci, na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, ze
nie zostaly spelnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Pojecie ,interesu prawnego” bylo wielokrotnie przedmiotem rozwazan w doktrynie
i orzecznictwie sgdowym. Naczelny Sagd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada
2004 r. (sygn. akt (...), publ. (...) 2005/5/92 i Lex (...)) stwierdzit, ze

istote interesu prawnego nalezy upatrywal w jego zwigzku z konkretng normg pra-
wa (moze to by¢ norma nalezgca do kazdej dziedziny prawa, nie tylko prawa admi-
nistracyjnego), na podstawie ktérej okreslony podmiot, w okreslonym stanie faktycz-
nym, moze domagac sig konkretyzacji jego uprawnieri lub obowigzkow, bgdz zgdaé
przeprowadzenia kontroli okreslonego aktu lub czynnosci w celu ochrony jego praw
lub obowigzkéw przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadzenia tego
aktu do stanu zgodnego z prawem.

Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza si¢ zatem do ustalenia zwigz-
ku o charakterze materialno-prawnym miedzy obowigzujaca norma, a sytuacja praw-
ng konkretnego podmiotu, polegajaca na tym, ze akt stosowania tej normy moze mie¢
wplyw na sytuacje prawng tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialno-prawne;.
Jezeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezposredniego wply-
wu na sfere sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie mozna méwi¢ o interesie praw-
nym strony, a co za tym idzie — o statusie strony w postepowaniu, w ktérym dochodzi
do konkretyzacji danej normy (patrz, wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt (...)).
W orzecznictwie podkresla si¢ réwniez, iz interes prawny powinien by¢ indywidualny,
konkretny, bezposredni, realny, nie hipotetyczny i znajdowa¢ potwierdzenie w okolicz-
nosciach faktycznych, ktére uzasadnialy zastosowanie normy prawa materialnego (wy-
roki NSA: z 17.04.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...); z 2.02.1996 r., sygn. akt (...),
publ. (...); 2 8.10.1987 r., sygn. akt (...), publ. (...), nr (...); wyrok WSA w W z 28.10.2005 r.,
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sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Innymi sfowy mie¢ interes prawny znaczy to samo, co
ustali¢ przepis prawa powszechnie obowigzujacego, na ktérego podstawie mozna sku-
tecznie zada¢ czynnosci organu z zamiarem zaspokojenia jakiejs potrzeby, albo zada¢é
zaniechania lub ograniczenia czynnoéci organu sprzecznych z potrzebami danej osoby
(wyrok NSA z28.12.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Od tak pojmowanego inte-
resu nalezy odrdzni¢ interes faktyczny, to jest stan, w ktérym dany podmiot jest bezpo-
$rednio zainteresowany rozstrzygnieciem sprawy, nie moze jednak tego zainteresowania
poprzeé przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Przenoszac powyzsze na grunt rozpatrywanej sprawy, Kolegium Orzekajace uznato,
ze wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu si¢ uniewaznienia patentu na sporny
wynalazek, skoro uprawniony parokrotnie wystepowat do niego z tzw. pismami ostrze-
gawczymi (pisma z dnia 16 maja 2000 r., 27 sierpnia 2008 r.), domagajac si¢ zaniecha-
nia naruszania spornego patentu, a takze wystapil przeciwko niemu z powddztwem
do Sadu Okregowego we W (sygn. akt. (...)) o zaniechanie naruszania patentu na spor-
ny wynalazek.

Interes prawny wnioskodawcy znajduje opacie w art. 20 Konstytucji RP oraz
art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 ze zm.). W zwigzku z wystapieniem przez uprawnionego z zagdaniem zanie-
chania naruszania spornego patentu wnioskodawca znalaz! si¢ w sytuacji utrudniajacej
mu swobodne prowadzenie dzialalno$ci gospodarczej zagwarantowane w art. 20 Kon-
stytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalno$ci gospodar-
czej. Jak za$ stwierdzil Wojewodzki Sad Administracyjny w W m.in. w wyroku z dnia
17 lutego 2006 r., (sygn. akt (...)) w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie $rodki
prawne mogace w powazny sposob utrudnia¢ drugiej stronie prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej, wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej uzasadnia przyjecie, iz strona pozwana
ma interes prawny w postepowaniu o uniewaznienie.

Zgodnie z patentem nr (...) chroniony jest sposéb czyszczenia uktadow olejowych,
polegajacy na stosowaniu wysokocisnieniowego natrysku od 5 do 300 MPa czystej wody,
oleju lub cieczy hydraulicznych na powierzchnie wewnetrzne uktadu, za pomocg dysz
mocowanych na elastycznych przewodach podlaczonych do wysokocisnieniowej pompy,
nastepnie suszeniu calego ukltadu sprezonym i filtrowanym powietrzem o duzym prze-
plywie, zabezpieczaniu antykorozyjnym uktadu, do czasu ptukania poprzez mgietke ole-
ju eksploatacyjnego lub innego czynnika antykorozyjnego oraz plukaniu ukladu, ktére
wykonuje si¢ olejem lub innym czynnikiem roboczym.

Pierwszy etap sposobu czyszczenia ukladéw olejowych wg spornego patentu stanowi
wysokoci$nieniowy natrysk (na wewnetrzne powierzchnie uktadu). Z zastrzezenia nie-
zaleznego wynika, Ze uprawniony uzyskal ochrone na stosowanie wysokocisnieniowego
natrysku od 5 do 300 MPa, przy czym natrysk wysokoci$nieniowy moze by¢ wodny, ole-
jowy lub za pomocg cieczy hydraulicznej. Nalezy podkresli¢, ze wszystkie ww. czynni-
ki mogg by¢ stosowane jako réwnocenne, sg to wiec trzy rézne mozliwosci stosowania
przedmiotowego sposobu. Poniewaz uprawniony w opisie wynalazku nie sprecyzowat
pojecia ,cieczy hydraulicznej”, w zwiazku z tym ochrony udzielono na dowolng ciecz hy-
drauliczng i kazda ciecz hydrauliczna moze by¢ zastosowana w przedmiotowym sposo-
bie. Ponadto ochrona (w pierwszym etapie) obejmuje bardzo szeroki zakres stosowanych
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ci$nien czynnika czyszczacego (od 5 do 300 MPa), przy czym opis wynalazku przedsta-
wia jedynie zastosowanie natrysku wodnego jako czynnika czyszczacego przy cisnieniu
85 MPa. Nalezy przy tym wskaza¢, ze uprawniony nie odnidst sie do zglaszanych przez
wnioskodawce uwag, ze przy cisnieniu 300 MPa olej tworzy mgle olejowsa i nie wykazal,
ze przedmiotowy sposdb moze by¢ stosowany dla ci$nien krancowych, tj. 5 i 300 MPa
kazdego z trzech ww. czynnikéw czyszczacych.

Drugi etap sposobu czyszczenia ukladéw olejowych wg spornego patentu stanowi su-
szenie. Uprawniony uzyskal ochrone na suszenie okreslone jako ,suszenie calego ukla-
du sprezonym i filtrowanym powietrzem o duzym przeplywie”, przy czym nie okreslo-
no zadnego zakresu parametréw definiujacego ,,duzy przeptyw”. W opisie wynalazku,
w tym szczegdlnie w przykladzie wykonania nie wskazano zadnych konkretnych warto-
$ci definiujacych ,,duzy przeptyw”.

Trzeci etap sposobu czyszczenia ukladéw olejowych wg spornego patentu stanowi
zabezpieczenie antykorozyjne. Uprawniony uzyskat ochrone na ,zabezpieczanie anty-
korozyjne uktadu do czasu ptukania poprzez mgietke oleju eksploatacyjnego lub innego
czynnika antykorozyjnego”. Nalezy przy tym podkresli¢, ze zamiast oleju mozna zastoso-
wa¢ jako rownocenny ,,inny czynnik antykorozyjny”, ktory nie zostal §cisle zdefiniowany
przez uprawnionego w opisie wynalazku.

Czwarty etap sposobu czyszczenia uktadéw olejowych wg spornego patentu stanowi
ptukanie ukladu olejowego. Uprawniony uzyskal ochrone na ,uktad poddaje si¢ ptuka-
niu, ktére wykonuje sie olejem lub innym czynnikiem roboczym”, przy czym zamiast
plukania olejem mozna réwnocennie zastosowac ,inny czynnik roboczy”, ktéry nie zo-
stal $cidle zdefiniowany przez uprawnionego w opisie wynalazku.

Reasumujagc powyzsze, Kolegium stwierdzilo, ze uprawniony uzyskal ochrone na spo-
séb oczyszczania ukladu olejowego, w ktérym kazdy z etapéw okreslony zostat bardzo
ogolnie. Natomiast jedyny zakres wartosci stosowanych parametréw (ci$nienia czynnika
roboczego w etapie pierwszym) okreslony zostat bardzo szeroko.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca podniést zarzut braku nowosci, braku po-
ziomu wynalazczego oraz braku przemystowej stosowalnosci spornego wynalazku, wska-
zujac jako podstawe prawng zadania uniewaznienia patentu na w/w wynalazek art. 24
w zwigzku z art. 25, art. 26 oraz art. 27 ustawy Prawo wiasnosci przemystowe;.

W mysl art. 24 ustawy p.w.p. patenty sg udzielane - bez wzgledu na dziedzine techniki
- na wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja poziom wynalazczy i nadaja si¢ do przemysto-
wego stosowania.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy p.w.p. wynalazek uwaza si¢ za nowy, jesli nie jest
on czedcig stanu techniki, przy czym zgodnie z ust. 2 w/w przepisu przez stan tech-
niki rozumie si¢ wszystko to, co przed datg, wedlug ktdrej oznacza si¢ pierwszenstwo
do uzyskania patentu, zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej np. w formie
pisemnego opisu.

Wedlug art. 26 ust. 1 ustawy p.w.p. wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom
wynalazczy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposéb oczywisty, ze stanu
techniki.

Zgodnie za$ z art. 27 ustawy p.w.p. wynalazek uwazany jest za nadajacy si¢ do prze-
myslowego stosowania, jezeli wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wy-
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korzystywany sposéb, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemy-
stowej, nie wykluczajac rolnictwa.

Zdaniem Kolegium, ze zgromadzonych w aktach przedmiotowej sprawy dokumen-
tow wynika, ze sporne rozwigzanie jest nowe, poniewaz w toku postepowania nie wska-
zano dokumentu, w ktérym ujawniony bylby sposéb czyszczenia uktadéw olejowych,
przy zastosowaniu trzech réwnocennie traktowanych czynnikéw czyszczacych, w calym
zastrzeganym zakresie ci$nien czynnika czyszczacego oraz przy zastosowaniu dalszych
etapow przedmiotowego rozwigzania.

Ponadto, w ocenie Kolegium, przedmiotowe rozwigzanie spetnia wymog przemy-
stowego stosowania. Argumenty wnioskodawcy odnoszace si¢ do tego zarzutu doty-
czg gléwnie zastrzezenia nr 2 i braku poparcia zakresu parametrow z tego zastrzezenia
w przyktadzie wykonania. Wnioskodawca, w ocenie Kolegium, stusznie wskazal, ze za-
kres parametru ,,predko$¢ przeptywu czynnika w rurociggach wynosi od 0,5 do 10 m/s”
wyszczegdlniony w zastrzezeniu nr 2 nie zostal poparty opisem wynalazku, w tym szcze-
golnie w zalaczonym przyktadzie wykonania. Chociaz stanowi to btad formalny, nalezy
jednak zauwazy¢, ze zastrzezenie nr 2 jest zastrzezeniem zaleznym i cechy techniczne
w nim wyszczegolnione nie sg obligatoryjne dla zastrzeganego sposobu.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium stwierdzilo natomiast, ze sporne rozwigzanie nie
spelnia wymogu poziomu wynalazczego.

Za najblizszy stan techniki dla spornego rozwigzania Kolegium uznalo referat autor-
stwa Alfreda Sliwy pt. Sposoby oczyszczania i prawidtowej eksploatacji uktadéw olejowych
turbin wygltoszony podczas VIII Konferencji Naukowo Technicznej pt. ,Udzial chemii
energetycznej we wzroscie efektywnosci urzadzen”, ktéra odbyla sie w dniach 25-26 maja
2000 r. w Szczyrku. Referat ten w wersji pisemnej zostal zamieszczony przez organizato-
réw w materiatach z tej konferencji, str. 99-113. W publikacji z tej konferencji na str. 104
ujawnione zostalo czteroetapowe czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni wewnetrz-
nych ukladéw olejowych, przy stosowanym ci$nieniu wody 75 MPa, z zastosowaniem
identycznych etapow jak zastrzezone w przedmiotowym rozwigzaniu, tj. wysokocisnie-
niowy natrysk wodny, suszenie powietrzem, zabezpieczenie antykorozyjne oraz na str.
105 plukanie ukladu olejem o duzym natezeniu przeptywu. Analizujac dane ujawnio-
ne w ww. referacie, Kolegium stwierdzilo, ze przedstawiaja one jedng z zastrzeganych
mozliwosci realizacji opatentowanego sposobu, tj. sposob czyszczenia ukltadu olejowego
z zastosowaniem wysokoci$nieniowego (75 MPa) natrysku wodnego, suszenia uktadu
sprezonym powietrzem, zabezpieczania antykorozyjnego, a nastepnie ptukania olejem
o duzym natezeniu przeplywu.

Zdaniem Kolegium, dostep do materialéw z tej konferencji, w tym w/w referatu
nie byl ograniczony nakazem zachowania poufnosci ani zakazem rozpowszechniania,
a tym samym stanowi on dla przedmiotowego rozwigzania znany stan techniki zgodnie
z art. 25 ust 2 ustawy p.w.p., przez ktory rozumie si¢ wszystko to, co przed data wedlug
ktorej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato udostepnione do wiado-
mosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawie-
nie lub ujawnienie w inny sposdb. Nalezy przy tym wskazad, ze zgodnie z orzecznictwem
(patrz m.in. wyrok WSA w W z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt (...) LEX nr LEX (...))
termin ,,do wiadomosci powszechnej” nie moze by¢ kojarzony wylacznie z publikacja
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czy wystawieniem, ale rdwniez z jakakolwiek prezentacje rozwigzania, ujawniajacg dane
do stosowania tego rozwigzania dla znawcow.

Wymaga przy tym podkreslenia, iz o zakresie udzielonej ochrony na wynalazek decy-
duje tres¢ zastrzezen patentowych. Tym samym, Kolegium Orzekajace podzielito poglad
wnioskodawcy, ze przedlozone przez niego materialy z Konferencji Naukowo Technicz-
nej w Szczyrku, ktora odbyla sie w dniach 25-26 maja 2000 r., $wiadcza o braku poziomu
wynalazczego przedmiotowego patentu, poniewaz przedstawiajg jedng z zastrzezonych
spornym patentem mozliwosci czyszczenia uktadéw olejowych.

Otrzymujac tak ogdlnie okreslong ochrone, uprawniony z patentu winien zdawa¢ so-
bie sprawe, ze dowolny z trzech zastrzeganych czynnikéw czyszczacych jako réwnocenny
(i zastosowany w bardzo szerokim zakresie ci$nieft) w polaczeniu z dalszymi etapami,
tj. suszeniem zabezpieczaniem antykorozyjnym i ptukaniem, beda spelnialy warunek
okreslony w zastrzezeniu nr 1 objetym spornym patentem. Dlatego informacje zamiesz-
czone w materialach z Konferencji Naukowo Technicznej w Szczyrku, ktéra odbyla sie
w dniach 25-26 maja 2000 r., zdaniem Kolegium, stanowig dowdd na okolicznos¢ braku
poziomu wynalazczego spornego rozwigzania.

Wobec powyzszego, Kolegium Orzekajace uznato, ze wnioskodawca w pelni udowod-
nil postawiony zarzut braku poziomu wynalazczego zastrzeganego sposobu w rozumie-
niu art. 2426 ust. 1 ustawy p.w.p., w zwigzku z czym jego zadanie uniewaznienia patentu
na wynalazek nr 199818 pt.: Sposob oczyszczania uktadow olejowych turbin i turbozespo-
tow nalezalo uwzglednié. Brak poziomu wynalazczego stanowi wystarczajaca przestanke
do uniewaznienia patentu na sporny wynalazek.

Wobec zgromadzenia w rozpatrywanej sprawie materialu dowodowego, wystarczaja-
cego do poczynienia ustalen faktycznych majacych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia
przedmiotowej sprawy Kolegium Orzekajace nie uwzglednilo wnioskéw stron o przepro-
wadzanie dowodow z przestuchania w charakterze swiadkdw wskazanych przez nie oséb.
Kolegium Orzekajace stwierdzilo takze, iz w rozpatrywanej sprawie nie wylonilo sie
zadne takie zagadnienie, majgce znaczenie dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy,
ktérego wyjasnienie wymagaloby pozyskania wiadomosci specjalnych wybiegajacych
poza zwykla, rutynows dziatalno§¢ Urzedu Patentowego, ktory jest organem wyspecja-
lizowanym do rozstrzygania spraw z zakresu wlasnosci przemystowej. Urzad Patento-
wy rozpatruje te sprawy przez swoich ekspertéw, znawcow dziedziny techniki, z ktorej
pochodzi wynalazek bedacy przedmiotem postepowania. Dlatego w stanie faktycznym
niniejszej sprawy, w ocenie Kolegium Orzekajacego, nie zachodzita potrzeba przeprowa-
dzenia przez wyspecjalizowany organ jakim jest Urzad Patentowy dowodu z opinii bie-
glego. Jak zas wskazuje sie w orzecznictwie, jezeli Urzad Patentowy, rozpatrujac sprawe
w trybie spornym, uzna, ze do rozstrzygniecia nie jest mu potrzebna wiedza specjalna,
o ktorej mowa wart. 84 § 1 k.p.a., niezasadne i naruszajgce zasade sprawnego i szybkiego
dzialania sformulowang w art. 12 ust. 1 k.p.a. i art. 255 ust. 3 p.w.p., byloby powotywanie
specjalistow dla stwierdzenia okolicznosci, co do ktérej organ rozstrzygajacy nie ma wat-
pliwosci, a jego znawstwo przedmiotu jest wystarczajace (patrz wyrok WSA w W z dnia
20.10.2006 r., sygn. akt (...)).

O kosztach postepowania w przedmiotowej spawie Kolegium orzeklo na podstawie
art. 98 k.p.c., majacego zastosowanie w postepowaniu spornym na podstawie art. 256
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ust. 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej, ktéry w tym wzgledzie nakazuje odpowied-
nie stosowanie przepiséw o postepowaniu cywilnym.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywajaca sprawe zobowigzana jest zwréci¢
przeciwnikowi na jego zadanie koszty niezbe¢dne do celowego dochodzenia praw i celo-
wej obrony.

W rozpatrywanej sprawie strona wygrywajaca reprezentowania byta przez rzeczni-
ka patentowego.

W $wietle art. 99 w zwigzku z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbednych kosztéw postepowania
strony reprezentowanej w sprawie przez rzecznika patentowego, analogicznie jak strony
reprezentowanej przez adwokata lub radce prawnego, zalicza si¢ wynagrodzenie, jednak
nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach, i wydatki jednego rzecz-
nika patentowego, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawien-
nictwa strony.

Na podstawie § 8 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia
2003 r. w sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych (Dz. U. nr 212 poz. 2076)
stawka minimalna w sprawach o uniewaznienie patentu wynosi 1.600 z1.

Wedlug § 2 ust 1 wyzej powolanego rozporzadzenia optaty stanowiace podstawe
orzeczenia przez Kolegium kosztow zastepstwa nie moga by¢ wyzsze niz stawki mini-
malne, niezaleznie od wysokosci tych optat ustalonych w umowie pomiedzy rzecznikiem
patentowym a klientem.

Zgodnie za$ z § 2 ust. 2 wyzej powolanego rozporzadzenia Kolegium moze przyznac
oplaty wyzsze od wskazanych w ust. 1, jezeli uzasadnia to rodzaj i stopien zawito$ci spra-
wy oraz niezbedny naklad pracy rzecznika patentowego; nie moga by¢ one jednak wyzsze
niz szesciokrotnos¢ stawki minimalnej.

Z tresci wyzej powolanych przepiséw wynika, ze Kolegium, orzekajac o kosztach za-
stepstwa, w zasadzie moze przyzna¢ stronie oplate nie wyzszg niz stawka minimalna,
a tylko wyjatkowo, gdy uzasadnia to rodzaj i stopien zawilo$ci sprawy oraz niezbedny
naklad pracy rzecznika patentowego, optate wyzszg niz stawka minimalna.

W ocenie Kolegium w rozpatrywanej sprawie nieuzasadnione bylo przyznanie stronie
kosztéw wynagrodzenia pelnomocnika w kwocie pieciokrotnie wyzszej niz stawka mini-
malna, albowiem nie cechowata si¢ ona az takim stopniem zawilosci, ktéry wymagatby
szczegolnego nakladu pracy rzecznika patentowego. O zawilosci sprawy przesadza nie
obszerno$¢ materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie ale jej merytoryczna tres¢
wynikajgca ze skomplikowanego charakteru sprawy tak pod wzgledem faktycznym jak
i prawnym, a taka sytuacja nie miala miejsca w rozpatrywanej sprawie.

Wobec powyzszego Kolegium Orzekajace uznalo, iz trzykrotno$¢ stawki minimalnej
obejmujacej kwote x zt w pelni uzasadnia tak rodzaj jak i stopien zawiloséci przedmioto-
wej sprawy oraz niezbedny naktad pracy pelnomocnika.

Z powyzszych przyczyn Kolegium Orzekajace uznalo za zasadne przyznanie stronie
wygrywajacej kwoty x zl tytulem zwrotu kosztéow postepowania w niniejszej sprawie,
na ktdra oprdécz wynagrodzenia rzecznika patentowego w kwocie x zl, sklada si¢ optata
od wniosku w wysoko$ci x zt oraz koszty przejazdu pelnomocnika na rozprawy w wysoko-
$ci x zt. W pozostalym zakresie wniosek o zwrot kosztéw postepowania nalezalo oddali¢.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w osnowie
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Decyzja UPRP z dn. 6 sierpnia 2014 r. (uniewaznic patent)

Podstawa prawna: art. 24 i art. 26 ustawy Prawo wlasnosci przemyslowej z dnia
30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z p6zn. zm.)
oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w sktadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Piotr Kalinowski
Ekspert Hanna Krzeminska (spr.)
Ekspert Jacek Kotkowski
Protokolant: BarttomiejAntczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2014 r. wniosku A, Z, o uniewaznienie
patentu PL(...) na wynalazek pt.: ,Sposéb ocieplania §cian budynkéw i izolacyjna ply-
ta okladzinowa”, udzielonego na rzecz F.F., K, na podstawie art. 24 i 26 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119
poz. 1117 z pdzniejszymi zmianami), dalej p.w.p., oraz art. 98 k.p.c. w zwiazku z art. 256
ust 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej

orzeka

1) uniewazni¢ patent nr PL(...) na wynalazek pt. Sposéb ocieplania scian budynkéw i izo-
lacyjna plyta oktadzinowa;

2) przyznal A, 7Z,0od FE, K, kwote w wysokosci x zI (stownie: x ztotych) tytutem zwrotu
kosztéw postepowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP - Departament Orzecznictwa — w terminie
trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 5.08.2013 r. firma A z siedzibg w Z, wystgpila do Urzedu Patentowego RP dzia-
tajacego w trybie postepowania spornego z wnioskiem o uniewaznienie patentu PL(...)
na wynalazek pt.: ,,Sposob ocieplania $cian budynkéw i izolacyjna plyta okladzinowa”.
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Sporne prawo zostalo udzielone na J z siedzibg w K. W zwiazku z cesjg praw (umowa
z 31.08.2012 r.) decyzjg z dnia 5.12.2012 r. jako uprawnionego z patentu wpisano E.F.

Jako podstawe swojego zadania wnioskodawca wskazal przepisy art. 24, 25 i 26 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej, dalej p.w.p.

Na dowdd swojego stanowiska przedstawit:

» odnos$nie interesu prawnego:
o pismo z dnia 25.06.2013 r., w ktérym wnioskodawca zostal wezwany przez upraw-
nionego do zaprzestania dzialan, ktére naruszaja m. in. prawo z patentu PL(...)
(pismo zat. 3);

» odno$nie zarzutu braku nowosci:
o zal. 4: wydruki ze str. internetowej www.(...) (opublikowane zdaniem wniosko-
dawcy 9.02.2004 r. i 10.04.2004 r.), w ktérych powotano aprobate techniczng j.n.;
o+ zal. 5: niemiecka aprobata techniczna nr (...) z 14.11.2003 r.;

» odnosnie zarzutu braku poziomu wynalazczego - w powiazaniu z zal. 4 i 5:

o zal 6

- zastosowanie dwustopniowych otworéw wg pracy zbiorowej pt.: Maty poradnik
mechanika, Tom 2, Podstawy konstrukcji maszyn, Maszynoznawstwo, Warsza-
wa 1984, s. 57 rys. 23 Przyklad tolerancji zaleznej potozenia, gdzie na rys. 23 b)
i ¢) przedstawiono feb sworznia zaglebiony w materiale

- oraz wg powyzszej pracy, str. 94 rys. 17 ,Typowe polaczenia gwintowe”,
na rys. 17 ¢) ,gleboko$¢ wkrecenia $ruby w otwor” przedstawiono teb §ruby
ponizej powierzchni materiatu

- ponadto wg powyzszej pracy, a na str. 97 tab. 21 przedstawiono ,,nawiercenia
pod by walcowe, wienicowe i stozkowe $rub i wkretow™;

« zal. 7: patent US(...), opublikowany 5.06.1984 r., przedstawia typ gwozdzia z pod-
kladka, przeznaczony do mocowania termicznej warstwy izolacyjnej na fig. 112
(dwustopniowy przelotowy otwdr) oraz ujawnia stosowane w tym rozwigzaniu
$ruby z tworzywa sztucznego (kol. 1, w. 43-45, kol. 2 w. 5);

o zal. 8: patent US(...) opublikowany 31.05.1987 r. - ptyta izolacyjna - fig. 2, 5, 9, 11;

o zal. 9:ITB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 334/2002:

- Zbigniew Rydz, Jerzy A. Pogorzelski, Michal Wojtowicz Bezspoinowy system
ocieplania Scian zewn. budynkéw str. tytulowa i str. 29-30, rozdz. 3.4.3. Wyko-
nywanie ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowaniem styropianu.

W pi$mie z dnia 13.09.2013 r. uprawniony wnidst o oddalenie w calosci wniosku
o uniewaznienie, jako bezzasadnego. W uzasadnieniu odnosénie zarzutu braku nowosci
podal, ze ,,na zasadzie art. 256.1 ustawy p.w.p. w zw. z art. 75 §1 k.p.a. dowodem w po-
stepowaniu nie moga by¢ wydruki ze strony internetowej tym bardziej sporzadzone
w jezyku obcym” oraz powolat sie w tym zakresie na wyrok WSA w Warszawie o sygn.
akt (...) 1 wyrok WSA w Krakowie o sygn. akt (...). Uprawniony, odnoszac si¢ do za-
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tacznikéw nr 4 i nr 5, stwierdzil, Ze nie maja one wartos$ci dowodowej. Wskazal jedno-
czednie, ze ,wynalazek zarazem stawia i rozwigzuje problem wystawania tbow kotkow
mocujacych w plytach termoizolacyjnych przeznaczonych do mocowania na nich ply-
tek ceramicznych” - dla zmniejszenia ci¢zaru ptyt pokrytych ptytkami ceramicznymi
»zaproponowali (twdrcy) zastosowanie mozliwie cienkiej warstwy zaprawy klejowej
mocujacej ptytki ceramiczne do plyty styropianowej, przy jednoczesnym zastosowaniu
dwustopniowych otwordéw przeznaczonych do umieszczania w nich kotkéw montazo-
wych wraz z ich tbami”. Natomiast dotychczas stosowano zwigkszenie ilosci zaprawy
(dla warstwy plytek ceramicznych ciezszej od warstwy tynku potrzebna jest wieksza
ilo§¢ kleju i/lub zaprawa klejowa o zwigkszonej przyczepnosci i wytrzymatosci) badz tez
zwigkszano liczbe kotkéw mocujacych. Odnosnie zarzutu braku poziomu wynalazcze-
go ocenil, ze przeciwstawienie na postawie ksigzki Maty poradnik mechanikart. 2 (zal. 6)
dotyczy odlegtej dziedziny techniki, jaka jest maszynoznawstwo, a tej dziedziny dotyczy
material, zwlaszcza przy tezie wnioskodawcy o powszechnosci stosowania dwustop-
niowych otworéw. Zdaniem uprawnionego opis patentowy US(...) (zal. 7) nie ujawnia
zadnych dwustopniowych otworéw. Wglebienie na rysunku jest naturalnym wgniece-
niem, a nie jest ,formowane wstepnie w plycie podczas jej produkcji”. Plyty z welny
mineralnej (ktére nie nadaja si¢ do mocowania plytek ceramicznych) majg naturalne
wgniecenie pod tbami kotkéw, natomiast w spornym rozwigzaniu stosowane sg plyty
styropianowe o duzej twardo$ci. Opis patentowy US(...) (zal. 8) zdaniem uprawnio-
nego przedstawia ,zastosowanie dwustopniowych otworéw montazowych w plytach
termoizolacyjnych dla ukrycia w nich zespoléw mocujacych ztozonych z tulei, przez
ktére przeprowadzone sg elementy kotwigce”, ,,cale obcigzenie przenoszone jest przez
element kotwigcy, ktéry w tym celu wykonany jest z metalu, najczesciej w postaci §ruby
lub wkretu” ,szersze sekcje otwordw (...) sa mozliwie glebokie i zatkane materialem
izolacyjnym, korzystnie takim samym jak material plyty”. Natomiast ,wg wynalazku
stosuje sie kotki mocujace wykonane z materiatu termoizolacyjnego”. Zatem w patencie
US(...) - inaczej niz w rozpatrywanym rozwigzaniu PL(...) - zastosowano tuleje z two-
rzywa sztucznego, a elementy kotwiace sg zawsze z metalu, nie zastosowano zaprawy
klejowej, a otwory dwustopniowe zastosowane s3 w celu zwiekszenia izolacyjnosci.
W podsumowaniu uprawniony stwierdzil, ze wnioskodawca nie przedstawit dowodow
$wiadczgcych o braku cechy nowosci przedmiotowego rozwigzania, a takze nie przed-
stawil dowodow $wiadczgcych o oczywistosci przedmiotowego rozwigzania.

Przy pi$mie z dnia 5.11.2013 r. wnioskodawca nadestal ttumaczenia uwierzytelnione
z jezyka niemieckiego dowodéw wg zal. 4 — strona internetowa http://www.(...) i zal. 5
tekst Ogolnej Aprobaty Technicznej nr (...) wydanej przez Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej oraz ttumaczenia przysiegte z jezyka angielskiego dowodéw wg zal. 71 8 —
sa to dane bibliograficzne, skréty oraz kluczowe fragmenty opiséw patentowych US(...)
pt. ,Przyrzad mocujacy” i US(...) pt. ,,Plyta izolacyjna do zamocowania do $cian”, na kto-
rych wnioskodawca opart swoj wniosek.

Na rozprawie w dniu 6.08.2014 r. wnioskodawca podnidst, ze ,,data publikacji in-
formacji zawartych na stronie internetowej www.(...), poprzez wykorzystanie archi-
wum publikacji internetowych - www.(...) — zostala ustalona i nalezycie udowodniona,
co powoduje, ze nie mozna odmoéwi¢ warto$ci dowodowej przedstawionym wydru-
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kom”. Wskazal przede wszystkim na informacje zawarte w Ogdlnej Aprobacie Tech-
nicznej nr (...) Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (k.193) potwierdzajac za-
rzut braku nowosci na podstawie strony internetowej www.(...). Ponadto pomocniczo
wskazal, przez zestawienie tabelaryczne cech znanych i cech wedlug PL(...), na zarzut
braku poziomu wynalazczego w oparciu o niemieckg aprobate techniczng (k.190) i pu-
blikacje ITB, na podstawie ktérych znawca bez wkladu tworczego polaczylby znane
rozwigzania. Odnosnie zastrzeganego skutku podanego w stowach ,tak, aby tby (8)
kotkéw rozporowych (7) nie wystawaly ponad powierzchnie ptyt montazowych” wska-
zal, ze podajg go wprost opis US(...) wraz z opisem US(...), a takze wskazat, ze US(...)
ujawnia dodatkowo wprost stosowanie kotkdw rozporowych o trzpieniu z materialu
nieprzewodzacego ciepla.

Zdaniem uprawnionego ciezar dowodu spoczywa na wnioskodawcy, natomiast upraw-
niony moze wylacznie odpiera¢ zarzuty strony wnioskujacej. W zakresie zarzutu braku
poziomu wynalazczego uprawniony wskazal, iZ w postepowaniu w sprawie o udzielenie
patentu przestanka ta byta analizowana i gdyby poziomu nie byto, to ochrona nie bylaby
udzielona. Uprawniony zakwestionowal w cato$ci dowdd ze strony internetowej. Pod-
niost, ze tylko w wyniku opinii bieglego z zakresu informatyki mozna by bylo ustali¢,
ze w dacie zgloszenia strona ta miata taka posta¢, jak wskazuje wnioskodawca.

W odpowiedzi pelnomocnik wnioskodawcy stwierdzil, ze wydruk strony interneto-
wej pochodzi z internetowego archiwum, a zasady przechowywania w nim informacji
zostaly zawarte w regulaminie internetowego archiwum.

Po rozpatrzeniu wszystkich materialéw w sprawie

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.

W mysl art. 255 ust. | pkt 1 powolanej ustawy p.w.p., sprawy o uniewaznienie patentu
rozpatruje Urzad Patentowy RP w trybie postepowania spornego.

Stosownie do przepisdw art. 89 ust. 1 ustawy p.w.p., patent moze by¢ uniewazniony,
na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny i wykaze ona, ze nie zostaty
spetnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

W przedmiotowej sprawie w pierwszej kolejnosci nalezalo ustali¢, czy wnioskodawca
posiada interes prawny w zadaniu uniewaznienia spornego patentu. Ustalenie bowiem
interesu prawnego warunkuje merytoryczne rozpatrzenie sprawy (vide wyrok Woje-
wddzkiego Sgdu Administracyjnego w W z 7 wrze$nia 2005 r., sygn. akt (...)).

Pojecie interesu prawnego nie zostalo zdefiniowane w ustawie Prawo wlasnosci
przemystowej, jednak przyjmuje sie, iz jest ono tozsame z interesem prawnym wska-
zanym w art. 28 Kodeksu prawa administracyjnego, dalej k.p.a. (wyrok Sadu Najwyz-
szego z dnia 27 maja 1999 roku, sygn. akt (...)). W $wietle art. 28 k.p.a. strong poste-
powania administracyjnego (jest nim postepowanie w trybie spornym przed UPRP)
pozostaje kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie albo
kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swdj interes prawny lub obowigzek. W dok-
trynie i orzecznictwie dominuje obiektywna koncepcja pojecia strony postepowania
administracyjnego, wedlug ktérej o przyznaniu okreslonemu podmiotowi statusu stro-
ny postepowania administracyjnego decydowa¢ moze wylacznie organ administracji
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publicznej. Stad pojecie interesu prawnego jest kategorig istniejaca obiektywnie i wy-
nika z prawa materialnego. Podstawe legitymacji procesowej stanowi interes oparty
na prawie, czyli stosunku materialnoprawnym okreslonym w przepisie prawnym wy-
stepujacym poza Kodeksem postepowania administracyjnego. W zwiazku z tym ,,sto-
sunek procesowy, ktory powstaje z chwilg wszczecia postepowania, nie jest samoistny,
jest jakby wtérnym stosunkiem prawnym” (T. Bigo, Ochrona interesu indywidualnego
w projekcie Kodeksu postgpowania administracyjnego, PiP 1960, Nr 3, s. 467). Istota
interesu prawnego polega na jego zwiazku o charakterze materialnoprawnym miedzy
obowigzujacg normg prawa materialnego a sytuacjg prawng konkretnego podmiotu
w ten sposob, ze akt stosowania normy (decyzja administracyjna) moze mie¢ wplyw
na sytuacje tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (M. Bogusz, Zaskarzenie
decyzji administracyjnej do Naczelnego Sgdu Administracyjnego, Warszawa 1997, s. 18
i nast.). W wyroku z dnia 19 stycznia 1995 roku (...) Naczelny Sad Administracyjny
potwierdzit takie stanowisko stwierdzajac, iz

pojecie strony, jakim postuguje si¢ art. 28 k.p.a. moze byé wyprowadzone tylko
z przepiséw prawa materialnego, czyli z normy prawnej, ktéra stanowi podstawe
ustalenia uprawnienia lub obowigzku.

Podkresla si¢ przy tym, Ze interes prawny powinien by¢ bezposredni, konkretny,
realny oraz znajdowaé potwierdzenie w okolicznosciach faktycznych, ktdre uzasadnia-
ty zastosowanie normy prawa materialnego (wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2002 roku,
sygn. akt (...) oraz wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2002 roku, sygn. akt (...)). Zgodnie
natomiast z orzeczeniem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2008 r.
(sygn. akt. (...)) wynika, ze

interes w zainicjowaniu postepowania dotyczy jego sfery prawnej przez to zZe jest
aktualny, realny, wlasny, bezposredni, sprawdzalny i dajgcy mozliwos¢ uzyskania
okreslonej korzysci.

Zdaniem Kolegium Orzekajacego RP wnioskodawca wykazal posiadanie interesu
prawnego w niniejszej sprawie, bowiem jest realnym konkurentem uprawnionego z pa-
tentu. Uprawniony w oparciu o sporny patent wystapit do wnioskodawcy z listem ostrze-
gawczym (pismo z 25 czerwca 2013 r., k. 44). Sporne prawo ogranicza wiec swobode dzia-
talnosci gospodarczej wnioskodawcy w zakresie postugiwania si¢ swoim rozwigzaniem,
ktdére w ocenie uprawnionego narusza prawa wylaczne do spornego patentu. W zwigzku
z tym wnioskodawca ma prawo Zadac ustalenia, czy sporne prawo zostalo udzielone z za-
chowaniem ustawowych warunkéw udzielenia patentu.

W przedmiotowej sprawie wynalazek pt.: ,,Sposdb ocieplania $cian budynkdéw
i izolacyjna ptyta okladzinowa”, zostal zgloszony do Urzedu Patentowego RP w dniu
21.08.2006 r., tj. w okresie obowigzywania cytowanej wyzej ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, okreslanej jako p.w.p. Ustawa ta bedzie wigc
stanowi¢ podstawe prawng rozstrzygniecia o uniewaznieniu przedmiotowego patentu,
tj. oceny ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania patentu.
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» Sporny patent dotyczy zgodnie z cz¢$cig nieznamienng zastrzezenia niezaleznego nr 1
w kategorii sposobu:
»Sposdb ocieplania $cian budynkéw polegajacy na mocowaniu do nich izolacyjnych
plyt oktadzinowych, stanowigcych ptyty montazowe, na ktore nanosi sie zaprawe kle-
jowa dociskajac je do $ciany oraz osadzaniu na tych plytach, pomiedzy poziomymi
prowadnicami, na zaprawie klejowej, ptytek ceramicznych, dociskanych do ptyt mon-
tazowych i wypelnianiu masg fugows szczelin pomiedzy plytkami ceramicznymi,
przy czym pierwszy rzad ptyt montazowych jest osadzony na listwach cokotowych”.

» Cechy zastrzegane w zastrzezeniu nr 1, zgodnie z cze$cig znamienng, sg to:
»W plytach montazowych (3) wierci si¢ dwustopniowe otwory (5), poprzez ktére wierci
sie otwory (6) w $cianie budynku, wprowadza si¢ do nich kotki rozporowe (7) o trz-
pieniu z materiatu nieprzewodzacego ciepta w ten sposob, aby tby (8) koltkéw roz-
porowych (7) nie wystawaly ponad powierzchnie ptyt montazowych (3), przy czym
zaprawg klejowa (4) pokrywa sie nie mniej, niz okoto 40% ptyty montazowej (3)”.

» Sporny patent dotyczy zgodnie z cze$cig nieznamienng zastrzeZzenia niezaleznego nr 6
w kategorii wytworu:
»lzolacyjna ptyta okladzinowa, stanowiagca plyte montazows, posiadajaca ksztalt
prostopadlosciennego bloku wyposazonego w wewnetrzne wystepy na dwoch stycz-
nych bokach i czotowe podciecia na pozostatych dwéch stycznych bokach oraz po-
siadajaca na zewnetrznej powierzchni réwnolegle, poziome prowadnice, przy czym
przestrzen pomiedzy sasiednimi poziomymi prowadnicami odpowiada szerokosci
plytek ceramicznych”.

» Cechy zastrzegane w zastrzezeniu nr 6, zgodnie z cze$cig znamienna, sg to:
»pomiedzy poziomymi prowadnicami (11) ma zaglebienia stanowigce dwustopniowe,
przelotowe otwory (5), ktore na sgsiednich osiach (15) prostopadtych do poziomych
prowadnic (11) sg przesuni¢te wzgledem siebie tak, iz na jednej takiej osi znajduja
sie dwustopniowe przelotowe otwory (5) w co drugiej przestrzeni pomiedzy tymi
prowadnicami (11)”.

Whioskodawca zarzucil, iz sporny wynalazek nie spelnia warunku nowosci i poziomu
wynalazczego.

W ocenie Kolegium uzasadniony jest zarzut braku poziomu wynalazczego.

W $wietle art. 26 ustawy p.w.p.: ,wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalaz-
czy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposéb oczywisty, ze stanu techniki”.

W przedmiotowym patencie nr PL(...) chronione sg cechy znane w dniu jego zgtosze-
nia z przeciwstawionych rozwigzan, a zwlaszcza z rozwigzania jakie podaje niemiecka
publikacja zatytulowana Ogdlna aprobata techniczna nr (...) wydana przez Niemiecki In-
stytut Techniki Budowlanej z 14.11.2003 r. (waznego do 31.10.2008 r.) oraz Instrukcja ITB
nr 334/2002, Zbigniew Rydz, Jerzy A. Pogorzelski, Michal Wojtowicz Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewn. Budynkow strona tytulowa i s. 29-30 rozdz. 3.4.3. Wykonywanie
ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowaniem styropianu, ktdre facznie podaja informacje
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techniczne stanowigce o oczywisto$ci rozwigzania chronionego omawianym patentem
nr PL(...). Wskazane dowody ujawniajg w tresci cechy zawarte w zakresie ochrony spor-
nego wynalazku:

» ,plyty izolacji termicznej muszg fabrycznie posiadaé otwory na trzon kotka oraz po-
glebienia na tarcze kotka w celu zaglebionego mocowania kotkéw” (strona 4 niemiec-
kiej Ogdlnej Aprobaty Technicznej nr (...), w. 3-5 ttumaczenia zatagcznika nr 5), zatem
znana jest izolacyjna ptyta okladzinowa posiadajaca zaglebienia stanowigce dwustop-
niowe, przelotowe otwory - jak w zastrzezeniu nr 6. Te otwory sg wykonane w tym
samym celu - znane s3 wiec réwniez cechy sposobu wg zastrzezenia nr 1: ,w ply-
tach montazowych wierci sie dwustopniowe otwory, poprzez ktdre wierci si¢ otwory
w $cianie budynku, wprowadza do nich kotki rozporowe (...) w ten sposob, aby tby (8)
kotkéw rozporowych (7) nie wystawaly ponad powierzchnie plyt montazowych (3)”.

» ,Plyty izolacji termicznej nalezy tak zaopatrzy¢é w zaprawe klejacg, poprzez nano-
szenia okalajacego zgrubienia na krawedzi plyty oraz punktéw kleju posrodku, aby
osiagna¢ polaczenia klejone o wartosci co najmniej 60%”. (p. 4.6, strona 8 niemieckiej
Ogolnej Aprobaty Technicznej nr (...), w. 32-35 tlumaczenia zalacznika nr 5). Zatem
znana jest informacja o ograniczonej procentowo powierzchni pokrytej zaprawg kle-
jowsg, co podaje zastrzezenie nr 1: ,,zaprawg klejowg (4) pokrywa sie nie mniej niz oko-
Yo 40% ptyty montazowej” oraz zastrzezenie nr 2 ,,zaprawe klejowa nanosi si¢ wzdtuz
krawedzi i na $rodku ptyt montazowych (3)”.

Natomiast co do wartosci procentowej czesci powierzchni plyty do pokrycia klejem
»hie mniej niz okolo 40% plyty montazowej”, wartos¢ ta podana jest w publikacji ITB
Warszawa 2002, w rozdziale 3.4.3. Wykonywanie ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowa-
niem styropianu, Przyklejanie plyt, na s. 29 wers 30-31, jako: ,taczna powierzchnia na-
tozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%”. Ta sama publikacja podaje
réwniez jako znane informacje, podane powyzej cechy z zastrzezenia nr 2 spornego pa-
tentu, w stowach: ,,Nakladanie masy klejacej nastepuje tzw. metoda »pasmowo-punkto-
wa«. Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdluz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmnie;j
3 cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy rozklada¢ plackami o $rednicy 8-12 cm”.

Instrukcja ITB wypowiada si¢ réowniez w sprawie ilosci kotkéw rozporowych,
co do liczby minimalnej: ,,Zaleca si¢ stosowanie co najmniej 4-5 tacznikéw na 1 m?”,
a takze wprowadza zwiekszenie ich ilosci przy wiekszej grubosci styropianu: ,,zaleca sie
takze, aby przy grubosci styropianu powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie
za pomocg lacznikéow”, co jest zgodne z zakresem podanym w spornym patencie w za-
strzezeniu nr 3: ,,kotki rozporowe (7) wprowadza sie w ilo$ci 7-9 szt./m?”.

Ponadto zbieznos$¢ obu rozwigzan takze w istotnych cechach znanych ze stanu tech-
niki potwierdzaja stowa niemieckiej Aprobaty Technicznej jw.: ,jako dolne wykonczenie
zintegrowanego systemu izolacji termicznej nalezy zamocowac¢ profile cokotowe” co po-
twierdzajg zastrzezenia patentowe spornego patentu, jako ceche nieznamienng zastrzeze-
nia nr 1 ,pierwszy rzad ptyt montazowych jest osadzony na listwach cokolowych?, listwy

cokolowe powotane sg takze w zastrzezeniu nr 5.
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Réwniez w zakresie przykltadow wykonania pokazanych na rysunkach wszystkie za-
strzegane cechy sa takie same. W spornym opisie patentowym rysunek na Fig. 1 przed-
stawia przekroj fragmentu $ciany z wykonang izolacjg. Przy poréwnaniu oznaczenia
cyfrowe spornego patentu podano jw. w nawiasach okragtych, a odpowiadajace im nume-
ry odnoénikéw rysunku z przeciwstawianego materiatu - w nawiasach kwadratowych.
Rysunek ten przedstawia przekrdj sciany (1)[1] z wykonana izolacja, zlozona z ptyty izo-
lacyjnej [6] - ptyty montazowej (3) oraz ulozonych na zaprawie [4] plytek [5] - ptytek
ceramicznych (9) na zaprawie klejowej (10), a szczeliny miedzy ptytkami (9)[5] wypelnia
masa fugowa (12) - zaprawa do spoin [7]. Na rysunku przedstawiony jest rowniez je-
den kolek rozporowy (7)[3] o trzpieniu z materialu nieprzewodzacego ciepta umiesz-
czony w otworze w $cianie budynku (6) wykonanym wspdlosiowo z otworem w plycie
montazowej (3)[6] — jest to przyklad zastrzeganego dwustopniowego otworu (5) w plycie
montazowej (3) poprzez ktory wierci sie otwor (6) w $cianie i wprowadza si¢ do niego
kotek rozporowy (7)[3]. Kazdy kotek rozporowy umieszczony jest w taki sposob, aby
by (8) kotkéw rozporowych (7)[3] nie wystawaly ponad powierzchnie ptyt montazo-
wych (3)[6]. Ponadto zaprawg klejowg (4) — zaprawa klejacg [2] pokryta jest cze$¢ plyty
montazowej (3)[6], co ilustruje zgodna z zastrzezeniem wielkosci tej cze$¢: ,nie mniej,
niz okoto 40% zaprawy”.

Rysunek Fig. 2 i Fig. 3 s zgodne z rysunkami niemieckiej Aprobaty Technicznejnr (...)
podajacej wymiary plyty izolacyjnej — patrz zalacznik 1.2 do Ogdlnej Aprobaty Tech-
nicznej nr (...), wg ttumaczenia zatgcznika nr 5. Rysunek przeciwstawionej niemieckiej
Aprobaty Technicznej przedstawia cechy plyty izolacyjnej zgodne z podanymi w zastrze-
zeniu nr 6 — jest to zatem: ,Izolacyjna plyta okladzinowa, stanowigca plyte montazows,
posiadajaca ksztalt prostopadlosciennego bloku”, ktérego ksztalty krawedzi na ,,dwoch
stycznych bokach” oraz ,,na pozostalych dwdch stycznych bokach” s parami takie same
»oraz posiadajaca na zewnetrznej powierzchni réwnolegle, poziome prowadnice, przy
czym przestrzen pomi¢dzy sasiednimi poziomymi prowadnicami odpowiada szerokosci
plytek ceramicznych” - zatem stanowi to cechy znane ze stanu techniki. Ponadto zgodnie
z czg$cig znamienng zastrzezenia nr 6 znane sg i przedstawione na rysunku nastepujace
cechy: ,,pomiedzy poziomymi prowadnicami (11) ma zaglebienia stanowigce dwustop-
niowe, przelotowe otwory (5)”. Przy czym ksztalt wzajemnie dopelniajacych sig, tacza-
cych krawedzie plyty wystepow i wcie¢ zostal podany jako znany i réwniez wg upraw-
nionego z patentu nalezy do stanu techniki. Ukfad otworéw w plycie przedstawiony jest
w zalgczniku 1.2 na trzech przykladach, w tym na rysunku przedstawiajacym ,wymiary
plyty izolacyjnej formatu NF” zaglebienia stanowigce dwustopniowe przelotowe otwory
sg usytuowane pomiedzy poziomymi prowadnicami, przez co znane jest takie usytuowa-
nie otwordw, jakie zastrzegane jest w spornym patencie i przedstawione w przykladzie
wykonania. Pozostale ptyty przedstawione na kolejnych rysunkach majg inaczej usytu-
owane otwory wzgledem prowadnic. Sugeruje to, ze uktad otworéw w ptycie, kazdora-
zowo projektowany jest doborem inzynierskim i wyréznia format plyty izolacyjnej bez
zmiany jej wlasciwosci. Podobnie rozktad otwordéw w ptycie wzgledem osi prostopadiych
do poziomych prowadnic moze by¢ zastosowany inny niz w przykladach pokazanych
na rysunku. Ponadto podany w spornym patencie rozklad otworéw nie zostal wskazany
w zaletach rozwigzania ani jako nieoczekiwany efekt tego rozwigzania. Cho¢ taki sam
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rozklad otwordw nie jest pokazany wprost na przykladzie wykonania przeciwstawionej
plyty izolacyjnej formatu NF, to dobdr cech znanych z innych rozwigzan stosowanych
w dziedzinie techniki, jaka jest taczenie plyt miedzy sobg i mocowanie plyt, jest oczy-
wisty. Znane powszechnie s za$ uklady otwordéw usytuowane zaréwno w jednej linii
na obu osiach lub w jednej osi naprzemiennie. W opisie patentowym spornego patentu
PL(...) cechy uznane za oczywiste z wiedzy powszechnej jw. nie zostaly wymienione jako
korzystne efekty w czesci opisu konczacej przedstawienie istoty rozwigzania. Nie wptywa
to réwniez na przedstawione efekty rozwigzania wg opisu.

Natomiast ,,obustronnie perforacyjna struktura izolacyjnych ptyt okladzinowych”
wskazuje na korzystne efekty, jakimi sa: ,,zwigkszenie przyczepnosci do $ciany budynku”,
»zwiekszenie przyczepnoéci do (plyt okladzinowych) ptytek ceramicznych, co réwniez
ma wplyw na trwalos¢ elewacji”. Takie same sg réwniez zalety obu poréwnywanych roz-
wigzan: ,,s3 fatwe i tanie w realizacji, gdyz nie wymagaja specjalnych kwalifikacji pracow-
nikéw”. Natomiast podana zaleta: ,wynalazek pozwala na szybkie wykonanie elewacji
i rownomierne ulozenie ptytek ceramicznych” uzasadniona jest cechg znang z obu po-
réwnywanych rozwigzan: ,,poniewaz tby kotkéw rozporowych sa schowane w otworach
i nie wystaja ponad powierzchnie izolacyjnych plyt oktadzinowych”.

Natomiast w tabeli nr 2 tego zalacznika nr 5 przeciwstawianej niemieckiej Ogélnej
Aprobaty Technicznej nr (...), wskazane jest tez uwzglednianie ,,odpowiednich punkto-
wych wpltywéw mostkéw termicznych kotka” — zatem przeciwstawiana aprobata nie-
miecka sugeruje zastosowanie elementéw laczacych eliminujacych ten wplyw, przez
co oczywiste jest zastosowanie znanych kotkéw rozporowych ,,0 trzpieniu z materiatu
nieprzewodzacego ciepla”, co zostalo podane w zastrzezeniu nr 1.

Zatem, wszystkie wyzej wskazane cechy techniczne podane w zastrzezeniu nieza-
leznym nr 1 patentu nr PL(...) dotyczacego sposobu ocieplania $cian budynkéw, znane
$3 Z powyzszego zestawienia wczesniej opublikowanych materialéw. Podobnie zastrzega-
ne w zastrzezeniu niezaleznym nr 6, dotyczacym izolacyjnej plyty oktadzinowej, cechy
ksztaltu i budowy takiej ptyty, byty znane w dacie zgloszenia spornego patentu nr PL(...).
Rozwiazanie to zaréwno w kategorii sposobu jak i w kategorii wytworu wynika zatem
W sposob oczywisty ze znanego stanu techniki i nie posiada poziomu wynalazczego wy-
maganego od wynalazku w mys$l art. 26 ustawy p.w.p.

Odno$nie zastrzezen zaleznych Ogélna aprobata technicznanr (...) wydana przez Nie-
miecki Instytut Techniki Budowlanej wskazuje rowniez na zasady, jakimi nalezy kiero-
wac si¢ przy okre$laniu ilosci kotkéw i usytuowania otworéw pod kotki - co podane jest
w tabeli 1 zalacznika nr 5 tej aprobaty. Tabela ta okresla ,,minimalna liczbe kotkéw/m?
(...) do mocowania ptyt piankowych”. Wskazane w zastrzezeniu zaleznym nr 3 ilo$ci kol-
kéw od 7 do 9 szt./m?, wystepuja réwniez w tej tabeli przykladowo dla klasy obcigzenia
kotka réwnej 0,25 kN/kolek. Natomiast cecha zastrzezenia nr 4 podajaca, ze ,,pierwszy,
od dotu $ciany, rzad plytek ceramicznych (9) stanowi kapinos zapobiegania zaciekaniu
wody opadowej na $ciany” podkresla funkeje i znane zjawisko skapywania wody opa-
dowej ze §ciany w najnizszym punkcie okladziny, w tym rozwigzaniu jest to oktadzina
z plytek ceramicznych.

Wobec powyzszego wszystkie istotne cechy rozwigzania wg patentu PL(...) s3 znane
ze stanu techniki, jakim jest wczesniejsze ujawnienie zastrzeganych cech w takich do-
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kumentach jak niemiecka publikacja zatytulowana Ogélna Aprobata Techniczna nr (...)
wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej z 14.11.2003 r. szczegélowo opi-
sana powyzej oraz Instrukcja ITB nr 334/2002, Zbigniew Rydz, Jerzy A. Pogorzelski, Mi-
chal Wojtowicz Bezspoinowy system ocieplania Scian zewn. budynkéw strona tytulowa
is.29-30 rozdz. 3.4.3. Wykonywanie ocieplenia, 3.4.3.1. Roboty z zastosowaniem styro-
pianu, zwlaszcza co do wskazanej wprost wartosci procentowej pokrycia plyty montazo-
wej zaprawa klejowa — 40%. Oba przeciwstawione materialy sa opracowywane jako wy-
tyczne stosowane w omawianych dziedzinach techniki, mogg wigc by¢ stosowane wprost,
a takze wskazane jest na ich podstawie opracowywanie szczegétowych zastosowan tych
wytycznych, zwlaszcza przy uwzglednieniu znanego stanu techniki, np. korzystnych cech
stosowanego materialu, z jakiego wykonane sg kotki rozporowe.

Wskazane wyzej materialy zawieraja informacje niezbedne do wykazania braku po-
ziomu wynalazczego. Dlatego Kolegium przy uzasadnianiu braku poziomu wynalazczego
rozwigzania nie analizowalo wszystkich podanych we wniosku materiatéw, lecz oparto
sie na omdéwionych, znanych rozwigzaniach uznanych za najblizsze, odnoszac si¢ row-
niez do wiedzy powszechnie znanej w dacie zgtoszenia spornego wynalazku. Nie ma wiec
istotnego znaczenia dla sprawy argumentacja dotyczaca pozostalych przeciwstawien,
w tym zarzuty uprawnionego dotyczace braku wartosci dowodowej ksiazki Maty porad-
nik mechanika t. 2, wydrukéw internetowych oraz wniosek o powotanie bieglego z za-
kresu informatyki, skoro materiat ten nie zostal uznany za przesadzajacy o zasadnosci
wniosku o uniewaznienie spornego patentu.

Jednoczesnie Kolegium oddalilo wniosek o przestuchanie F.F. w charakterze strony,
zgloszony na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2014 r., bowiem w postepowaniu administra-
cyjnym dowdd taki ma charakter wyjatkowy. Przesadza o tym tres¢ art. 86 k.p.a., zgodnie
z ktérym organ moze przestuchac strong, jezeli po wyczerpaniu srodkdéw dowodowych
lub z powodu ich braku pozostaly niewyjasnione fakty istotne do rozstrzygniecia sprawy,
organ administracji publicznej dla ich wyjasnienia. Okolicznosci takie w niniejszej spra-
wie nie zaistniaty. Co wiecej wniosek nie zmierzal do ustalenia konkretnych okolicznosci
faktycznych, lecz jego celem bylo przedstawienie przez uprawnionego wlasnej oceny od-
nosnie spetnienia przez nalezacy do niego wynalazek ustawowych warunkéw wymaga-
nych do udzielenia patentu. Tymczasem nie budzi bowiem watpliwosci, ze to wylacznie
Kolegium orzekajace w trybie postepowania spornego w oparciu o ustalony stan faktycz-
ny, na podstawie obowigzujacych przepiséw samodzielnie ustala czy sporne rozwigza-
nie w dacie zgloszenia spetnialo ustawowe warunki wymagane do udzielenia ochrony
(nowos¢, nieoczywisto$é), czy tez nie. W zwigzku z tym nalezy uzna¢, ze wnioskowany
dowdd byl nieprzydatny do ustalenia okolicznosci istotnych dla sprawy.

Majac powyzsze na wzgledzie, nalezalo uzna¢ zasadnos¢ zarzutu braku nieoczywisto-
$ci spornego wynalazku.

Uwzgledniajgc zarzut braku nieoczywisto$ci spornego patentu, Kolegium nie bada-
to drugiego zarzutu (braku nowosci) zgloszonego w niniejszej sprawie. Uznanie zasad-
noéci zarzutu braku nieoczywistoéci pozwala bowiem na zatatwienie sprawy w caloéci
(uniewaznienie patentu). Stanowisko Kolegium znajduje oparcie w aktualnej, utrwalonej
linii orzeczniczej. Przykladowo w wyroku z 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt (...) Naczel-
ny Sad Administracyjny wskazal, ze uznanie niedopuszczalnosci rejestracji w oparciu
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o0 jedna podstawe czyni zbednym ustalenie czy w sprawie wystepuja takze inne podstawy
do uniewaznienia prawa wylacznego, nawet wowczas, gdyby takie podstawy istniaty.

Na podstawie art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust. 2 p.w.p. uwzglednilo wniosek
wnioskodawcy o zwrot kosztdw postepowania.

W oparciu o § 8 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 2 grudnia
2003 r. (Dz. U. 2 2003, nr 212 poz. 2076) w sprawie oplat za czynnosci rzecznikow paten-
towych Kolegium przyznato kwote x zl, czyli stawke minimalng w sprawach o uniewaz-
nienie patentu oraz kwote x zI wniesiong przez wnioskodawce tytutem wpisu od wniosku
o uniewaznienie. Lacznie x z1.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w osnowie.
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II1. Sp. 49.2015

Decyzja UPRP z dn. 23 listopada 2015 r. (uniewazni¢ patent)

Podstawa prawna: art. 24 i 26 ust. 1 ustawy Prawo wlasnosci przemystowe;j (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z pézn. zm.) w zw. z art. 89 p.w.p. oraz
art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 23 listopada 2015 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w sktadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Piotr Kalinowski
Ekspert - referent Tomasz Potyra (spr.)
Asesor Witold Ciechanowski
Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2015 r. wniosku N Sp. z 0.0. sp. k. w likwi-
dacji, P o uniewaznienie patentu PL(...) na wynalazek pt. ,,Narzedzie do cigcia wyrobow
gumowych, zwlaszcza opon” udzielonego na rzecz J.Z.D., £, D.A.D., £, M.].D., L, na pod-
stawie art. 24, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemysto-
wej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 89 pw.p.
oraz art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowe;j

orzeka:

1. uniewazni¢ patent na wynalazek nr PL(...) pt. ,Narzedzie do cigcia wyrobdéw gumo-
wych, zwlaszcza opon”,

2. Przyzna¢ N Sp. z o.0. sp. k. w likwidacji, P od ].Z.D., £, D.A.D,, Leczna M.].D,, i,
solidarnie kwote w wysokosci x zt (stownie: x zlotych) tytutem zwrotu kosztéw po-
stepowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP - Departamentu Orzecznictwa — w terminie
trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. do Urzedu Patentowego RP Departament Orzecznictwa
wplynal wniosek N Sp. z o.0. sp. k. z siedzibg w P o uniewaznienie w calosci patentu
nr PL(...) na wynalazek pt.: ,Narzedzie do ciecia wyrobéw gumowych, zwlaszcza opon”,



IIl. Sp. 49.2015 Dziat D — Badanie poziomu wynalazczego

udzielonego na rzecz J.Z.D., D.A.D., M.].D,, 1, z uwagi na niespelnienie przez sporne
rozwigzanie wymogdow nowosci oraz poziomu wynalazczego.

Swdj interes prawny wnioskodawca wywiodt z faktu, iz uprawnieni z patentu kieruja
do wnioskodawcy pisma wzywajace do zaprzestania naruszen.

Jako podstawe swojego zadania wnioskodawca wskazat przepisy art. 24 ustawy p.w.p.,
art. 25 a takze art. 26 ust 1 ustawy p.w.p. Zdaniem wnioskodawcy nie mozna uzna¢ takze,
ze uczestnik postepowania jest uprawnionym do zgloszenia rozwigzania na swojg rzecz.

Do wniosku o uniewaznienie zalgczono nast¢pujace dowody:

>

v

dowdd 1 - pismo uprawnionego do Wnioskodawcy z dnia 1.12.2013 r., w ktérym
jako wiasciciele zgloszenia patentowego P.(...) ze skutkiem natychmiastowym wy-
cofujg zgode na korzystanie z uktadu nozycowego do ciecia wyrobéw gumowych,
dowdd 2 - pismo uprawnionych z dnia 8.04.2014 r. dotyczace naruszen innego
zgloszenia nr P.(...),

dowdd 3 - pismo uprawnionych z dnia 26.05.2014 r. wzywajace do zaprzestania
naruszen rozwigzania P.(...) przez wnioskodawce,

dowdd 4 - pismo uprawnionych z dnia 11.12.2013 r., w ktérym identyfikuje
on urzadzenie ujawnione w zgloszeniu P.(...) z urzagdzeniem znajdujacym si¢ w fi-
lii wnioskodawcy w P,

dowdd 5 - kserokopia porozumienia z dnia 11.03.2009 r. pomiedzy T T.Z. jako
wierzycielem i D Sp. z 0.0. jako Dluznikiem, gdzie jako nabywca wystepuje udzia-
fowiec wnioskodawcy (N) - A.P,,

dowdd 6 - kopia umowy o dzielo z dnia 30.01.2008 r. pomiedzy zleceniodawca
D reprezentowang przez J.D. jako prezesa firmy i konstruktora rozwigzania tech-
nicznego inz. M.K. - umowa dotyczy ,wykonania dokumentacji technicznej czesci
do granulatora opon, a w szczegélno$ci watu, korpusu dolnego i goérnego skrzyni,
nozy obrotowych, nozy stalych itd.”,

dowdd 7 - pismo z dnia 9.12.2013 r. kierowane przez J.D. do prezesa zarzadu N,
dowdd 8 - projekt urzadzenia firmy D z 2008 roku; zdjecia (A-D), rysunki (E-H),
dowdd 9 - publikacja (New materials and IT Technologies In production engine-
ering) red. Antoni Swie¢, Jerzy Lipski. — artykul na str. 43-54 pod red. Prof. Ta-
deusza Hejwowskiego oraz Janusza Debskiego Application of arc weld surfacing
for reclamation of knives used in recycling of waste tires — uwierzytelnione ttuma-
czenie nadestano w uzupetnieniu z dnia 5.03.2015 r.,

dowdd 10 - rosyjskojezyczna publikacja z Miedzynarodowej Konferencji Nauko-
wo-Technicznej, ktéra odbyla sie w Sevastopolu w dniach 17-19 maja 2011 roku.
- uwierzytelnione ttumaczenie nadestano w uzupetnieniu z dnia 5.03.2015 r.,
dowdd 11 — umowa przewlaszczenia rzeczy ruchomych z dnia 21.01.2009 r.,
dowdd 12 - wycena linii do odzysku opon samochodowych na dzien 3.01.2009 r.,
dowdd 13 - wezwanie z dnia 25.03.2009 r. do natychmiastowej sprzedazy rzeczy
przewlaszczonej potwierdzonej faktura,

dowdd 14 - faktura z dnia 11.03.2009 r. firmy T, przenoszaca wlasnos¢ Granulatora
typ 500 na A.P,,
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dowdd 15 - faktura z dnia 1.04.2009 r. potwierdzajaca sprzedaz rzeczy prze-
wlaszczonej A.P.,

dowdd 16 - faktura z dnia 1.06.2009 r. potwierdzajaca sprzedaz udziatu wtasnosci
linii technologicznej przez A.P. na rzecz M.C.,

dowdd 17 - akt notarialny z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zmiany umowy spoiki,
ktdra z tym dniem przeksztalcila sie w spotke komandytows,

dowdd 18 - umowa o prace na czas okreslony od dnia 1.11.2009 r. do dnia 31.10.2013 r.
zawarta miedzy N Sp. zo.o. Sp. Ka].D,,

dowdd 19 - o$wiadczenie S.K. z dnia 28.03.2014 r.,

dowdd 20 — o$wiadczenie J.B. z dnia 28.03.2014 .

Ponadto przedstawiono faktury:

VYYYYVYVYVYVYYVYYY

v

VYYYYYYVYVYYVYVYVYVYVYYVYY

17/TEX/2009 - T. - przejecie GRANULATORA typ 500

294/FK/2009 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - zakup sit

73/BR/2009 - Mostostal — zakup uslugi walcowania sit

85/04/2009/P/FA - SZOT MOTOR - cigcie wodg stalowych elementéw maszyn
111/05/2009/P/FA - SZOT MOTOR - cigcie woda stalowych elementéw maszyn
4739/07/2009/M - RYWAL RHC -zakup elektrod do spawania
4941/07/2009/M - RYWAL RHC -zakup elektrod do spawania
4942/07/2009/M - RYWAL RHC -zakup elektrod do spawania
5179/07/2009/M - RYWAL RHC -zakup elektrod do spawania

573/FK/2009 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - szlifowanie nozy
FV08820/H/2009 - TABAL - cigcie wodg nozy

903056 —STALSERWIS-stal konstrukcyjna BRINAR do modyfikacji linii i granu-
latora

905098 — STALSERWIS - stal konstrukcyjna BRINAR do modyfikacji linii i gra-
nulatora

13638/H/2009 - TABAL - ciecie woda

224/11/2009 - SZOT MOTOR - ustuga ciecia

911223 - STAL SERVICE - blacha

1061/FK/2009 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - Sito

10763/09 - AGRO MIREX - tozysko

16760/H/2009 - TABAL - Ciecie woda

1151/FK/2009 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - Szlifowanie nozy

10/10 - Agro Mirex - tozysko

191/10 — Agro Mirex - lozysko

VP2/00106/10 - Passerotti — Lozysko

10/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - Sito

139/2010 - Stalserwis — pret oraz ciecie materiatow

24/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - szlifowanie nozy
00295/T/2010 — Tabal - ciecie woda

51/FK/2010 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - wykonanie watu

702/10 — Agro Mirex - tozysko, pas, simmering
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186/10 — Dosmet - rura, ciecie rur

051/03/10 — Vibro Eco Tech - podajnik, przenosnik, stacje zaladowcze dla big bagdw
149/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - néz
FS/LUB/00184/03/10 - Konsorcjum Stali - profile

01088/T/2010 - TUBAL - cigcie woda

4190940287/0100 - Blatenske Strojinry — hardox 600

03/2010 - Marmont — wykonanie wiercen

F/1/10/002690 - Stalpol — katownik, ptaskownik, ciecie
275/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - néz

4635/10 - Agro Mirex - tozysko

FV'T/00336/10/01 - AstroClassic — mikroskop

1544/10 - Metal - $ruba dociskowa

5013/07/2010/M - RYWAL RHC - elektrody, marker

42/2010 - ESZOP - mikroskop

09/06/10 - ARDEX - elektrody

321/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - sito

5296/10- Agro Mirex - fozysko

369/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - frezowanie
372/FK/2010 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
FV03633/T/2010 - TABAL - cigcie woda

482/FK/2010 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
06/2010 - Rolmet — wiercenie w granulatorze

15705/09/2010 - Radius - sprzegto ze¢bate

550/FK/2010 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
FV04792/T/2010 - Tabal - ciecie woda

596/FK/2010 — Zaklad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
FV05697/T/2010 — Tabal - ciecie woda

654/FK/2010 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
23/FK/2011 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - sito

40/FK/2011 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - sito
ZBS/072/2011- Zaktad Budowlano Sprzetowy — oplata za energie elektryczna
124/FK/2011 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - sito
139/FK/2011 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
FVZ/11040089/2011 - UNIVERSAL - blacha

185/FK/2011 - Zaktad Narzedziowy w Swidniku - sito
FV/02810/T/2011 - TABAL - cigcie woda

158/07/11 - Vibro Eco Tech - podajnik wibracyjny

288/FK/2011 - Zak}ad Narzedziowy w Swidniku - ostrzenie nozy
FV/03025/T/2011 —- TABAL - ciecie wodg

01/08/11 — ARDEX - elektrody

176/MAG/2011 - Mostostal - rura

03389/T/2011 - TABAL - ciecie woda

353/FK/2011 - Zaklad Narzedziowy w Swidniku - sito
FV/03880/T/2011 - Tabal - cigcie woda
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Dowody zltozone do pisma z 22 maja 2015 r.:

» wydruk z KRS, sporzadzony dnia 22.05.2015 r.,

pismo Lubelskiej Fundacji Rozwoju,

» opinia o Innowacyjnosci autorstwa profesora Politechniki Lubelskiej Tadeusza
Hejowskiego pt. Technologia rozdrabniania opon samochodowych przy zastosowa-
niu innowacyjnych metod zmniejszajgcych wktad energetyczny,

» list referencyjny JAWA Sp. z o.0.

» publikacja Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej pt. Energia niekonwen-

cjonalna i zagospodarowanie odpadow rozdzial 23: Zastosowanie powlok napawa-

nych w celu zwigkszenia trwatosci nozy do cigcia zuzytych opon autorstwa Tadeusza

Hejwowskiego i Janusza De¢bskiego,

umowa o prace AW.,

umowa o prac¢ AW.,

umowa o prace J.B,,

faktura z dnia 13 lipca 2011 r. z Pracowni Mikroskopii Elektronowej (...) w L.

v

vvyyvyy

Dowody zlozone na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 r.

» opis ochronny PL(...) - urzagdzenie do rozdrabniania odpaddw

» opis patentowy PL(...) - Rozdrabniarka skrawajaca do rozdrabniania tworzyw
sztucznych

» opis patentowy PL(...) - Urzadzenie do wst¢pnego rozdrabniania odpadéw two-
rzyw sztucznych.

Uprawnieni pismem z dnia 10.04.2015 r. ustosunkowali si¢ do wniosku o unie-
waznienie patentu, gdzie stwierdzili, ze wnioskodawca nie przedstawil dowodéw
$wiadczacych o braku cechy nowosci i nieoczywistosci przedmiotowego rozwigzania.
Uprawnieni stwierdzili, ze dowdd nr 4 (pismo z dnia 11 grudnia 2013 r.) dotyczyt nozy
stosownych w rozdrabniaczu dwuwalowym o napedzie 2 x 75, ktére nie pokrywaja sie
w zadnym stopniu z nozami zgloszonymi pod numerem P.(...), zatem ta technologia
nie istniala wcze$niej. Zdaniem Uprawnionych dowody 5, 6, 7, 8 potwierdzajg jedy-
nie, ze konstruktorem i pomystodawcg Granulatora @500 w tym nozy jest J.D., jednak
nie pokrywaja sie one z nozami zgloszonymi pod numerem P.(...). Uprawnieni pod-
niesli, ze stanowigca zal. nr 10 publikacja dotyczy zastosowania napawania tukowego
do regeneracji nozy, natomiast nie dotyczy zadnego z zastrzezen wskazanych w paten-
cie PL(...) zatem przytaczanie tego dowodu jest bezzasadne. Uprawnieni uznali tak-
ze za zupelnie odmienne konstrukcje zawarte w szeregu powolanych patentach oraz
wzorach uzytkowych w stosunku do rozwigzania przedstawionego w patencie PL(...).
Odnosénie dowoddéw nr 11-13 uprawnieni stwierdzili, ze opisane w zgtoszeniach P.(...)
oraz P.(...) technologie nie byly stosowane w roku 2009 w firmie N, poniewaz w tym
czasie jeszcze nie istnialy. Granulator typ 500 byl wykorzystywany do oczyszczania
kordu stalowego. W procesie czyszczenia drutu ze zuzytych opon wykorzystywany byt
zupelnie inny ukfad noZowy niz ten stosowany do rozdrabniania opon. W zakresie do-
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wodu 17 uprawnieni wskazali, ze M.D. nigdy nie byt zatrudniony przez spétke N Sp.
z 0.0. lub N Sp. z 0.0. Sp. k, nie podpisatl tez zadnej umowy, ktéra by podlegata pod
art. 11 ust 3 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej. W zwigzku z powyzszym ustawa
ta nie znajduje zastosowania do M.D. Podobnie ustawa ta nie znajduje zastosowania
w odniesieniu do osoby J.D., ktéry wprawdzie byl zatrudniony przez wnioskodawce,
ale w wymiarze % etatu, nie posiadajac Zadnego wyznaczonego zakresu obowiazkow
i nigdy takowego nie podpisal. Domniemania wnioskodawcy co do oczekiwan zakresu
obowiazkéw od pracownika jedynie na podstawie jego stanowiska pracy, nie wystarcza
do zastosowania tresci art. 11 ust 3 p.w.p. O zastosowaniu tego artykutu decyduje za-
kres obowigzkow, ktérego J.D. nigdy nie podpisal. Uprawnieni wystapili o umorzenie
postepowania z powodu braku osobowosci prawnej wnioskodawcy. Wskazali, ze jedy-
ny komandytariusz wypowiedzial skutecznie umowe spotki z dnia 19.06.2014 roku,
tym samym odnioslo ono skutek z koncem roku 2014. W zwigzku z faktem, ze spotka
komandytowa nie moze mie¢ tylko jednego wspdlnika, a od stycznia 2015 roku jest
to jedynie komplementariusz, zatem na podstawie przepiséw k.s.h. Spétka N Sp. z o.0.
Spétka Komandytowa nie istnieje.

W pis$mie z 22 maja 2015 r. wnioskodawca, powolujac si¢ na przepisy kodeksu spotek
handlowych oraz wydruk KRS, stwierdzil, Ze spétka N Sp. z 0.0. sp. k. istnieje, w zwigzku
z czym prowadzenie postepowania w sprawie jest zasadne.

Na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 r., wnioskodawca, powolujac si¢ na art. 67
i 84 k.s.h., stwierdzil, Ze do rozwigzania spéiki potrzebne jest wykreslenie z KRS. Z KRS
wnioskodawcy zlozonego do akt sprawy wynika, ze spétka istnieje, bowiem nie ma tam
informacji o likwidacji spotki.

Uprawnieni nie zgodzili si¢ z argumentacjg strony przeciwnej, oswiadczajac, ze roz-
wigzanie spoiki nastepuje z chwilg wystgpienia wspolnika ze spétki. Podmiotu nie ma
chociaz nie zostal on wykreslony z KRS.

W dniu 22.06.2015 r. wplynat do Urzedu Patentowego wniosek uprawnionych o za-
wieszenie postepowania. W uzasadnieniu wniosku wskazali oni, Ze wnioskodawca
nie posiada legitymacji czynnej do wystepowania w postepowaniu ze wzgledu na brak
prawidlowej reprezentacji, co stanowi przestanke do zawieszenia postepowania zgodnie
z art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a.. Zdaniem Uprawnionych Spétka N Sp. z o.0. sp. k. ze wzgledu
na wypowiedzenie umowy spoétki z dnia 19 czerwca 2014 r. zobowigzana byla do zglo-
szenia likwidacji do Sadu Rejestrowego i wyznaczenia likwidatora, a od chwili wy-
powiedzenia umowy ze skutkiem na koniec 2014 r. jedynym organem uprawnionym
do reprezentacji spotki jest likwidator. Jednoczes$nie uprawnieni odnieéli sie do pisma
wnioskodawcy z dnia 22.05.2015 r. i zalaczonej opinii o innowacyjnosci oraz publikacji
Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej, podobnie jak przytaczanych w samym
wniosku o uniewaznienie patentu z dnia 15 grudnia 2014 r. publikacji a takze zgloszen
patentowych, uznajgc podnoszone przez wnioskodawce argumenty, ze technologia
zgloszona pod numerem P.(...) istniala juz wczesniej, za catkowicie bezzasadne. Zda-
niem uprawnionych brak zrozumienia istoty patentu przez wnioskodawce oraz igno-
rowanie przytaczanych przez uprawnionych argumentéw prowadzi do notorycznego
powolywania si¢ na tre$¢ pisma z dnia 11 grudnia 2013 r., ktére nie dotyczy w zaden
sposob technologii zgloszonej pod numerem P.(...). Wskazali, Ze wnioskodawca nie roz-
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roznia technologii stosowanej w granulatorze rozdrabniaczu dwuwatowym o napedzie
2 x 75 kW i technologii opatentowanej pod numerem PAT.(...). Podnieéli, ze watl z no-
zami zakupiony od firmy T zostal zaprojektowany przez mgr inz. J.D. a inz. M.K. byt
jedynie wykonawcg dokumentacji technicznej zgodnie z dotaczona do wniosku o unie-
waznienie jako dowdd nr 6 umowa o dzieto z dnia 30 stycznia 2008 r., odniesli sie przy
tym do argumentacji wnioskodawcy dotyczacej interpretacji nazwy stanowiska pracy
oraz jego wplywu na zastosowanie art. 11 ust 3 p.w.p.

W pismie z dnia 20 lipca 2015 r. wnioskodawca uznal wniosek uprawnionych o za-
wieszenie postepowania za bezpodstawny, gdyz w jego ocenie nie zachodzita przestanka
niewlasciwej reprezentacji w postgpowaniu o uniewaznienie patentu po stronie wnio-
skujacego o uniewaznienie. Wnioskodawca podnidsl, ze posiadal i posiada poprawna
reprezentacje¢ i zdolnos¢ do czynnosci prawnych, pomimo ze jego komandytariusz wy-
powiedzial umowe spolki ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego 2014. Jedynym
podmiotem uprawnionym do reprezentacji spotki nadal istniejacej pozostaje jej komple-
mentariusz, ktdrym zawsze byl N Sp. z o.0. Przedstawicielem tego podmiotu zawsze byt
i nadal jest jej prezes jako jednoosobowy zarzad w osobie M.C. M.C. udzielil petnomoc-
nictwa do dzialania w sprawie o uniewaznienie patentu w imieniu wnioskodawcy rzecz-
nikowi patentowemu K.S. Pelnomocnictwo jest nadal wazne, gdyz spotka komandytowa
istnieje zgodnie z przepisami k.s.h.. Na dowdd przedstawionych twierdzenn Wnioskodaw-
ca zlozyl ostatni wydruk KRS dla N Sp. z o.0. sp. k. a takze wydruk KRS dla N Sp. z o0.0.,
a takze wydruk KRS dla N Sp. z 0.0. z dnia przed wnioskiem o zawieszenie i po dacie
zwigzania wypowiedzenia umowy spo6tki komandytowe;.

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015 r. Urzad Patentowy oddalil wniosek o zawie-
szenie postepowania.

Na rozprawie w dniu 9 listopada 2015 r. wnioskodawca podtrzymal wniosek
o uniewaznienie spornego patentu w catoéci. Odnos$nie pisma strony przeciwnej z dn.
19 czerwca 2015 r. oswiadczyl, iz nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy, kto jest tworcg
spornego wynalazku. Nie zgodzit si¢ z twierdzeniem uprawnionych, iz pismo z 11 grud-
nia 2013 r. nie odnosi si¢ do niniejszej sprawy, poniewaz skoro strona przeciwna wysto-
sowala list ostrzegawczy wzgledem prezesa zarzadu N Sp. z 0.0. (w tresci wspomina sie
o N Sp. z o.0. sp. k.) to znaczy, ze ma to zwigzek z obecng sprawg, poniewaz uprawnie-
ni wywodzg swoje prawa z patentu spornego (akta sporne k. 155, tom I). Drugie pismo
z dnia 9 grudnia 2013 r. (akta sporne tom I k. 148) §wiadczy o tym, Ze konstrukcja granu-
latora stanowigcego przedmiot niniejszego postepowania nie spetnia przestanki nowosci.
Wryjasnil, iz w zakresie braku nowosci przeciwstawienia s3 wskazane we wniosku o unie-
waznienie na stronach od 10 do 13 (okre$lone punktami 1 do 8 akta sporne k. 173-176),
natomiast dowody nr 8, 9 i 10 ujete w zalacznikach do tego wniosku opisanych na stro-
nie 19 (akta sporne tom I, k. 167) $wiadczg o braku nowosci i poziomu wynalazczego.
Wnioskodawca podnidst nastepnie, ze wszystkie dowody, ktdre nie odnoszg sie¢ do umow
zatrudnienia i uméw spotki (Sp. z 0.0. i Sp. z 0.0. sp. k.) dotycza zarzutu braku nowosci
i zarzutu poziomu wynalazczego. Podtrzymal przy tym swoje stanowisko, ze konstruk-
cyjnie sporne urzadzenie znane bylo z innych okazan w bazach danych, a takze z pro-
jektow wezesniejszych granulatorow. Ksztalt zebow nozy byl znany réwniez pod katem
ksztattu trojkata ostrokatnego.
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Uprawnieni wniesli o oddalenie wniosku o uniewaznienie i zasgdzenie zwrotu kosz-
tow postepowania. Wskazali, Ze sporny wynalazek zostal przebadany przez eksperta tutej-
szego Urzedu, ktory uznal, ze takiego rozwigzania nie ma na §wiecie. Przesagdza to o tym,
ze rozwigzanie jest nowatorskie. Uprawnieni przyznali, ze noze osadzone na bebnie
nie sg nowatorskie. Innowacyjno$¢ spornego rozwiazania przejawia sie w szczegolnej
konstrukgji i ilosci tych nozy, a takze wzajemnej pracy tych nozy osadzonych na wale
i korpusie obudowy. Uprawnieni wyjasnili, iz zachodzg réznice miedzy rozwigzaniem
wg spornego wynalazku a granulatorem, o ktérym mowa w zalaczniku 8a do wniosku
o uniewaznienie. Rdznice dotycza wierzchotkéw nozy. W dowodzie nr 8a sg one ostre,
natomiast w spornym rozwigzaniu sg zatepione. Uprawnieni wskazali, Ze przez takie
zastosowanie uzyskuje si¢ bardziej efektywne rozdrabnianie opon, gdyz $ciete noze za-
pewniaja mniejsze opory $cinania i mniejsze zuzycie energii. Podkreslili, ze $cigte noze
s istotg spornego patentu.

Natomiast wnioskodawca oswiadczyt, ze sprawozdanie o stanie techniki nie potwier-
dza nowosci spornego patentu, ani jego poziomu wynalazczego. Powolal si¢ na tres¢
art. 89 p.w.p., ktéry umozliwia ponowne rozpatrzenie prawidtowosci udzielenia paten-
tu. Podnidst, iz w niniejszej sprawie powinno by¢ brane pod uwage tylko to, co doty-
czy nowosci 1 poziomu wynalazczego. Wskazal, ze opis spornego wynalazku w dacie
jego zgloszenia nie méwil o zaokragleniu nozy w postaci tréjkatow. Ocena powinna by¢
ograniczona do rozwigzania ujetego w zastrzezeniu 1 w cze$ci znamiennej. Informacji
o zaokragleniu nozy nie ma w opisie patentowym spornego wynalazku. Wnioskodawca
powotal sie na art. 55 ust 1 p.w.p., w mysl ktdrego nie jest dopuszczalne sprostowanie
opisu patentowego w tym momencie. Zdaniem wnioskodawcy nie mozna méwic o iloéci
nozy, gdyz nie jest to tre$cig zastrzezenia 1 spornego wynalazku. Dowody 8a i 8b zalg-
czone do wniosku o uniewaznienie to cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra zaréwno
ze zdje¢, jak i z rysunku technicznego ukazuje noze w ksztalcie trojkatow, zaréwno noze
stale jak i noze na wirniku, samg obudowe oraz wirnik umieszczony w osi.

Po rozpatrzeniu wszystkich materialéw w sprawie i wystuchaniu stron

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.

W mys$l art. 255 ust.1 pkt 1 powolanej ustawy Prawo wlasnosci przemystowej sprawy
o uniewaznienie patentu rozpatruje Urzad Patentowy w trybie postepowania spornego.

Niezasadne jest stanowisko uprawnionych, zgodnie z ktérym obecne postepowanie
podlega umorzeniu w trybie art. 105 § 1 k.p.a. Kolegium nie podzielilo stanowiska uczest-
nikdw, iz wnioskodawca nie istnial w dacie orzekania.

Z materialéw zgromadzonych w sprawie, w szczegélnosci odpisu KRS zlozonego
do akt (t. IT, k. 509), wynika, ze wobec wnioskodawcy toczy sie postepowanie likwida-
cyjne, natomiast podmiot ten nie zostal wykreslony z rejestru przedsiebiorcéw. Wnio-
skodawca wiec istnieje, o czym przesadza te$¢ art. 84. §2 kodeksu spolek handlowych
(majacego zastosowanie z mocy art. 103 § 1 k.s.h.), zgodnie z ktérym rozwigzanie spétki
nastepuje z chwilg wykreslenia jej z rejestru. W tej sytuacji niezasadne jest stanowisko,
iz brak jest strony.
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W zwigzku z powyzszym nie zachodzg braki o charakterze podmiotowym lub przed-
miotowym, ktorych stwierdzenie skutkowaloby bezprzedmiotowoscia postepowania.

Niezasadny byl réwniez wniosek o zawieszenie postepowania zgloszony w trybie
art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a.

W uzasadnieniu wniosku uprawnieni argumentowali, ze wnioskodawca nie byl nale-
zycie reprezentowany.

W mys$l powolanego przepisu Organ administracji publicznej zawiesza postepowanie
w razie utraty przez strong lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolnosci do czyn-
nosci prawnych.

W ocenie Kolegium nie zachodzily przestanki do zawieszenia postgpowania na pod-
stawie art. 97 § 1 pkt 3 k.p.a.

Kolegium podzielilo stanowisko wnioskodawcy, iz strona ta byla nalezycie reprezen-
towana, dlatego nie zachodzily przestanki do wyznaczenia przez Sad Rejestrowy likwi-
datoréw Spoétki N Sp. z o.0. sp. k. Likwidator taki zostal bowiem wyznaczony. Zgodnie
z przytoczonym juz odpisem KRS w dziale 5, podrubryka 1 - dane likwidatoréw (akta
sporne t. II, k. 505) widnieje wpis, zgodnie z ktérym likwidatorem spo6tki wnioskodawcy
jest N Sp. z 0.0. Jednoczesnie z odpisu KRS ztozonego do akt sprawy (t. I, k. 503) wynika,
ze osobg uprawniong do reprezentacji N Sp. z 0.0. (komplementariusza wnioskodawcy),
byl M.D.C., ktérego podpis widnieje na pelnomocnictwie udzielonym rzecz. pat. K.S.
(akta sporne t. I, k. 162).

Majgc powyzsze na wzgledzie, nalezalo oddali¢ wniosek uprawnionych o zawieszenie
zgloszony pismem z dnia 19 czerwca 2015 r.

Stosownie do przepiséw z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo wlasnosci przemysltowej patent
moze by¢ uniewazniony, na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny.

W $wietle przedstawionych przez wnioskodawce okolicznosci jego interes prawny
w domaganiu si¢ uniewaznienia przedmiotowego patentu nie budzi watpliwos$ci z uwagi
na fakt, iz w oparciu o sporne prawo kierowane byty do wnioskodawcy listy ostrzegaw-
cze (w tym pismo z 26 maja 2014 r., akta sporne t. I, k. 156). Istnienie spornego patentu
ogranicza wiec swobode dzialalnoéci gospodarczej wnioskodawcy, dlatego ma on prawo
zadac ustalenia, czy sporne prawo zostalo udzielone z zachowaniem ustawowych warun-
kéw udzielenia patentu.

W niniejszej sprawie podniesione zostaly zarzuty braku nowosci i poziomu wyna-
lazczego.

Zgodnie z artykulem 24 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej patenty sa udzielane
- bez wzgledu na dziedzine techniki - na wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja poziom
wynalazczy i nadajg sie do przemystowego stosowania.

Z kolei art. 26 ww. ustawy p.w.p. stwierdza, ze wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy po-
ziom wynalazczy, jezeli nie wynika on dla znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu techniki.

Rozpatrujac kryterium nieoczywistosci, nalezy stwierdzi¢, ze termin ,oczywisty”
oznacza to, ze dla specjalisty rozwiazanie nie wykracza poza zwykly postep, a jedynie
wyraznie i logicznie wynika ze stanu techniki i jest przez niego oczekiwane. Za spe-
cjaliste z danej dziedziny nalezy uwazaé przecietnego praktyka dysponujacego prze-
cietng, ogdlnie dostepng wiedzg z danej dziedziny, w danej dacie i majaca pelny dostep
do wszystkiego co tworzy stan techniki, a w szczegélnoséci do okazanych dokumentow
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przeciwstawnych. Ma on réwniez do swojej dyspozycji typowe $rodki i mozliwosci
do prowadzenia rutynowych prac i do§wiadczen. Kryteria okreslajace jakie rozwigzania
zalicza si¢ do rozwigzan oczywistych to:

» rutynowe dostosowanie do danych warunkéw znanego juz w tej samej, badz w podob-
nej dziedzinie rozwiazania (drobne udoskonalenia, przeniesienie),

» zastgpienie w rozwigzaniu znanego juz $rodka technicznego innym réwniez juz zna-
nym réwnowaznikiem,

» proste wykorzystanie znanej juz ogdlnie zasady dla osiggniecia w $wietle tej zasady
celu (analogii),

» zwyczajne polaczenie kilku znanych rozwigzan, badZ nawet rozwigzanie dokonane
wprost przez skojarzenie kilku takich rozwigzan.

Oczywisto$¢ rozwaza sie w $wietle jednego lub wiekszej liczby wczeséniejszych doku-
mentéw traktowanych lacznie. Sposéb uwzgledniania stanu techniki przyjety w prak-
tyce i orzecznictwie polskiego i innych urzeddéw patentowych, polega na wybraniu
jednego dokumentu najblizszego przedmiotowemu rozwigzaniu lub kilku dokumentéw, gdy
przedmiotowe rozwigzanie ma charakter potaczenia kilku rozwigzan czastkowych, i rozpa-
trywaniu nieoczywistosci przedmiotowego rozwigzania w stosunku do tych dokumentow.

Przedmiotowe rozwigzanie okreslone w zastrzezeniu patentowym nr 1 spornego pa-
tentu dotyczy przedmiotu okreslonego jako: ,,Narzedzie do ciecia wyrobéw gumowych,
zwlaszcza opon posiadajgce noze tngce, obudowe i wirnik, znamienne tym, ze sktada si¢
z dwdch elementdw (1) i (2) tnacych, z ktorych element (1) jest osadzony na state w obu-
dowie (3) urzadzenia do rozdrabniania wyrobéw gumowych, zwlaszcza opon, zas ele-
ment (2) tnacy jest osadzony w wirniku (4), przy czym wirnik (4) jest osadzony w osi
obudowy (3), natomiast element (1) tnacy posiada w gornej czesci zeby (5) w ksztalcie
ramion trdjkata ostrokatnego, za§ w dolnej czesci znajdujg sie otwory (6) do montazu
w obudowie (3) urzadzenia, natomiast element (2) tngcy posiada w gornej czesci zeby (5a)
w ksztalcie ramion tréjkata ostrokatnego, zas szerokos¢ dolnej cze$ci mocujacej jest
mniejsza od szeroko$ci czesci tnacej.

Oczywisto$¢ rozwaza si¢ w $wietle jednego lub wiekszej liczby wczesniejszych doku-
mentéw traktowanych lacznie. Sposéb uwzgledniania stanu techniki przyjety w prak-
tyce i orzecznictwie polskiego i innych urzedéw patentowych, polega na wybraniu
jednego dokumentu najblizszego przedmiotowemu rozwigzaniu lub kilku dokumentdéw, gdy
przedmiotowe rozwigzanie ma charakter potaczenia kilku rozwigzan czastkowych, i rozpa-
trywaniu nieoczywistosci przedmiotowego rozwigzania w stosunku do tych dokumentéw.

Zdaniem Kolegium uzasadniony jest zarzut braku poziomu wynalazczego w $wietle
ponizszych przeciwstawien:

» Dowdd 9 - publikacja (New materials and IT Technologies In production en-
gineering) red. Antoni Swie¢, Jerzy Lipski - artykul na str. 43-54 pod red.
Prof. Tadeusza Hejwowskiego oraz Janusza Dabskiego Application of arc weld surfa-
cing for reclamation of knives used In recycling of waste tires wydany w 2011 roku przez
Lubelskie Towarzystwo Naukowe — uwierzytelnione ttumaczenie stanowigce zalacz-
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nik do pisma z dnia 5 marca 2015 r. — publikacja méwi o zastosowaniu napawania
tukowego do regeneracji nozy uzywanych do recyklingu opon, gdzie fig. 6 ujawnia
rysunek nozy granulatora z zebami w ksztalcie trojkata oraz otworami montazowymi
w ich dolnej czesci.

» Dowdd 10 - rosyjskojezyczna publikacja z Migdzynarodowej Konferencji Naukowo-
-Technicznej, ktéra odbyta sie w Sevastopolu w dniach 17-19 maja 2011 roku. — uwie-
rzytelnione tlumaczenie stanowigce zatacznik do pisma z dnia 5 marca 2015 r. - figu-
ry publikacji nr 3 oraz 4 ujawniaja noze z zgbami w ksztalcie tréjkata oraz otworami
montazowymi w ich dolnej czesci.

» Opis ochronny PL(...) - w opisie i na figurach rysunku wskazane jest narzedzie do cie-
cia skladajace si¢ z dwdch elementdw tnacych, z ktdérych jeden element osadzony jest
na stale w obudowie urzadzenia, za$ drugi element tnacy osadzony jest w wirniku.
Elementy tngce maja ksztalt tréjkata.

» Opis patentowy PL(...) - opisane i uwidocznione jest narzedzie do ciecia sktadajace si¢
z dwdch elementdw tngcych, z ktérych jeden element osadzony jest na state w obudo-
wie urzadzenia, za$ drugi element tnacy osadzony jest w wirniku. Wirnik osadzony
jest w osi obudowy.

» Opis patentowy PL(...) - na figurach rysunku opisane i uwidocznione jest narzedzie
do ciecia sktadajace sie z dwoch elementdéw tnacych, z ktérych jeden element osadzony
jest na stale w obudowie urzadzenia, za$§ drugi element tnacy osadzony jest w wirniku.
Wirnik osadzony jest w osi obudowy. Element tngcy posiada w gornej czesci zeby, za$
w dolnej cze$ci znajdujg sie otwory do montazu.

» DPublikacja Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej pt. Energia niekon-
wencjonalna i zagospodarowanie odpaddw rozdzial 23: Zastosowanie powlok na-
pawanych w celu zwigkszenia trwalosci nozy do ciecia zuzytych opon autorstwa
Tadeusza Hejwowskiego i Janusza Dabskiego — figury nr 17 oraz 18 ujawniaja ndz o ze¢-
bach w ksztalcie trojkata, gdzie w dolnej ich czesci s3 umieszczone otwory montazowe.

W spornym patencie mamy przyklad pomystu stanowiacego proste polaczenie zna-
nych cech, gdzie wchodzac w przedstawiony powyzej znany stan techniki i znajac tech-
niczny problem mozna uznaé rozwigzanie za oczywiste. W przedmiotowej sprawie
bezsporne jest, ze w przeciwstawionych dowodach nr 9, nr 10, opisie ochronnym PL(...)
oraz Publikacji Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej pt. Energia niekonwencjo-
nalna i zagospodarowanie odpaddow ujawnione zostaly cechy charakterystyczne spornego
rozwigzania, tj. ndz o z¢bach w ksztalcie trojkata, gdzie w dolnej ich cz¢éci sg umieszczo-
ne otwory montazowe.

Kolejne cechy znamienne moéwigce o tym, Ze jeden element tnacy jest osadzony
na stale w obudowie urzadzenia do rozdrabniania, za$ drugi element tnacy jest osadzony
w wirniku, a wirnik jest osadzony w osi obudowy, zostaly ujawnione w przeciwstawio-
nych dowodach, m.in. opisie ochronnym PL(...), opisie patentowym PL(...) oraz opisie
patentowym PL(...).

Rozwigzanie problemu technicznego cigcia wyrobdéw narzedziem wyposazony-
mi w noze stale mocowane do obudowy oraz ukltadem nozy obrotowych mocowanych
do wirnika, w spornym patencie w $wietle przeciwstawionego stanu techniki nie jest za-
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skakujace ani nieoczekiwane. Jest to proste wykorzystanie znanej zasady dla osiagnie-
cia w $wietle tej zasady celu. Przecietny znawca z tej dziedziny techniki, wykorzystujac
w sposob standardowy dostepng wiedze, bez dokonan twoérczych, a jedynie w oparciu
o wskazane wyzej opisy zgloszen patentowych i swoja rutyne zawodowa, moze osiaggna¢
rezultat taki jak w spornym wynalazku, gdzie m.in. jeden element tnacy jest osadzony
na stale w obudowie urzadzenia do rozdrabniania, za$§ drugi element tnacy jest osadzony
w wirniku. Wirnik jest osadzony w osi obudowy. Elementy tnace posiadajg zgby w ksztal-
cie ramion trojkata ostrokatnego. W dolnej czesci zebdw tnacych znajdujg sie otwory
do montazu.

Kolegium nie podzielito przy tym stanowiska uprawnionych, iz $cigte z¢by noza
sg istota spornego patentu, gdyz uprawnieni w rozwigzaniu spornym PL(...) jako ceche
znamienng z¢bow wskazali jedynie ich ksztalt przypominajacy ramiona trdjkata ostro-
katnego. Opis spornego wynalazku w dacie jego zgloszenia nie moéwit o zatepieniu/$cigciu
zebdw w postaci trojkatow. Nie budzi watpliwosci, iz przedmiotem oceny w niniejszym
postepowaniu jest rozwigzanie w postaci objetej ochrong, a nie aktualnie stosowane;j.
W zwigzku z tym nie ma znaczenia dla sprawy powolywanie si¢ na roéznice, ktéore nie od-
noszg sie do cech kwestionowanego rozwigzania.

Kolegium nie podziela opinii uprawnionych, ze stanowigca zal. nr 10 publikacja
nie dotyczy zadnego z zastrzezen poczynionych w patencie PL(...) i jej przytaczanie jest
bezzasadne. Zdaniem Kolegium publikacja na stronie 95 (Fig. 3 oraz Fig. 4), ujawnia ce-
chy konstrukcyjne tozsame z zastrzeganymi w spornym patencie m.in. ujawnione sg zeby
noza granulatora w ksztalcie przypominajacym ramiona tréjkata ostrokatnego oraz mo-
cowanie w ich dolnej czesci.

W $wietle powyzszego dowody z powyzej przytoczonych przez wnioskodawce doku-
mentéw §wiadczg o braku poziomu wynalazczego patentu PL(...).

Bledne jest stanowisko uprawnionych, iz badanie o stanie techniki przez eksperta tu-
tejszego Urzedu, przesadza to o tym, ze rozwigzanie jest nowatorskie. Istotg postepowa-
nia spornego jest mozliwo$¢ ponownego zbadania ustawowych warunkéw wymaganych
do udzielenia patentu. Przesadza o tym tre$¢ art. 89 ust. 1 p.w.p., ktory jednoznacznie
stwierdza, Zze mozliwe jest uniewaznienie udzielonego wcze$niej prawa. Nie ma przy tym
przeszkdd, aby w postepowaniu spornym, ktoére ma charakter odrebny od postepowania
w sprawie o udzielenie ochrony, rozpatrywane byty te same przeciwstawienia, za$ stano-
wisko przyjete przy udzieleniu patentu nie jest w zadnej mierze wigzace dla Kolegium
rozpatrujgcego wniosek o uniewaznienie tego prawa. Stanowisko to jest zgodne z utrwa-
lona linig orzecznicza (vide wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 21 kwietnia
2010 r., sygn. akt (...)).

Uwzgledniajgc zarzut braku poziomu wynalazczego spornego patentu, Kolegium
nie badalo, czy wynalazek spelnia przestanke braku nowosci. Uznanie w niniejszej spra-
wie zasadno$ci powyzszego zarzutu pozwala bowiem na zalatwienie sprawy w calosci
(uniewaznienie patentu). Stanowisko Kolegium znajduje oparcie w aktualnej, utrwalonej
linii orzeczniczej. Przyktadowo w wyroku z 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt (...), Naczelny
Sad Administracyjny wskazal, ze uznanie niedopuszczalnosci rejestracji w oparciu o jed-
ng podstawe czyni zbednym ustalenie, czy w sprawie wystepuja takze inne podstawy
do uniewaznienia prawa wylacznego, nawet wowczas gdyby takie podstawy istnialy. Jak-
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kolwiek wskazane orzeczenie zostalo wydane na gruncie znakéw towarowych, to jednak
ma w pelni zastosowanie takze w odniesieniu do wynalazkéw, prezentuje bowiem ogdlna
zasade w zakresie orzekania, niezaleznie od przedmiotu ochrony wlasnosci przemystowej
(znak, wzor przemystowy, wzér uzytkowy, wynalazek). Podobnie w wyroku z 20 wrze-
$nia 2011 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sad Administracyjny odnosnie do badanego patentu
stwierdzil, iz po ustaleniu, ze nieusprawiedliwione s3 zarzuty kasacyjne dotyczace usta-
lenia braku nowosci spornego rozwigzania i uznaniu, ze trafnie ustalono, iz rozwigzanie
nie jest nowe, moze uznac za zb¢dne prowadzenie rozwazan dotyczacych braku nieoczy-
wistosci i braku zastosowalnos$ci, bowiem w istocie s3 one bezprzedmiotowe i nie maja
juz wplywu na tres¢ rozstrzygniecia. Takze w prawomocnym wyroku z 24 stycznia 2014 r.
(sygn. akt (...)) Wojewodzki Sad Administracyjny w W uznal, ze zb¢dne bylo odnoszenie
sie przez Kolegium Orzekajace do zarzutu naruszenia art. 27 p.w.p., skoro uniewazniono
patent w calo$ci na podstawie art. 26 p.w.p.

Jednocze$nie Kolegium nie zajmowalo si¢ zarzutem wnioskodawcy z art. 11 ust. 3 p.w.p.
podnoszonym w sprawie, bowiem kwestie dotyczace ustalenia prawa do patentu w mysl
art. 284 pkt 2 p.w.p. sg rozpatrywane w trybie postepowania cywilnego na zasadach ogdl-
nych. Zamkniety katalog spraw podlegajacych rozpatrzeniu przez Kolegium Orzekajace
zostal wskazany wart. 255 ust. 1 p.w.p. Przepis ten nie przewiduje mozliwosci rozpatrzenia
w niniejszym postepowaniu sporu dotyczacego przynaleznosci praw do patentu.

Kwestie zwrotu kosztéw rozstrzygnieto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo wla-
snosci przemystowej, ktory w tym wzgledzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepi-
séw o postepowaniu cywilnym.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywajaca sprawe zobowiazana jest zwroci¢
przeciwnikowi na jego zadanie koszty niezbedne do celowego dochodzenia praw i celo-
wej obrony.

W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 8 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spra-
wiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patento-
wych (Dz. U.z2003 r., nr 212 poz. 2076) stawka minimalna w sprawach o uniewaznienie
patentu wynosi x zt. W przedmiotowej sprawie Urzad Patentowy uwzglednil réwniez
oplate od wniosku o uniewaznienie w wysokosci x zl. i ustalil koszty postepowania
w wysokosci x z1.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w osnowie.
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Decyzja UPRP z dn. 28 stycznia 2016 r. (uniewazni¢ patent)

Podstawa prawna: art. 246 ust. 1iart. 247 ust. 2 w zw. z art. 24 i 26 ustawy Pra-
wo wlasnoéci przemystowej z dn. 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410
z pdzn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w skitadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Artur Pytlinski
Ekspert-referent Monika Szymanska (spr.)
Ekspert Lucja Poptawska
Protokolant: Bartlomiej Antczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. sprawy o uniewaznienie patentu
na wynalazek pt: ,Sposéb wytwarzania tkaniny prozdrowotnej” o numerze (...) udzielo-
nego narzecz Z Sp. z 0. o. z siedzibg w D, wszczetej na skutek sprzeciwu uznanego za bez-
zasadny, wniesionego przez firme Z Sp. z 0. 0. z siedzibg w Z, na podstawie art. 246 ust. 1
i art. 247 ust. 2 w zwiazku z art. 24 i 26 ustawy Prawo wlasnosci przemystowe;j z dnia
30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z pdzn. zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zwigzku
z art. 256 ust 2 p.w.p.

orzeka

1. uniewazni¢ patent na wynalazek pt.: ,,Sposob wytwarzania tkaniny prozdrowotne;j”
o numerze (...);

2. przyznac firmie Z Sp. z 0. 0. z siedzibg w Z od Z Sp. z 0.0. z siedzibg w D kwote w wy-
sokosci x zt (sfownie: x ztotych), tytutem zwrotu kosztéw postepowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej stronom przystuguje
prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w W za posrednic-
twem Urzedu Patentowego RP - Departamentu Orzecznictwa - w terminie trzydziestu
dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 02.09.2014 r. firma Z Sp. z o. o. z siedzibg w Z ztozyla sprzeciw wobec pra-
womocnej decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 25 marca 2014 r. o udzieleniu paten-
tu nr (...), na wynalazek pt. ,Sposéb wytwarzania tkaniny prozdrowotnej”, na rzecz
Z Sp z 0.0. z siedziba w D.
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Jako podstawe prawng zadania uniewaznienia patentu na ww. wynalazek wnoszacy
sprzeciw wskazal art. 24 1 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemy-
stowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z pézn. zm.).

Zdaniem wnoszacego sprzeciw rozwigzanie dotyczace sposobu wytwarzania tkaniny
prozdrowotnej, bedace przedmiotem ww. wynalazku, nie posiada wymaganego poziomu
wynalazczego, gdyz wynika w sposdb oczywisty ze znanego stanu techniki. Uzasadniajac
swoje stanowisko, przedlozyt do akt sprawy nastepujace materialy:

» wezwanie do zaprzestania sprzedazy produktéw chronionych patentem z dnia 21 maja
2014 1.

» wezwanie do zaprzestania sprzedazy produktéw chronionych patentem z dnia
24 czerwca 2014 r.

» zgloszenie patentowe nr US(...), opublikowane dn. 25.09.2008 r. (dokument D1)

zgloszenie patentowe nr WO(...), opublikowane dn. 24.08.2000 r. (dokument D2)

» zgloszenie patentowe nr US(...), opublikowane dn. 26.02.2009 r. (dokument D3).

v

Stwierdzil, ze powyzsze zgloszenia patentowe dotyczg tkanin wytwarzanych z przedz
bambusowych i bawelnianych, a wiec naleza do tej samej dziedziny techniki co niniejszy
patent, natomiast najblizszym stanem techniki dla rozwigzania wg spornego patentu jest
dokument D1. Dokonatl poréwnawczo w tabeli zestawienia cech sposobu z zastrzezenia 1
spornego patentu z cechami rozwigzania przedstawionego w dokumencie D1. Dokument
ten nie opisuje w jaki sposob tkanina moze zosta¢ wykonczona poprzez nadanie jej wla-
$ciwosci antybakteryjnych, jednak takie informacje mozna znalez¢ w dokumentach D2
i D3. Dokument D2 dotyczy bowiem sposobu obrébki tkanin i artykutéw wykonanych
z tych materialéw (zwanych podlozami), a w szczegdlnosci materialéw powszechnie
stosowanych w dziedzinie opieki zdrowotnej (a wiec tkanin prozdrowotnych); obrébce
mozna poddawa¢ dowolne naturalne lub sztuczne podloza oraz ich mieszanki; proces ob-
robki podtozy, w ktérym nadaje si¢ podtozu wlasno$ci biobdjczych (antybakteryjnych),
obejmuje kroki:

a) umieszczenia lub impregnowania podloza w rozpuszczonym chitozanie,

b) zanurzenie podtoza w roztworze soli srebra,

¢) obrébke podtoza w celu zredukowania soli srebra do srebra atomowego/metalicznego,
d) sieciowanie chitozanu,

e) przemywanie oraz suszenie obrobionego podtoza.

Zdaniem wnoszacego sprzeciw specjalista, ktory chcialby wzbogaci¢ tkanine wedlug
dokumentu D1 o wilasciwosci antybakteryjne, poddalby ja wykanczaniu zgodnie z pro-
cesem sugerowanym przez dokument D2, przez co przeprowadzilby proces wytwarzania
tkaniny prozdrowotnej zawierajacy wszystkie cechy okreslone w zastrzezeniu 1. Z kolei
w dokumencie D3, ktdry dotyczy sposobu wytwarzania tkanin, w szczegélnosci tkanin
z przedzy bambusowej, wskazano, ze do takiej tkaniny moga by¢ wprowadzone: aloes,
kolagen lub $rodki przeciwbakteryjne, lub przeciwgrzybiczne, takie jak bacytracyna, sole
srebra, jodki i podobne. Zatem dokument D3 ujawnia proces obrébki wtdkien bambu-
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sowych, ktéry obejmuje napawanie tkaniny aloesem lub kolagenem oraz solami srebra
(czyli srebrem w postaci jonowej) w celu nadania tkaninie wlasnosci antybakteryjnych.
Wnoszacy sprzeciw podniost, ze z podanych powyzej powoddw, zastrzezenie 1 jest po-
zbawione poziomu wynalazczego, poniewaz jego cechy wynikaja dla znawcy w sposéb
oczywisty ze stanu techniki. Odnoénie zastrzezen zaleznych 2-4, stwierdzit natomiast,
ze uprawniony nie podal szczegdlnych zalet technicznych wynikajacych ze stosowania
tych konkretnych $rodkéw w konkretnych proporcjach ilosciowych i wobec tego nalezy
uznac, ze dobdr srodkéw nie ma w sobie cech nieoczywistodci (specjalista z dziedziny
bedzie potrafit takie $rodki dobra¢ zgodnie ze wskazaniami producenta).

Pismem z dnia 2 stycznia 2015 r. uprawniony z patentu wnidst o oddalenie sprzeci-
wu jako bezzasadnego. W uzasadnieniu z dnia 28.05.2015 r. (nadestanym do UPRP dnia
12.06.2015 r.) odniost si¢ do wskazanych w sprzeciwie dowodow twierdzac, ze sposdb
wytwarzania zgodnie z wynalazkiem chronionym patentem PL(...) dotyczy wytwarza-
nia tkaniny jednowarstwowej, a nie dwuwarstwowe;j. Stwierdzil, ze dokument D1, ktéry
zdaniem wnoszgcego sprzeciw ma podwazac poziom wynalazczy spornego rozwigzania,
dotyczy innej tkaniny, dwuwarstwowej, majacej czes¢ podtozows wykonang z bawelny
i czgs¢ petelkowy wykonang z widkien bambusa, przy czym udzial widkien bambuso-
wych w czesci petelkowej tkaniny zawiera si¢ w przedziale 30-100%; jak réwniez o catko-
wicie odmiennym zastosowaniu. Zadaniem uprawnionego zaréwno w dokumencie D2,
jak i w sposobie okreslonym w zastrzezeniach 2 i 3 spornego patentu, do nadania tkaninie
wladciwosci biobdjczych stosuje si¢ chitozan i zwigzki srebra, jednak w spornym patencie
zostalo to opisane w sposdb szczegbélowy; wobec powyzszego, podstawe stosowania w obu
sposobach stanowig zwiazki srebra i chitozan, jednak zespo6! czynnosci i sktadnikéw jest
calkowicie odmienny. Odno$nie dokumentu D3, stwierdzil, Zze w tym dokumencie aloes
oraz sole srebra zostaly wymienione jako substancje odzywcze, tymczasem w wynalazku
chronionym patentem PL(...) chodzi o nadanie tkaninie wlasciwosci bakteriobdjczych
i dokonuje si¢ tego przez stosowanie aloesu w srodowisku lekko kwasnym, w odpowied-
niej iloéci i z dodatkami okreslonymi w zastrzezeniu 4; zatem prowadzi to do wniosku,
ze znane byly sposoby wykanczania tkanin przy zastosowaniu aloesu i zwigzkéw srebra,
ale nie w okreslonych iloéciach i parametrach, takich jak w zastrzezeniu 4 spornego pa-
tentu. Dokonujac analizy poréwnawczej cech ujawnionych w rozwigzaniach przywota-
nych przez wnoszacego sprzeciw z cechami wskazanymi w opisie wynalazku wg patentu
nr PL(...), uprawniony stwierdzil, Ze s3 tam podobne skfadniki, ale ich sposéb uzycia
z zastosowaniem nowych sktadnikéw czyni sposdb odmiennym, zwlaszcza ze Zaden
z przytoczonych dokumentéw nie dotyczy sposobu wytwarzania.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego z patentu, na podsta-
wie art. 247 ust. 2 p.w.p., sprawa zostata przekazana do rozpatrzenia w trybie postepowa-
nia spornego.

Na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. Kolegium Orzekajace postanowilo oddali¢
wniosek uprawnionego o dopuszczenie dowodu z przestuchania w charakterze $wiad-
ka Z.C. (profesora PL. Wydzialu Widkiennictwa) oraz S.S. (inz. widkiennictwa techno-
log i nauczyciel przedmiotéw zawodowych widkiennictwa), na okoliczno$ci, ze sporne
rozwigzanie w dniu stanowiagcym o pierwszenstwie bylo nowe i mialo poziom wyna-
lazczy. Za oddaleniem wniosku opowiedziat si¢ wnoszacy sprzeciw, twierdzac, ze Urzad
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Patentowy jest wladny, aby oceni¢ sprawe we wlasnym zakresie. Dnia 29 grudnia 2015 r.
do Urzedu wplyneto pismo uprawnionego z patentu (z dnia 22.12.2015 r.) uzupelniajace
odpowiedZ z dnia 28 maja 2015 r. na sprzeciw wobec decyzji Urzedu Patentowego RP
o udzieleniu patentu nr (...) i wobec faktu, ze Urzad Patentowy RP odmdwit przestucha-
nia w charakterze $wiadkow, specjalistow w dziedzinie surowcéw i technologii wtokien-
niczych. Pismo powyzsze przedstawia stanowisko odno$nie kluczowego zarzutu braku
nowosci i poziomu wynalazczego w $wietle przywotanego przez wnioskodawce stanu
techniki i obejmuje siedem zalgcznikdw, tj.: opinie S.S. (zalacznik nr 1), Z.C. (zalacznik
nr 2) ilekarza specjalisty endokrynologa G.A. z Oddziatu Klinicznego Interny Dziecigcej
i Alergologii Szpitala im. (...) (zalacznik nr 3) oraz o$wiadczenie Z Sp. j. z siedzibg w K
(zalgcznik nr 4), protokot badania wtékna bambusowego dla firmy T Sp. z o.0. podpi-
sany przez dr n.med A.Z. specjaliste dermatologa-wenerologa (zalacznik nr 5), pismo S
w Z dotyczace oceny wytworéow wedlug spornego wynalazku, podpisane przez Kierowni-
ka Zakladu Opieki Paliatywnej oraz Polozng Dyplomowang Medycyny Paliatywnej J.S.
(zalacznik nr 6), korespondencje e-mailowg dotyczacg stosowania produktéw i ich zalet
wytworzonych wedlug spornego wynalazku (zalacznik nr 7). W ww. piémie uprawniony
stwierdzit, ze wnioskodawca przedlozyl materiaty dotyczace wytwarzania tkanin zawie-
rajagcych widkna bambusa, ale o innej strukturze, o innym sktadzie, o innych wtasciwo-
$ciach uzytkowych i o innym przeznaczeniu, z zastosowaniem innego rodzaju wtdkna
iinnego skretu przedzy. Stwierdzit réwniez, Ze przedmiotem wynalazku jest tkanina bez
okrywy petelkowej, podczas gdy przywolane opisy patentowe dotyczg tkanin petelko-
wych, a ponadto inny jest udzial procentowy surowca w postaci bambusa.

Na rozprawie w dniu 28 stycznia 2016 r. uprawniony podtrzymal wniosek o odda-
lenie sprzeciwu oraz wszystkie argumenty i twierdzenia jak w odpowiedzi na sprzeciw
i w pismach procesowych uprawnionego. Sprzeciwitl si¢ stanowisku wnoszacego sprze-
ciw, argumentujac, ze przedlozone materialy §wiadczg jedynie o tozsamosci pewnej idei,
natomiast $rodki techniczne uzyte w spornym wynalazku sg odmienne, a uzycie tych
wlasnie srodkow decyduje o nowosci i poziomie wynalazczym. Pelnomocnik uprawnio-
nego - S.S. wskazala, ze naniesienie chitozanu w spornym patencie nastepuje inaczej niz
w przeciwstawionym patencie (dokumencie D2), gdyz w spornym patencie jest napawa-
nie, a w amerykanskim - impregnacja tkaniny. Z kolei wnoszacy sprzeciw wskazal, iz
napawanie z zastrzezenia 1 oraz proces, o kt(’)rym mowa w dokumencie D2, sg tozsame,
gdyz obrdébka podloza (ktérym jest produkt przemystu widkienniczego) przedstawiona
w dokumencie D2 polega na zanurzeniu, co musi skutkowa¢ napawaniem.

Ponadto, na rozprawie w dniu 28.01.2016 r. wnioskodawca zlozyt pismo zatytulowa-
ne ,podsumowanie wyjasnien sktadanych ustnie”, w uzupelnieniu ztozonego sprzeciwu
i w odpowiedzi na stanowisko uprawnionego z dnia 28.05.2015 r. i 22.12.2015 r., oparte
o dotychczas cytowane dokumenty. Odniost si¢ w tym pismie rowniez do opinii ztozo-
nych przez uprawnionego w pi$mie z dnia 22.12.2015 r., twierdzac, iz nie zawieraja one
tresci, ktdre uzasadnialyby nowo$¢ i poziom wynalazczy wynalazku spornego patentu.
Odnoénie opinii inz. S.S., stwierdzit, Ze omawia ona sposéb wytwarzania tkaniny froto-
wej i nie ma znaczenia dla oceny nowosci i poziomu wynalazczego, poniewaz zastrzeze-
nie 115 dotyczy dowolnej tkaniny zawierajgcej watek i osnowe (a wiec nie tylko frotowe;j).
Odnosénie opinii dr inz. Z.C. stwierdzil, ze poréwnuje on wyroby produkowane przez
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firme T z wyrobami opisanymi w patentach przeciwstawnych opisanych przez firme Z,
natomiast nie dokonal analizy rozwigzania objetego zakresem ochrony spornego pa-
tentu; tak wiec opinia ta nie ma zadnego znaczenia w niniejszym postepowaniu, gdyz
przedmiotem postepowania jest ocena nowosci i poziomu wynalazczego rozwigzania
objetego zakresem ochrony spornego patentu, zdefiniowanego przez zastrzezenia paten-
towe. Odnosnie opinii lek. G.A., stwierdzil, Ze opinia ta dotyczy blizej nieokreslonych
wyrobow z widkna bambusowego i nie ma zwigzku ze spornym patentem. Odnosnie
oswiadczenia Z, stwierdzil, ze dotyczy ono srodkéw stosowanych przez Z i wynikow
badan blizej nieokreslonych wyrobow, dlatego nie ma zwigzku ze spornym patentem.
Odnoécie protokotu badania dr A.Z., stwierdzil, ze to badanie dotyczy blizej nieokre-
$lonego wtékna bambusowego i nie ma zwigzku ze spornym patentem. Odnosnie pisma
Stowarzyszenia Opieki Hospicjalnej stwierdzil, Ze dotyczy ono blizej nieokreslonych
wyrobow z widkna bambusowego i nie ma zwigzku ze spornym patentem. Odnosnie ko-
respondencji e-mailowej stwierdzil, ze korespondencja ta dotyczy badan blizej nieokre-
$lonych widkien i blizej nieokreslonych bambusowych opatrunkéw, co nie ma zwigzku
ze spornym patentem, jak réwniez wskazuje na zalety poscieli z przedzy bambusowej
objetej spornym patentem, natomiast nie zawiera zadnych stwierdzen, ktore uzasadnia-
tyby nowos¢ i poziom wynalazczy wzgledem cytowanego w niniejszym postepowaniu
stanu techniki.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.

Zgodnie z art. 246 p.w.p. kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawo-
mocnej decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji w ciggu 6 miesiecy od opublikowania w Wiadomosciach Urzedu Patentowe-
go informacji o udzieleniu prawa, przy czym podstawe sprzeciwu stanowia okoliczno-
$ci, ktére uzasadniajg uniewaznienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
W $wietle art. 247 ust. 2 tej ustawy, jesli uprawniony z patentu w odpowiedzi na zawia-
domienie Urzedu podniesie zarzut, ze sprzeciw jest bezzasadny, sprawa przekazywana
jest do rozstrzygniecia w postepowaniu spornym. W mysl art. 255 ust. 1 pkt. 9 powotanej
ustawy p.w.p. sprawy o uniewaznienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
na skutek zlozonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny rozstrzyga
Urzad Patentowy w trybie postepowania spornego.

Patent PL(...) obejmuje sposéb wytwarzania tkaniny prozdrowotnej, polegajacy
na tkaniu poprzez przeplatanie na krosnie nici osnowy i nici watku, gdzie jako nici osno-
wy i nici watku stosuje si¢ przedze z wldkien bambusa lub jako nitki osnowy stosuje
sie przedze z wldkien bambusa, a jako nici watku przedze z widkien bawelny, lub jako
nici osnowy stosuje si¢ przedze z widkien bambusa i przedze z wtdkien bawetny, a jako
nici watku przedze z wtdkien bawelny, przy czym po zakonczeniu tkania wytworzonej
tkaninie nadaje si¢ wlasciwo$ci antybakteryjnych. Sposéb wg przedmiotowego patentu
charakteryzuje si¢ tym, ze tkanie przeprowadza si¢ z nitek przedzy zawierajacej w swym
sktadzie 100% nitek z wldkien bambusa lub 85% nitek z widkien bambusa oraz widkien
bawelny w uzupelnieniu do 100%, a po zakonczeniu tkania otrzymana tkanine poddaje
sie wykanczaniu poprzez napawanie jej jonami srebra, chitosanem, wyciggiem z aloesu
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lub kolagenem, przy czym pojedyncze nitki osnowy sg wykonane tylko z wtékna z bam-
busa lub tylko z wtokna z bawelny (zastrzezenie 1). Korzystnie, wykanczanie antybakte-
ryjne tkaniny prozdrowotnej jonami srebra prowadzi si¢ w srodowisku lekko kwasnym
o pH 5-6, stosujac dwutlenek tytanu w potaczeniu z chlorkiem srebra w ilosci 5-40 g/litr,
modyfikowany poliester w ilosci 5-40 g/litr przy stopniu odzecia 80% (zastrzezenie 2).
Korzystnie, wykanczanie antybakteryjne tkaniny na bazie chitosanu przeprowadza sie
w $rodowisku lekko kwasnym, o pH 5-6, stosujac srodek antybakteryjny na bazie chito-
sanu w ilosci 10-60 g/litr, polimer poliweglan uretanu w ilosci 20-40 g/litr oraz kataliza-
tor w ilosci 1-10 g/litr przy stopniu odzecia 80% (zastrzezenie 3). Korzystnie, wykancza-
nie antybakteryjne aloesem przeprowadza si¢ w srodowisku lekko kwasnym o pH 5-6,
stosujac $rodek na bazie chitosanu i aloesu w ilo$ci 10-100 g/litr oraz katalizator w ilosci
1-10 g/litr przy odzeciu 80% (zastrzezenie 4).

W rozpatrywanej sprawie wnoszacy sprzeciw podnidst zarzut udzielenia patentu
na sporny wynalazek z naruszeniem art. 24 i 26 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej,
wskazujac, Ze sporny wynalazek nie spelnia wymogu poziomu wynalazczego.

Kolegium Orzekajace postanowilo oddali¢ wniosek uprawnionego o dopuszcze-
nie dowodu z przestuchania w charakterze swiadka - Z.C. oraz S.S. na okoliczno$ci,
ze sporne rozwigzanie w dacie zgloszenia bylo nowe i posiadalo poziom wynalazczy.
Przestuchanie stuzy udowodnieniu faktéw prawotworczych. Przestucha¢ mozna bo-
wiem wylacznie osobe, ktéra moglaby w jakimkolwiek stopniu przyczynié si¢ do wyja-
$nienia stanu faktycznego. Zaréwno przestanka nowosci jak i poziomu wynalazczego,
jako przestanki prawne zawarte w normach prawnych, podlegaja ocenie przez Kole-
gium Orzekajace. To rolg Kolegium Orzekajacego jest stwierdzenie, na podstawie usta-
lonego stanu faktycznego, czy zarzuty wnioskodawcy o braku nowosci i braku pozio-
mu wynalazczego sa zasadne. W zwigzku z powyzszym Kolegium Orzekajgce oddalito
wniosek uprawnionego o przestuchanie §wiadkéw na ,nowos$¢” i ,,poziom wynalazczy”
spornego rozwigzania.

Kolegium Orzekajace uznalo za zasadny zarzut udzielenia patentu na sporny wynala-
zek z naruszeniem art. 24126 p.w.p.

Zgodnie z art. 26 p.w.p. wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli
wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu techniki.

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze przy ocenie poziomu wynalazczego rozwigzania moz-
na wzig¢ pod uwage osobno poszczegdlne cechy rozwigzania, przy zatozeniu, ze znawca
z danej dziedziny techniki bylby w stanie rutynowo (bez nadmiernego wysitku) polaczy¢
je w calos¢.

W orzecznictwie sadowym wskazuje si¢, ze wynalazek jest nieoczywisty, gdy istota
problemu technicznego wynalazku jest realizowana w szczegdlnosci przez:

» calkiem odmienne $rodki techniczne od znanych ze stanu techniki, ktére umozliwia-
ja uzyskanie funkgcji celu wynalazku innej niz dotychczas znanej,

» nowe $rodki techniczne oraz takie ich wzajemne strukturalne i funkcjonalne powia-
zanie, ktore rézni sie od powszechnie znanych, przy czym te srodki techniczne réznig
sie od znanych stawianymi celami oraz osiggnietymi rezultatami (patrz: wyrok WSA
z dnia 08.04.2008 r., sygn. akt (...)).
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W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekajace podzielilo stanowisko wnoszace-
go sprzeciw, Ze sposdb wytwarzania tkaniny prozdrowotnej, objety spornym patentem
nr (...), wynika w sposéb oczywisty ze znanych przed datg jego zgloszenia, nastepujacych
publikacji: zgloszenia patentowego nr US(...) (data publikacji: 25.09.2008 r.; oznaczone
jako dokument D1), zgloszenia patentowego nr WO(...) (data publikacji: 24.08.2000 r.;
oznaczone jako dokument D2) i zgloszenia patentowego nr US(...), (data publikacji:
26.02.2009 r.; oznaczone jako dokument D3).

Zdaniem Kolegium Orzekajacego dokumentem przedstawiajacym najblizsze rozwia-
zanie znane ze stanu techniki odno$nie do sposobu wytwarzania tkaniny prozdrowotnej
wg spornego patentu jest zgloszenie patentowe US(...), dalej oznaczone jako ,doku-
ment D1”. Dokument D1 przedstawia tkaning petelkowa, w szczegdlnosci tkanine frotte,
zawierajacg wldkna bambusowe o wlasciwosciach antybakteryjnych. Tkanina petelko-
wa zawiera tkanin¢ podlozowa wykonang zasadniczo z bawelny i ma petelki z przedzy
bambusowej, przy czym w tkaninie petelkowej stosuje sie w szczegdlnosci pomiedzy
30 a 100% wtokien bambusowych (akapity [0013] i [0015]). Wi6kna bambusowe moga
by¢ uformowane jako watek lub jako osnowa, a korzystnie jako osnowa (akapit [0031]);
w innym przykladzie wykonania tkanina petelkowa moze by¢ tkaning w ktérej osnowa
podlozowa, osnowa petelkowa oraz watek podlozowy zasadniczo skladajg sie z wtdkien
bambusowych, a korzystnie od 30 do 100% wtdkien bambusowych (akapit [0039]). W ko-
rzystnym przykladzie wykonania wiékno bambusowe jest catkowicie lub cze¢$ciowo zmie-
szane z innymi wldknami, takimi jak np. bawelna, poliester, wiskoza itp. (akapit [0034]).

Z zamieszczonego na str. 4 przykladu (akapit [0059]) wynika, ze zastosowane przedze
w osnowie petelkowej sa 100% przedzami bambusowymi. Z kolei, na pierwszej stronie
ww. dokumentu, w akapitach [0017-0021] wymienione zostaly wlasciwosci i zalety takiej
tkaniny petelkowej, wynikajace ze skladu petelek, ktére sg wykonane z widkien bambu-
sowych, w stosunku do znanych ze stanu techniki tkanin petelkowych. Podano m.in.,
ze bambus charakteryzuje si¢ naturalnymi wlasciwosciami antybakteryjnymi i w konse-
kwencji zastosowanie widkien bambusowych w tkaninach petelkowych oraz materiatach
frotte jest bardzo korzystne z higienicznego punktu widzenia; tkanina petelkowa moze
by¢ korzystnie stosowana do wytwarzania (medycznych) materiatéw, (medycznych) ban-
dazy, (medycznych) wypelnien, gazy itp. Kolejna zaleta dotyczy lekkosci niniejszej tka-
niny petelkowej, ktérg przyjemnie sie nosi: zapewnia chtdd latem, zwtaszcza gdy nosi si¢
$ci$le dopasowane ubrania. Inng zaletg jest zwickszona miekkos$¢ tkaniny, gdyz tkani-
na wydaje si¢ w dotyku bardziej miekka w poréwnaniu do znanych podobnych tkanin.
Kolejng zaletg jest to, ze poprzez zastosowanie wldkien bambusowych mozna uzyskaé
tkanine, ktéra ma naturalny wyglad. Zastosowanie opisanej powyzej tkaniny petelkowej
zostalo szczegélowo wskazane w akapicie [0057], gdzie podano, ze moze by¢ ona stoso-
wana w réznych zastosowaniach obejmujacych frotte, np. w recznikach, szlafrokach ka-
pielowych, pelerynach kapielowych, recznikach do twarzy, $piworach frotte itp., jak réw-
niez moze by¢ wykorzystywana w odziezy, facznie z ubrankami (dzieciecymi), odzieza
medyczna i odziezg sportows i rekreacyjna, a ponadto w: bandazach, gazach, materiatach
poscielowych, kocach, matach, dywanach itp.

Powyzszy material dowodowy ujawnia zatem wszystkie cechy tkaniny prozdrowotnej
ze spornego patentu, okreslone w zastrzezeniu 1, przed obrdbka antybakteryjna, tj. przed-
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stawia tkanine, ktora zawiera w swym skladzie przedze w 100% z wtdkien bambusa lub
przedze dwuskladnikowsg - z nitek bambusa i bawelny. Pomimo iz ten dokument nie pre-
cyzuje dokltadnych proporcji wtdkien bambusa wzgledem bawelny w przedzy dwusklad-
nikowej, to dobér konkretnych ilosci tych widkien, tj.: 85% nitek z widkien bambusa
i w uzupelnieniu do 100% nitek z widkien bawelny, wynika z oczywistej optymalizacji,
jakiej moze dokona¢ specjalista z dziedziny wldkiennictwa na podstawie dodatkowych
prob doswiadczalnych; tym bardziej, ze w opisie spornego patentu nie wskazano zadnego
nieoczekiwanego efektu osiggnietego poprzez taki dobdr. Ponadto, zaréwno wlasciwosci
jak i zastosowanie obu tkanin sg identyczne. W tresci zastrzezenia 1 nie wspomniano
o wytwarzaniu tkaniny jednowarstwowej, a zatem zakresem ochrony zostal objety spo-
sOb wytwarzania wszelkich rodzajow tkanin, réwniez wielowarstwowych. Argumentacja
uprawnionego, Ze sposobem wg spornego patentu wytwarza sie tkanine jednowarstwo-
wa, nie ma uzasadnienia w tresci zastrzezen patentowych. Odno$nie samego sposobu
wytwarzania tkaniny, ktéry zostal wskazany w czesci nieznamiennej zastrzezenia 1 i po-
lega na tkaniu poprzez przeplatanie na krosnie nici osnowy i nici watku, to jest to typowa
czynno$¢ niezbedna do wytworzenia kazdej tkaniny. Z redakcji zastrzezenia 1 wynika,
iz istotg sposobu jest sklad nitek przedzy (,,przedza 100% nitek z bambusa lub 85% nitek
z widkien bambusa i w uzupetnieniu z wtokien baweiny”), sktad nitek w osnowie (,,po-
jedyncze nitki osnowy sg wykonane tylko z widkna z bambusa lub tylko z wtdkna z ba-
welny”), jak réwniez antybakteryjne wykonczenie gotowej tkaniny poprzez napawanie
jej jonami srebra, chitosanem, wyciggiem z aloesu lub kolagenem. W dokumencie D1
nie podano informacji dotyczacych antybakteryjnego wykonczenia tkaniny, jednak ta-
kie informacje mozna znalez¢ w dokumentach D2 i D3. Dokument D2 dotyczy sposo-
bu obrébki tkanin i artykuléw wykonanych z tych materialéw (zwanych podtozami),
a w szczegolnosci materialdw powszechnie stosowanych w dziedzinie opieki zdrowot-
nej (a wiec tkanin prozdrowotnych); obrébce mozna poddawaé dowolne naturalne lub
sztuczne podloza oraz ich mieszanki (str. 1, linie 1-10); proces obrobki podlozy, w kto-
rym nadaje si¢ podlozu wlasnosci biobdjczych (antybakteryjnych), obejmuje kroki:

a) umieszczenia lub impregnowania podloza w rozpuszczonym chitozanie,

b) zanurzenie podloza w roztworze soli srebra,

¢) obrébke podtoza w celu zredukowania soli srebra do srebra atomowego/metalicznego,
d) sieciowanie chitozanu,

e) przemywanie oraz suszenie obrobionego podtoza (str. 2, linie 1-7).

Zatem specjalista z dziedziny widkiennictwa, ktory chciatby wzmocni¢ wlasciwosci
antybakteryjne tkaniny wedtug dokumentu D1, poddalby ja wykonczaniu zgodnie z pro-
cesem sugerowanym przez dokument D2 i dzigki temu uzyskalby proces wytwarzania
tkaniny prozdrowotnej zawierajacy wszystkie cechy okreslone w zastrzezeniu 1. Z kolei
w dokumencie D3, ktdry dotyczy sposobu wytwarzania tkanin, w szczegélnosci tkanin
z przedzy bambusowej (akapit [0025]), wskazano, ze do takiej tkaniny moga by¢ wprowa-
dzone, m.in.: aloes, kolagen lub $rodki przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybiczne, takie
jak bacytracyna, sole srebra, jodki i podobne (akapit [0037]). Zatem dokument D3 ujaw-
nia proces obrobki tkaniny zawierajacej przedze bambusowa: aloesem lub kolagenem
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oraz solami srebra (czyli jonami srebra) w celu nadania tkaninie wlasnosci antybakte-
ryjnych. Sam sposéb nanoszenia $rodka antybakteryjnego na tkanine, ktéry w spornym
patencie zostal okreslony jako: ,napawanie” ma na celu nadanie odpowiednich, tj. an-
tybakteryjnych, wlasciwosci tkaninie, dlatego wybor odpowiedniej metody nanoszenia
jest kwestig optymalnego doboru technologicznego i miesci si¢ w pojeciu bieglosci inzy-
nierskiej. Rozwigzanie wg spornego patentu nie przedstawia zadnych nieoczekiwanych
i zaskakujacych efektow w §wietle ww. stanu techniki. Wobec powyzszego sposdb przed-
stawiony w zastrzezeniu 1 jest pozbawiony poziomu wynalazczego. Odnosnie zastrze-
zen zaleznych 2-4, to uprawniony nie podat szczegdlnych zalet technicznych wynikaja-
cych ze stosowania tych konkretnych $rodkéw w konkretnych proporcjach ilosciowych
i wobec tego nalezy uzna¢, ze dobor srodkéw nie ma w sobie cech nieoczywistosci, gdyz
specjalista z dziedziny bedzie potrafil takie $rodki dobra¢ zgodnie ze wskazaniami pro-
ducenta. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz zastrzezenia zalezne przedstawiajg jedynie korzystne
(nie obligatoryjne) cechy rozwigzania, a zakres ochrony okresla przede wszystkim za-
strzezenie niezalezne.

Odnoénie zalaczonych do pisma uprawnionego z dnia 22.12.2015 r. trzech opinii:
S.S. (zalacznik nr 1), Z.C. (zalacznik nr 2) i lekarza specjalisty endokrynologa G.A. (za-
facznik nr 3) oraz pozostalych dokumentéw oznaczonych jako zalaczniki nr 4-7, Kole-
gium Orzekajace stwierdzito, Ze nie zawierajg one tresci uzasadniajacych poziom wy-
nalazczy rozwigzania ze spornego patentu, gdyz nie dotycza analizy pordwnawczej tego
rozwigzania wzgledem dokumentéw przedlozonych przez wnoszacego sprzeciw, nie majg
tez zwigzku z zakresem ochrony przedstawionym w spornym patencie.

Reasumujac, zdaniem Kolegium Orzekajacego, przecigtny fachowiec moéglby dojs¢
do spornego wynalazku na podstawie ogétu informacji wchodzacych w zakres sta-
nu techniki, ujawnionych w przytoczonych dokumentach, bez dodatkowych dokonan
twoérczych. Kolegium podziela zatem stanowisko wnoszacego sprzeciw, iz rozwigzanie
wg spornego patentu nie posiada poziomu wynalazczego.

O kosztach postepowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c w zwigzku z art. 256
ust. 2 pw.p. Kolegium Orzekajace uznalo za zasadne przyznanie wnoszgcemu sprzeciw
jako stronie wygrywajacej od Z Sp. z 0.0. z siedzibg w D kwoty x zI tytulem zwrotu kosz-
tow postepowania. Na kwote te sklada si¢: optata od wniesionego sprzeciwu w wysokosci
x zI oraz wynagrodzenie pelnomocnika w kwocie x z1, ktéra stanowi réwnowarto$¢ mi-
nimalnej stawki okreslonej w § 8 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia
2 grudnia 2003 r. w sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
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Decyzja UPRP z dn. 2 stycznia 2017 r. (uniewaznic patent)

Podstawa prawna: art. 24 i 26 ustawy Prawo wlasnoéci przemyslowej z dn.
30 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z p6zn. zm.)
oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 2 stycznia 2017 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w skladzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Piotr Kalinowski
Ekspert Ewa Jakubaszek (spr.)
Ekspert Lucja Poptawska
Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 r., sprawy z wniosku P Sp. z o.0.,
M o uniewaznienie patentu nr Pat.(...) na wynalazek pt. ,Mata termoizolacyjna”, udzielo-
nego narzecz W.S., B, na podstawie art. 24 i art. 26 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 119 poz. 1117, z pézn. zm.), oraz art. 98 k.p.c. w zwigzku
z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p.

orzeka

1) uniewazni¢ patent na wynalazek pt.: ,Mata termoizolacyjna”, nr Pat.(...),
2) przyznac¢ P Sp. z 0. 0., M od W.S,, B, kwote x z. (x ztotych) tytutem zwrotéw kosztéw
postepowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP (Departamentu Orzecznictwa), w terminie
trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. do Urzedu Patentowego RP wptynat wniosek P Sp. z o.0.,
z siedzibg w M o uniewaznienie patentu na wynalazek pt.: ,,Mata termoizolacyjna”, o nu-
merze PL(...) udzielony na rzecz W.S., B.

Whnioskodawca wskazal, ze jego interes prawny wynika m. in. z zasady swobody dziatal-
noéci gospodarczej okreslonej w art. 20 i 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dn. 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., nr 220, poz. 1447
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z p6zn. zm.). Uprawniony z patentu PL(...) wytoczyl wnioskodawcy powddztwo, zadajac
m. in. zaniechania ww. patentu poprzez zakazanie produkcji, wytwarzania, importu, eks-
portu oraz oferowania wprowadzania do obrotu i dokonywania jakichkolwiek czynnosci
prawnych, majacych za przedmiot towary, naruszajace patent PL(...).

Zdaniem wnioskodawcy, rozwigzanie objete patentem PL(...), zgloszone w dniu
23 marca 2006 r., nie bylo nowe w dacie zgloszenia oraz nie spetnialo wymogu poziomu
wynalazczego, zatem nie spetnialo wymogéw art. 24, 25 ust. 11 2 oraz 26 ustawy p.w.p.,
ktére maja zastosowanie w niniejszej sprawie.

Whioskodawca oparl zarzut braku nowosci rozwigzania (art. 241 25 ust. 1, 2 ww. usta-
wy p.w.p.) na wskazaniu, Ze maty o cechach wymienionych w zastrzezeniu niezaleznym,
wprowadzal do obrotu od 2004 r., w kwietniu 2004 r. otrzymal Aprobate Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) (...). Aprobata ta dotyczy wyrobéw wykonanych
z pianki polietylenowej, posiadajacej strukture porowatg o zamknietych porach, jedno-
stronnie lub obustronnie laminowanej folig, ktéra sklada sie z warstw: polietylenowej,
aluminiowej, politereftalanu etylenu.

Niezaleznie od powyzszego, wnioskodawca stwierdzil, Zze sporne rozwigzanie
nie spelnia wymogu poziomu wynalazczego (art. 26 ww. ustawy p.w.p.). Jako mate-
rialy przedstawiajace podobne rozwigzania wymienit opisy patentowe: US(...), US(...),
US(...), US(...). Nastepnie oméwil wymienione dokumenty i przedstawil rozwiazanie
metoda: ,,problem-rozwigzanie”, stwierdzajac, Ze wynalazek wynika w sposdb oczywi-
sty ze stanu techniki.

Wnioskodawca wnidst takze o przyznanie zwrotu kosztéw postepowania, a do wniosku
dotaczyl m. in. kopi¢ pozwu skierowanego przeciwko wnioskodawcy (zal. nr 3 - akta kar-
ta 95-109), kopie dokumentéw: aprobaty technicznej (zal. nr 4 - akta karta 82-94), pracy
badawczej (zal. nr 5 - akta karta 81-65), badania materiatléw (zal. nr 6 — akta karta 64-55),
faktury (zal. nr 7 - akta karta 54-43), umowy (zal. nr 8, 9 — akta karta 42-34) oraz opisy
patentowe Stanéw Zjednoczonych Ameryki (zal. nr 10 - akta karta 33-1).

W odpowiedzi na wniosek o uniewaznienie patentu PL(...) (pismo z dnia 2 maja
2016 r.) uprawniony z patentu wniést o oddalenie wniosku oraz przyznanie zwrotu kosz-
tow postepowania. W jego ocenie zarzuty oraz argumenty i twierdzenia podniesione przez
wnioskodawce sa bezzasadne. Stwierdzil, ze czg$¢ dokumentow (zal. 8 1 9) pochodzi z daty
po dniu zgloszenia wynalazku i Ze brak jest podstaw do uznania, ze Aprobata Technicz-
na (...), dotyczy produktéw o cechach wskazanych w zastrzezeniu niezaleznym spornego
wynalazku. Stwierdzil takze, Ze nie moze wypowiedzie¢ si¢ co do tresci opiséw patento-
wych US oraz opartych na nich twierdzeniach, poniewaz dokumenty te nie zostaly przed-
tozone z uwierzytelnionym tlumaczeniem w jezyku polskim.

Na rozprawie w dniu 18 lipca 2016 r. strony podtrzymaly swoje wczesniejsze sta-
nowiska. Wnioskodawca zlozyl pismo, w ktérym podsumowal swoje stanowisko
w odniesieniu do zarzutu braku poziomu wynalazczego spornego rozwigzania wraz
z tlumaczeniem fragmentéw cytowanych dokumentéw na jezyk polski. Natomiast
uprawniony wnidst o wyznaczenie terminu na ustosunkowanie si¢ do ttumaczen przed-
tozonych na rozprawie.

W pi$mie z dn. 18 pazdziernika 2016 r. uprawniony odnidst si¢ do dokumentacji In-
stytutu Techniki Budowlanej (zat. 4, 5, 6), stwierdzajac, ze wymienione dokumenty maja
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charakter poufny, ale niezaleznie od powyzszego w dokumentacji tej jest mowa o tym,
ze wystepujaca w niej folia ma trzy warstwy i w sposéb zasadniczy rozni sie od wyna-
lazku objetego spornym patentem. Odniést si¢ takze do kopii uméw i faktur (zal. 7),
stwierdzajac, ze nie pozwalaja one na poréwnanie wyroboéw z wynalazkiem. Stwierdzil,
ze dokumenty datowane po dacie zgloszenia wynalazku, bedace kolejnymi zalacznikami
do wniosku (zal. 8, 9), nie pozwalajg na podwazenie nowosci i poziomu wynalazczego
wynalazku. Stwierdzil takze, Ze fragmentaryczne ttumaczenia dokumentéw, nie stano-
wia dowodow w sprawie, co wynika z orzeczenia NSA (wyrok z dn. 31.05.2007 r. sygn. akt
I GSK 1647/06), wobec czego, jego zdaniem, nie przedstawiono dowodoéw, ktore podwa-
zalyby nowos¢ czy tez poziom wynalazczy spornego wynalazku.

Na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 r., strony podtrzymaly swoje wcze$niejsze sta-
nowiska. Wnioskodawca stwierdzil, ze Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budow-
lanej pochodzi z 2004 r., co potwierdzit w oswiadczeniu pracownik ITB. Wskazat takze,
ze dla oceny poziomu wynalazczego, wystarczajace sg przettumaczone fragmenty tek-
stow opisow patentowych.

Uprawniony zlozyl swoje stanowisko na pismie wraz z zalgcznikami (akta kar-
ta 211-195). Podniost, ze zasadne byloby ustalenie doktadnej tresci Aprobaty Technicznej
ITB (...) w dniu dokonania spornego wynalazku, poniewaz tres¢ aprobat moze podle-
ga¢ modyfikacjom poprzez kolejne aneksy (dotaczyt aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej
ITB (...), akta karta 207-206). Wskazal, ze wnioskodawca zgtosit do Urzedu Patentowego
wzor uzytkowy nr W.(...) i podsumowal, Ze w $wietle twierdzen wnioskodawcy uzyska-
nie ochrony na ten wzdér nie bytoby mozliwe. Podkreslit, ze w ww. aprobacie technicznej
jest mowa o folii, ktéra ma trzy warstwy, w tym warstwe folii aluminiowej, zatem budo-
wa tej folii rozni si¢ od rozwiazania objetego patentem PL(...). Wskazal, ze o$wiadcze-
niu pracownika ITB mozna ,,przypisa¢ walor dokumentu prywatnego”. Ponadto wnidst
o przestuchanie w charakterze swiadka S.S., na okoliczno$¢ wspétpracy pomiedzy W.S.,
a spotka J oraz na okoliczno$¢ produktéw, jakie oferowata spotka ] w momencie roz-
poczecia wspolpracy z uprawnionym, a takze dokumentow, jakie byly okazywane przez
uprawnionego przedstawicielom spétki J. Wnioskodawca wystapil o oddalenie wniosku
o dopuszczenie dowodu z przestuchania §wiadka, poniewaz okolicznos$ci, na ktdre zostal
on powolany, nie majg znaczenia dla niniejszej sprawy, w szczegdlnosci dla kwestii po-
ziomu wynalazczego.

Kolegium Orzekajace postanowilo oddali¢ wniosek o przestuchanie S.S. w charakte-
rze $wiadka.

W swoim stanowisku uprawniony odnidst sie takze do zarzutu braku poziomu wyna-
lazczego spornego patentu, przytaczajac orzeczenie sadéw administracyjnych, zgodnie
z ktérym ,,zarzut oczywistosci powinien by¢ stawiany calosci rozwigzania, a nie poszcze-
golnym elementom”. Zdaniem uprawnionego tak wilasnie postapit wnioskodawca, po-
niewaz wskazal istnienie cech spornego wynalazku w réznych rozwigzaniach. W ocenie
uprawnionego ,zamiana folii nie jest oczywista, co potwierdza decyzja w sprawie tego
zgloszenia wydana przez Urzad Patentowy”.

Na rozprawie, wnioskodawca wycofal si¢ z postawionego zarzutu braku nowosci
spornego patentu, podtrzymat jedynie zarzut braku poziomu wynalazczego. O$wiadczyl,
Ze obecne postepowanie jest weryfikacjg prawidlowosci decyzji o udzieleniu patentu.
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W zwiagzku z tym, sam fakt udzielenia patentu, nie moze by¢ argumentem, przema-
wiajacym za zdolno$cig patentows, a wskazane w postepowaniu spornym dokumenty
nie byly objete zakresem wczesniejszego poszukiwania.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje:

W mysl art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p., sprawy o uniewaznienie patentu rozstrzyga
Urzad Patentowy w trybie postepowania spornego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 patent moze by¢ uniewazniony w catosci lub w czesci, na wnio-
sek kazdej osoby, ktéra ma interes prawny, jezeli wykaze ona, ze nie zostaly spetnione
warunki, wymagane do uzyskania patentu.

Z tresci ww. przepisu wynika, iz wstepnym warunkiem badania zasadnosci wniosku
o uniewaznienie patentu na wynalazek jest ustalenie, czy wniosek ten pochodzi od osoby
uprawnionej do jego zlozenia.

Przepisy ustawy Prawo wlasnosci przemystowej nie definiujg na wlasny uzytek poje-
cia ,interesu prawnego”, dlatego w postepowaniu spornym, dotyczacym uniewaznienia
patentu w tym zakresie ma wprost zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., wedlug ktdrego
strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie albo
kto zada czynno$ci organu ze wzgledu na swoj interes prawny lub obowigzek. Pojecie
interes prawny, uzyte w przepisie art. 28 k.p.a., rozumiane w bezposrednim znaczeniu
tego pojecia, oznacza interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo. O istnieniu
interesu prawnego decyduja, w mysl ugruntowanych pogladéw orzecznictwa Naczelnego
Sadu Administracyjnego, przepisy prawa materialnego przyznajace stronie konkretne,
indywidualne i aktualne korzysci (np. wyrok NSA z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt
IT SA 1390/98).

Zdaniem Kolegium wnioskodawca posiada interes prawny, bowiem jest konkuren-
tem uprawnionego. Uprawniony w oparciu o sporne prawo wystapil przeciwko wnio-
skodawcy z powodztwem (pozew z 24 stycznia 2014 r.), zagdajgc m. in. zaniechania na-
ruszania wymienionego patentu, poprzez zakazanie produkeji, wytwarzania, impor-
tu, eksportu oraz oferowania wprowadzania do obrotu i dokonywania jakichkolwiek
czynnoéci prawnych majacych za przedmiot towary naruszajgce patent (...), w tym
odnoénie do:

towaru o nazwie handlowej (...)
towaru o nazwie handlowej (...)
towaru o nazwie handlowej (...)
(...
(...

towaru o nazwie handlowej ,

towaru o nazwie handlowej (...),

towaru o nazwie handlowej (...), a takze

innych towaréw posiadajacych cechy maty termoizolacyjnej objetej patentem nr (...).

vVvyVvyVvYyVvyYYyy

W zwigzku z wytoczonym powddztwem, wnioskodawca znalazl si¢ w sytuacji utrud-
niajacej mu swobodne prowadzenie dzialalnosci gospodarczej zagwarantowanej przepi-
sami Konstytucji RP (art. 20i22) oraz ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci
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gospodarczej (art. 6). Zdaniem Urzedu Patentowego podmiotowi, ktéremu postawiono
zarzut naruszenia prawa wylacznego, przystuguje prawo do zadania uniewaznienia de-
cyzji o udzieleniu tego prawa. W orzecznictwie sadowym ugruntowane jest bowiem sta-
nowisko, ze zrédlem interesu prawnego w sprawach z zakresu wlasnosci przemystowej,
moga by¢ nawet najbardziej ogdlne normy prawne, kreujace prawo do prowadzenia dzia-
talnosci gospodarczej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (m.in. wyroki: Sagdu Najwyzszego
z dnia 4 grudnia 2002 r., sygn. akt III RN 218/2001 OSNP 2004/2 poz. 23; wyrok NSA
z dnia 30 stycznia 2003 r., IT SA 81/2002, nie publ.). Interes prawny w uniewaznieniu
patentu majg, w szczegdlnosci, konkurenci uprawnionego z patentu, ktérzy zamierzajg
wytwarzac takie przedmioty lub stosowac¢ taka technologie jak opisana w konkretnym
dokumencie patentowym (wyrok NSA z dnia 21.10.2013 r., sygn. akt II GSK 898/12). Wo-
bec powyzszego, zdaniem Urzedu, uzasadnione jest stanowisko wnioskodawcy, Ze spor-
ne prawo ogranicza jego swobode dzialalnosci gospodarczej i ma prawo Zadac ustalenia
czy przedmiotowy patent zostat udzielony z zachowaniem ustawowych warunkéw wy-
maganych do udzielenia ochrony. Jednocze$nie uprawniony z patentu, w toku postepo-
wania o uniewaznienie patentu nie odniést si¢ do tego aspektu sprawy, nie skomentowat
i nie zakwestionowal interesu prawnego wnioskodawcy w niniejszej sprawie.

Majac powyzsze na wzgledzie Kolegium uznato, ze wnioskodawca ma prawo zada¢
ustalenia, czy przedmiotowy patent zostal udzielony z zachowaniem ustawowych warun-
kéw wymaganych do udzielenia ochrony.

Zdaniem Urzedu Patentowego, dzialajgcego w trybie postepowania spornego, wnio-
skodawca wykazal, ze rozwigzanie objete spornym patentem nie spetnia warunku pozio-
mu wynalazczego.

Uprawniony nie odnidst sie merytorycznie do wskazanych przez wnioskodawce do-
kumentoéw, ktére jego zdaniem podwazajg poziom wynalazczy spornego rozwigzania.

Jednoczesnie uprawniony zakwestionowal mozliwo$¢ korzystania z fragmentéw opi-
sow patentowych. Stwierdzil, ze ocenie podlega¢ moze jedynie taki dokument sporzadzo-
ny w jezyku obcym, ktéry zostal przettumaczony na jezyk polski w catodci.

Zdaniem Kolegium powyzsze stanowisko jest bezzasadne. Nalezy podkresli¢, ze opis
patentowy skiada sie zwykle z kilku czedci, takich jak: tytul wynalazku, dziedzina tech-
niki, stan techniki, ujawnienie wynalazku, ewentualne korzystne skutki, figury, przykiad
realizacji, wskazanie mozliwosci przemyslowego zastosowania. W tej sytuacji nie jest
wymagane ttumaczenie calego tekstu, jezeli juz z fragmentu opisu wynikajg informacje
pozwalajgce na jednoznaczne zidentyfikowanie rozwigzania w nim ujetego. Warunek ten
zostal spelniony w niniejszej sprawie, bowiem przettumaczone fragmenty opiséw paten-
towych pozwalajg na ustalenie istoty, ujetych w nich rozwigzan i stanu techniki w istot-
nym dla sprawy okresie.

Powyzszego stanowiska Kolegium nie zmienia powotany przez uprawnionego wyrok
Naczelnego Sagdu Administracyjnego z dnia 31 maja 2007 r. (sygn. akt I GSK 1647/06),
z uwagi na odmienne okolicznosci faktyczne obu spraw. Z tresci przytoczonego wyroku
wynika, ze w sprawie o sygn. akt I GSK 1647/06 Sad zakwestionowal tltumaczenie doku-
mentu dokonane w pi$mie Ministerstwa Finanséw, poprzez streszczenie elementéw jego
tresci. Natomiast w niniejszej sprawie ttumaczenie nie polega na streszczeniu fragmen-
tow, lecz jest wiernym ttumaczeniem fragmentéw, majacych istotne znaczenie dla sprawy.
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Stanowisko to znajduje oparcie w aktualnym orzecznictwie sgdowo administracyj-
nym. W wyroku z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sad Administracyjny jed-
noznacznie zaakceptowal mozliwo$¢ korzystania z ttumaczen przedstawionych we frag-
mentach. Stwierdzit on m.in. ze

...nie sq trafne zarzuty skargi kasacyjnej o naruszeniu w sprawie przepisu art. 5 ust. 2
ustawy o jezyku polskim. Podzielajgc stanowisko Sgdu pierwszej instancji, akceptu-
jace dziatanie organu, jezeli w postepowaniu przed Urzedem Patentowym strona po-
woluje si¢ na fragment dokumentu lub innego materiatu obcojezycznego, tumaczgc
te cze$¢ na jezyk polski, nie ma wowczas obowigzku, a byloby to wrecz nieracjonalne,
egzekwowanie od niej przettumaczenia na jezyk polski catego materiatu.

W ocenie Kolegium, przedlozone w sprawie przeciwstawione dokumenty zostaty
przettumaczone w stopniu pozwalajagcym na merytoryczng ocene zarzutu braku pozio-
mu wynalazczego.

Zgodnie z art. 26 p.w.p. wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli
nie wynika on dla znawcy, w sposdb oczywisty, ze stanu techniki.

Rozpatrujac kryterium nieoczywisto$ci, nalezy stwierdzi¢, ze termin ,oczywisty”
oznacza to, ze dla specjalisty rozwigzanie nie wykracza poza zwykly postep, a jedynie
wyraznie i logicznie wynika ze stanu techniki i jest przez niego oczekiwane. Za spe-
cjaliste z danej dziedziny nalezy uwazaé przecietnego praktyka dysponujacego prze-
cietng, ogdlnie dostepng wiedza z danej dziedziny, w danej dacie i majaca petny dostep
do wszystkiego co tworzy stan techniki, a w szczegélnoséci do okazanych dokumentéw
przeciwstawnych. Ma on réwniez do swojej dyspozycji typowe $rodki i mozliwosci
do prowadzenia rutynowych prac i do§wiadczen. Kryteria okreslajace jakie rozwigzania
zalicza si¢ do rozwigzan oczywistych to:

» rutynowe dostosowanie do danych warunkéw znanego juz w tej samej, badZ w podob-
nej dziedzinie rozwigzania (drobne udoskonalenia, przeniesienie),

» zastgpienie w rozwigzaniu znanego juz $rodka technicznego innym réwniez juz zna-
nym réwnowaznikiem,

» proste wykorzystanie znanej juz ogélnie zasady dla osiggnigcia w $wietle tej zasady
celu (analogii),

» zwyczajne polaczenie kilku znanych rozwigzan, badZ nawet rozwigzanie dokonane
wprost przez skojarzenie kilku takich rozwigzan.

Oczywisto$¢ rozwaza sie w $wietle jednego lub wigkszej liczby wczesniejszych doku-
ment6w traktowanych tacznie. Sposéb uwzgledniania stanu techniki przyjety w praktyce
i orzecznictwie polskiego, i innych urzedéw patentowych polega na wybraniu jednego do-
kumentu najblizszego przedmiotowemu rozwiazaniu lub kilku dokumentéw, gdy przed-
miotowe rozwigzanie ma charakter polaczenia kilku rozwigzan czastkowych i rozpatry-
waniu nieoczywisto$ci przedmiotowego rozwigzania w stosunku do tych dokumentdow.

Sporny wynalazek nr PL(...), dotyczy maty termoizolacyjnej, znajdujacej ,zasto-
sowanie we wszystkich dziedzinach techniki, gdzie potrzebna jest izolacja termiczna,
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przeciwwilgociowa i zabezpieczajaca przed promieniowaniem stonecznym oraz promie-
niowaniem urzadzen i obiektéw je imitujgcych, zwlaszcza w budownictwie”. Zgodnie
z zakresem zgdanej ochrony, okreslonym w zastrzezeniu, mata sktada si¢ ,,z co najmniej
dwodch warstw z folii podstawowej, zawierajacej polietylen lub polipropylen, ktéra jest
zewnetrznie metalizowana warstwa aluminium”, a cechg istotng rozwigzania jest prze-
dzielenie warstw folii podstawowej, zewnetrznie metalizowanych warstwg aluminium
warstwg pianki polietylenowej. Mata w przykladzie realizacji, zostala przedstawiona
na rysunku i opisana jako skladajgca si¢ z dwdch warstw folii podstawowej, zawierajacej
polietylen, ktéra zewnetrznie jest metalizowana warstwa aluminium, pomiedzy ktérymi
znajduje sie warstwa pianki polietylenowej, przy czym nie okres§lono wtasciwosci czy pa-
rametréw poszczegolnych warstw i materiatow.

Zdaniem Urzedu Patentowego, rozwigzanie to nie spelnia warunku poziomu wyna-
lazczego, biorac pod uwage informacje, zawarte we wskazanych przez wnioskodawce,
jako przeciwstawienia dokumentach, tj. opisach patentowych US(...), US(...), US(...),
ktore dotyczg materialéw izolacyjnych.

Opis patentowy US(...) dotyczy warstwowego materiatu izolacyjnego, ktéry obejmu-
je warstwe pianki polietylenowej, stuzacej jako podloze dla innych warstw sktadowych.
Posrednio z jedng lub obiema stronami pianki jest potagczona warstwa folii aluminiowej,
a pomiedzy nimi umieszczone sg np. cienkie warstwy polietylenowe. Potagczone warstwy
tatwo zwija sie, transportuje oraz instaluje bez podejmowania §rodkéw ostroznosci, ktore
to $rodki nalezy podejmowa¢ w przypadku wielu izolacji.

Opis patentowy US(...) opisuje produkt w postaci rekawa, przystosowany do zasto-
sowania jako bariera, zatrzymujaca przenikanie ciepta pomiedzy zewnetrznym zré-
dlem ciepta a podlozem o wydtuzonym ksztalcie. Produkt ten obejmuje warstwe cylin-
dryczng, zawierajacy elastyczny, sprezysty piankowy material izolacyjny i zewnetrzna
warstwe pokrywajacg, polaczong z jedng powierzchnig. Warstwa pokrywajaca zawie-
ra metalizowang powltoke polimerows, ktora zawiera elastyczng powloke polimerowa
i nieporowatg cienkg warstwe odbijajgcego cieplo metalu. ,,Niezwykle cienka warstwa,
odbijajacego cieplo metalu, korzystnie zawiera aluminium, ktére jest nakladane meto-
dami metalizacji”, a jako korzystne wskazane zostalo prézniowe osadzanie aluminium
na powloce polimerowe;j.

Opis patentowy US(...) dotyczy bariery izolacyjnej, zawierajacej folie, przymocowang
do co najmniej jednego boku elastycznego podioza polietylenowego. Podloze jest wyko-
nane z polietylenu, natomiast folia nakladana na podloze moze by¢ wykonana z dowol-
nego odpowiedniego materiatu, np. folie mozna wybra¢ z grupy skladajacej si¢ z papieru
i tworzywa sztucznego, takiego jak polietylen i polipropylen. Ponadto folia moze mie¢
powloke odbijajacy cieplo, np. powloke srebrng, lub moze mie¢ powtoke pochlaniajaca
cieplo (zaczerniong). Jak wynika z tego dokumentu, bariera izolacyjna moze by¢ w posta-
cirolki (moze by¢ zastosowana np. na zewnatrz budynku) lub mozna ja stosowac w pane-
lach (np. we wnetrzu budynku), moze by¢ wykorzystana w przypadku podtug lub $cian,
zwlaszcza do tlumienia hataséow.

Z wymienionych wyzej opisoéw, dotyczacych materialéw izolacyjnych, ktére sktada-
ja si¢ na stan techniki, wynika zatem, ze znane materialy izolacyjne, typowo skladajg
sie z warstwy piankowego materiatu, pokrytego z obu stron folig, analogicznie jak mata
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termoizolacyjna, wg spornego patentu. W znanych materiatach izolacyjnych, stosowana
jest np. pianka polietylenowa pokryta z obu stron folig polimerows i folig aluminiows,
znane jest takze stosowanie w materiatach izolacyjnych folii metalizowanych, co wynika
takze z tresci zastrzezenia spornego patentu, poniewaz sklad warstwy zewnetrznej maty
termoizolacyjnej, tj. wskazanie, ze jest to folia, zawierajaca polietylen lub polipropylen,
zewnetrznie metalizowana warstwa aluminium, zostalo wymienione jako znana cecha
rozwigzania, w czeséci nieznamiennej zastrzezenia. Z informacji ujawnionych w stanie
techniki wynika zatem, ze sporny wynalazek, jest rozwigzaniem, ktére polega na wyko-
rzystaniu typowych elementéw, pianki i metalizowanej folii, czyli znanych i stosowanych
wczesniej do tego samego celu srodkéw technicznych.

Wymienione wyzej dokumenty, dotycza tej samej dziedziny techniki, rozwigzuja ten
sam problem, tj. izolacje elementow. Nie jest wiec zaskoczeniem dla specjalisty, ze mata
skladajaca sie z co najmniej dwdch warstw z folii podstawowej zawierajacej polietylen lub
polipropylen, metalizowanej warstwg aluminium, przedzielonych warstwg pianki polie-
tylenowej ma wysoka skuteczno$¢ izolacji odbijajacej, jest bezpieczna, tatwa do zainsta-
lowania, poniewaz na podobne zalety znanych rozwigzan, wskazano w wymienionych
weczesniej dokumentach US. W opisie nie udokumentowano, np. danymi poréwnawczy-
mi, ze uzyskano wyrazng poprawe efektywnosci, czy rozwiazano jaki$ szczegdlny pro-
blem techniczny.

Wynika stad, ze rozwigzanie objete spornym patentem, wynika dla znawcy ze znane-
go stanu techniki. Zatem rozwigzanie nie spetnia wymogéw art. 26 ustawy p.w.p., czyli
poziomu wynalazczego, bowiem specjalista znajacy stan techniki, skorzystalby ruty-
nowo, bez przekraczania progu twoérczego dziatania z informacji ujawnionych w stanie
techniki i uzyskat efekt mozliwy do przewidzenia.

Brak poziomu wynalazczego stanowi samoistng i wystarczajacg podstawe uniewaz-
nienia patentu, poniewaz patent na wynalazek moze by¢ udzielony jedynie wowczas, gdy
rozwigzanie spelnia jednoczes$nie wszystkie ustawowe warunki do jego uzyskania, czyli
zgodnie z art. 24 ustawy p.w.p. s3 nowymi rozwigzaniami, posiadaja poziom wynalazczy
i nadajg si¢ do przemystowego stosowania.

Analizujac dokumenty i wyjaénienia, wymienione przez uczestnikéw w trakcie po-
stepowania, Urzad Patentowy uznal, Ze dokumentacja i wyjasnienia, dotyczace Apro-
baty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej (...) oraz powigzanych z nig badan,
nie zostaly wymienione we wniosku jako przeciwstawienie przy ocenie poziomu wyna-
lazczego spornego patentu, ale jako dokument podwazajacy nowo$¢ rozwigzania, beda-
cego przedmiotem spornego patentu, z ktérego do zarzutu wycofal sie wnioskodawca
na rozprawie w dniu 19 grudnia 2016 r. Wobec powyzszego argumentacja, wnioski i ko-
mentarze, dotyczace tego dokumentu, skoro nie odnoszg si¢ do zarzutu braku poziomu
wynalazczego, nie mogly by¢ uwzglednione przy ocenie poziomu wynalazczego spor-
nego patentu.

W trakcie postepowania uprawniony z patentu, zwrdcil uwage, zZe wnioskodawca
»w dniu 4 maja 2006 r. dokonal zgloszenia wzoru uzytkowego nr W.(...) w postaci maty
izolacyjnej, polaczonej dwustronnie z warstwa metalizowanego laminatu z tworzyw
sztucznych” (akta karta 203-198). Fakt ten réwniez nie ma zadnego znaczenia dla niniej-
szego sporu, poniewaz zgloszenie wzoru uzytkowego zostato dokonane po dacie zgtosze-
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nia spornego wynalazku, a dodatkowo kryteria oceny wynalazkéw i wzoréw uzytkowych
sg rozne i dokonywanie poréwnan jest bezprzedmiotowe w niniejszej sprawie.

Reasumujgc, Kolegium Orzekajace uznato, ze informacje zawarte w przettumaczo-
nych fragmentach opiséw patentowych US(...), US(...), US(...), dotyczacych materia-
téw izolacyjnych, uzasadniaja twierdzenie, ze dla specjalisty w dziedzinie, rozwigzanie,
w ktérym mata termoizolacyjna, sktadajgca si¢ z co najmniej dwédch warstw z folii pod-
stawowej, zawierajacej polietylen lub polipropylen, ktéra jest zewnetrznie metalizowana
warstwg aluminium, charakteryzujaca sie tym, ze warstwy folii sg przedzielone warstwa
pianki polietylenowej, wynika ze znanego stanu techniki.

W toku postepowania uprawniony wystapit o przestuchanie S.S. w charakterze swiad-
ka. Kolegium oddalifo ten wniosek. Zdaniem Kolegium okolicznosci, ktére mialy by¢
ustalone tym dowodem (tj. wspdtpraca pomiedzy W.S., a spdtka J oraz produkty, jakie ofe-
rowala spotka J w momencie rozpoczecia wspodtpracy z uprawnionym, a takze dokumenty,
jakie byty okazywane przez uprawnionego przedstawicielom spoétki J), nie majg zadne-
go znaczenia z punktu widzenia rozpatrywanego zarzutu braku poziomu wynalazcze-
go. W ramach tej podstawy, ocenie podlega kwestia, czy w stanie techniki, istniejacym
w dacie, wg ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo spornego wynalazku, dla specjalisty w ana-
lizowanej dziedzinie, sporne rozwigzanie wykracza czy tez nie wykracza poza zwykly
postep techniczny. Ustalenie to jest wynikiem poréwnania spornego wynalazku z wcze-
$niej ujawnionymi rozwigzaniami. Nie ma natomiast znaczenie kwestia ewentualnych
powigzan miedzy stronami, ich wspolpracy lub tez istnienia produktéw uprawnionego.

W zwigzku z tym, wniosek dowodowy jako nieprzydatny do ustalenia istotnych dla
sprawy okolicznosci nalezato oddalic.

Uznajac wniosek o uniewaznienie za zasadny, Kolegium uwzglednilo wniosek wnio-
skodawcy o zwrot kosztow na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

W oparciu o § 8 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia
2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 212, poz. 2076) w sprawie oplat za czynno$ci rzecznikow
patentowych, Kolegium Orzekajace przyznalo uprawnionemu kwote x zt. Ponadto
uwzgledniono kwote x zt uiszczong tytutem oplaty za wniosek. Lacznie nalezato przy-
zna¢ kwote x zt.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.
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VI. Sp. 358.2016

Decyzja UPRP z dn. 9 listopada 2017 r. (oddali¢ wniosek)

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo-
$ci (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 26 poz. 117 ze zm.) w zw. z art 315 ust. 3
ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowe;j (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 9 listopada 2017 r.

Urzad Patentowy RP w trybie postepowania spornego w skladzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Joanna Kotodziejczyk
Ekspert Ewa Chmielewska (spr)
Ekspert Robert Kasprzak
Protokolant Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy z wniosku P z siedziba
w R o uniewaznienie patentu nr PL(...) na wynalazek pt.: ,Jednokrawedziowy pojem-
nik z zatrzaskowg pokrywa, formowany wtryskowo z tworzywa sztucznego”, udzielo-
nego na rzecz J z siedzibg w W, N, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczosci (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 26 poz. 117 ze zm.) w zwigzku
z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemystowe;j (tekst
jedn.: Dz. U.z 2013 r,, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c w zwiagzku z art. 256 ust. 2 usta-
wy Prawo wlasnosci przemystowej.

orzeka

1) oddali¢ wniosek
2) przyzna¢ ] z siedzibg w W, N od P z siedzibg w R kwote w wysokosci x zt (stownie:
x ztotych) tytutem zwrotu kosztow postepowania.

Na podstawie art. 257 Prawa wlasnosci przemystowej na decyzje stronie stuzy skar-
ga do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie za posrednictwem Urze-
du Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia
jej doreczenia. Wpis od skargi wynosi x zlotych i jest uiszczany na konto Sadu. Strona
moze ubiega¢ si¢ na podstawie przepiséw ustawy Prawo o postepowaniu przed sagdami
administracyjnymi o zwolnienie od kosztéw sagdowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 5 wrzesnia 2016 r. do Urzedu Patentowego RP wplynal wniosek P z siedzi-
ba w R o uniewaznienie patentu nr (...) na wynalazek pt. ,,Jednokrawedziowy pojemnik
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z zatrzaskowa pokrywa, formowany wtryskowo z tworzywa sztucznego”. Uprawnionym
do powyzszego prawa wylacznego jest ] - W, N.

Jako podstawe swojego Zadania wnioskodawca wskazal art. 10 1 11 ustawy o wyna-
lazczodci.

Whioskodawca zarzucil, ze jednokrawedziowy pojemnik z zatrzaskowa pokrywa, for-
mowany wtryskowo z tworzywa sztucznego nie spetnia warunku nowosci i nieoczywi-
stosci rozwigzania.

Zdaniem wnioskodawcy istotne cechy techniczne spornego wynalazku, czyli to,
ze wewnetrzna $ciana pokrywy, otaczajaca denko pokrywy, jest wyposazona w obwo-
dowy wieniec wzmacniajacy w postaci licznych, skierowanych do wewnatrz prostopa-
dlosciennych wystepdw taczacych denko ze $ciana wewnetrzna pokrywy, a takze skiero-
wana ku dotowi krawedziowa $cianka pojemnika jest wyposazona w obwodowy uskok
przyjmujacy dolng krawedz pokrywy, byly znane w dacie pierwszenstwa, z ktdra zostal
zgloszony przedmiotowy wynalazek. Wnioskodawca podniést, iz z publikacji amerykan-
skiego opisu patentowego US(...) znane jest rozwigzanie pojemnika, ktdrego wewnetrz-
na $ciana pokrywy, otaczajgca denko pokrywy, jest wyposazona w obwodowy wieniec
wzmacniajacy w postaci licznych skierowanych do wewnatrz, prostopadlosciennych wy-
stepow. Z publikacji amerykanskich opiséw patentowych US(...) oraz US(...), znana jest
skierowana ku dotowi krawedziowa $cianka pojemnika, a uskok w $ciance pojemnika
znany jest z amerykanskiego opisu patentowego US(...). Wnioskodawca wskazal w tabeli
przyporzadkowanie poszczegolnych cech technicznych spornego wynalazku z przypo-
rzgdkowaniem dokumentdw, w ktérych zostaty one ujawnione.

W odpowiedzi z dnia 1 lutego 2017 r. uprawniony wnidst o oddalenie wniosku o unie-
waznienie patentu PL(...) w calo$ci. Zdaniem uprawnionego wniosek o uniewaznienie
patentu nie zasluguje na uwzglednienie z przyczyn formalnych, czyli nieprawidlowo
sformulowanej podstawy prawnej, jak rowniez z przyczyn merytorycznych, poniewaz
wnioskodawca zaniechal podania niezbednych faktéw i uzasadnienia stawianych tez.
Uprawniony wskazal, ze wnioskodawca nie sprecyzowal ani w tabeli, ani w innej czesci
uzasadnienia, ktére konkretnie zastrzezenia patentowe, ujawnione w przeciwstawionych
publikacjach, niweczg przestanki nowosci i/lub nieoczywistosci patentu PL(...). Nie prze-
prowadzil réwniez Zadnej analizy i nie uzasadnil metodologii oceny zdolnosci paten-
towej. Uprawniony nie wskazal réwniez zadnego dokumentu, ktéry ujawniatby cechy
nieznamienne zastrzezenia niezaleznego nr 1.

Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wskazal jednego dokumentu, ktory ujaw-
nialby caly zestaw cech technicznych wynalazku chronionego patentem PL(...), w zwigz-
ku z czym zarzut braku nowosci jest bezzasadny.

Odnosnie braku nieoczywistosci rozwiazania, zdaniem uprawnionego, wnioskodaw-
ca zestawil tylko poszczegdlne wybrane cechy rozwigzania chronionego patentem PL(...)
z numerami przeciwstawionych patentéw, a zestawienie to zostalo wykonane tylko dla
cech znamiennych zastrzezenia niezaleznego nr 1, stwierdzajac jedynie, ze cechy niezna-
mienne zastrzezenia stanowig znany stan techniki wskazany w opisie spornego patentu.
Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie wykazal braku nieoczywisto$ci rozwigzania
chronionego spornym patentem, poniewaz zarzut ten powinien by¢ stawiany calemu roz-
wigzaniu, a nie tylko poszczegdlnym elementom.
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Na rozprawie w dniu 9 marca 2017 r. pelnomocnik wnioskodawcy przedlozyt do akt
sprawy amerykanski opis patentowy nr (...) na okoliczno$¢ oczywistosci spornego wy-
nalazku, jednocze$nie wycofujgc zarzut nowosci. Odnosnie zarzutu oczywistosci patentu
nr (...) pelnomocnik wnioskodawcy podnidst, iz sporny wynalazek stanowi kompila-
cje rozwigzan znanych z wczesniejszych patentow wskazanych we wniosku oraz opisie
przedlozonym na rozprawie. Zdaniem wnioskodawcy wszystkie cechy przedznamienne
jednokrawedziowego pojemnika znane s3 z opisu patentowego US(...). Wnioskodawca
podtrzymat argumenty przedstawione we wniosku i o$§wiadczyl, Ze wnosi o uniewaznie-
nie spornego patentu w catosci.

Pelnomocnik uprawnionego wskazal, iz dokument US(...) nie dotyczy pojemnika for-
mowanego wtryskowo z tworzywa sztucznego lecz pojemnika z materiatu widknistego,
w szczegdlnosci z tektury, w zwigzku z czym jest rozwigzaniem odleglym od spornego
rozwigzania. Dodatkowo rozwigzanie ujawnione w powyzszym opisie adresowane jest
do problemu, ktdrego nie dotyczy przedmiotowy patent. Uprawniony podniést réwniez,
iz dokument US(...) nie ujawnia skierowanej ku dotowi krawedziowej $cianki pojemnika
wyposazonej w obwodowy uskok przyjmujagcy dolng krawedz pokrywy. To rozwigzanie
réwniez nie dotyczy problemu, ktory rozwigzuje sporny wynalazek. Uprawniony nie zgo-
dzit sie réwniez z twierdzeniem strony przeciwnej, ze cecha w postaci obwodowego wien-
ca wzmacniajgcego w postaci licznych skierowanych do wewnatrz, prostopadtosciennych
wystepow, ujawniona zostala w dokumentach US(...) oraz US(...). Pelnomocnik upraw-
nionego wnidst o umozliwienie pisemnego ustosunkowania sie do kwestii podniesionych
na niniejszej rozprawie, podtrzymujac jednoczeénie stanowisko zawarte w odpowiedzi
na wniosek.

W pis$mie z dnia 8 czerwca 2017 r. wnioskodawca wskazal, iz cechy techniczne wska-
zane w cze$ci przedznamiennej zastrzezenia niezaleznego nr 1 zostaly uznane przez
uprawnionego jako znane, stanowigce na dzien pierwszenstwa wynalazku znany stan
techniki. Poza tym cechy te znane s3 z przeciwstawionego opisu US(...). Cechy znamien-
ne spornego wynalazku znane sg z dokumentéow US(...), US(...), US(...), US(...) oraz
US(...). Wnioskodawca wskazal, ze zastrzezenia patentowe nr 2-7 sg zastrzezeniami za-
leznymi od zastrzezenia nr 1, wobec czego nie s brane pod uwage do ustalenia zakresu
ochrony patentu PL(...). Zdaniem wnioskodawcy za nowy element spornego wynalazku
mozna uzna¢ jedynie obwodowy uskok przyjmujacy dolng krawedz pokrywy, jednak ce-
cha ta samodzielnie nie posiada cech nieoczywistosci. Jest ona jednym z wielu mozliwych
rozwigzan problemu technicznego, polegajacego na zabezpieczeniu pokrywy pojemnika
przed przypadkowym otwarciem.

W pi$mie z dnia 15 wrzeénia 2017 r. uprawniony podtrzymal w calosci stanowisko
wyrazone w odpowiedzi na wniosek o uniewaznienie patentu z dnia 1 lutego 2017 r.
Uprawniony stwierdzil, ze zakres ochrony okreslaja wszystkie zastrzezenia patentowe,
a nie tylko zastrzezenia niezalezne, jak wskazuje wnioskodawca. Zdaniem uprawnionego
wnioskodawca nie dokonal w sposéb prawidtowy oceny oczywistosci spornego wynalaz-
ku, pomijajac metode problem-rozwigzanie. Dokonujac oceny, wnioskodawca przywolal
jedynie losowe patenty z réznych dziedzin techniki, ktore jedynie w sposob wybidrczy
oraz powierzchowny mogg zosta¢ poréwnane do spornego wynalazku PL(...). Zdaniem
uprawnionego wnioskodawca:
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1. nie ustalil najblizszego stanu techniki,

2. nie wskazal, na czym polega istota wynalazku, istota problemu technicznego, ktéry
jest rozwigzywany przez przedmiotowy wynalazek, oraz istota przeciwstawionych
rozwigzan technicznych,

3. nie okreslit wlasciwego dla rozpatrywanego przypadku przecietnego znawcy z dzie-
dziny oraz zakresu dziedziny,

4. nie zidentyfikowal w sposob wyczerpujacy réznic i podobienstw miedzy istota zgto-
szonego wynalazku a znanymi w chwili zgtoszenia zblizonymi rozwigzaniami

5. nie wykazal, ze znawca z dziedziny doszedlby do spornego rozwiazania przy analizie
najblizszego stanu techniki i dodatkowego dokumentu lub dokumentdw.

Uprawniony wskazal, ze przy laczeniu wiedzy z dwdch lub wiecej odrebnych doku-
mentéw nalezy mie¢ na uwadze, czy charakter i tre$¢ dokumentéw sg takie, Ze czynia
prawdopodobnym lub nieprawdopodobnym, ze znawca w dziedzinie taczylby je, a takze
czy dokumenty pochodzg z podobnej lub zblizonej dziedziny, a jesli tak nie jest, czy maja
zwigzek ze swoistym problemem, ktérego wynalazek dotyczy.

Uprawniony wskazal, Ze cecha, ktéra wnioskodawca okreslit jako nowa, lecz nieistot-
na w ocenie nieoczywistoéci rozwigzania, ma duze znaczenie, poniewaz dzieki temu,
ze uskok obwodowej $cianki przyjmuje dolng krawedz, zapewnione jest przyleganie po-
krywy do pojemnika, co bezposrednio wptywa na eliminacje mozliwoéci uszkodzenia
obszaru brzegowego pojemnika przez sasiedni pojemnik przy uktadaniu w stos lub pod-
czas transportu.

W wyzej wymienionym pi$mie uprawniony przeprowadzil analize przedlozonych
przez wnioskodawce do akt sprawy dokumentéw. Zdaniem uprawnionego dokument
US(...) nie ujawnia pojemnika formowanego wtryskowo, w zwigzku z czym nie ujawnia
wszystkich cech jednokrawedziowego pojemnika, umieszczonych w czesci przedzna-
miennej zastrzezenia niezaleznego nr 1. Uprawniony nie zgodzil si¢, ze dokument US(...)
ujawnia wewnetrzng $cianke pokrywy wyposazong w obwodowy wieniec wzmacniajacy
w postaci licznych skierowanych do wewnatrz wystepow taczacych denko ze §ciang we-
wnetrzng pokrywy, a pokrywa pojemnika ujawniona w przeciwstawionym opisie jest wy-
posazona w ucha podpierajace, utworzone w celu zwigkszenia powierzchni podparcia dla
obreczy dolnej natozonego pojemnika. Brak w tym opisie wienca wzmacniajacego pokry-
wy. Z dokumentu tego nie wynika, Ze ucha podpierajace miatyby mie¢ wplyw na poprawe
obcigzalnosci pokrywy. Uprawniony nie zgodzit si¢ réwniez z tym, ze cecha techniczna
w postaci skierowanej ku dolowi krawedziowej $cianki pojemnika, wyposazonej w ob-
wodowy uskok znana jest z dokumentu US(...). Element wskazany przez wnioskodawce
nie moze zosta¢ uznany za tozsamy z powyzsza cecha, poniewaz, o ile przeciwstawiony
pojemnik posiada skierowang ku dolowi krawedziowg $cianke, to §cianka ta nie ma ob-
wodowego uskoku i nie przyjmuje dolnej krawedzi pokrywy. W zwigzku z tym nie tylko
konstrukeja $cianki jest inna, ale pelni ona réwniez inng funkcj¢, a mianowicie stanowi
ona mocowanie uchwytu. Dokument US(...), zdaniem uprawnionego, jest rozwigzaniem
odlegtym od przedmiotu spornego patentu, poniewaz nie dotyczy w ogdle pojemnika
z pokrywka lecz podstawke, na ktérej umieszcza si¢ cz¢s¢ wannows, ktérg mocuje sie
do tacki za pomoca spoiwa. Odnosnie dokumentéw US(...) i US(...), uprawniony wska-
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zal, Ze oba te dokumenty nie ujawniajg skierowanej ku dotowi krawedziowej §cianki po-
jemnika, wyposazonej w obwodowy uskok przyjmujacy pokrywe. W dokumencie US(...)
krawedziowa $cianka pojemnika w ogdle nie posiada obwodowego uskoku, natomiast
pojemnik z dokumentu US(...) w ogéle nie posiada krawedziowej $cianki, a wskazany
przez wnioskodawce element stanowi zawiniete zamknigcie wokot czesci brzegowej kor-
pusu pojemnika. Ponadto dokument ten nie ujawnia pojemnika z zatrzaskowa pokrywa,
przymocowang nieodigcznym metalowym pierscieniem.

Zdaniem uprawnionego zaden z przeciwstawionych przez wnioskodawce dokumen-
tow nie wspomina o zabezpieczeniu pokrywy pojemnika przed przypadkowym otwar-
ciem, o polepszeniu obcigzalnosci pokrywy ani innych aspektach problemu techniczne-
go, ktéry rozwigzuje niniejszy wynalazek. Zaden z tych dokumentéw nie ujawnia ele-
mentu, ktéry mogliby takg funkcje techniczng pelnic.

Na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r. obie strony podtrzymaly swoje dotychczasowe
stanowiska.

Petnomocnik wnioskodawcy podtrzymat argumenty zawarte w pismie z dnia 8 czerw-
ca 2017 r., iz wynalazek w wersji, w jakiej jest chroniony, nie posiada zdolno$ci patentowej
ze wzgledu na oczywisto$¢. Pelnomocnik wnioskodawcy podtrzymal, ze sporny wynala-
zek jest kompilacjg znanych rozwiazan, natomiast cecha w postaci obwodowego uskoku
przyjmujacego dolng krawedz pokrywy jest niedookreslona, poniewaz w zastrzezeniu
niezaleznym nie wyjasniono tej cechy. Zdaniem wnioskodawcy cecha ta jest malo istotna.

Petnomocnik uprawnionego podtrzymal stanowisko wyrazone w odpowiedzi
na wniosek oraz w pi$mie z dnia 15 wrze$nia 2017 r., podkreslajac dodatkowo, ze cechy
znamienne spornego wynalazku sg cechami istotnymi tego rozwiazania.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej, patent moze by¢ unie-
wazniony w cato$ci lub w czesci, na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes praw-
ny, jezeli wykaze ona, ze nie zostaly spelnione ustawowe warunki wymagane do uzyska-
nia patentu.

Kolegium Orzekajace uznalo, ze wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu sie
uniewaznienia patentu na sporny wynalazek. Interes prawny wnioskodawcy uzasadnia
wystapienie przez uprawnionego do spornego patentu, przeciwko wnioskodawcy z po-
zwem o zaplate z tytulu naruszenia tego patentu poprzez sprzedaz towaréw naruszaja-
cych ten patent w okresie poprzedzajacym date jego wygasniecia, tj. 12.02.2015 r. Wobec
powyzszego uzasadnione jest twierdzenie, ze wnioskodawca znalazl sie w sytuacji za-
grozenia ograniczenia wolno$ci swej dziatalnosci gospodarczej, tym samym jego interes
prawny znajduje oparcie w art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 i 17 ustawy o swobodzie
dziatalno$ci gospodarczej.

Jak wskazuje sie w orzecznictwie, pomimo ze wolno$¢ dziatalnosci gospodarczej
nie jest wolnoécia absolutng, to w sytuacji, gdy podmiot uprawniony podejmie $rodki
prawne w postaci wytoczenia powddztwa mogacego w powazny sposob utrudnié¢ drugiej
stronie prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, uzasadnione jest przyjecie, ze strona po-
zwana ma interes prawny w postepowaniu o uniewaznienie spornego wynalazku.
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Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczo$ci wynalazkiem podlegajacym opatentowaniu
jest nowe rozwigzanie o charakterze technicznym nie wynikajace w sposoéb oczywisty
ze stanu techniki, mogace sie nadawa¢ do stosowania.

W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca wnidst ostatecznie o uniewaznienie patentu
na sporny wynalazek z powodu jego oczywistosci.

W ocenie Kolegium Orzekajacego zarzut oczywistosci spornego rozwigzania jest
bezzasadny.

Przedmiotowy patent obejmuje ochrona produkt. Zastrzezenie niezalezne okresla ten
produkt jako:

Jednokrawedziowy pojemnik z zatrzaskowa pokrywa formowany wtryskowo z tworzy-
wa sztucznego, z gorng krawedzia do zatrzaskowego osadzania pokrywy oraz z usytuowa-
ng na zewnetrznej stronie swojej $cianki wystajacag obwodowa krawedzig, przechodzaca
w skierowang ku dotowi krawedziows $cianke otaczajacg Scianke pojemnika w pewnym
odstepie, przy czym pokrywa posiada pionowo usytuowany zewnetrzny obszar, otaczajacy
$cianke powyzej wystajacej krawedzi w stanie zatrzasnietym, ponadto pokrywa posiada
skierowany na zewnatrz skos zeslizgowy oraz denko, znamienny tym, ze wewngtrzna $cia-
na pokrywy, otaczajaca denko pokrywy, jest wyposazona w obwodowy wieniec wzmacnia-
jacy w postaci licznych skierowanych do wewnatrz, prostopadlosciennych wystepow Iacza-
cych denko ze $ciang wewnetrzng pokrywy, zas skierowana ku dotowi krawedziowa $cian-
ka pojemnika jest wyposazona w obwodowy uskok, przyjmujacy dolng krawedz pokrywy.

Efektem takiej konstrukeji pojemnika jest lepsza obcigzalno$¢ przy ukladaniu w stos
pojemnikéw lub pokryw, przy czym proces ukladania w stos jest znacznie ulatwiony
i w sposéb niezawodny eliminuje si¢ mozliwo$¢ uszkodzenia obszaru brzegowego pojem-
nika przez sgsiedni pojemnik przy ukladaniu ich w stos, lub podczas transportu.

Zgloszony wynalazek musi mie¢ charakter techniczny, co oznacza, Ze musi dotyczy¢
jakiego$ technicznego problemu i wnosi¢ jaki$§ wklad techniczny do dziedziny techni-
ki, ktorej dotyczy. Wynalazek podlegajacy opatentowaniu musi rozwigzywaé techniczny
problem i musi by¢ okreslony poprzez cechy techniczne, dzigki ktérym istota rozwiaza-
nia podlegajaca ochronie moze by¢ zdefiniowana w zastrzezeniu patentowym. Problem
techniczny moze polegaé na poprawieniu w pewien sposéb skutku znanego wczesniej
ze stanu techniki, ale moze réwniez polega¢ na uzyskaniu zupelnie nowego efektu.

Przy ocenie nieoczywistosci zastrzegany wynalazek musi by¢ rozpatrywany jako
calo$¢. Kiedy zastrzezenie sklada sie z kombinacji cech, nie jest prawidlowe dowo-
dzenie, ze kazda z cech kombinacji osobno jest znana czy oczywista, a przez to cate
zastrzegane rozwigzanie wynika w sposdb oczywisty ze stanu techniki. Jezeli zastrze-
zenie zawiera zestawienie elementéw lub skladnikéw, takie zestawienie moze wynikaé
w sposob oczywisty ze stanu techniki, ale nalezy wowczas wykaza¢, ze polaczenie tych
elementow jest oczywiste.

W orzecznictwie ugruntowany jest poglad, Ze zarzut oczywisto$ci powinien by¢ sta-
wiany catlemu rozwigzaniu a nie tylko jego poszczegolnym elementom, gdyz nawet pota-
czenie znanych urzadzen czy metod postgpowania moze wymaga¢ wkladu wynalazczego
(orzeczenie NSA, sygn. akt (...)).

Zgodnie z orzecznictwem (patrz np. orzeczenie WSA, sygn. akt VI SA/Wa 89/08) nie-
oczywisto$¢ rozwigzania ocenia si¢ metodg problem-rozwigzanie (ang. Problem - and -
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solution approach). Metoda ta wymaga po pierwsze zidentyfikowania najblizszego stanu
techniki. Nastepnie formuluje si¢ problem techniczny, poprzez okreslenie cech zastrzega-
nego wynalazku, ktdre nie wystepuja w najblizszym stanie techniki. Zabieg ten pozwala
na oceng postepu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku
powyzszych ustalen, zmierza si¢ do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy specjalista
znajacy najblizszy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowa-
nego wynalazku mialby mozliwo$¢, bez dokonan tworczych, w sposéb rutynowy, dojs¢
do zastrzeganego rozwigzania. Innymi stowy czy znawca, majac na uwadze stan techniki,
bytby w stanie sam zasugerowac zastrzegane cechy techniczne w celu uzyskania rezultatu
osiggnietego za pomocg ocenianego wynalazku.

Jezeli rozwigzanie problemu technicznego jest zaskakujace w $wietle najblizszego sta-
nu techniki lub jedynie w powigzaniu z bardziej oddalonym stanem techniki, to mozna
uznaé, ze wynalazek jest nieoczywisty.

Kolegium Orzekajace rozpatrzylo zarzut braku nieoczywistosci rozwigzania w $wie-
tle przedlozonych przez wnioskodawce do akt sprawy dokumentdw.

Za dokument ujawniajacy najblizsze rozwigzanie dla przedmiotu spornego patentu,
Kolegium Orzekajace uznalo opis patentowy US(...). Dokument ten ujawnia pojemnik
z pokrywa, skladajacy si¢ z korpusu pojemnika i plastikowego zamkniecia. Gérna czes¢
korpusu ma stozkowg gran znajdujaca si¢ ponizej krawedzi gornej. Plastikowe zamknie-
cie ma odwrécony rowek w ksztalcie litery U dopasowany do gérnej czesci korpusu po-
jemnika i wspoldziatajacy z nig, tworzgc cztery kontaktowe uszczelnienia. Na rowku
znajduje si¢ krawedZ podobna do klina, ktéra wspotpracuje z dopasowang powierzchnig
na dolnej czesci grani w celu zaci$nigcia korpusu w kontakcie z dolng czgscig odwroco-
nego rowka w ksztalcie litery U. Powyzsza konstrukcja skutkuje zwiekszong szczelno-
$cig pojemnika i mocnym unieruchomieniem zamkniecia i korpusu pojemnika razem.
W dokumencie tym ujawniono elementy tozsame z elementami spornego patentu, taki-
mi jak pojemnik z zatrzaskowa pokrywa, gorna krawedz korpusu do osadzania na niej
pokrywy, obwodowa krawedz, przechodzaca w skierowang ku dotowi krawedziowg
$cianke otaczajacg $cianke pojemnika, denko, skierowang ku dotowi krawedziowsa
$cianke pojemnika. Dokument ten nie ujawnia jednak obwodowego uskoku w $ciance
pojemnika, przyjmujacego dolng krawedz pokrywy. Scianka przeciwstawionego pojem-
nika nie posiada obwodowego uskoku, nie moze zatem przyjmowac dolnej krawedzi
pokrywy. Dokument ten nie dotyczy réwniez problemu technicznego, jaki rozwigzuje
sporny wynalazek. W wynalazku tym istotne jest zwiekszenie szczelnosci pojemnika.
Pojemnik ten nie rozwiazuje problemu zwiekszenia odpornosci pojemnika podczas
ukladania w stos i podczas transportu. Zdaniem Kolegium dokument ten nie ujawnia
informacji, ktore, same lub w polaczeniu z innymi dokumentami, wystarczylyby dla
znawcy z danej dziedziny techniki do odtworzenia przedmiotu spornego patentu, bez
dodatkowego wktadu twdrczego.

Dokument US(...) nie dotyczy pojemnika formowanego metodg wtryskowa z tworzy-
wa sztucznego. Dokument ten dotyczy pojemnika z materialu wioknistego, korzystnie
tektury. Jest to rozwiazanie odlegle od przedmiotu spornego patentu i nie jest adreso-
wane do problemu technicznego, ktéry sporny wynalazek rozwigzuje. Dokument ten
nie bylby brany pod uwage przez specjaliste z danej dziedziny techniki.
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Dokument US(...) nie ujawnia skierowanej ku dotowi krawedziowej $cianki pojem-
nika, ktéra wyposazona jest w obwodowy uskok przyjmujacy dolng krawedz pokrywy.
Element, ktory zdaniem wnioskodawcy jest tozsamy z powyzsza cechg, jest zawinietym
zamknigciem wokot czesci brzegowej korpusu pojemnika. Dokument ten nie ujawnia
pojemnika z zatrzaskowg pokrywa, lecz pojemnik z metalowg pokrywa, przymocowana
nieodlgczanym metalowym pierscieniem. Rozwigzanie to nie jest adresowane do proble-
mu, ktdrego sporny wynalazek dotyczy.

Dokument US(...) nie ujawnia cechy w postaci skierowanej ku dotowi krawedziowej
$cianki pojemnika, ktéra wyposazona jest w obwodowy uskok. Dokument ten ujawnia
pojemnik majacy skierowang ku dotowi krawedziows $cianke pojemnika, jednak §cianka
ta nie posiada obwodowego uskoku i nie przyjmuje dolnej krawedzi pokrywy. Scianka
ta stanowi mocowanie uchwytu, w zwigzku z czym pelni inng funkcje niz §cianka bedaca
przedmiotem spornego wynalazku.

Dokument US(...), dotagczony do akt przez wnioskodawce na rozprawie w dniu 9 mar-
ca 2017 r.,, nie ujawnia pojemnika z pokrywa, lecz podstawke, do ktdrej za pomocg spoiwa
mocuje si¢ cz¢§¢ wannowa. Jest to dokument odlegly od rozwigzania bedacego przed-
miotem spornego wynalazku. Nie bytby on brany pod uwage przez specjaliste z danej
dziedziny techniki.

Analiza powyzszych dokumentéw wykazata, ze przeciwstawione przez wnioskodaw-
ce dokumenty ujawniajg rozwigzania pochodzace z réznych dziedzin techniki, ktére
nie rozwigzujg problemu, ktérego sporny wynalazek dotyczy. Nie ujawniajg one zabez-
pieczenia pokrywy jak w spornym wynalazku, ani elementu, ktéry moglby taka funk-
cje pelni¢. Zdaniem Kolegium charakter i tres¢ przytoczonych dokumentéw nie czynia
prawdopodobnym, ze znawca w dziedzinie Iaczylby je ze soba.

Przedmiot spornego patentu PL(...), pozwala uzyska¢ efekt, potwierdzajacy jego nie-
oczywisto$¢, poniewaz jego konstrukcja pozwala na eliminacje mozliwosci uszkodzenia
obszaru brzegowego pojemnika przez sasiedni pojemnik przy uktadaniu ich w stos lub
podczas transportu. W spornym rozwigzaniu istotny jest obwodowy wieniec wzmac-
niajacy w postaci licznych, skierowanych do wewnatrz prostopadio$ciennych wystepow
taczacych denko ze $cianka wewnetrzng pokrywy, a takze skierowana ku dolowi krawe-
dziowa $cianka pojemnika, ktéra jest wyposazona w obwodowy uskok przyjmujacy dolna
krawedz pokrywy. Dzieki temu zapewnione jest lepsze przyleganie pokrywy do pojem-
nika, przez to wyeliminowano problemy z odginaniem si¢ pokrywy przy obcigzeniu.
Konstrukeja pojemnika ulatwia réwnomierne skltadowanie pojemnikéw jeden na dru-
gim, dzieki czemu wyeliminowano szkody spowodowane nierdwnomiernie roztozonym
obcigzeniem. Dzieki znacznie zwiekszonej obcigzalnosci zwigkszono wytrzymalto$é po-
jemnika w przypadku sktadowania w stosach.

Zdaniem Kolegium Orzekajacego wnioskodawca nie ocenil w sposob prawidlowy
nieoczywistosci spornego rozwigzania. Odniesienie si¢ wylacznie do zastrzezenia nie-
zaleznego, pomijajac zastrzezenia zalezne, jest nieprawidlowe. Zastrzezenia zalezne
doprecyzowujg cechy zawarte w zastrzezeniu niezaleznym, a takze chronig korzystne
warianty wynalazku. Analiza poréwnawcza wynalazku objetego spornym patentem od-
nosi si¢ do analizy wersji, na ktéra udzielono ochrony patentowej, obejmujacej wszystkie
zastrzezenia patentowe, w tym zastrzezenia zalezne. Nieprawidlowe jest wiec stwierdze-
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nie wnioskodawcy, ze zastrzezenia zalezne nie sg brane pod uwage do ustalenia zakresu
ochrony patentu PL(...). Nieprawidlowe jest réwniez wskazanie, ze cecha w postaci obwo-
dowego uskoku przyjmujgcego dolng krawedz pokrywy jest niedookreslona, poniewaz
w zastrzezeniu niezaleznym nie wyjasniono tej cechy. Cecha ta jest doprecyzowana w za-
strzezeniach zaleznych nr 4, 5, méwiacych, ze gteboko$¢ obwodowego uskoku jest réwna
grubosci §cianki dolnej krawedzi pokrywy, natomiast wysokos¢ tego uskoku jest wieksza
niz grubos¢ $cianki dolnej krawedzi pokrywy. W zastrzezeniu zaleznym nr 6 wskazano,
ze dolna krawedz pokrywy przylega dociskowo do gornej strony uskoku.

Kolegium Orzekajace nie zgadza si¢ z opinig wnioskodawcy, ze obwodowy uskok
przyjmujacy dolng krawedz pokrywy samodzielnie nie posiada cech nieoczywistoéci
i jest ona jednym z wielu mozliwych rozwigzan problemu technicznego, polegajacego
na zabezpieczeniu pokrywy pojemnika przed przypadkowym otwarciem. Nie jest pra-
widlowe ocenianie tej cechy samodzielnie, poniewaz jak Kolegium wspomnialo powyzej,
przedmiot wynalazku rozpatrywacé nalezy jako cato$¢. Nalezy bra¢ pod uwage wszyst-
kie elementy konstrukcyjne pojemnika, ich usytuowanie i wzajemne oddziatywanie. Jak
Kolegium Orzekajace wspomniato powyzej, jezeli w wyniku wzajemnego oddziatywa-
nia tych cech osiagany jest efekt, ktory jest rozny od oczekiwanego, to takie rozwigzanie
mozna uznac za nieoczywiste.

Wnioskodawca nie zastosowal do wykazania oczywisto$ci spornego patentu meto-
dy problem-rozwigzanie. Przytoczone przez wnioskodawce patenty dotyczg rozwigzan
z roznych dziedzin techniki, na co Urzad zwrocit uwage powyzej. Wnioskodawca zanie-
chal wskazania, czy przeciwstawione dokumenty maja zwiazek ze swoistym problemem,
ktdrego sporny wynalazek dotyczy.

Majac na uwadze powyzsze, Kolegium Orzekajace stwierdzilo, ze brak jest podstaw
do uniewaznienia spornego wynalazku.

Kwestie zwrotu kosztow postepowania w sprawie rozstrzygnieto w oparciu o art. 256
ust. 2 Prawa wlasno$ci przemystowej, ktory nakazuje odpowiednie stosowanie przepisow
kodeksu postepowania cywilnego.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywajaca sprawe obowigzana jest zwroci¢
przeciwnikowi na jego zadanie koszty niezbedne do celowego dochodzenia praw i celo-
wej obrony (koszty procesu).

W przedmiotowej sprawie uprawniony bedacy strong wygrywajaca byl reprezentowa-
ny przez rzecznika patentowego.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie oplat za czynnosci rzecznikéw patentowych (Dz. U. nr 212 r. poz. 2076) stawka
minimalna dla rzecznika patentowego w sprawie wynosi x zl.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentenciji.
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I. Sp. 31.2013

Decyzja UPRP z dn. 12 maja 2014 r. (uniewaznic patent)

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 orazart. 27 w zw. z art. 24 ustawy z dn. 30 czerw-
ca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119
poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 12 maja 2014 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w skitadzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Piotr Kalinowski
Cztonkowie Eugenia Piskorska

Jolanta Frydlewicz Stryczek
Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2014 r. wniosku Z z siedzibg w L. o uniewaz-
nienie patentu pt.: ,Preparat smarowy” numer (...) udzielonego na rzecz P z siedzibg w L
na podstawie 89 ust 1 oraz art. 27 w zwigzku z art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku
Prawo wlasnos$ci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.,
dalej p.w.p.) a takze art. 98 k.p.c. w zwigzku z art. 256 ust 2 p.w.p.

orzeka

1. uniewazni¢ patent pt.: ,Preparat smarowy” nr (...);
2. przyzna¢ Z z siedzibg w L od P z siedziba w L kwote x (x) zlotych tytulem zwrotu
kosztow postepowania.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP Departamentu Orzecznictwa — w terminie
trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2013 r. do Urzedu Patentowego RP wplynat wniosek Z z siedzibg
w L o uniewaznienie patentu nr (...) na wynalazek pt: ,Preparat smarowy” udzielonego
na rzecz P z siedzibg w L.

W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca podnidst, Zze Uprawniony z paten-
tu wystapit do Komendy Miejskiej Policji w L z zawiadomieniem o naruszeniu przez
Z przepiséw ustawy p.w.p. Jednoczesnie Uprawniony z patentu wystapit do Wnioskodaw-
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cy z pismem z dn. 08 10 2007 r. o zaprzestanie naruszania prawa do projektu wynalazcze-
go nr P(...), na ktdry udzielono przedmiotowy patent.

Jako podstawe wniosku wskazano art. 24 i 26 ustawy p.w.p. W uzasadnieniu swoje-
go zadania wnioskodawca podniosl, ze sporny wynalazek w dacie zgloszenia nie posia-
dal poziomu wynalazczego, jak réwniez nie nadawal sie do przemystowego stosowania.
W uzasadnieniu zarzutu braku poziomu wynalazczego (art.26 ust. 1) Wnioskodawca
stwierdzil, Ze zastosowane $rodki techniczne jako skiadniki smaru, znane byly i stoso-
wane uprzednio w tym celu. Ponadto Wnioskodawca wskazal (zatacznik do protokotu
z dn. 12.05.2014 r.), ze cechy znamienne przedmiotowego wynalazku sg oczywiste i wy-
nikaja z wcze$niejszego stanu techniki oraz ogdlnie dostgpnych informacji, przekazy-
wanych przez producentéw dodatkéw olejow smarowych i preparatéw smarowych.
Whioskodawca podkreslit, ze w opisie wynalazku nie przedstawiono badan, ktoére mo-
glyby potwierdzi¢ wplyw zastrzeganych cech technicznych.

Do wniosku zalgczono nastepujace dowody:

zal. 1 - zapytanie z dn. 14.11.2012 r. do Komisariatu VII Policji w £,
zal. 2 - pismo P z dn. 08.10.2007 r.,
zal. 3 - odpowiedz P z dn. 16 01 2008 r.,
zal. 4 - warunki techniczne z dn. 15.01.2007 r. ,,preparatu smarowego O”,
zal. 5 — wstepna karta techniczna ,,preparatu smarowego O” z dn. 10.01.2007 r.,
zal. 6 — zalozenia jakos$ciowe ,,preparatu smarowego O” z dn. 10.01.2007 r.,
zal. 7 - warunki techniczne z dn. 24.01.2007 r. ,,preparatu smarowego M”,
zal. 8 — wstepna karta techniczna ,,preparatu smarowego M” z dn. 10.01.2007 r.,
zal. 9 - zalozenia jako$ciowe ,preparatu smarowego M” z dn. 10.01.2007 r.,
zal. 10 - zapytanie do G,
zal. 11 - G polibuten o niskiej lepkosci kinematyczne;j.

W kolejnych pismach procesowych Z dostaly dodatkowe materialy merytoryczne
do uwzglednienia w tym: przy pismie z dn. 21 sierpnia 2013 r.:

odpis Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug, Dziat 20,
nomogram do wyznaczania lepko$ci mieszanin,

polski opis patentowy nr (...),

oryginaly oraz tlumaczenia wybranych opracowan (...)
pismo z Urzedu Celnego z dn. 25 05 2007 r.,

S e

natomiast przy pi$mie z dn. 31 03 2014 r.:

1. zlecenie nr 1 /02/2014 Z na wykonanie analizy lepkosci kinemetycznej oraz sporza-
dzenie probki laboratoryjnej skierowane do L Sp. z o0.0.,

raport z badan 249/2014 wykonany przez L Sp. z 0.0. z dn. 27.02.2014 r.,

karta charakterystyki H,

karta charakterystyki H,

wybrane (3) strony podrecznika Trybologia M. Hebda i A. Wachal 1980 r.

AN o
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Uzasadniajac zarzut braku stosowalno$ci przedmiotowego patentu i niemoznosé
urzeczywistnienia wynalazku przez znawce, Wnioskodawca w pismie z dn. 07 lutego
2014 r., stanowigcym zalacznik do protokotu, wskazat jako podstawe prawng art. 27 i 33
ust 1 ustawy p.w.p. Zdaniem Wnioskodawcy (pismo z dn. 31.03.2014 r.) przedmiotowe
rozwigzanie nie zostalo prawidlowo ujawnione w opisie, a szczegélnie w przykladach
wykonania. Jedyny zamieszczony przyktad wykonania nie ujawnia, zdaniem wniosko-
dawcy, wszystkich stosowanych w wynalazku skladnikéw, poniewaz wyszczegélnione
sktadniki stanowiag w sumie 96 czastek masowych. Nie jest przy tym wiadomo co stanowi
pozostate 4 cz. masowe. Natomiast w przykladzie wykonania, w recepturze preparatu
brak jest jednego ze sktadnikéw, ktdry winien sie znajdowaé w skiadzie preparatu co naj-
mniej w ilosci 5 cz. masowych. Wnioskodawca wskazal przy tym na zalecenia zawarte
w Poradniku Wynalazcy pod red. A. Pyrzy, Wyd. Urzedu Patentowego 2008 r.

Uprawniony z patentu w pi$mie ztoZzonym na rozprawie w dn. 10.02.2014 r., przedto-
2yl dwie prywatne opinie rzeczoznawcéw autorstwa dr A.L. i dr K.B., ktérych zdaniem
zaréwno zarzut braku poziomu wynalazczego przedmiotowego wynalazku jak i braku
stosowalnosci sg nietrafne.

Na rozprawie w dniu 12.05.2014 r. Wnioskodawca podtrzymat wniosek o uniewaz-
nienie patentu na sporny wynalazek oraz zarzuty podniesione w tej sprawie, tj. zarzut
braku poziomu wynalazczego oraz zarzut braku stosowalnosci spornego wynalazku.
Wnioskodawca podtrzymat takze swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Natomiast
Uprawniony z patentu wystapil o oddalenie wniosku o uniewaznienie patentu, wskazu-
jac, ze Wnioskodawca powoluje si¢ na sprzeczne tezy. Zdaniem Uprawnionego z patentu
Wnioskodawca przedstawia teze, Ze nie jest mozliwe odtworzenie preparatu objetego wy-
nalazkiem, a jednoczesnie Wnioskodawca wykonuje taki preparat i przeprowadza jego
badania w laboratorium wtasnym i obcym.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje.

W mysél art. 255 ust. 1 ustawy p.w.p. sprawy o uniewaznienie patentu rozpatruje Urzad
Patentowy RP w trybie postepowania spornego.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ww. ustawy, patent moze by¢ uniewazniony w calosci lub
w czesci, na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona,
ze nie zostaly spelnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.

Pojecie ,,interesu prawnego” bylo wielokrotnie przedmiotem rozwazan w doktrynie
i orzecznictwie sgdowym. Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada
2004 r. (sygn. akt (...), publ. ONSA i WSA (...) i Lex (...)) stwierdzil, ze

istote interesu prawnego nalezy upatrywaé w jego zwigzku z konkretng normg
prawa (moze to by¢ norma nalezgca do kazdej dziedziny prawa, nie tylko prawa
administracyjnego), na podstawie ktérej okreslony podmiot, w okreslonym stanie
faktycznym, moze domagac sig¢ konkretyzacji jego uprawnies lub obowigzkéw, bgdz
zgdal przeprowadzenia kontroli okreslonego aktu lub czynnosci w celu ochrony jego
praw lub obowigzkow przed naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadze-
nia tego aktu do stanu zgodnego z prawem.
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Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza si¢ zatem do ustalenia zwigz-
ku o charakterze materialno-prawnym miedzy obowigzujacg normg a sytuacjg praw-
ng konkretnego podmiotu, polegajaca na tym, ze akt stosowania tej normy moze mie¢
wplyw na sytuacje prawng tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialno-prawne;.
Jezeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezposredniego wply-
wu na sfere sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie mozna méwi¢ o interesie praw-
nym strony, a co za tym idzie — o statusie strony w postepowaniu, w ktérym dochodzi
do konkretyzacji danej normy (patrz, wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt (...)).
W orzecznictwie podkresla si¢ réwniez, iz interes prawny powinien by¢ indywidualny,
konkretny, bezposredni, realny, nie hipotetyczny i znajdowa¢ potwierdzenie w okolicz-
nosciach faktycznych, ktére uzasadnialy zastosowanie normy prawa materialnego (wy-
roki NSA: z 17.04.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...); z 2.02.1996 r., sygn. akt (...),
publ. OSP (...); z 8.10.1987 r., sygn. akt (...). GAP 1988, nr (...); wyrok WSA w Warszawie
2 28.10.2005 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Innymi stowy mie¢ interes prawny zna-
czy to samo, co ustali¢ przepis prawa powszechnie obowigzujacego, na ktérego podsta-
wie mozna skutecznie zadac czynno$ci organu z zamiarem zaspokojenia jakiej$ potrzeby,
albo zada¢ zaniechania lub ograniczenia czynnosci organu sprzecznych z potrzebami
danej osoby (wyrok NSA z 28.12.2007 r., sygn. akt (...), publ. Lex nr (...)). Od tak pojmo-
wanego interesu nalezy odrozni¢ interes faktyczny, to jest stan, w ktérym dany podmiot
jest bezposrednio zainteresowany rozstrzygnieciem sprawy, nie moze jednak tego zainte-
resowania poprze¢ przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego. Przenoszac powyz-
sze na grunt rozpatrywanej sprawy, Kolegium Orzekajace uznalo, ze wnioskodawca ma
interes prawny w domaganiu si¢ uniewaznienia patentu na sporny wynalazek, bowiem
sporne prawo ogranicza swobode dziatalnosci gospodarczej wnioskodawcy. Uprawnio-
ny wystapil do Komendy Miejskiej Policji w L z zawiadomieniem o naruszeniu przez
Z spornego patentu. Jednoczes$nie Uprawniony z patentu wezwal Wnioskodawce pismem
z dn. 08.10.2007 r. do zaprzestania naruszania prawa do projektu wynalazczego nr P.(...),
na ktory udzielono przedmiotowy patent. Zasadno$¢ tego roszczenia warunkowana jest
istnieniem patentu na sporny wynalazek. W zwigzku z powyzszym wnioskodawca ma
prawo zadac ustalenia, czy sporny patent zostal udzielony z zachowaniem ustawowych
warunkow wymaganych do jego udzielenia.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jako podstawe prawng zZagdania uniewaznie-
nia patentu na sporny wynalazek wskazal art. 24, 26 ust 1, art. 27 i art. 33 ust 1 ustawy
p-w.p., podnoszac zarzut braku poziomu wynalazczego oraz braku stosowalnosci przed-
miotowego patentu i niemozno$¢ urzeczywistnienia wynalazku przez znawce.

Jako pierwszy zarzut Kolegium Orzekajace rozpatrywatlo, podnoszony przez Wniosko-
dawce, brak stosowalnosci przedmiotowego patentu poprzez niemozno$¢ urzeczywist-
nienia wynalazku przez znawce. Stanowisko takie prezentowane jest przez orzecznictwo
sadowe, gdzie wskazano, ze Urzad winien zaja¢ jednoznaczne stanowisko, czy zgloszone
rozwigzanie zostalo dostatecznie ujawnione, a jezeli tak, to dopiero wowczas nalezy do-
kona¢ dalszych rozwazan w zakresie jego patentowalnosci (vide wyrok Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2009 r., sygn. akt (...)).

Zgodnie z art. 27 ustawy p.w.p. wynalazek uwazany jest za nadajacy si¢ do przemysto-
wego stosowania, jezeli wedtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzy-
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stywany sposob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci, nie wyklucza-
jac rolnictwa.

Przedmiotowy wynalazek udzielony zostal na wytwor okreslony skladem iloscio-
wo-jakosciowym stosowanych komponentéw. Z analizy zastrzezenia patentowego wy-
nika, ze jeden ze skladnikéw tj. ,5-20 czesci masowych wielofunkcyjnej kompozycji
dodatkéw, typowych dla okres$lonego zastosowania preparatu”, okreslony zostal niejasno
i niejednoznacznie. Ww. sformulowanie zawarte w zastrzezeniu patentowym dotyczace
dodatkowych dodatkéw jest niejasne i niejednoznaczne z technicznego punktu widze-
nia, poniewaz wymaga dodatkowej interpretacji. W tak ujetym zastrzezeniu patentowym
nie moze by¢ mowy o mozliwosci realizacji wynalazku w sposob powtarzalny z jed-
nakowym rezultatem. W opisie patentowym brak jest definicji, co oznacza okreslenie
»5-20 cze$ci masowych wielofunkeyjnej kompozycji dodatkéw, typowych dla okreslo-
nego zastosowania preparatu” pod wzgledem chemicznym. Bezdyskusyjny jest zapis do-
tyczacy zakresu ilosciowego ,,5-20 cze$ci masowych”, natomiast nie jest znane z jakich
(konkretnie) grup zwigzkow ma sie skladac zastrzezony dodatek. Poniewaz stosowany
dodatek jest mieszaning, to niezbedne bylo réwniez podanie wzajemnych proporcji wa-
gowych poszczegolnych sktadnikéw, tworzacych te mieszanine. Zamieszczony w opisie
wynalazku przyklad wykonania, ktéry (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy p.w.p.) winien
przedstawiaé przyklad realizacji wynalazku, nie podaje, jakie zwiagzki stosowano jako
obligatoryjny sktadnik; ,,5-20 cze$ci masowych wielofunkcyjnej kompozycji dodatkéw,
typowych dla okreslonego zastosowania preparatu”. Z analizy tresci przyktadu wykona-
nia wynika, ze ujawniono w nim jedynie czesciowy sklad chemiczny zastosowanych grup
zwiagzkéw z podaniem ich ilosci.

Natomiast nie podano dwdch obligatoryjnych sktadnikéw, tj: depresatora, ktéry wi-
nien znajdowac¢ si¢ w skladzie preparatu w ilosci 1-40 cz. masowych, oraz wielofunk-
cyjnej kompozycji dodatkéw, typowych dla okreslonego zastosowania preparatu w ilo$ci
5,0-20 cz. masowych. Informacja zawarta w przykladzie, tj. ,pozostate dodatki stanowig
dopetnienie do 100 cz. masowych” nie precyzuje iloéci uzytych sktadnikéw oraz ich skta-
du chemicznego. Z powyzszego wynika, ze sporny wynalazek nie ujawnia skiadu che-
micznego jednego z obligatoryjnie stosowanych komponentéw, okreslonego jako ,wie-
lofunkcyjna kompozycja dodatkéw, typowych dla okreslonego zastosowania preparatu
wchodzgcych w sklad zastrzezonego preparatu”. Jako stuszny nalezy takze wskazaé pod-
noszony przez Wnioskodawce argument o btedach w przykladzie wykonania. Wskazane
w przykladzie wykonania komponenty stanowig w sumie 96 cz. masowych. Niemozliwe
jest wigc zastosowanie dwdch pozostatych sktadnikéw tj. ,1-40 cz. masowych depresato-
rai5-20 czesci masowych wielofunkcyjnej kompozycji dodatkéw, typowych dla okreslo-
nego zastosowania preparatu” w pozostatych 4 cz. masowych.

Zgodnie z orzecznictwem (wyrok Wojewodzkiego Sagdu Administracyjnego w War-
szawie z 21 wrze$nia 2004 r., sygn. akt (...)) wynalazek mozna uzna¢ za mogacy nada-
waé sie do stosowania (zgodnie z art. 27 ustawy p.w.p.), gdy konkretne rozwigzanie
techniczne jest:

a) zupelne,
b) nalezycie ujawnione,
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¢) uzyteczne spotecznie i gwarantuje ono
d) powtarzalnos¢ rezultatu.

Jednoczesnie podano, ze nie ma przeszkdd, aby kwestia nalezytego ujawnienia stano-
wila jedng z przestanek patentowalnosci wynalazku. Zdaniem Kolegium w przedmioto-
wym rozwigzaniu wynalazek nie zostal nalezycie ujawniony, co wptywa na niemozliwo$¢
uzyskania powtarzalnych rezultatow.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z 23 lutego 2012 r.
(sygn. akt (...)), stosowanie rozwigzania zawiera si¢ w takim ujawnieniu jego cech tech-
nicznych, ktére pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez koniecznosci dochodzenia
do zalozonego przez wynalazce rezultatu metodg prob i bledéw oraz podejmowania
eksperymentéw wymuszonych brakiem niezbednych danych. Zdaniem Kolegium, aby
odtworzy¢ przedmiotowy wynalazek i uzyska¢ przedstawione efekty nalezy wykona¢
szereg prac badawczych, aby dobra¢ sktad chemiczny mieszaniny okreslonej w zastrzeze-
niu patentowym jako ,wielofunkcyjna kompozycja dodatkéw, typowych dla okreslonego
zastosowania preparatu’”.

Ustalen Kolegium co do braku stosowalnosci nie zmieniajg dotaczone przez Upraw-
nionego z patentu przy pismie ztozonym na rozprawie w dn. 10.02.2014 r., dwie prywat-
ne (wykonane na zlecenie uprawnionego) ekspertyzy rzeczoznawcéw autorstwa dr. A.L.
i dr. K.B.. Informacje zamieszczone w ww. prywatnych opiniach, nie wskazujg i nie pre-
cyzuja niejasno okreslonego skladnika w tresci zastrzezenia patentowego, jako ,wie-
lofunkcyjna kompozycja dodatkéw, typowych dla okreslonego zastosowania preparatu”.
Informacje zamieszczone w ww. ekspertyzach odnoszg sie gtownie do zarzutu braku
poziomu wynalazczego spornego wynalazku. Jednoczesnie obaj rzeczoznawcy wskazuja
na skrétowos$¢ zapiséw stosowanych w opisie patentowym. Ponadto w ,,opinii” dr. K.B.
nadmieniono, ze ,,...dla okreslonej i konkretnej technologii produkcji musi by¢ opra-
cowana petna dokumentacja technologiczna umozliwiajagca wytwarzanie powtarzalnej
i spelniajacej okreslone wymagania eksploatacyjne kompozycji olejowej...” (str. 4 opi-
nii). Tym samym rzeczoznawca wskazuje na ogdlnikowe okreslenia zastrzezonych sklad-
nikéw kompozycji preparatu smarowego. Autor nadmienia réwniez o ,,...koniecznosci
stosowania skrotow w opisie i zastrzezeniach wynikajacych z charakteru dokumentéw
patentowych...”. Stanowisko takie jest sprzeczne z art. 33 ustawy p.w.p., w ktérym ob-
ligatoryjnie wskazano na konieczno$¢ jednoznacznego ujawnienia zakresu wynalazku
w zastrzezeniach patentowych i poparcia zastrzeganego zakresu w opisie patentowym.

W opinii prywatnej dr. A.L., autor ogdlnikowo stwierdza, ze ,,...zarzut o malo pre-
cyzyjnych zapisach proporcji skladnikéw i ich relacji do parametréw (-) nie wydaje sie
uprawniony w stosunku do skrétowego opisu patentowego i zastrzezenia...” oraz (po-
dane w ostatnim akapicie) ,,...dla specjalistéw w dziedzinie patentowania i technologii
produkcji olejow odczytanie intencji autoréw patentu zdefiniowane wyraznie w zastrze-
zeniach patentowych nie powinno sprawia¢ problemoéw...”, przy czym nie ma blizszego
uzasadnienia takiego stanowiska, co uniemozliwia Kolegium wyczerpujace odniesienie
sie do argumentacji przemawiajacej za taka teza.

Zdaniem Urzedu przedlozone ekspertyzy prywatne nie usuwajg zarzutu braku sto-
sowalnosci, poniewaz nie wskazujg, ze na podstawie informacji zamieszczonych w opi-
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sie patentowym mozliwe jest odtworzenie zastrzeganego sktadu z uzyskaniem wskaza-
nych efektow.

Majac powyzsze na wzgledzie, zarzut braku stosowalnosci nalezalo uznac za zasadny.

Uwzgledniajac zarzut braku ujawnienia spornego patentu, Kolegium nie badalo,
czy wynalazek posiada wymagany poziom wynalazczy (w mysl art. 26 ust. 1 usta-
wy p.w.p.). Uznanie w niniejszej sprawie zasadnosci powyzszego zarzutu pozwala bowiem
na zalatwienie sprawy w calto$ci (uniewaznienie patentu). Stanowisko Kolegium znajduje
oparcie w aktualnej, utrwalonej linii orzeczniczej. Przykladowo w wyroku z 5 kwietnia
2006 r., sygn. akt (...) Naczelny Sad Administracyjny wskazal, ze uznanie niedopuszczal-
noéci rejestracji w oparciu o jedng podstawe czyni zbednym ustalenie, czy w sprawie wy-
stepuja takze inne podstawy do uniewaznienia prawa wylacznego, nawet woéwczas gdyby
takie podstawy istnialy. Jakkolwiek wskazane orzeczenie zostalo wydane na gruncie zna-
kow towarowych to jednak ma w pelni zastosowanie takze w odniesieniu do wynalaz-
kéw, prezentuje bowiem ogdlng zasade w zakresie orzekania, niezaleznie od przedmiotu
ochrony wlasnosci przemystowej (znak, wzor przemystowy, wzér uzytkowy, wynalazek).
Podobnie w wyroku z 20 wrze$nia 2011 r. (sygn. akt (...)) Naczelny Sagd Administracyjny
odnosnie do badanego patentu stwierdzil, iz

po ustaleniu, Ze nieusprawiedliwione sq zarzuty kasacyjne dotyczgce ustalenia
braku nowosci spornego rozwigzania i uznaniu, Ze trafnie ustalono, iz rozwigza-
nie nie jest nowe, moze uznac za zbedne prowadzenie rozwazan dotyczgcych braku
nieoczywistosci i braku zastosowalnosci, bowiem w istocie sq one bezprzedmiotowe
i nie majq juz wpltywu na tres¢ rozstrzygniecia.

Majac powyzsze na wzgledzie, nalezalo orzec jak w osnowie.
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IL. Sp. 147.2017

Decyzja UPRP z dn. 27 marca 2018 r. (uniewaznic¢ patent)
Podstawa prawna: art. 27 w zw. z art. 246, art. 247 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 776)

DECYZJA

z dnia 27 marca 2018 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w skladzie:

Przewodniczgcy Kolegium Orzekajacego Joanna Kotodziejczyk
Ekspert Joanna Chylinska (spr.)
Ekspert Elzbieta Krupska
Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. sprawy o uniewaznienie patentu
PL(...) na wynalazek pt.: ,Trudnopalna tréjprzekladkowa tasma przenosnikowa”, udzie-
lonego na rzecz C z siedzibg w B, wszczetej na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny,
whniesionego przez F z siedzibg w W, na podstawie art. 27 w zwiazku z art. 246, art. 247
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 1., poz. 776).

orzeka:

1. uniewazni¢ patent na wynalazek pt.: ,Trudnopalna tréjprzekladkowa tasma przeno-
$nikowa” o numerze PL(...);

Na podstawie art. 257 Prawa wlasnosci przemyslowej na decyzje stronom stuzy skar-
ga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie za posrednictwem Urze-
du Patentowego RP, Departamentu Orzecznictwa, w terminie trzydziestu dni od dnia
jej doreczenia. Wpis od skargi wynosi x zfotych i jest uiszczany na konto Sadu. Strony
moga ubiega¢ sie na podstawie przepiséw ustawy Prawo o postepowaniu przed sagdami
administracyjnymi o zwolnienie od kosztéw sagdowych albo o przyznanie prawa pomocy.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. F z siedzibg w W zlozyla sprzeciw wobec prawomocnej decyzji
Urzedu Patentowego RP o udzieleniu patentu nr PL(...) Bl na wynalazek pt. ,Trudnopal-
na trojprzektadkowa tasma przenosnikowa”, zgloszonego dnia 12 maja 2013 r. Powyzszy
patent udzielony zostal na rzecz C z siedzibg w B.

Wnoszacy sprzeciw podniosl, ze rozwigzanie wedtug patentu PL(...) nie spetnia prze-
stanek zdolno$ci patentowej wyrazonych w art. 26 i art. 27 oraz art. 33 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (dalej zwanej p.w.p), poniewaz
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nie posiada poziomu wynalazczego, nie nadaje si¢ do przemystowej stosowalnosci oraz
nie jest ujawnione w sposob dostateczny.

Wnoszacy sprzeciw wskazal, ze przedmiotem patentu, zgodnie z zastrzezeniem nr 1,
jest trudnopalna trdjprzekltadkowa tasma przenoénikowa zawierajaca rdzen skiadaja-
cy sie z trzech przekladek tekstylnych (1) stanowigcych tkaniny poliamidowe o grubo-
$ci 1,6 mm, polaczonych ze soba cienka warstwa miedzyprzektadkowa (2), przy czym
rdzen tasmy przenosnikowej ostoniety jest okladka nos$ng (3) oraz okladka biezng (4)
a warstwa miedzyprzektadkowa (2) wykonana jest z gumy, ktéra stanowi mieszanine
kauczukéw chloroprenowych CR i butadienowych BR, napelniaczy, plastyfikatorow, ak-
tywatoréw wulkanizacji, uniepalniaczy i érodkéw sieciujacych, znamienna tym, ze mie-
szanina na gume warstwy miedzyprzektadkowej (2) zawiera:

19,8% wag. kauczuku CR GRT,

19,8% wag. kauczuku CR WHYV,

2,0% wag. kauczuku BR,

0,4% wag. bieli cynkowej,

2,0% wag. tlenku magnezu,

5,9% wag. tréjtlenku antymonu,

7,9% wag. wodorotlenku glinu,

17,8% wag. chloroparafiny 70%,

1,2% wag. sadzy N-330,

0,2% wag. stearyny,

11,9% wag. kaolinu,

0,2% wag. dwusiarczku tetrametylotiuramu,
0,2% wag. N,N’-difenyloguanidyny,

0,4% wag. dwusiarczku 2-merkaptobenzotiazolu,
0,4% wag. siarki olejowanej,

4,0% wag. plastyfikatora fosforoorganicznego,
5,9% wag. boranu cynku,

VVYVYYYYYYVYVYVYVYVYVYVYYVYY

przy czym kazda przekladka tekstylna (1) jest pokryta obustronnie warstwa gumy o gru-
bosci 0,25 mm, grubo$¢ warstwy miedzyprzektadkowej (2) wynosi 0,5 mm, grubos$¢ rdze-
nia tasmy przenosnikowej wynosi 5,8 mm, a masa jednego metra kwadratowego rdzenia
ta$my przeno$nikowej wynosi 8,2 kg/m?.

Wnoszacy sprzeciw przediozyl nastepujace dokumenty:

» Al-CN(..)

» Bl - Guma - Poradnik inzyniera i technika; Ciechanowicz L., Cieslak R. — wyd. 2 po-
prawione i uaktualnione WN-T Warszawa 1981, str. 308-9 (mieszanka 1)

» B2 - Guma - Poradnik inzyniera i technika; Ciechanowicz L., Cieslak R. - wyd. 1,
WNT Warszawa 1973, str. 268-9 (mieszanka 2)

» B3 - materialy firmy D - Neopren, Kauczuk syntetyczny, Dobor wlasciwego rodzaju
Neoprenu, wskazowki dotyczgce sktadu mieszanek oraz ich przetwérstwa, J. C. Bernent
(mieszanka 3)
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» B4 - specyfikacja producenta tkaniny P 400 Y, producent: K, Ceska Republika
B5 - specyfikacja producenta tkaniny P 400 D, producent: K,, Ceskd Republika
» B6 - producenta tkaniny P 400, producent: Z, Z.

v

Dodatkowo dla wykazania wczesniejszego (uprzedniego) stosowania tego typu tasm
w F przedlozyl do akt sprawy 4 decyzje WUG [sygn. (...) z dn. 1993.08.18 r., decyzje
Prezesa WUG- Katowice np. sygn. (...) z dn. 22.11.2005 r., decyzj¢ Prezesa WUG sygn.
(...) z dn. 19.10.2006 r., decyzje Prezesa WUG sygn. (...) z dn. 24.11.2010 r.], Certyfikat
Bezpieczenstwa Nr (...), Certyfikat Zgodnos$ci Nr (...).

W uzasadnieniu zarzutu braku poziomu wynalazczego wnoszacy sprzeciw wska-
zal, ze dokumenty B1-B3 przedstawiaja przykladowe znane mieszanki gumowe stoso-
wane jako warstwy miedzyprzekladkowe. Podnidst, ze s3 to bardzo podobne mieszanki
do mieszanki, o ktérej mowa w zastrzezeniu niezaleznym spornego patentu, zaréwno
pod wzgledem jakosciowym jak i ilo§ciowym. Natomiast z przeciwstawien B4-B6 znane
sg tkaniny typoszeregu P 400.

Wskazal, ze najblizszy stan techniki dla rozwigzania opisanego w spornym patencie zo-
stal opisany w dokumencie A1, gdyz ujawnia on cechy techniczne zastrzeganego wynalaz-
ku dotyczacego trudnopalnej tasmy transporterowej. Wskazal, ze w chinskim zgloszeniu
wzoru uzytkowego CN(...) zaproponowano uzycie materialu o nazwie Kevlar, stanowia-
cego tkanine poliamidows, ktéra przy niskiej masie zachowuje bardzo wysokg wytrzy-
malo$¢ na rozcigganie w celu zastgpienia dotychczasowych przekladek tkaninowych.

Nastepnie wnoszacy sprzeciw dokonal kombinacji dokumentéw Al oraz B2,
twierdzac, zZe pozwala ona znawcy w dziedzinie na uzyskanie wszelkich niezbednych
informacji do wykonania tasmy przenosnikowej wedlug wynalazku bez twdrczego za-
angazowania. Wskazal, ze problem techniczny zostal szczegélowo omoéwiony w prze-
ciwstawieniu Al, w ktdérym ujawniono rozwigzanie poprzez zastosowanie lekkiej
wytrzymatej tkaniny, natomiast z B2 znane jest wprowadzenie do taémy miedzyprze-
ktadkowej mieszanki gumowe;j.

Dalej wnoszacy sprzeciw dokonal alternatywnie kombinacji dokument6éw B2 oraz B4.
Wskazal, ze w dokumencie B2 ujawniono mieszanke gumowg stosowang jako warstwe
miedzyprzekltadkowa w trudnopalnych tasmach transporterowych. Natomiast z doku-
mentu B4 znana jest typowa tkanina poliamidowa (P-400) stosowana jako przekladka
w rdzeniu trudnopalnych tasmach transporterowych.

Whnoszacy sprzeciw wskazal, ze problemem technicznym stawianym przed wyna-
lazkiem PL(...) jest stworzenie takiej konstrukcji tamy przenos$nikowej, ktora posiada
mniejszg mase wlasng przy zachowaniu wysokiej trudnopalnosci oraz odpowiedniej dla
przemystu gérniczego wytrzymalosci mechanicznej. Pozadane jest réwniez, aby tasma
charakteryzowala si¢ duza elastycznoscia, a jej wykorzystanie wptywalo na obnizenie
konsumpcji energii w procesie transportu surowcow oraz zapewnialo bezawaryjng prace
calego systemu przeno$nikowego. Istotne jest rowniez, aby proces wytwarzania tasmy
byt nieskomplikowany, szybki i tani. Podnidsl, ze uprawniony nie popart wspomnianych
zalet rzetelnymi, rzeczywistymi danymi. Podal mase i fakt, ze speinia ona parametry
norm w zakresie palnosci i rozwarstwien. Nie ma natomiast odniesienia do odpornosci
na uderzenia, rozerwania czy $cieralnosci. Nie podal zadnej procedury jej wytwarzania.
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Ponadto uprawniony nie sprecyzowal producenta tkaniny ani jej konstrukcji, podat tylko
grubos¢, a wiec moze stosowac praktycznie tkaniny wszystkich producentéw.

Wnoszacy sprzeciw podnidst rowniez, ze opis wynalazku powinien przedstawiaé wy-
nalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczywistnic,
jak réwniez dokona¢ rzeczowej analizy pordwnawczej z dotychczasowym stanem tech-
niki. Wskazal, ze uprawniony scharakteryzowal tasme jedynie za pomocg grubosci rdze-
nia tasmy, masy tasmy oraz jej skladu. Stwierdzil, ze podanie jedynie grubosci tkaniny
nie jest wystarczajagcym parametrem do oceny masy calkowitej ta$my transporterowe;.
Do poréwnania tasm miedzy sobg niezbedne s3 jeszcze dodatkowe parametry takie jak:
wytrzymato$¢, adhezja pomigdzy elementami konstrukcyjnymi tasm, wydtuzenie przy
obcigzeniu réwnym 10% wytrzymalosci nominalnej tasmy, wydluzenie przy zerwaniu,
wymiary i tolerancje, trudnopalnos¢, antyelektrostatyka.

W pis$mie z dnia 29 maja 2017 r. uprawniony uznatl sprzeciw za bezzasadny. Wniost
o przekazanie sprawy do rozstrzygniecia w trybie postepowania spornego, oddalenie
sprzeciwu oraz o przyznanie wlascicielowi patentu kosztéw postepowania wg norm prze-
pisanych, badz w przypadku ztozenia spisu kosztéw wg zlozonego spisu.

Wobec uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny, na podstawie art. 247
ust. 2 p.w.p. sprawa zostala przekazana do rozpatrzenia w trybie postepowania spornego.

W pi$mie z dnia 30 czerwca 2017 r. uprawniony podtrzymat stanowisko co do bezza-
sadnosci sprzeciwu wobec patentu PL(...) ,Trudnopalna tréjprzekladkowa tasma prze-
nos$nikowa”. Wnidst o oddalenie sprzeciwu oraz przedstawil swoje stanowisko. Wnidst
réwniez o zwrot kosztéw postepowania, w tym o zwrot kosztow zastepstwa procesowego.

W ocenie uprawnionego postawione zarzuty nie zastuguja na uwzglednienie, gdyz
w duzej mierze nie zostaly poparte materialem dowodowym. Podnidsl, ze sporny wy-
nalazek posiada poziom wynalazczy, a tasma przeno$nikowa wedlug wynalazku moze
by¢ odtworzona przez znawcow w dziedzinie transportu przenosnikowego w zwyklych
warunkach, bez dodatkowego wktadu twdrczego i z powtarzalnym rezultatem.

Uprawniony podnidst, ze jeden z istotnych dokumentdéw wykorzystywanych przez
wnoszacego sprzeciw do udowodnienia braku poziomu wynalazczego, mianowicie chin-
ski wzor uzytkowy CN(...) oraz jego tlumaczenie nie zostaly zalagczone do sprzeciwu.

Zwrdcil réwniez uwage, Ze zlozone przez wnoszacego sprzeciw dokumenty zawierajg
nastepujace usterki:

» dokument B3 (zalacznik nr 10 do sprzeciwu) nie jest opatrzony data;

» dokument B4 (zal. nr 11 do sprzeciwu) zalaczony zostal jedynie w jezyku angielskim,
opatrzony jest dwoma roznymi datami, jest specyfikacja tkaniny oraz dokumentem
wewnetrznym skierowanym wylacznie do odbiorcy, a nieudostepnionym do wiado-
mosci powszechnej;

» dokument B5 (zal. nr 12 do sprzeciwu) zalaczony zostal jedynie w jezyku angielskim,
opatrzony jest dwoma réznymi datami, jest specyfikacjg tkaniny oraz dokumentem
wewnetrznym skierowanym wytacznie do odbiorcy, a nieudostepnionym do wiado-
mosci powszechnej;

» dokument B6 (zal. nr 13 do sprzeciwu) nie wiadomo jaki ma charakter, nie jest opatrzo-
ny datg i nie wiadomo do kogo zostal skierowany i w jaki sposob zostal udostepniony.
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Uprawniony stwierdzil, ze ze wzgledu na ww. usterki omawiane dokumenty
nie mogg stuzy¢ do wykazania braku zdolnosci patentowej wynalazku i powinny zo-
sta¢ pominiete.

Uprawniony stwierdzil réwniez brak wystarczajacego sprecyzowania w sprzeciwie
okolicznosci faktycznych uniemozliwiajacych merytoryczng obrone przed zarzutami
opartymi o co najmniej trzy odrebne podstawy prawne. Stwierdzil, ze mozna przyjac,
e sprzeciw, co prawda zostal ztozony w terminie sze§ciomiesiecznym, ale w tym terminie
nie byl uzasadniony. W konsekwencji sprzeciw nie spetnia warunkéw stawianych przez
art. 246 p.w.p.

Uprawniony podnidst takze, ze twierdzenia i przedstawione dokumenty pozostajg
bez zadnego zwiazku ze spornym patentem PL(...). Przedstawione materialy nie ujaw-
niajg skfadu mieszanek gumowych, konstrukeji tasm, ani zadnych innych informacji,
ktére moglyby mie¢ znaczenie dla stwierdzenia braku zdolnosci patentowej spornego
rozwigzania.

W ocenie uprawnionego mieszanki gumowe ujawnione w dokumentach Bl, B2 oraz
B3 zdecydowanie réznig si¢ sktadem surowcowym od mieszanki gumowej wedlug wy-
nalazku.

Odnoszac si¢ z kolei do dokumentéw B4-B6 dotyczacych tkanin, uprawniony stwier-
dzil, iz zaden z nich nie stanowi dokumentu mogacego skutecznie dowodzi¢ wystepowa-
nia w stanie techniki opisywanych przez wnoszacego sprzeciw tkanin.

Uprawniony wskazat, Ze dokument CN(...) nie zostal zalgczony, a wigc nie moze zajaé
wobec niego stanowiska.

Ponadto uprawniony stwierdzil, ze zadna z kombinacji dokumentéw nie daje jasnych,
prostych i czytelnych wskazéwek do opracowania rozwigzania wedlug PL(...) bez dodat-
kowego wkladu tworczego.

Odnoszac si¢ do zarzutu braku przemystowej stosowalnosci, uprawniony stwierdzit,
ze brak jest podstaw do uznania, ze w opisie patentowym nalezalo wskaza¢ informacje
dotyczace odpornosci na uderzenia, rozerwania, czy $cieralnosci. Uznal, Ze rozwazania
wnoszacego sprzeciw dotyczace parametréw tkanin réwniez nie znajduja potwierdzenia
w spornym wynalazku. Podkreslil, Ze w opisie patentowym wprost podano stosowana
w tasmie grubos¢ tkaniny - jest to 1,6 mm.

Uprawniony poinformowal, Ze w praktyce kazdej partii tkaniny dostarczanej przez
producenta towarzyszy certyfikat poswiadczajacy faktyczng grubos¢ takiej tkaniny. Przy
obecnym stanie rozwoju techniki nie ma problemu z zamdwieniem tkaniny o precyzyjnej
grubosci, z dokladnoscia do 0,1 milimetra.

Odnoszac sie do zarzutu braku dostatecznego ujawnienia, uprawniony podnidst,
ze wynalazek zostal opisany jasno i wyczerpujaco, za$ znawcy bez dodatkowego wkladu
moga wynalazek urzeczywistni¢. Podkredlil, ze w zastrzezeniu niezaleznym wskazana
zostata masa metra kwadratowego rdzenia taémy przeno$nikowej wynoszaca 8,2 kg/m?.
Poza wskazang masg jednostkowa rdzenia i grubo$ciami komponentéw, podano takze
sktad mieszanki miedzyprzekiadkowe;.

Wskazal takze, ze nie wymaga sie, aby opis patentowy umozliwial poréwnywanie
miedzy soba tasm przenosnikowych réznych producentéw, podajac szczegoélowe para-
metry, na przyklad wytrzymalo$ciowe. Omdwienie problemdéw dotyczacych norm w za-
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kresie trudnopalnosci czy antyelektrostatyki i testow w tym zakresie jest bez znaczenia
dla zdolno$ci patentowej wynalazku wedtug spornego patentu.

W pismie z dnia 28 sierpnia 2017 r. wnoszacy sprzeciw podtrzymat wszystkie twier-
dzenia i wnioski. Uzupelnil material dowodowy o ttumaczenia na jezyk polski przedto-
zonych do akt sprawy dokumentow.

Wnoszacy sprzeciw zwrdcil uwage, ze z tabeli stanowiacej zalgcznik 7 do sprzeci-
wu wynika, ze wszystkie uzyte skladniki do wytworzenia mieszanki gumowej wedlug
wynalazku zostaty dobrane w sposéb rutynowy z gamy znanych i dostepnych na rynku
SUrowcow.

Wskazal, ze uprawniony nie podal w opisie wynalazku wystarczajacych informacji
do oceny, jaki wplyw ma zastosowana mieszanka gumowa na obnizenie masy ta$my,
nie podajac tolerancji grubosci, z jaka moze wystapi¢ tkanina. Zauwazyl, ze nie jest moz-
liwe wykonanie technologicznie rdzeni tasmy 3- lub 4-przektadkowej bez znajomosci
tolerancji grubosci tkaniny. Kazdy wykonany nawdj tkaniny moze mie¢ inng mase net-
to, co wynika z tolerancji, ktéra ma wplyw na gesto$¢ tkaniny. Wskazal, ze w patencie
nie ujawniono tolerancji wzgledem masy rdzenia tamy. Nie jest réwniez podana gestos¢
mieszanki ani gesto$¢ tkaniny technicznej, stad moga mie¢ miejsce rézne rozrzuty masy
rdzeni i ich grubosci, ktére wplywaja na parametry trudnopalnosci tasmy i mozliwosci
zastosowania réznych $rednic bebnéw na przenosniku.

Podkreslil, Ze nie ma mozliwoéci, aby tkaniny wytwarzane w skali przemystowej dla
przemystu byly wykonywane z doktadnoscig co do 0,1 mm.

Podnidst, ze taSma powinna by¢ scharakteryzowana parametrami takimi jak: wy-
trzymalos¢, adhezja pomiedzy elementami konstrukcyjnymi tasmy, wydluzenie przy
obcigzeniu réwnym 10% wytrzymalosci nominalnej tasmy, wydluzenie przy zerwaniu,
wymiary i tolerancje, trudnopalno$¢, antyelektrostatyka.

W pi$mie z dnia 4 grudnia 2017 r. uprawniony podtrzymatl wszystkie wnioski i argu-
menty podniesione w dotychczasowym toku postepowania.

W ocenie uprawnionego:

1. przedlozone przez wnoszacego sprzeciw tlumaczenia dokumentéw stanowia nowy
material dowodowy, ktdrego zlozenie nastgpilo z przekroczeniem terminu szesciu
miesiecy wyznaczonego przez art. 246 p.w.p.;

2. nie wykazano w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci ujawnienia do wia-
domosci powszechnej przywotanych dowodéw - zwlaszcza specyfikacje techniczne
tkanin nie s3 dokumentami udostepnionymi do wiadomosci powszechnej;

3. wnoszacy sprzeciw nie wykazal braku poziomu wynalazczego, braku przemystowej
stosowalnosci oraz braku dostatecznego ujawnienia spornego rozwiazania;

4. wbrew twierdzeniom wnoszacego sprzeciw opis ujawnia wszystkie niezbedne in-
formacje, aby znawca w danej dziedzinie mégt zrealizowaé wynalazek w sposob po-
wtarzalny.

W ocenie uprawnionego chinski dokument CN(...) nie tylko nie stanowi najblizszego
stanu techniki dla spornego rozwigzania, ale réwniez ma z nim jedynie niewielki zwig-
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zek. Zasadniczo ujawnia jedynie zastosowanie zlozonej z warstw ta$my przenosnikowej
dla przeno$nikéw rurowych i nie ujawnia on zadnych istotnych informacji. W dokumen-
cie nie zostata ujawniona zadna informacja dotyczaca mieszanki, z jakiej wytwarzana
jest guma.

Odnoénie wskazanej pary dokumentéw o referencjach wskazanych, jako Al oraz B2
podtrzymal stanowisko, iz nie §wiadcza one o braku poziomu wynalazczego spornego
patentu. Polaczenie informacji z tych dokumentéw nie daje jasnych, czytelnych i bezpo-
$rednich wskazdéwek dla znawcy do uzyskania rozwiazania wedtug patentu PL(...).

Uprawniony zauwazyl niespdjnoé¢ w zakresie twierdzen wnoszacego sprzeciw doty-
czacych tolerancji grubosci tkanin. Podnidst, iz z jednej strony przedstawiona zostala ar-
gumentacja o duzym znaczeniu tolerancji tkanin i braku mozliwoéci wykonania tkaniny
poliamidowej o grubosci 1,6 mm. Natomiast z drugiej strony wnoszacy sprzeciw przyznat,
ze niska tolerancja tkanin wytwarzanych dla przemystu znaczaco wplywa na ceng wyrobu.

Uprawniony podkreslil, ze stosowanie tkanin poliamidowych o grubosci 1,6 mm
w tasmach przenosnikowych jest mozliwe, a producenci s3 w stanie wykonac¢ takie tkani-
ny z duza dokladnoscia, nawet do setnych czes$ci milimetra.

W pi$mie z dnia 8 marca 2018 r. wnoszacy sprzeciw podtrzymal wszystkie dotychcza-
sowe twierdzenia i wnioski. Wnidst o przeprowadzenie dowodu z zeznan w charakterze
swiadka M.S. (dyrektor ds. technicznych w F) na okoliczno$¢ wykazania braku przemy-
stowej stosowalnosci spornego wynalazku poprzez wykazanie braku mozliwosci wytwo-
rzenia ta$my transporterowej o $cisle okreslonej grubosci oraz wczesniejszej produkeji
tasm transporterowych tréjprzektadkowych o zblizonej charakterystyce poprzez wyka-
zanie podobienstwa taém produkowanych przez F przed datg zgloszenia z taSma wedlug
spornego wynalazku.

Wnoszacy sprzeciw wskazal, ze problem techniczny zostal szczegétowo omoéwiony
w dokumencie Al, w ktérym wskazano jego rozwigzanie poprzez zastosowanie lekkiej
wytrzymalej tkaniny. Wobec tego, oczywiste dla znawcy jest zastosowanie znanej, typo-
wo stosowanej tkaniny P400 oraz wprowadzenie do tasmy miedzyprzekladkowej mie-
szanki gumowej znanej z B2.

Nie zgodzil si¢ z twierdzeniami uprawnionego, ze dokumenty B4-B6 nie byly dostep-
ne publicznie, poniewaz stanowia odpowiedzi na zapytania ofertowe, ktore sg wysylane
do potencjalnych odbiorcéw.

Wnoszacy sprzeciw wskazal, ze nie ma mozliwosci uzyskania tkanin o tak niskiej
tolerancji (co do 0,1 mm), poniewaz urzadzenia produkujgce te tkaniny nie s w stanie
wytworzy¢ produktéw o jednej grubosci.

Wnoszacy sprzeciw podtrzymat dotychczasowe stanowisko, ze nie ma mozliwosci wy-
konania w sposob seryjny, powtarzalny tkaniny o $cistej grubosci 1,6 mm, zawsze beda
wystepowac réznice grubosci, ktére mieszcza sie w pojeciu tolerancja. Z praktyki wynika,
ze grubosci tkaniny poliamidowej P-400 réznych producentdéw réznia si¢ miedzy soba,
grubosci z réznych krosien mogg rézni¢ sie miedzy sobg. W obrebie jednego balotu (na-
woju tkaniny np. 600-800 mb) danej szerokosci tez moga wystepowac roéznice w grubosci
na dlugosci balotu lub na jego szerokoéci. Stad producent podaje tolerancje w swoich spe-
cyfikacjach, moze to stanowic¢ réznice w grubosci podstawy reklamacji tkaniny. Grubos¢
tkaniny i tolerancje majg istotny wptyw na grubos¢ rdzenia ta$my, a tym samym na wa-
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lory uzytkowe wynikajace z wptywu grubosci rdzenia na $rednice bebndéw napedowych.
W rzeczywisto$ci male srednice bebnéw napedowych przenosnika przy odpowiednio gru-
bym rdzeniu (z wyliczen z DIN 22 101 wspélczynnik 90) moga doprowadzi¢ do destrukeji
tasmy i wykonanych polaczen tasmy (zjawisko rozwarstwienia sie przektadek tkaninowo-
gumowych). Wyselekcjonowanie tkanin o grubosci §cisle okreslonej wymagaloby selek-
cji poszczegolnych balotéw, bardzo rygorystycznego nadzoru nad produkejg — jest wrecz
niemozliwe, a na pewno nieoptacalne ekonomiczne z uwagi na koszty produkgji i liczne
odrzuty ze wzgledu na grubos¢. Istotny wplyw na grubos¢ i tolerancje na pochodzenie
surowca oraz jego parametry ma jako$¢ multifilament danego typu, ktéra zalezy od pro-
ducenta. W trakcie procesu produkgji jakos¢, w tym grubo$¢ ulega zmianie u réznych
producentéw tkanin ze wzgledu na stosowane rézne technologie, rézny park maszynowy.

Na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. strony podtrzymatly swoje dotychczasowe sta-
nowiska w sprawie. Kolegium Orzekajace oddalilo wniosek wnoszacego sprzeciw o prze-
prowadzenie dowodu z zeznan w charakterze swiadka M.S. na okolicznosci wskazane
w pi$mie z dnia 8 marca 2018 r.

Kolegium Orzekajjgce zwazylo, co nastepuje:

Postepowanie o uniewaznienie patentu nr PL(...) Bl na wynalazek pt. ,,Trudnopalna
trojprzektadkowa tasma przenosnikowa” zostalo wszczete na skutek sprzeciwu wniesio-
nego przez F z siedzibg w W.

W mysl art. 246 p.w.p. kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawomoc-
nej decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzor uzyt-
kowy lub prawa z rejestracji w ciagu 6 miesiecy od daty opublikowania w Wiadomosciach
Urzedu Patentowego informacji o udzieleniu prawa.

Z tresci ww. przepisu wynika, Ze sprzeciw jest powszechnym $rodkiem prawnym stu-
zacym kazdemu podmiotowi, ktory nie musi wykazywac interesu prawnego we wszcze-
ciu postepowania.

Przedmiotem spornego patentu, zgodnie z zastrzezeniem nr 1, jest trudnopalna tréj-
przekladkowa tasma przenosnikowa zawierajaca rdzen skladajacy sie z trzech przekta-
dek tekstylnych (1) stanowigcych tkaniny poliamidowe o grubosci 1,6 mm, polaczonych
ze sobg cienkg warstwa miedzyprzektadkows (2), przy czym rdzen ta§my przenosnikowej
osloniety jest oktadka no$ng (3) oraz okladka biezng (4) a warstwa miedzyprzekladko-
w3a (2) wykonana jest z gumy, ktora stanowi mieszanine kauczukéw chloroprenowych CR
i butadienowych BR, napelniaczy, plastyfikatoréw, aktywatoréw wulkanizacji, uniepal-
niaczy i srodkdéw sieciujacych, znamienna tym, ze mieszanina na gume warstwy miedzy-
przektadkowej (2) zawiera:

19,8% wag. kauczuku CR GRT,
19,8% wag. kauczuku CR WHYV,
2,0% wag. kauczuku BR,

0,4% wag. bieli cynkowej,

2,0% wag. tlenku magnezu,
5,9% wag. tréjtlenku antymonu,

vvyvyyvYyyvyy
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7,9% wag. wodorotlenku glinu,

17,8% wag. chloroparafiny 70%,

1,2% wag. sadzy N-330,

0,2% wag. stearyny,

11,9% wag. kaolinu,

0,2% wag. dwusiarczku tetrametylotiuramu,
0,2% wag. N,N’-difenyloguanidyny,

0,4% wag. dwusiarczku 2-merkaptobenzotiazolu,
0,4% wag. siarki olejowanej,

4,0% wag. plastyfikatora fosforoorganicznego,
5,9% wag. boranu cynku,

VVYVYVYVYYVYVYVYVYVYY

Przy czym kazda przektadka tekstylna (1) jest pokryta obustronnie warstwa gumy
o grubosci 0,25 mm, grubo$¢ warstwy miedzyprzektadkowej (2) wynosi 0,5 mm, gru-
bo$¢ rdzenia tasmy przeno$nikowej wynosi 5,8 mm, a masa jednego metra kwadratowego
rdzenia tasmy przenosnikowej wynosi 8,2 kg/m?.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzekajace uznalo za zasadny zarzut braku
przemystowego stosowania spornego wynalazku i tym samym podzielito stanowisko
wnoszacego sprzeciw, iz patent PL(...) winien by¢ w caloéci uniewazniony w zwiazku
udzieleniem go z naruszeniem ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania pa-
tentu okreslonych w art 27 p.w.p.

W mysl art. 27 p.w.p. wynalazek jest uwazany za nadajacy si¢ do przemystowego sto-
sowania, jezeli wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany
sposob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzialalnoéci przemystowej, nie wy-
kluczajac rolnictwa.

W orzecznictwie sadowym wskazuje sie, ze na przemyslowa stosowalnos¢ skladaja sie
cztery zasadnicze wymogi czgstkowe: wymodg zupeltnosci (kompletnosci), wymog nada-
wania si¢ do uzytku, wymog powtarzalnoéci rezultatu stosowania wynalazku i wymog
nalezytego ujawnienia wynalazku (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 30.10.2012 r.,
sygn. akt VI SA/Wa 982/12).

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 787/10,
LEX nr 737925 stwierdzit, iz

Nie jest mozliwe przyznanie praw wylgcznych na rozwigzanie dotyczgce urzg-
dzenia nieujawniajgcego ani w opisie, ani w zastrzezeniu patentowym srodkow
technicznych okreslajgcych rozwigzanie postawionego problemu, podobnie jak
nie stanowi wynalazku w rozumieniu art. 10 ustawy z 1972 r. o wynalazczosci
okreslenie sposobu, ktére jedynie prowadzi w kierunku rozwigzania lecz nie gwa-
rantuje uzyskania oczekiwanego efektu. Za rozwigzanie dostatecznie ujawnione
mozna uznac takie, ktére zostato przedstawione na tyle kompletnie, ze musi da¢
oczekiwany efekt techniczny.

W orzecznictwie wskazuje sie, iZ stosowanie rozwigzania zawiera sie¢ w takim ujaw-
nieniu jego cech technicznych, ktére pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez ko-
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nieczno$ci dochodzenia do zalozonego przez wynalazce rezultatu metodg prob i btedow
oraz podejmowania eksperymentéw wymuszonych brakiem niezbednych danych (por.
m.in. wyrok NSA z 23 lutego 2012 r., (...), CBOSA.

Opis wynalazku powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby
znawca mogl ten wynalazek urzeczywistni¢, jak réwniez dokona¢ rzeczowej analizy po-
réwnawczej z dotychczasowym stanem techniki.

Jak wynika z opisu problemem technicznym stawianym przed wynalazkiem zastrze-
ganym patentem PL(...) jest stworzenie takiej konstrukcji taémy przenosnikowej, ktéra
bedzie posiada¢ mniejszg mase wlasng przy zachowaniu wysokiej trudnopalnosci oraz
odpowiedniej dla przemystu goérniczego wytrzymatosci mechanicznej. Pozadane jest
réwniez, aby tasma charakteryzowata sie duzg elastycznoscia, a jej wykorzystanie wply-
walo na obnizenie konsumpcji energii w procesie transportu surowcéw oraz zapewniato
bezawaryjng prace calego systemu przeno$nikowego. Istotne jest rowniez, aby proces wy-
twarzania ta$my byl nieskomplikowany, szybki i tani.

Kolegium Orzekajace uznalo, ze uprawniony nie poparl wspomnianych zalet spor-
nego wynalazku rzetelnymi, rzeczywistymi danymi. Podal jedynie mas¢ jednego me-
tra kwadratowego rdzenia tasmy przeno$nikowej i fakt, ze przedmiotowe tasmy spel-
niaja wymagania norm europejskich PN-EN ISO 14973 i PN-EN ISO 22721 w zakresie
utrzymania trudnopalnoéci i parametréw rozwarstwien. Nie ma natomiast odniesienia
do odpornoéci na uderzenia, rozerwania czy $cieralnosci. Ponadto uprawniony nie podat
zadnej procedury wytwarzania trudnopalnej trojprzektadkowej tasmy przeno$nikowe;j.

Uprawniony scharakteryzowal tasme jedynie za pomoca grubosci rdzenia tasmy,
masy ta$my oraz jej sktadu. Podanie tylko grubosci tkaniny nie jest wystarczajacym pa-
rametrem do oceny masy calkowitej taSmy transporterowej. Do poréwnania tasm mie-
dzy sobg niezbedne sg jeszcze dodatkowe parametry takie jak: wytrzymato$¢, adhezja
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi tasm, wydluzenie przy obcigzeniu réwnym 10%
wytrzymato$ci nominalnej tasmy, wydtuzenie przy zerwaniu, wymiary i tolerancje, an-
tyelektrostatyka, a w szczegdlnosci trudnopalnosé.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3,4 i 5 opis wynalazku powinien okresla¢ stan techniki przy-
datny do zrozumienia wynalazku, a zwlaszcza jego nowosci i poziomu wynalazczego,
do poszukiwan w stanie techniki zwigzanym z wynalazkiem i do badania wynalazku.
Powinien ujawnia¢ rozwigzanie w taki sposéb, aby zaréwno problem techniczny jak
i jego rozwigzanie byly zrozumiale oraz powinien podawac ewentualne korzystne skutki
wynalazku w odniesieniu do stanu techniki.

Zatem opis wynalazku powinien ujawnia¢ istote rozwigzania technicznego, tzn. musi
podawaé zesp6l srodkéw technicznych, warunkujacych uzyskanie zamierzonego celu
z powtarzalnym skutkiem. Natomiast objasnienie rozwigzania nalezacego do stanu tech-
niki powinno przedstawiaé cechy techniczne tego rozwigzania, ktore przez poréwnanie
z cechami okreslajacymi przedmiot zgloszenia pozwolg na oceng, co stanowi o istocie
wynalazku i wkiadzie do stanu techniki.

Uprawniony nie podal w opisie wynalazku wystarczajacych informacji do oceny, jaki
wplyw na obnizenie masy ta§my ma zastosowana mieszanka gumowa, nie podajac to-
lerancji grubosci, z jaka moze wystapi¢ tkanina. Nie jest mozliwe wykonanie technolo-
gicznie rdzeni tasmy 3- lub 4-przektadkowej bez znajomosci tolerancji grubosci tkaniny.
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Kazdy wykonany nawoj tkaniny moze mie¢ inng mase netto, co wynika z tolerancji.
W opisie nie zostala ujawniona tolerancja wzgledem masy rdzenia. Nie jest podana row-
niez gesto$¢ mieszanki, ani gesto$¢ tkaniny technicznej, stad mogg mie¢ miejsce rézne
rozrzuty masy rdzeni i ich grubosci, ktére wptywaja na parametry trudnopalnosci tasmy
i mozliwo$ci zastosowania roznych $rednic bebnéw na przenosniku.

Nie ma mozliwoéci, aby tkaniny wytwarzane w skali przemystowej dla przemystu
byly wykonywane z niezmienng gruboscia, poniewaz urzadzenia produkujgce te tkaniny
nie sg w stanie wytworzy¢ produktow o jednej, idealnej grubosci. Wszystkie masowe ma-
szyny produkujg wytwory z pewng tolerancja.

W ocenie Kolegium Orzekajacego to, ze nie jest mozliwe otrzymanie na skale prze-
mystowa tasmy o idealnych wymiarach i producenci zawsze okreslaja tolerancje para-
metréw, potwierdzil sam uprawniony, wskazujac w swoich pismach z dnia 30.06.2017 r.
oraz 4.12.2017 r., ze producenci sag w stanie wykona¢ takie tkaniny z duza dokladnoscis,
nawet do setnych czes$ci milimetra. W praktyce kazdej partii tkaniny dostarczanej przez
producenta towarzyszy certyfikat poswiadczajacy faktyczng grubosé takiej tkaniny, z do-
kladnoscig do 0,1 milimetra.

W $wietle powyzszego w ocenie Kolegium Orzekajacego tasma powinna by¢ okre-
$lona z podaniem tolerancji zastrzeganych wartosci parametréw tasmy oraz ujawnie-
nie w opisie badan potwierdzajacych jej trudnopalnos¢ i cechy, ktére ma rozwigzywac
wynalazek.

W odniesieniu do zarzutu braku przemyslowej stosowalnosci uprawniony stwier-
dzil, ze brak jest podstaw do uznania, Ze w opisie patentowym nalezalo wskaza¢ in-
formacje dotyczace odpornosci na uderzenia, rozerwania czy $cieralno$ci. Podnidst,
Ze rozwazania wnoszacego sprzeciw dotyczgce parametréw tkanin réwniez nie znaj-
duja potwierdzenia w spornym wynalazku. Podkreslil, ze w opisie patentowym wprost
podano stosowang w tasmie grubo$¢ tkaniny - jest to 1,6 mm. Brak jest natomiast
podstaw do uznania, Ze w opisie patentowym nalezato wskaza¢ informacje dotyczace
odpornosci na uderzenia, rozerwania czy $cieralno$ci. Powszechnie wiadomo, ze tasmy
przenosnikowe trudnopalne muszg speiniaé okre§lone wymagania, niemniej wyma-
ganie te nie sa przestanka do oceny zdolnosci patentowej wynalazku. Tym bardziej,
ze szczegdlowe informacje o spelnianiu okreslonych norm, o parametrach wytrzyma-
tosciowych badz jako$ciowych w zaden sposéb nie oddajg istoty wynalazku, a zupelnie
przeciwnie prowadzg do skoncentrowania uwagi na skutkach zastosowanej konstrukeji
i sktadu mieszanki. Brak jest rowniez podstaw do uznania, Ze opis patentowy musi
wykazywaé wszystkie parametry charakteryzujace taséme bedaca przedmiotem wyna-
lazku, umozliwiajac znawcy poréwnanie parametréw przedmiotu wynalazku z innymi
znanymi ta§mami.

Odnoszac sie do tych twierdzen, nalezy wskazaé, ze w $wietle orzecznictwa podmiot
ubiegajacy sie o udzielenie ochrony patentowej winien precyzyjnie okresli¢ zakres i spo-
sob dziatania wynalazku, przedlozy¢ wyniki badan i doswiadczen, ktére udowadniajg,
ze wynalazek w rzeczy samej nim jest (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.05.2015r.,
sygn. akt (...)).

Uprawniony stwierdzil, ze wynalazek zostal opisany jasno i wyczerpujaco, za$ znawcy
bez dodatkowego wkladu moga ten wynalazek urzeczywistni¢. Podkreslit, ze w zastrze-
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zeniu niezaleznym wskazana zostala masa metra kwadratowego rdzenia tasmy przeno-
$nikowej wynoszaca 8,2 kg/m?. Poza wskazang masg jednostkowa rdzenia i gruboscia-
mi komponentéw podano takze sktad mieszanki miedzyprzektadkowej. Wskazat takze,
ze nie wymaga si¢, aby opis patentowy umozliwial poréwnywanie miedzy soba tasm
przeno$nikowych réznych producentéw, podajac szczegoélowe parametry, na przyktad
wytrzymalo$ciowe. Oméwienie probleméw dotyczacych norm w zakresie trudnopalno-
$ci, czy antyelektrostatyki i testow w tym zakresie jest bez znaczenia dla zdolnosci paten-
towej wynalazku wedlug spornego patentu.

Odnoszac si¢ do tych twierdzen, nalezy wskaza¢, Ze uzyskiwanie wytworu lub wyko-
rzystanie sposobu, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalno$ci przemysto-
wej oznacza, ze zgodnie z uznanymi zasadami nauki, w sposoéb powtarzalny, zapewnia
sie realizacje zamierzonego celu. Przez sposéb powtarzalny rozumie si¢ mozliwos¢ wie-
lokrotnego uzyskiwania takich samych rezultatow.

Uprawniony w przykladzie wykonania podal, ze tasma przenosnikowa skladata sie
z trzech przekladek tekstylnych w postaci tkaniny poliamidowej PP 400, maksymalna
grubo$¢ jednej przekladki tekstylnej wynosita 1,6 mm. Uzycie slowa maksymalna su-
geruje, ze niektdre przekladki mialy mniejsza grubosé. Co stoi w sprzecznodci z twier-
dzeniami uprawnionego o braku potrzeby podawania tolerancji grubosci tkaniny oraz
potwierdza, ze producenci wykonuja takie tkaniny z pewng doktadnoscia.

Nastepnie uprawniony w przykladzie wykonania podal, iz pojedyncza przekladka
tekstylna zostala pokryta warstwg gumy o grubosci 0,25 mm, a zlozenie trzech przekta-
dek spowodowalo wytworzenie warstwy miedzyprzekladkowej o grubosci 0,5 mm. Tak
skonstruowany rdzen tasmy przenoé$nikowej zostal ostoniety oktadka noéng oraz oktadka
biezng Warstwy miedzyprzektadkowe zostaly wykonane z gumy, skladajacej sie z miesza-
niny 19,82% wag. kauczuku CR GRT, 19,82% wag. kauczuku CR WHYV, 1,98% wag. ka-
uczuku BR, 0,4% wag. bieli cynkowej, 1,98% wag. tlenku magnezu, 5,95% wag. tréjtlenku
antymonu, 7,93% wag. wodorotlenku glinu, 17,84% wag. chloroparafiny 70%, 1,19% wag.
sadzy N-330, 0,2% wag. stearyny, 11,89% wag. kaolinu, 0,16% wag. dwusiarczku tetra-
metylotiuramu, 0,16% wag. N,N’difenyloguanidyny, 0,4% wag. dwusiarczku 2-merkapto-
benzotiazolu, 0,4% wag. siarki olejowanej, 3,96% wag. plastyfikatora fosforoorganicznego,
5,95% wag. boranu cynku. Natomiast catkowita grubo$¢ rdzenia tasmy przeno$nikowej
wyniosta 5,8 mm, liczac grubos¢ od skrajnych przekladek tekstylnych, a masa jednego
metra kwadratowego rdzenia tasmy wyniosla 8,2 kg, co jest warto$cig mniejszg o ok. 14%
od rdzenia standardowej trudnopalnej tréjprzektadkowej tasmy przenoénikowej charak-
teryzujacej si¢ takimi samymi wlasciwosciami uzytkowymi. Uprawniony nie podat przy
tym zadnego konkretnego przykladu poréwnawczego. Zatem jest to tylko jego opinia
niepoparta konkretnymi danymi.

Dalej w przykladzie wykonania uprawniony powoluje sie na rzekomo przeprowa-
dzone testy, ktore potwierdzily zapewnienie utrzymania trudnopalnosci tasm oraz
wysokich parametréw rozwarstwien spelniajagcych wymagania norm europejskich
PN-EN ISO 14973 i PN-EN ISO 22721. Jednakze nie ujawnil wynikéw tych testéw, tym
samym nie popart tej cechy technicznej opisem wynalazku.

Trudnopalnos$¢ tasmy z okladkami i bez okladek bada si¢ w tescie plomieniowym,
ktéry jest czedcig systemu badan dopuszczeniowych tasm trudnopalnych. Przy czym dla
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osiggniecia efektu trudnopalnosci rdzenia i calej tasmy wazny jest sklad mieszanki mie-
dzyprzekladkowej wyrazony gestoscig mieszanki (g/cm?) i jej rzeczywista grubo$¢ mie-
dzy przektadkami.

Podsumowujac, Kolegium Orzekajace stwierdzilo, ze uprawniony nie opisat sposo-
bu wytwarzania trdjprzektadkowej trudnopalnej taémy transporterowej oraz nie podat
jej charakterystycznych parametréw, przez co nie jest mozliwe przemystowe zastosowa-
nie wynalazku, czyli uzyskiwanie powtarzalnego rezultatu. Nie jest mozliwe odtworze-
nie procesu wytwarzania ta§my w celu uzyskania przedmiotowej taémy zaréwno pod
wzgledem przygotowania mieszanki gumowej wskazanej w zastrzezeniu niezaleznym,
jak réwniez pod wzgledem uzyskania odpowiedniej konstrukeji tréjprzektadkowej tasmy
zawierajacej warstwe biezng, warstwe okladkowa, przektadki tekstylne i warstwy mie-
dzyprzektadkowe. Podanie jedynie grubosci tkaniny stosowanej jako przektadki w ta-
$mach transporterowych nie jest wystarczajagcym parametrem do oceny masy catkowitej
tasémy transporterowej. Kazda z tkanin pochodzacych od réznych producentéw charak-
teryzuje si¢ odmiennymi wlasciwosciami. Wobec braku informacji w zakresie parame-
tréow charakteryzujacych taSme wedtug wynalazku oraz braku potwierdzenia jej trudno-
palnoéci, znawca w dziedzinie nie ma mozliwoéci wytworzenia tasmy tréjprzekladkowe;
z powtarzalnym rezultatem.

W zwigzku z tym, ze brak przemyslowej stosowalnosci spornego wynalazku stano-
wi samoistng i wystarczajaca podstawe do uniewaznienia patentu, poniewaz wynalazek
musi jednoczesnie spelnia¢ wszystkie ustawowe warunki do jego uzyskania, tj. zgodnie
z art. 24 pw.p. by¢ nowym rozwigzaniem o charakterze technicznym, niewynikajacym
W sposob oczywisty ze stanu techniki i mogacym nadawac sie do stosowania, Kolegium
Orzekajace odstapilo od badania zasadnosci zarzutu braku poziomu wynalazczego spor-
nego wynalazku, uznajac je za niecelowe i nieekonomiczne.

Na zakonczenie nalezy wskaza¢, Ze w rozpatrywanej sprawie Kolegium Orzeka-
jace nie podzielito pogladu wnoszacego sprzeciw, ze 6 miesieczny termin okreslony
art. 246 p.w.p. dotyczy jedynie podstawy prawnej. Przeczy temu ugruntowane orzecznic-
two sagdowe. Jak bowiem wskazal WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2017 r.
sygn. akt (...), powolujac si¢ na wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn akt (...)

brak jest uzasadnienia dla poglgdu, Ze po uplywie 6 miesigcznego terminu i wypo-
wiedzeniu sig przez uprawnionego co do zasadnosci sprzeciwu o okreslonej tresci,
autor sprzeciwu moze w dowolnym czasie poszerzy¢ sprzeciw o dodatkowe, nowe
postawy uniewaznienia udzielonego prawa. (...) W mysl wymienionego wyroku
NSA wskazanie nowych podstaw faktycznych i prawnych sprzeciwu w toku postepo-
wania spornego jest niedopuszczalne, a tak zgloszone nowe podstawy nie podlegajg
rozpatrzeniu przez organ. Rozszerzenie granic sprzeciwu w postepowaniu spornym
prowadzi bowiem do ominigcia terminu do wniesienia umotywowanego sprzeciwu
i pozbawia uprawnionego mozliwosci ustosunkowania sig do sprzeciwu przed skie-
rowaniem sprawy po postgpowania spornego.

Z ww. powodow Kolegium Orzekajace oddalito wniosek wnoszacego sprzeciw o prze-
prowadzenie dowodu z zeznan w charakterze swiadka M.S., ktéry to dowdd zostat wska-
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zany przez wnoszacego sprzeciw dopiero w pisémie z dnia 8 marca 2018 r., a wigc po uply-
wie 6 miesiecy od ogloszenia w Wiadomosciach Urzedu Patentowego nr 10/2016 z dnia
31.10.2016 r. informacji o udzieleniu patentu.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Sp. 260.2014

Decyzja UPRP z dn. 28 lipca 2015 r. (oddali¢ wniosek)

Podstawa prawna: art. 15 oraz art. 3 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dn. 6 maja 2009 r. dotyczacego dodatko-
wego $wiadectwa ochronnego dla produktéw leczniczych (Dz. U. UE L 152/1
z dn. 16 czerwca 2009 r.) w zw. z art. 75" ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
a takze art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p.

DECYZJA
z dnia 28 lipca 2015 r.

Urzad Patentowy RP dzialajacy w trybie postepowania spornego w skladzie:

Przewodniczacy Kolegium Orzekajacego Joanna Kolodziejczyk
Ekspert-orzecznik Agnieszka Ucinska (spr.)
Ekspert Violetta Wactawek
Protokolant: Karolina Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2015 roku sprawy z wniosku Z z siedziba
w SG przeciwko A z siedzibg w T, ] o uniewaznienie dodatkowego prawa ochronnego dla
produktu o nazwie , BURSZTYNIAN SOLIFENACYNY” chronionego patentem podsta-
wowym PL(...) na wynalazek pt. ,NOWE POCHODNE CHINUKLIDYNY I KOMPO-
ZYCJA MEDYCZNA ZAWIERAJACA TE ZWIAZKT”, na podstawie art. 15 oraz art. 3
lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja
2009 r. dotyczacego dodatkowego swiadectwa ochronnego dla produktéw leczniczych
(Dz. U. UE L152/1 z dnia 16 czerwca 2009 roku) w zwigzku z art. 75’ ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.,
poz. 1410), a takze art. 98 k.p.c. w zwiazku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p.

orzeka

1) oddali¢ wniosek,
2) przyznac A z siedzibg w T, ] z siedzibg w SG kwote w wysokosci x zI (stownie: x zlotych)
tytutem zwrotu kosztow postepowania w sprawie.

Na podstawie art. 257 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej stronom przystugu-
je prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
za posrednictwem Urzedu Patentowego RP - Departamentu Orzecznictwa — w terminie
trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji.
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UZASADNIENIE

Dnia 21 lipca 2014 r. Z zlozyly wniosek o uniewaznienie dodatkowego prawa ochron-
nego na produkt o nazwie bursztynian solifenacyny chroniony patentem podstawowym
PL(...) na wynalazek pt. ,NOWE POCHODNE CHINUKLIDYNY I KOMPOZYCJA
MEDYCZNA ZAWIERAJACA TE ZWIAZKI” na rzecz A z siedzibg w T, J.

Zdaniem wnioskodawcy, sporne dodatkowe prawo ochronne nie spetnia przestan-
ki okreslonej w art. 3 lit. a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 469/2009, z dnia 6 maja 2009 r. dotyczacego dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla
produktéw leczniczych (Dz. U. UE L 152/1 z dnia 16 czerwca 2009 roku) - dalej zwane
»Rozporzadzeniem”.

Whioskodawca, powolujac sie na wyrok Trybunatu Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie (...), podnidsl, ze dla wykladni art. 3 lit. a) Rozporza-
dzenia powinna zosta¢ przyjeta teoria identyfikacji, nie za$ teoria naruszenia. Teoria iden-
tyfikacji polega na przyjeciu, iz przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego moze by¢
jedynie produkt, tzn. substancja aktywna, wystarczajaco ujawniony w zastrzezeniach pa-
tentowych patentu podstawowego. W ww. wyroku Trybunat Sprawiedliwosci stwierdzit, ze:

Artykut 3lit. a) Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009
z dnia 6 maja 2009 r. dotyczgcego dodatkowego swiadectwa ochronnego dla pro-
duktow leczniczych nalezy interpretowac w ten sposob, ze sprzeciwia sig on temu,
by stuzby panstwa cztonkowskiego wiasciwe w dziedzinie wlasnosci przemystowej
wydaly dodatkowe Swiadectwo ochronne w odniesieniu do aktywnych sktadnikéw,
ktére nie zostaly wymienione w zastrzezeniach patentu podstawowego powotanego
na poparcie takiego wniosku”

Zdaniem wnioskodawcy, w zastrzezeniach patentu podstawowego PL(...) nie wymie-
niono bursztynianu solifenacyny (w znaczeniu uzycia jego nazwy), nie zostal on row-
niez zdefiniowany posrednio, w sposéb, ktéry jednoznacznie przesadzalby, ze to wlasnie
on zostal w nich opisany. Wnioskodawca powotal réwniez wyrok Trybunalu Sprawie-
dliwosci z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie (...), wskazujac, iz w wyroku tym Trybunatl
potwierdzit, ze dla wyktadni art. 3 lit. a) Rozporzadzenia zasadnicze znaczenie majg za-
strzezenia patentowe, za$ okoliczno$¢, czy wprowadzanie do obrotu substancji bedacej
produktem w rozumieniu art. 1 Rozporzadzenia stanowiloby naruszenie patentu nie ma
w zadnym razie rozstrzygajacego znaczenia. Reasumujac, wnioskodawca stwierdzil,
ze bedgce przedmiotem wniosku dodatkowe prawo ochronne zostato udzielone na pro-
dukt, ktéry nie zostal wymieniony wyraznie, ani ujawniony w sposoéb ,,konieczny i spe-
cyficzny” w treéci zastrzezen patentu podstawowego PL(...). Jednoczesnie wnioskodawca
podkreslil, Ze wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i inne przyznane na wylacznos¢
formy korzystania z wynalazku dotyczace bursztynianu solifenacyny moglyby stanowi¢
naruszenie patentu PL(...), jednakze, interpretujac przestanki udzielania dodatkowego
prawa ochronnego, nie nalezy stosowa¢ tzw. testu naruszenia.

W pi$mie z dnia 8 grudnia 2014 r. uprawniony nie zgodzit si¢ ze stanowiskiem wnio-
skodawcy i wnidst o oddalenie wniosku w catosci. Zdaniem uprawnionego bursztynian
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solifenacyny jest chroniony zastrzezeniami patentu podstawowego PL(...). Uprawniony
stwierdzil, Ze wyrok Trybunalu Sprawiedliwoéci w sprawie (...) nie ma zastosowania
w obecnym przypadku, poniewaz sprawa ta dotyczyla kwestii, czy patent z zastrzeze-
niami, w ktdrych opisano tylko jeden skladnik aktywny z kombinacji sktadnikéw ak-
tywnych leku, na ktéry udzielono zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, mozna stoso-
wac do uzyskania dodatkowego swiadectwa ochronnego na ten lek, tj. dla kombinacji
skladnikéw aktywnych. Natomiast w spornej sprawie, dotyczacej dodatkowego prawa
ochronnego na produkt bursztynian solifenacyny, dopuszczony do obrotu lek V zawiera
jedng substancje aktywna - bursztynian solifenacyny. Zastrzezenia patentu podstawo-
wego PL(...) okreélajg zwigzek chemiczny, tj. nazwe chemiczng solifenacyny, jak réwniez
jej soleiizomery optyczne (zastrzezenie 4), zatem, zdaniem uprawnionego, przedmiotowe
dodatkowe prawo ochronne spetnia warunki postawione w art. 3 lit. a) Rozporzadzenia.
Uprawniony uznal réwniez za nieprzekonywujacg argumentacje wnioskodawcy w od-
niesieniu do wyroku w sprawie (...), podnoszac, iz istota tamtej sprawy bylo to, ze pa-
tent podstawowy dotyczyt nowego biatka, w zastrzezeniach ujeto przeciwciato wigzace
to bialko, nie podajac jego struktury. Zatem, w tamtej sprawie Trybunal Sprawiedliwo$ci
musial zmierzy¢ sie z problemem, czy definicja funkcjonalna przeciwciata bedzie w tym
przypadku wystarczajaca i zdaniem uprawnionego w wyroku w sprawie (...) Trybunat
Sprawiedliwosci nie zmierzat w swej decyzji do ograniczenia art. 3 lit. a) Rozporzadzenia
469/2009 do produktow, ktére sg dostownie lub strukturalnie wymienione w zastrzeze-
niach, o czym $wiadczy przytoczony fragment ww. wyroku:

(...) aby uznad, ze aktywny sktadnik chroniony jest patentem podstawowym pozosta-
jacym w mocy w rozumieniu tego przepisu, nie jest konieczne, aby aktywny sktadnik
zostal wymieniony w zastrzezeniach tego patentu za pomocq wzoru strukturalnego.

Zdaniem uprawnionego wsrdéd wyrokdéw wydanych przez Trybunal Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej, tacznie z wyrokami cytowanymi przez wnioskodawce, brak jest ta-
kich, ktére pouczaja lub wskazuja, ze art. 3 lit. a) Rozporzadzenia nalezy interpretowac
W najwezszym znaczeniu, a mianowicie wymagajac dostfownego odniesienia si¢ do kon-
kretnego produktu.

W pis$mie z dnia 11 marca 2015 r. wnioskodawca podtrzymatl swoje stanowisko do-
tyczace interpretacji art. 3 lit. a) w $wietle orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci,
a mianowicie, ze o tym, czy dany produkt jest chroniony patentem podstawowym, nie roz-
strzyga test naruszenia patentu, lecz przestanka ,wymienienia” w zastrzezeniu patento-
wym. Zdaniem wnioskodawcy solifenacyna, ani tym bardziej bursztynian solifenacyny,
nie zostaly w sposéb konieczny i specyficzny wymienione w zadnym z zastrzezen patentu
PL(...). Zastrzezenie 4 obejmuje liste 10 zwiazkow, ktorych szczegdtowa struktura izo-
meryczna nie zostala jednak ujawniona. Kazdy z 10 zwigzkéw zawartych w zastrzezeniu
posiada 2 centra chiralne, co oznacza, ze wystepuja 4 rozne izomery optyczne kazdego
z tych zwigzkéw, z ktérych zaden nie jest konkretnie wymieniony w tresci zastrzezenia.

Na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. wnioskodawca podtrzymal wniosek oraz
dotychczasowe stanowisko w sprawie. Stwierdzil, iZ w niniejszej sprawie uprawniony
w odpowiedzi na wniosek odwolat si¢ wylacznie do testu naruszenia. Ponadto podniost,
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ze brak wskazania substancji aktywnej jest okolicznoscig o charakterze negatywnym.
W zwigzku z powyzszym w niniejszej sprawie uprawniony powinien wyjasni¢, jak uza-
sadnia to wskazanie, poza argumentem, ze produkt lub substancja aktywna bylby chro-
niony patentem podstawowym.

Pelnomocnik uprawnionego podnidsl, iz przywolane przez strone przeciwna orzecz-
nictwo Trybunatu jest nieadekwatne do okoliczno$ci rozpatrywanej sprawy. Uprawniony
przedlozyt do akt sprawy swoje stanowisko na pismie jako zalgcznik do protokotu z roz-
prawy.

W pis$mie z dnia 24 kwietnia 2015 r. wnioskodawca w petni podtrzymatl swoje dotych-
czasowe stanowisko, uznajac, ze ,wymog wymienienia” jest wymogiem zawsze znajdu-
jacym zastosowanie i nie moze zosta¢ ograniczony do konkretnych stanéw faktycznych,
stanowigcych przedmiot orzekania Trybunatu. Wnioskodawca, w celu poparcia swojej
tezy, powolal wyrok z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie (...), w ktérym to wyroku Bundespa-
tentgericht wyraznie stwierdzit, ze

wymdg, by dodatkowe swiadectwo ochronne mogto byc¢ udzielone jedynie na sub-
stancje czynne, ktore zostaly nazwane lub wymienione w zastrzezeniach patentu
podstawowego, obowigzuje w taki sam sposéb dla preparatéw zawierajgcych jedng
substancje czynng jak i kombinacje substancji.

Ponadto, wnioskodawca stwierdzit, Ze konkretyzacja wymogu ,,wymienienia” podjeta
przez Trybunat Sprawiedliwosci prowadzi do wniosku, ze wymienienie moze nastapi¢
za pomocg formuly strukturalnej lub definicji funkcjonalnej. Zastosowanie formuly za-
wierajacej ogromne liczby substancji o réznych wlasciwoéciach nie moze by¢ wystarcza-
jace, poniewaz oznaczaloby to, iZ wymog ,wymienienia w zastrzezeniu” traci jakikolwiek
sens. Wymienienie substancji, zdaniem wnioskodawcy, winno by¢ tego rodzaju, by obej-
mowalo tylko te mozliwe warianty, ktdre sg zgodne z istotg zastrzeganego wynalazku.
Dlatego wlasnie wnioskodawca wskazal, Zze zmiana struktury przestrzennej (stereoizo-
merii) powoduje uzyskanie zupelnie innej chemicznie substancji o czesto diametralnie
réznym dzialaniu terapeutycznym. Warunek ,wymienienia w zastrzezeniu” powinien
by¢ rozumiany nie jako uzycie kazdego sformulowania, ktére obejmuje dang substancje
aktywna, ale jako jej wystarczajaco precyzyjne wskazanie.

W pi$mie z dnia 22 maja 2015 r. uprawniony nie zgodzit sie ze stanowiskiem wnio-
skodawcy, ze oba cytowane przez wnioskodawce orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci,
czyli wyrok w sprawie M (...) i EL (...), moga by¢ stosowane bezposrednio w niniejszej
sprawie. Uprawniony podtrzymal swoje stanowisko, ze solifenacyna jest bezpoérednio
wskazana w zastrzezeniach patentowych patentu PL(...). Uprawniony stwierdzil, iz w ni-
niejszej sprawie nie jest konieczne dowodzenie, czy skladnik aktywny jest wskazany
w sposob ,,dorozumiany, ale konieczny i specyficzny”, poniewaz solifenacyna jest wska-
zana w zastrzezeniach bezposrednio, a nie w sposéb dorozumiany.

W pi$mie z dnia 21 maja 2015 r. wnioskodawca uzupelnit swa argumentacj¢, powo-
tujac sie na sposdb ustalenia czy dany stereoizomer zostal wymieniony w brzmieniu
zastrzezenia patentowego poprzez zbadanie, czy stereoizomer przedstawiony tak, jak
czyni to zastrzezenie 4 patentu PL(...) bylby uznany za ujawniony w tresci tego zastrze-
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zenia i uznany za cze$¢ stanu techniki. Wnioskodawca powolatl fragment Poradnika
wynalazcy odnoszacy sie do nowosci stereoizomerdéw i méwiacy o tym, ze w przypad-
ku, gdy uprzedni stan techniki opisuje zwiagzki zawierajace asymetryczny atom wegla,
ale nie zawiera zadnego bezpo$redniego opisu stereoizomeru, warunek nowosci moze by¢
uznany za spelniony, poniewaz brak jest ujawnienia, w sposob jasny i bezpoéredni tego
konkretnego stereoizomeru. Oznacza to, ze stereoizomer okreslony tak, jak w zastrzeze-
niu 4 patentu podstawowego, nie bylby uznany za ujawniony w tresci tego zastrzezenia,
a w konsekwencji nie statby sie cze$cia stanu techniki. Wnioskodawca stwierdzil, ze jesli
w $wietle przedstawionego wyzej stanowiska nalezaloby uzna¢, ze solifenacyna nie jest
ujawniona w zastrzezeniu 4, to nie sposéb jest racjonalnie twierdzié, ze zostata ona w nim
»wymieniona” w sposob stanowiacy przestanke udzielenia DPO. Ponadto, wnioskodawca
przedstawil artykul naukowy Synthesis and Antimuscarinic Properties of Quinuclidin-
3-yl 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate Derivatives as Novel Muscarinic Recep-
tor Antagonists J. Med. Chem., 2005, 48 (21), pp 6597-6606, ktéry zawiera poréwnanie
aktywnosci wszystkich czterech stereoizomeréw l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochi-
nolinokarboksylanu 3-chinuklidynylu. Publikacja zawiera poréwnanie powinowactwa
z receptorem M, dla czterech stereoizomeréw l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinoli-
nokarboksylanu 3-chinuklidynylu. Z przeprowadzonych przez autoréw publikacji ba-
dan wynika, ze izomery (R)-3-chinuklidynowe (w tym solifenacyna) wykazujg znacznie
wieksze powinowactwo do receptora M, niz oba izomery (S)-3-chinuklidynowe. Mozna
wiec stwierdzi¢, ze dwa z czterech izomeréw, gdyby byly obecne w produkcie leczniczym,
charakteryzowalyby si¢ znacznie mniejszym efektem terapeutycznym niz solifenacyna,
a przez to stanowiltyby balast izomeryczny.

Kolegium Orzekajace zwazylo, co nastepuje:

Zgodnie z art. 757 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz.U.z2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) dodatkowe prawo ochronne moze by¢ uniewaz-
nione na wniosek kazdej osoby, jezeli udzielone zostalo wbrew przepisom dotyczacym
warunkow wymaganych do jego uzyskania. Wnioskodawca nie musi wiec wykazywac
istnienia interesu prawnego.

Zgodnie z treécig art. 15 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 roku dotyczacego dodatkowego $wiadectwa ochronnego
dla produktéw leczniczych dodatkowe prawo ochronne uniewaznia sie, jesli zostalo wy-
dane niezgodnie z przepisami art. 3 tego rozporzadzenia definiujagcymi ustawowe warun-
ki uzyskania dodatkowego §wiadectwa ochronnego.

Zgodnie z art. 3 lit. a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dodatkowe $wiadectwo ochronne moze zosta¢ udzie-
lone, gdy produkt, tj. substancja aktywna produktu leczniczego, chroniona jest patentem
podstawowym. Stosownie do tresci art. 5 Rozporzadzenia nr 469/2009 dodatkowe $wia-
dectwo ochronne przyznaje te same prawa, ktére przyznane sg na mocy patentu pod-
stawowego oraz podlega takim samym ograniczeniom i takim samym zobowiazaniom.
Tym samym art. 3 lit. a) ww. Rozporzadzenia uniemozliwia wydanie dodatkowego swia-
dectwa ochronnego dotyczacego aktywnych sktadnikéw, ktére nie znajdujg sie w tresci
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zastrzezenia patentu podstawowego. Przestanka wynikajaca z art. 3 lit. a) Rozporzadze-
nia podlega autonomicznej interpretacji, poniewaz przepisy Rozporzadzenia muszg by¢
z uwagi na istote i funkcje tego aktu interpretowane jednolicie w catej Unii Europejskiej.
Trybunat Sprawiedliwo$ci opowiedzial si¢ za pogladem, ze dla wykladni art. 3 lit. a)
Rozporzadzenia przyjeta winna zosta¢ teoria identyfikacji, nie za$ teoria naruszenia. Jak
stwierdzit Trybunal w wyroku w sprawie (...):

Artykut 3 lit. a) Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009
z dnia 6 maja 2009 r. dotyczgcego dodatkowego Swiadectwa ochronnego dla pro-
duktow leczniczych nalezy interpretowac w ten sposéb, ze sprzeciwia sig on temu,
by stuzby panstwa czlonkowskiego wlasciwe w dziedzinie wlasnosci przemystowej
wydaly dodatkowe Swiadectwo ochronne w odniesieniu do aktywnych sktadnikéw,
ktore nie zostaly wymienione w zastrzezeniach patentu podstawowego powotanego
na poparcie takiego wniosku.

Nalezy jednak wskaza¢, ze wyrok Trybunatu w sprawie (...) dotyczyl kwestii, czy pa-
tent z zastrzezeniami, w ktérych opisano tylko jeden sktadnik aktywny z kombinacji
skfadnikéw aktywnych leku, na ktéry udzielono zezwolenia na dopuszczenie do obro-
tu, mozna stosowa¢ do uzyskania dodatkowego swiadectwa ochronnego na ten lek, tj.
dla kombinacji sktadnikéw aktywnych. Powyzszy wyrok Trybunalu w sprawie (...) zo-
stal powotany rowniez przez Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 14 lutego
2012 r. (...) w sprawie, w ktdrej patent podstawowy dotyczyl kombinacji dwusktadniko-
wej, natomiast produkt leczniczy skiadat sie z trzech sktadnikéw aktywnych. Sg to za-
tem odmienne od rozpatrywanej sprawy przypadki, poniewaz dotyczyly produktu
leczniczego, stanowigcego kombinacje sktadnikéw aktywnych i odnosity sie do analizy
tresci zastrzezen patentowych pod wzgledem ilosci i rodzaju substancji aktywnych obej-
mujacych te zastrzezenia. W Zadnym z powotanych wyrokdéw nie rozpatrywano sposo-
bu przedstawienia przez zastrzezenia patentowe izomerdéw optycznych, jak ma to miej-
sce w spornej sprawie.

W ocenie Kolegium Orzekajacego takze kolejny, powotany przez wnioskodawce, wy-
rok Trybunatu Sprawiedliwo$ci w sprawie (...), ktéry méwi, ze dla wykladni art. 3 lit.
a) Rozporzadzenia zasadnicze znaczenie majg zastrzezenia patentowe, za$ okolicznos¢,
czy wprowadzanie do obrotu substancji bedacej produktem w rozumieniu art. 1 Rozpo-
rzgdzenia stanowiloby naruszenie patentu, nie ma w Zadnym razie rozstrzygajacego zna-
czenia. Wnioskodawca powolal wyrok w sprawie (...), w celu podkreslenia, ze Trybunat
Sprawiedliwo$ci uznal, iz jesli zastrzezenie mialoby okresla¢ substancje czynng w sposob
funkcjonalny, konieczne jest stwierdzenie, ze ,zastrzezenia te odnosza si¢ - w sposdb
dorozumiany, ale konieczny - do rozpatrywanego aktywnego sktadnika i to w sposdéb
specyficzny, czego sprawdzenie nalezy do sadu odsytajacego”.

Wyrok w sprawie (...), w przedmiocie pytan prejudycjalnych, dotyczyt odpowiedzi
na pytanie, czy art. 3 lit. a) Rozporzadzenia nr 469/2009 nalezy interpretowaé w ten spo-
sob, ze aby uznad¢, iz aktywny skladnik ,,chroniony jest patentem podstawowym pozo-
stajacym w mocy” w rozumieniu tego przepisu, jest konieczne, aby aktywny skladnik
zostal wymieniony w zastrzezeniach tego patentu za pomoca formuly strukturalnej, lub
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czy ten aktywny sktadnik moze by¢ réwniez uznany za chroniony, gdy jest objety for-
muly funkcjonalng widniejaca w zastrzezeniach. W wyroku tym Trybunat Sprawiedli-
wosci uznal, ze artykut 3 lit. a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczacego dodatkowego $wiadectwa ochronnego
dla produktéw leczniczych nalezy interpretowad w ten sposob, ze aby uznad, iz aktywny
skladnik ,chroniony jest patentem podstawowym pozostajgcym w mocy” w rozumie-
niu tego przepisu, nie jest konieczne, aby aktywny skladnik zostal wymieniony w za-
strzezeniach tego patentu za pomoca formuly strukturalnej. Gdy ten aktywny skladnik
jest objety formulg funkcjonalng widniejaca w zastrzezeniach patentu wydanego przez
Europejski Urzad Patentowy, art. 3 lit. a) w zasadzie nie stoi na przeszkodzie wydaniu
dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla tego aktywnego skladnika, jednakze pod wa-
runkiem Ze na podstawie takich zastrzezen, interpretowanych w szczegoélnosci w swietle
opisu wynalazku, jak wymagaja tego art. 69 Konwencji o udzielaniu patentéw europej-
skich i protokoét w sprawie jego interpretacji, mozliwe jest stwierdzenie, Ze zastrzezenia
te odnoszg si¢ — w sposéb dorozumiany, ale konieczny — do rozpatrywanego aktywnego
sktadnika, i to w sposéb specyficzny, czego sprawdzenie nalezy do sadu odsylajacego.
Patent podstawowy w sprawie (...) dotyczyl nowego bialka, natomiast zastrzezenia
obejmowaly przeciwcialo wigzace to biatko oraz kompozycje farmaceutyczng zawieraja-
cg takie przeciwcialo. Przeciwcialo to zostalo wskazane w zastrzezeniach w postaci de-
finicji funkcjonalnej — nie podano informacji dotyczacej struktury takiego przeciwciata.
Zatem Trybunatl Sprawiedliwoéci w wyroku w sprawie (...) rozpatrywal kwestie, czy de-
finicja funkcjonalna przeciwciata jest wystarczajgca, by uzna¢ je za chronione w rozu-
mieniu art. 3 lit. a) rozporzadzenia nr 469/2009. Zdaniem Kolegium Orzekajacego jest
to problem odmienny od poruszanego w rozpatrywanej sprawie spornej dotyczacej
bursztynianu solifenacyny. Solifenacyna jest zwigzkiem o nazwie chemicznej (S)-1-fe-
nylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylan (R)-3-chinuklidynylu i jest jednym
z czterech izomeréw optycznych I-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylanu
3-chinuklidynylu. Zwigzek ten zostal wymieniony w zastrzezeniu 4, ktdre obejmuje dzie-
sie¢ zwigzkéw wymienionych z nazwy, jak rowniez ich wszystkie izomery optyczne i sole.
Zjawisko izomerii polega na wystepowaniu réznych zwiazkéw chemicznych majacych
takie same wzory sumaryczne, a réznigcych si¢ sposobem lub kolejnoscig powiazania
atomow, albo rozmieszczeniem atomdw w przestrzeni. Stereoizomerami nazywane sg ta-
kie izomery, ktore maja identyczng konstytucje (sposob i kolejno$¢ powigzania atomdw),
a roznig sie tylko przestrzennym rozmieszczeniem atoméw. Zjawisko stereoizomerii
obejmuje wigc izomeri¢ geometryczng zwigzkow z wigzaniem podwdjnym, izomerie geo-
metryczna podstawionych zwigzkéw pierscieniowych oraz izomeri¢ optyczng. W przy-
padku izomeréw optycznych w nazwie zwigzku informacje o jego budowie przestrzennej
okresla sie tzw. przedrostkiem stereochemicznym (R) lub (S) - wskazujg one konfigura-
cje asymetrycznego atomu wegla, czyli sposdb przestrzennego ulozenia podstawnikow
przy weglu asymetrycznym. Rozpatrywany sporny przypadek dotyczy sytuacji, gdy ak-
tywny skiadnik, bedacy przedmiotem dodatkowego §wiadectwa ochronnego jest zwigz-
kiem o nazwie chemicznej (S)-1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylan
(R)-3-chinuklidynylu (solifenacyna), natomiast w zastrzezeniach zostat on wymieniony
jako 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylan 3-chinuklidynylu, czyli bez
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podania przestrzennego ulozenia podstawnikdéw przy dwoch weglach asymetrycznych
wystepujacych w tej czasteczce. Jednakze, poza zwigzkami wymienionymi z nazwy, za-
strzezenie 4 wskazuje rowniez ich sole i optycznie czynne substancje, co §wiadczy o tym,
ze dotyczy wszystkich czterech izomerdéw optycznych l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochi-
nolino-2-karboksylanu 3-chinuklidynylu, czyli zawierajacych konfiguracje: (1S, 3'R), (1R,
3’S), (IR, 3'R), (1S, 3’S) oraz soli, w tym bursztynianu. W wyroku w sprawie (...) Trybu-
natl Sprawiedliwo$ci orzekl, ze artykut 3 lit. a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczacego dodatkowego $wiadectwa
ochronnego dla produktéw leczniczych nalezy interpretowaé w ten sposob, ze aby uznac,
iz aktywny skladnik ,chroniony jest patentem podstawowym pozostajacym w mocy”
W rozumieniu tego przepisu,

nie jest konieczne, aby aktywny skladnik zostal wymieniony w zastrzeZeniach tego
patentu za pomocqg formuly strukturalnej. Gdy ten aktywny sktadnik jest objety for-
mulg funkcjonalng widniejgcg w zastrzezeniach (...) art. 3 lit. a) w zasadzie nie stoi
na przeszkodzie wydaniu dodatkowego swiadectwa ochronnego dla tego aktywnego
sktadnika, jednakze pod warunkiem Ze na podstawie takich zastrzeze#, interpreto-
wanych w szczegblnosci w swietle opisu wynalazku, (...) mozliwe jest stwierdzenie,
Ze zastrzezenia te odnoszg sie — w sposéb dorozumiany, ale konieczny — do rozpatry-
wanego aktywnego sktadnika, i to w sposéb specyficzny, czego sprawdzenie nalezy
do sgdu odsytajgcego.

Zgodnie z powyzszym orzeczeniem, zastrzezenia nalezy interpretowa¢ w $wietle
opisu wynalazku, ponadto konieczne jest stwierdzenie, Ze zastrzezenia patentowe odno-
sz sie w sposéb dorozumiany, konieczny i specyficzny do rozpatrywanego aktywnego
sktadnika. W Poradniku wynalazcy wyd. II, Warszawa 2009 - dalej zwanym Poradni-
kiem wynalazcy - str. 154 wskazano, ze nie jest mozliwe uzyskanie DPO (dodatkowe-
go prawa ochronnego) na produkt, ktérego substancja aktywna nie byla konkretnie
wymieniona w opisie patentowym. Dodatkowe prawo ochronne jest wigc udzielane
na zwigzek nazwany wedlug INN (Miedzynarodowej Nazwy Niezastrzezonej) i jego
akceptowalne sole, pod warunkiem, ze sole te naleza do istoty patentu podstawowego
i majg te same wlasciwosci terapeutyczne, jak produkt, ktory zostat dopuszczony do ob-
rotu. Aktywne sole i estry mogg by¢ uznane za przedmiot patentu podstawowego, na-
wet gdy nie s3 w nim wymienione, jezeli s3 solami lub estrami dobrze znanymi i zwykle
stosowanymi w technologii zywnosci i lekéw oraz posiadajg t¢ sama wlasciwos¢ tera-
peutyczng jak zwiazki objete patentem podstawowym. W rozpatrywanym przypadku
opis patentu podstawowego PL(...) zawiera w przykladach wykonania wszystkie czte-
ry izomery optyczne l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolino-2-karboksylanu 3-chi-
nuklidynylu (przykiady 8-11). Przyklad 8 dotyczy monochlorowodorku solifenacyny.
W opisie patentu podstawowego PL(...) str. 9 w. 11-13 oraz 20 zamieszczono informacje,
ze zwigzek wedlug wynalazku zawiera wegiel asymetryczny i dlatego tez istnieja jego
izomery optyczne, a wynalazek obejmuje takze diastereoizomery i enancjomery otrzy-
mane w wyniku rozdzielenia powyzszych izomeréw, jak réwniez ich mieszaniny. Po-
nadto, w opisie tym wskazano, ze zwiagzki wedlug obecnego wynalazku mogg tworzy¢
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sole m. in. z kwasem bursztynowym (str. 9 w. 20 opisu PL(...)). Kolegium Orzekajace
uznalo zatem, Ze zastrzezenie 4 patentu podstawowego PL(...) wymienia bursztynian
solifenacyny, poniewaz zawiera w swej tresci l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinoli-
nokarboksylan 3-chinuklidynylu, jak réwniez jego sol i optycznie czynne substancje.
Opierajac sie na tresci wyroku Trybunatu Sprawiedliwoséci w sprawie (...), méwigcym
o tym, ze zastrzezenia powinny by¢ interpretowane w szczegdlnosci w $wietle opisu
wynalazku, Kolegium Orzekajace przyjelo za wystarczajaco precyzyjne wskazanie
w zastrzezeniu 4 bursztynianu solifenacyny jako l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochi-
nolinokarboksylan 3-chinuklidynylu jego sol i optycznie czynne substancje, poniewaz
w treéci opisu podstawowego w przykladach wykonania otrzymano wszystkie cztery
izomery optyczne zwiazku o nazwie 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarbok-
sylan 3-chinuklidynylu, w tym solifenacyne - (S)-1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydroizochino-
lino-2-karboksylan (R)-3-chinuklidynylu (przykiad 8), natomiast mozliwo$¢ istnienia
jej soli z kwasem bursztynowym podano w opisie na str. 9 w. 20. W ocenie Kolegium
Orzekajacego, zaden ze wskazanym przez wnioskodawce wyrokéw Trybunalu Spra-
wiedliwoéci oraz Bundespatentgericht nie odnosi si¢ bezposrednio do sposobu wy-
mienienia izomeréw optycznych w zastrzezeniach patentu podstawowego, dlatego tez
ocena precyzyjnosci wskazania bursztynianu solifenacyny w zastrzezeniach patentu
podstawowego przypadla Kolegium Orzekajacemu, ktére uznalto warunek ujawnie-
nia w zastrzezeniach substancji aktywnej, bedacej przedmiotem dodatkowego prawa
ochronnego, za spelniony.

Powotany przez wnioskodawce fragment Poradnika wynalazcy, str. 128, punkt 3, doty-
czacy spelnienia warunku nowosci w $wietle stanu techniki zawierajacego stereoizomery,
opisuje jedynie sposéb ujawnienia izomeréw optycznych w uprzednim stanie techniki,
niezbedny do postawienia zarzutu braku nowosci podczas rozpatrywania zgloszenia wy-
nalazku. Ten sam Poradnik wynalazcy, opisujac warunki uzyskania dodatkowego prawa
ochronnego, wskazuje, Ze nie jest mozliwe uzyskanie DPO na produkt, ktérego substan-
cja aktywna nie byta konkretnie wymieniona w opisie patentowym - str. 154, ostatni
akapit. W tresci wyroku Trybunatu Sprawiedliwo$ci w sprawie (...) réwniez zaznaczono,
ze zastrzezenia powinny by¢ interpretowane w szczegdlnosci w $wietle opisu wynalazku,
dlatego Kolegium Orzekajace uznalo, ze bursztynian solifenacyny zostal wystarczajaco
wymieniony w zastrzezeniach patentu podstawowego.

Wnioskodawca powotal réwniez publikacje Synthesis and Antimuscarinic Properties
of Quinuclidin-3-yl 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate Derivatives as Novel
Muscarinic Receptor Antagonists J. Med. Chem., 2005, 48 (21), pp 6597-6606, w ktorej
ujawniono, ze izomery (R)-3-chinuklidynowe (w tym solifenacyna) wykazuja znacznie
wieksze powinowactwo do receptora M, niz oba izomery (S)-3-chinuklidynowe, co po-
twierdza rézne wlasciwos$ci réznych stereoizomeréw. Zdaniem wnioskodawcy wymienie-
nie substancji winno by¢ tego rodzaju, by obejmowalo tylko te mozliwe warianty, ktore
sa zgodne z istota zastrzeganego wynalazku, natomiast zmiana struktury przestrzennej
(stereoizomerii) powoduje uzyskanie zupelnie innej chemicznie substancji o czesto dia-
metralnie réznym dziataniu terapeutycznym. Warunek ,wymienienia w zastrzezeniu”
powinien by¢ rozumiany nie jako uzycie kazdego sformutowania, ktére obejmuje dana
substancje aktywna, ale jako jej wystarczajaco precyzyjne wskazanie.
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W ocenie Kolegium Orzekajacego, w dacie zgloszenia patentu podstawowego PL(...),
wszystkie cztery izomery optyczne l-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinokarbok-
sylan 3-chinuklidynylu stanowily istote wynalazku. W opisie patentu podstawowego
na str. 11, w.13 znajduje si¢ informacja: ,Zwiazek wedlug obecnego wynalazku wyka-
zuje powinowactwo do muskarynowego receptora M?, bedac antagonistg receptora M?
i jest uzytecznym $rodkiem w zapobieganiu lub leczeniu réznych choréb zwiazanych
z receptorem M?*”. Ponadto na podstawie testu wigzania z receptorem muskarynowym,
stwierdzono, ze zwigzek (I) wedlug obecnego wynalazku dziala selektywnie i ma wyso-
kie powinowactwo do receptora M,. W zastrzezeniu 4 wymieniono I-fenylo-1,2,3,4-tetra-
hydro-2-izochinolinokarboksylan 3-chinuklidynylu, jak réwniez jego optycznie czynne
substancje i sole, natomiast w przyktadach wykonania otrzymano wszystkie cztery izo-
mery optyczne 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-2- izochinolinokarboksylanu 3-chinuklidy-
nylu, w tym réwniez solifenacyne, wobec tego Kolegium Orzekajace uznalo, Ze zostata
ona wystarczajaco precyzyjnie wskazana w zastrzezeniach. Dodatkowe prawo ochronne
zapewnia ochrone prawng konkretnych produktéw wytworzonych wedtug opatento-
wanego wynalazku po wygasnieciu ochrony patentowej. Zgodnie z tg definicjg i art. 3
lit. a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009, méwigcym o tym,
ze produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostajagcym w mocy, jak réwniez
wobec niewskazania w powolanym orzecznictwie konkretnych sposobéw na przedsta-
wienie w zastrzezeniach poszczegoélnych izomeréw optycznych, Kolegium Orzekajace
uznalo, ze w przedmiotowej sprawie zarzut niespelnienia warunku udzielenia dodatko-
wego prawa ochronnego jest bezzasadny.

O kosztach postepowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., ktéry ma odpowied-
nie zastosowanie w postepowaniu spornym na podstawie art. 256 ust. 2 p.w.p.

W rozpatrywanej sprawie uprawniony, bedacy strong wygrywajaca, reprezentowany
byl przez profesjonalnych peltnomocnikéw - rzecznikdw patentowych.

Wobec powyzszego Kolegium Orzekajgce uznalo za zasadne przyznanie uprawnio-
nemu kwote w wysokosci x zt tytulem zwrotu kosztéw postepowania w sprawie. Kwota
ta stanowi rownowarto$¢ stawki minimalnej okreslonej w § 8 pkt 1 rozporzadzenia Mi-
nistra Sprawiedliwoéci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie optat za czynnosci rzecznikow
patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076).

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.
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