Poradni
wynalazcy

Metodyka badania
zdolnosci patentowej

wynalazkow

i wzorow uzytkowych

Urzad Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej




oradnik wynalazcy

Metodyka badania zdolnosci patentowe;
wynalazkéw i wzoréw uzytkowych

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa 2006



Opracowat zespo6t w sktadzie:
Przewodniczacy - Andrzej Pyrza, Zastepca Prezesa Urzedu Patentowego RP

Cztonkowie — eksperci Departamentu Badan Patentowych
Urzedu Patentowego RP:
Alicja Tadeusiak
Jerzy Adelt
Ewa Jakubaszek
Eugenia Piskorska

Opracowanie graficzne i projekt oktadki: Marek Sikorski, Anna Zajgc

© Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006

Druk i oprawa: Departament Wydawnictw UP RP
Zam. 364/2006, Naktad: 1000 egz.
Cena: 10,00 zt.

ISBN 83-60361-09-6



Spis tresci

WSTEP . . . . e e e 7
I. PROCEDURABADANIAZGEOSZEN . . . . . . . .o it 8
1. Ogoélny przebieg procedury . . . . . . . . . ... 8
11, Celbadania . . . . . . 8
1.2. Czynno$ci poprzedzajace poszukiwanie w stanie techniki. . . . . ... ... ... .. 8
1.2.1. Sprawdzanie wymogow formalnych . . . . . . ... o 8
1.2.2. Sprawdzanie zastrzezen patentowych . . . . . .. ... o 9
1.2.3. AnalizatreScizgtoszenia . . . . . . . .. 10

1.2.4. Wstepna ocena zdolno$ci patentowej wynalazku
przed ustaleniem stanutechniki . . . . . ... oo 10
1.2.5. Ocena jednolitosci zgtoszenia wynalazku . . . . . .. ... .. ... ... ... 10
1.2.6. Sprawdzenie uprzedniego pierwszefnstwa . . . . . .. .. 1
1.2.7. Klasyfikacja zgtoszenia. . . . . . . . . . .. 12
1.2.71. Klasyfikacjawstepna . . . . . ... . L 12
1.2.7.2.Klasyfikacja ostateczna. . . . . .. ... ... L 13
1.3. Poszukiwania w stanie techniki . . . . . . .. ... o oo 13
1310 Stantechniki . . . . .o 13
1.3.2.Zakres poSzUKIWan . . . . . . . 14
1.3.3.Przedmiot poszukiwan . . . . . . ... 15
1.3.4. Strategia i techniki poszukiwan. . . . . . .. ... o 16
1.3.5. Sprawozdanie o stanie techniki. . . . . . . ... o 17
1.4. Ocena zdolno$ci patentowej wynalazku po ustaleniu stanu techniki. . . . . . .. .. 18
1.4.1. Wynalazki zwigzane z materiatem biologicznym . . . . . . ... .. ... ... .. 19
2. Korespondencja ze zgtaszajacym . . . . . . . . . . .o 20
2.1, Wydzielanie zgtoszen . . . . . . . . .. 20
2.2. Zawiadomienia. . . . .. 20
2.2.1. Uprzednie pierwszenstwo . . . . . . . . o 20
2.2.2.Zdolnos patentowa . . . ... 21
2.3. Wezwania i postanowienia. . . . . . . . ... 22
231 Wezwania. . . . . 22
2.3.2.Postanowienia . . . ... 23
24, DECYZie . . . . 24
3. Rozmowy bezposrednie i telefoniczne. . . . . . ... ... ... . ... ... .. 25

4. Dopuszczalno$¢ poprawek w dokumentacji . . . . . . ... ... .. L. 25



[3,]

4,

5.
6.

7.

. Procedura ponownego rozpatrywaniaspraw. . . . . . . . ... ..

OCENA ZDOLNOSCIPATENTOWEJ . . . . o v v oo e e e et e e e e e

Rozwigzania nie uwazane zawynalazki . . . . ... ... .............
310 0dkrycia. ...
3.2. Teorie naukowe i metody matematyczne. . . . .. .. . ... L
3.3. Wytwory o charakterze estetycznym . . . . . .. ..o
3.4. Plany, zasady i metody dotyczace dziatalno$ci umystowej

lub gospodarczejorazgry. . . . . ...
3.5. Wytwory, ktorych niemozliwo$¢ wykorzystania moze by¢ wykazana w $wietle

powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki . . . . . . ... ... .. ... ..
3.6. Programy domaszyncyfrowych. . . . . ... ... o
3.7 Przedstawienieinformacji . . . . . . ...

Wytaczenia spod opatentowania. . . . . .. ... ... ... ... .. ..,
4.1. Sprzeczno$¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami . . . . . .. .. ..
4.2. Odmiany ro$lin lub rasy zwierzat . . . . . . ... .. ... oo
421 Nowaodmianarodlin . . . . . . .. . . .
4.2.2.Sposéb mikrobiologiczny. . . . ...
4.3. Sposoby leczenia . . . . ..
4.3.1.Metody chirurgiczne . . . . . . ...
4.3.2.Metody terapeutyczne . . . . . .. Lo
4.3.3.Metody diagnostyczne . . . . . . . .

Wynalazki biotechnologiczne . . . . .. .. ... ... ... ... .. ...,
Dostateczno$¢ ujawnienia . . . . . . . .. ... Lo

NowoSE. . . . . . e
710 Stantechniki. . . . .o
7.1.1. Zakres udostepnienia do wiadomosci powszechnej . . . . ... ...
7.1.2. Konflikt ze zgtoszeniami wynalazkéw dokonanymi z wcze$niejszg datg
w Urzedzie Patentowym RP . . . . . . ... oo
71.3. Zgtoszeniaréwnolegte . . . . . ...
7.2, 0CBNANOWOSCH . . o . v v o
7.2.1. Cechy domysine, ekwiwalenty, parametry . . . . . .. ... ... ... L.
7.2.2. Ujawnienie w stanie techniki upowazniajgce do postawienia zarzutu. . . . . . . . .
7.2.3. Ogolne ujawnienie i szczegotowe rozwigzania . . . . . . . ... ...
7.3. Szczegolne przypadki nowosci w dziedzinie chemii. . . . . . .. ...
7.3.1. Pierwsze zastosowanie medyczne . . . . . .. ..o
7.3.2. Drugie zastosowanie medyczne . . . . . . .. ..o



8.

9.

1.

2.

7.3.3. Drugie zastosowanie niemedyczne. . . . . . . ...
73.4.Zestaw CzeS8CT . . . . .
7.3.5. Wynalazki selektywne . . . . . . .. ..

Poziomwynalazczy. . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e
8.1, OczywistodC. . . . . . . e
8.2. Sposob podejscia, problem-rozwigzanie, do oceny poziomu wynalazczego. . . . . .
8.3. Nieoczywisto$¢ wynalazku okreslonego w zastrzezeniu zaleznym

i wynalazkéw réznych kategorii . . . . . ...

Stosowalno$é przemystowa . . . . . . . . ... e
OPIS ZGEOSZENIOWY WYNALAZKU . . . . . . . . o ottt e e
Uwagiogolne. . . . . . . . . e

Opiswynalazku. . . . . . . . . . e e e
21, Tytutwynalazku . . . . . 0
2.2. Dziedzinatechniki. . . . . . . .. .
23. Stantechniki. . . . . ..
2.4. Okre$lenieistoty rozwigzania . . . . . . . . . . . ... ..
2.5. Objasnieniarysunkdw . . . . . . . .
2.6. Wystarczajgce ujawnienie . . . . . . .. e
2.7. Przemysfowe stosowanie . . . . . ...
2.8. Ukfad opisu wynalazku, terminologia, jednostki, nazwy . . . . . . . ... ... ...
2.9. Poparcie zastrzezen patentowych w opisie wynalazku . . . ... . ... ... ...
2.9.1. Poparcie zastrzezeh patentowych w opisie wynalazku w przypadku
definicji funkcjonalnych. . . . . . . ..o
2.9.2. Poparcie zastrzezenh patentowych w opisie wynalazku w kategorii
nowych zwigzkdw chemicznych . . . . . . . . . ...
2.9.3. Poparcie zastrzezenh patentowych w opisie wynalazku w kategorii zastosowania
medycznego i kompozyciji farmaceutycznej. . . . ... oo
2.9.4. Przyktady braku poparcia zastrzezen patentowych w opisie wynalazku . . . . . . .

Zastrzezeniapatentowe . . . . . . . ...
31 Uwagioglline . . . . o
3.2. Formaizawarto$¢ zastrzezen patentowych . . . . .. ... ... ... ... ...
3.2.1. Dwuczesciowa forma zastrzezenia patentowego. . . . . . ... ..o L
3.2.2. Jednoczesciowa forma zastrzezenia patentowego . . . . . ...
3.2.3. Zastrzezenie patentowe niezalezne w zgtoszeniu dodatkowym. . . . . . ... ...
3.3. Kategorie, cechy techniczne. . . . . . . . . . . ..o
3.3.1. Produkt przez sposéb . . . . ... e
3.4, Zastrzezenianiezalezne . . . . . . .
341, Liczbazastrzezen. . . . . . . . .
3.4.2. Zastrzezenia niezalezne zawierajace odno$nik do innych zastrzezen . . . . . . ..



3.5. Zastrzezeniazalezne . . . . . . . 73

3.5.1. Liczbazastrzezen. . . . . . ... 73
3.5.2.Ukfad zastrzezef zaleznych . . . . . .. ... 73

3.6. Jednoznacznos¢ zastrzezen - okreslenie zakresu ochrony . . . . . . .. ... L. 74
3.6.1. Przypadki niezgodnosci zastrzeganego zakresu ochrony z opisem wynalazku. . . . 75

3.6.2. Definicje funkcjonalne, okreslenie wynalazku przezefekt . . . ... ... .. ... 76
3.6.3.Parametry techniczne. . . . . . .. ... o 7

3.6.4. Okreslenie wytworu przeznaczeniem. . . . . . . . .. 7

4, RysunKi. . . . . o e e 78
IV. JEDNOLITOSCWYNALAZKU . . . . .ottt et et i e 78
1. Uwagiogllne. . . . . . . . o e e 78
2. Przyktady jednolitosciwynalazku . . . .. .. ... ... ... ... .. ... .. 79
V. WZORY UZYTKOWE . . . o ot et et e et e e e e e e e e e 81
1o WsStgp. . . o e e 81
2. UzyteCcznoSE . . . . . . . o e e 81
3. Postacie wzoruuzytkowego . . . . . . .. ... 81
4. Jednolitos€ zgtoszenia. . . . . . . . . ... 82
VI. DODATKOWE PRAWO OCHRONNE (DPO) . . . .. . ... .. . . .. 83
1. Definicjie . . . . . o 83
2. ZaKres OChrony. . . . . o v v v i i e e e e 84
3. Warunki uzyskania dodatkowego prawa ochronnego . . . . .. ... ....... 85
3.1, Produkt chroniony patentem podstawowym. . . . . . . ... oL 86
3.1.1. Forma farmaceutyczna, nowe zastosowanie . . . . . . .. ... L 87

3.2.  Pozwolenie na wprowadzenie produktunarynek. . . . ... ... ... L 87

3.3. Sprawdzenie przestanek okreslonych w art. 3 pkt ) i d)* rozporzadzenia. . . . . . 88

4. Przedmiotochrony . . . . . . . . . . ... 88
5. Badanie formalnewniosku . . . . . .. ... ... L 88
6. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnegolub odrzucenie wniosku . . . . . . .. 90

6.1 CzasokrestrwaniaDPO . . . . . . . . . . . . . .. 9N



WSTEP

Metodyka badania zdolnosci patentowej wynalazkow i wzorow uzytkowych
kierowana jest do ekspertow Urzedu Patentowego, dla ktorych jest wytyczng
i narzedziem wspierajgcym jednolitos¢ dziatania.

Metodyka kieruje si¢ zasadg, ze za tres¢ zgtoszenia wynalazku i wzoru uzyt-
kowego odpowiada zgtaszajgcy. Ekspert nie powinien wigc, zbytnio ingerowac
w zawartos¢ zgtoszenia, oceniajqgc jedynie to co zostato zgtoszone.

Egzekwujgc wymagania formalno-prawne ekspert nie powinien wymagac
czynnosci, ktore mogq prowadzi¢ do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebe
utrudnien dla zgtaszajgcego.

Uwazny czytelnik, zwtaszcza wynalazca i jego profesjonalny petnomocnik-
-rzecznik patentowy, odnajdzie w metodyce rowniez informacje przydatne przy
opracowywaniu dokumentacji zgtoszeniowej wynalazkow i wzorow uzytkowych
a takze przyblizajgce zawitosci procedury zgtoszeniowej. Obok ogolnych zasad
sporzqdzania dokumentacji zgtoszeniowej, klasyfikacji zgtoszen, poszukiwar
w stanie techniki i oceny zdolnosci patentowej, metodyka zawiera szereg in-
formacji o specyficznym podejsciu do zgtoszer z dziedziny chemii, medycyny
i biotechnologii, a takze do zgtoszen o udzielenie dodatkowego prawa ochron-
nego dla produktow leczniczych oraz produktow ochrony roslin. Wyciggniecie
praktycznych wnioskéw z informacji zawartych w metodyce sprzyjac powinno
przyspieszeniu procedury udzielania patentow i praw ochronnych, co lezy w in-
teresie catego spofeczenistwa.

Zespot redakcyjny
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art. 31
ust. 1V

I. PROCEDURA BADANIA ZGtOSZEN

1. Ogolny przebieg procedury
1.1. Cel badania

Urzad Patentowy udziela patentéw na wynalazki, ktére posiadajg zdolnosé
patentowg. Zasadniczym celem prowadzonego przez Urzad badania jest wiec
z natury rzeczy stwierdzenie, czy zgtoszony wynalazek spetnia ustawowe
warunki udzielenia patentu. Ustalenie podmiotowych i przedmiotowych
przestanek udzielenia patentu nie bytoby mozliwe bez jednoczesnego okre-
Slenia przez zgtaszajacego istoty wynalazku i zakresu oczekiwanej ochrony.
Dlatego tez dokumentacja zgtoszeniowa wynalazku powinna spetniac¢ scisle
okreslone wymagania formalne, a rbwnie waznym elementem prowadzonego
przez Urzad Patentowy badania jest sprawdzenie kompletno$ci dokumenta-
cji, okreslenie brakéw i usterek, ktore powinny by¢ poprawione i usunigte
w trakcie postepowania zgtoszeniowego.

1.2. Czynno$ci poprzedzajace poszukiwanie w stanie techniki
1.2.1. Sprawdzanie wymogéw formalnych

Zaktadanie akt zgtoszenia wynalazku, sprawdzenie kompletnosci do-
kumentacji, badanie spetnienia wymagan formalno-prawnych i wstepne
zaklasyfikowanie wynalazku poprzedza ogloszenie o zgtoszeniu wynalazku.
Jednakze kontrola jakosci wykonywanych przez Urzad Patentowy czynnosci
a takze sprawdzenie spetnienia przez zgtaszajacego wymagan formalno-
-prawnych przy wykonywaniu czynnosci po ogtoszeniu o zgloszeniu nalezy
do eksperta, ktory orzeka w sprawie udzielenia patentu.

Przed przystapieniem do badania merytorycznego zgloszenia, ekspert
powinien wiec sprawdzi¢ czy dokumentacja zgloszeniowa jest kompletna
oraz czy nie wystepuja w niej usterki, ktére powinny by¢ usuniete w toku
dalszego postepowania.

Zgloszenie wynalazku powinno zawierac:

- podanie zawierajgce, co najmniej oznaczenie zgtaszajacego, okre-
Slenie podmiotu zgltoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub
patentu dodatkowego,

V' Podane bez blizszego omoOwienia art. oznaczaja przepisy ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z p6zn. zm.)
a podane bez blizszego omowienia paragrafy i punkty oznaczaja przepisy rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgloszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 102,
poz. 11191z 2005 r. nr 109, poz. 910) i zatgcznika do tego rozporzadzenia.



- opis wynalazku ujawniajgcy jego istote,

- zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe,

- skrot opisu wynalazku,

- rysunki, jezeli s3 one niezbedne do zrozumienia wynalazku.

Jezeli zgtaszajacy nie jest tworcg wynalazku, w podaniu powinien poda¢
tworce zgtoszonego rozwigzania i podstawe prawa do uzyskania patentu.

Jezeli zgtaszajacy dziala za posrednictwem petnomocnika, to petnomoc-
nictwo powinno by¢ udzielone na pismie i dotgczone do akt zgtoszenia przy
dokonywaniu pierwszej czynnosci prawnej.

Jezeli zgtaszajacy chce skorzystad z uprzedniego pierwszenstwa, powinien
w podaniu ztozy¢ o§wiadczenie oraz dotaczy¢ dowdd potwierdzajacy zgtosze-
nie wynalazku we wskazanym panstwie badz wystawienie go na okre$lonej
wystawie.

Do zgtoszenia powinno by¢ dotaczone poswiadczenie instytucji depozyto-
wej, gdy zgtaszajacy powotuje sie w zgtoszeniu na zdeponowanie materiatu
biologicznego w kolekeji uznanej w umowie miedzynarodowej lub kolekgji
krajowej.

Przyktadami usterek mogg by¢: brak aktualnego petnomocnictwa, podpi-
sania dokumentacji przez zgtaszajacego lub jego petnomocnika, brak stron
dokumentaciji, nie nadajace si¢ do reprodukcji rysunki wynalazku.

Na tym etapie postepowania ekspert zasadniczo nie zada usuniecia stwierdzo-
nych brakow i usterek formalnych dokumentacji zgtoszeniowej o ile nie stanowig
one przeszkody do analizy tresci zgtoszenia, przeprowadzenia poszukiwan w sta-
nie techniki i prowadzenia badania zdolnosci patentowej wynalazku.

1.2.2. Sprawdzanie zastrzezen patentowych

Po sprawdzeniu czynnosci formalnych ekspert powinien ustali¢ czy za-
strzezenie(a) patentowe okresla jakiekolwiek cechy techniczne rozwigza-
nia. Stwierdzenie braku takiego okreslenia jest rtownoznaczne ze stwierdze-
niem braku zastrzezen patentowych. O tym, ze zastrzezenie(a) patentowe
nie spetnia swojej funkcji nalezy powiadomi¢ zawiadomieniem skierowanym
do zgtaszajacego, a nastepnie w przypadku podtrzymywania zarzutu, wobec
wcze$niejszego ogloszenia o zgloszeniu i tresci art. 37 ust. 2, zakonczy¢
postepowanie decyzjg odmawiajaca udzielenia patentu z powodu nieokre-
§lenia zakresu zgdanej ochrony dla catosci zgtoszenia lub czesci wynalazkow
ujetych w zgtoszeniu.

Niewystarczajaco jasne okreslenie zakresu zadanej ochrony przez zgtasza-
jacego nie zawsze stanowi przeszkode do przeprowadzenia przez eksperta
poszukiwania w stanie techniki (por. pkt I11.3.6. met.).

19

art. 32

art. 237
ust. 2

art. 35
ust. 1

art. 93¢
ust. 3

art. 31
ust. 3
§32
ust. 1
pkt 1
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art. 33

art. 46

art. 24
art. 27
art. 28
art. 29
art. 33
ust. 1
§ 32

art. 34
§15

1.2.3. Analiza tresci zgtoszenia

Po wstepnym sprawdzeniu wymogéw formalnych (pkt 1.1.2.1.-2. met.)
ekspert powinien zapoznac sie z tre$cig opisu wynalazku, zastrzezen paten-
towych i z rysunkiem. Analiza ta powinna umozliwi¢ zrozumienie istoty
wynalazku, jego celu, problemu technicznego, ktory rozwiazuje, korzystnych
skutkéw technicznych i efektéw, ustalenie jego rzeczywistej(ych) kategorii,
ocene dostateczno$ci ujawnienia umozliwiajacego realizacje wynalazku
i takze ustalenie czy zgtoszenie zawiera rysunki niezbedne do zrozumienia
istoty wynalazku.

Przed przystapieniem do wykonania poszukiwan w stanie techniki oraz
oceny zdolnosci patentowej, moze by¢ niekiedy konieczne (np. z powodu
wadliwie sporzgdzonego opisu zgtoszeniowego wynalazku, patrz szerzej pkt.
III met.) wezwanie zgtaszajacego do nadestania wyjasnien oraz rysunkéw,
ktore nie sg niezbedne do zrozumienia wynalazku, w celu nalezytego i pel-
nego przedstawienia jego istoty. Na podstawie opisu wynalazku, zastrzezen
irysunku powinna zosta¢ okre$lona kategoria(e) wynalazku, ktora nie zawsze
pokrywa si¢ z jego tytutem lub, wystepuje niezgodnos¢ pod tym wzgledem
miedzy opisem wynalazku i zastrzezeniami patentowymi.

Ewentualna zmiana kategorii zastrzezen nie moze jednak prowadzi¢ do nie-
dozwolonego rozszerzenia zakresu zadanej ochrony (art. 37, ust. 2 patrz pkt
1.4. met.).

1.2.4. Wstepna ocena zdolnosci patentowej wynalazku
przed ustaleniem stanu techniki

Wstepna ocena zdolnosci patentowej powinna pozwoli¢ na stwierdzenie
czy zgtoszenie dotyczy wynalazku oraz czy zgloszony wynalazek nie jest wytg-
czony spod ochrony. Jesli ocena wypada pozytywnie to nastepng czynnoscig
powinno by¢ badanie czy wynalazek zostat przedstawiony w sposob dosta-
tecznie ujawniajacy wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania
oraz czy nadaje sie on do przemystowego stosowania (stosowalnos¢ wynalazku
- szerzej pkt I1.1-6 oraz 9 met.). Jesli zgtoszenie nie spelnia wymienionych
wyZzej wymagan, stanowi to podstawe, po uprzednim zawiadomieniu zgta-
szajacego o stwierdzonych przeszkodach, do odmowy udzielenia patentu.

1.2.5. Ocena jednolitosci zgtoszenia wynalazku

Ocena ta powinna by¢ dokonana mozliwie jak najwcze$niej, tzw. ocena
a priori oparta na analizie treSci zastrzezen patentowych niezaleznych, przed
poszukiwaniami w stanie techniki. W przypadku stwierdzenia niejednoli-
tosci zgloszenia nalezy wezwac zgtaszajacego do wydzielenia odpowiedniej
liczby zgtoszen wynalazkéw. Oceny jednolito$ci mozna jednakze dokonac



na kazdym etapie procedury rozpatrywania zgloszenia, a zwtaszcza po zakon-
czeniu poszukiwan w stanie techniki oraz po dokonaniu przez zgtaszajacego
poprawek w tresci zastrzezen patentowych, tzw. ocena a posteriori, poniewaz
moga one mie¢ wplyw na sposob potaczenia ze sobg wynalazkow, ktory
jest podstawg oceny na ile stanowig one wyraZnie jeden pomyst wynalazczy
(patrz pkt IV met.).

1.2.6. Sprawdzenie uprzedniego pierwszenstwa

W przypadku ubiegania si¢ przez zgtaszajacego o przyznanie zgloszeniu
wynalazku uprzedniego pierwszenstwa ekspert powinien zbadac czy spel-
nione zostaty przestanki przyznania tego pierwszenstwa.

Jezeli zgtaszajacy chee skorzystad z uprzedniego pierwszenstwa, powinien
wystapi¢ w podaniu ze stosownym wnioskiem i ztozy¢ dowod potwierdzajacy
zgtoszenie wynalazku we wskazanym panstwie lub wystawienia go na okre-
$lonej wystawie publicznej.

Pierwszenstwo przystuguje zgtaszajagcemu na zasadach okreslonych w umo-
wach miedzynarodowych, wedtug daty pierwszego prawidtowego zgltoszenia
wynalazku, jezeli zgtoszenie wynalazku w Urzedzie Patentowym RP zostato
ztozone w okresie 12 miesiecy od tej daty. Pierwszenstwo do uzyskania patentu
oznacza sie takze na zasadach okreslonych w umowach miedzynarodowych,
wedtug daty wystawienia wynalazku w Polsce lub za granica, na wystawie
miedzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej lub w przypadku wysta-
wienia wynalazku na wystawie publicznej, w Polsce, wskazanej w ,,Monitorze
Polskim”, w formie obwieszczenia, przez Prezesa Urzedu Patentowego, gdy
zgloszenie zostato dokonane w okresie 6 miesiecy od daty wystawy.

W ciagu trzech miesiecy od zgloszenia, wymagane jest ztozenie dowodu
pierwszenstwa, pod rygorem utraty tego pierwszefistwa. W przypadku utraty
uprzedniego pierwszefistwa stan techniki bedzie okreslany wedtug daty
zgloszenia wynalazku w Urzedzie Patentowym RP. Utrata pierwszefistwa
zwystawy moze okaza¢ si¢ skutecznym dowodem braku nowosci wynalazku,
o ile potwierdzona zostanie okolicznos$¢ udostepnienia istoty wynalazku
do wiadomosci powszechnej. Dokument pierwszefistwa musi dotyczy¢ tego
samego rozwigzania, tzn. znawca moze stwierdzi¢, ze tre$¢ zastrzezenia
bezposrednio i niedwuznacznie wywodzi si¢ z pierwotnego zgtoszenia jako
catosci.

Zglaszajacy moze oswiadczy¢ o korzystaniu zgloszenia z kilku pierw-
szenstw lub tez, iz uprzednie pierwszenstwo dotyczy tylko niektorych wy-
nalazkow objetych zgloszeniem.

Jezeli ekspert stwierdzi, ze zgtoszenie nie spetnia jednego lub wigcej z tych
wymagan, stanowi to podstawe, do zawiadomienia zgtaszajacego na podsta-
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wie § 25 o przeszkodach do przyznania uprzedniego pierwszenstwa. W przy-
padku, gdy zgtaszajacy nie wyjasni lub nie usunie tych przeszkod ekspert
wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszenstwa
w catosci lub w czesci.

1.2.7. Klasyfikacja zgtoszenia

Klasyfikacja zgloszenia ma na celu nadanie mu wtasciwego symbolu(i)
Miedzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP = Int. Cl.) i powinna by¢
przeprowadzona zgodnie ze Wskazéwkami dla uzytkownikoéw (Wstep) do-
taczonymi do aktualnej edycji MKP.

Jako pierwsze powinny by¢ okreslone przez eksperta dzial, klasa i podkla-
sa, a nastepnie grupa gtéwna lub podgrupa , ktorej zakres jest dostatecznie
szeroki, aby obja¢ wszystkie istotne, zastrzegane cechy klasyfikowanego
rozwigzania technicznego oraz jego zastosowania.

Jezeli przedmiot zgtoszenia dotyczy zwigzku chemicznego lub mieszanin
zwigzkow chemicznych, to nalezy go zaklasyfikowac zgodnie ze strukturg
chemiczng. W przypadku, gdy dziedzina zastosowania zwigzku chemicznego
lub mieszaniny, lub tez proces otrzymywania zwigzku chemicznego, stano-
wi istotng ceche przedmiotu wynalazku, to przedmiot ten nalezy rowniez
zaklasyfikowac zgodnie z zastosowaniem lub sposobem.

W przypadku, gdy przedmiot zgtoszenia dotyczy urzadzenia lub sposobu
wytwarzania lub obrobki wyrobow przemystowych, to nalezy go zaklasyfikowac
w miejscu whasciwym dla tego sposobu lub urzgdzenia. Jezeli nie ma odrebnego
miejsca dotyczacego urzadzenia, to przedmiot wynalazku nalezy zaklasyfikowa¢
w miejscu przewidzianym dla sposobu, ktory realizowany jest za pomocg tego
urzgdzenia. Natomiast w przypadku, gdy nie jest przewidziane miejsce dla
sposobu, przedmiot wynalazku nalezy zaklasyfikowa¢ w miejscu dotyczacym
urzadzenia do przeprowadzania tego sposobu. Jezeli nie istnieje zadne z wymie-
nionych miejsc, przedmiot wynalazku klasyfikuje sie w miejscu wasciwym dla
wytwarzania okreslonych wyrobéw przemystowych lub w miejscu przewidzia-
nym dla wyroboéw (wytwordw, produktow) jako takich.

Jezeli przedmiot wynalazku dotyczy wytworu, to nalezy go zaklasyfi-
kowa¢ w miejscu obejmujgcym takie wytwory. Jezeli nie istnieje miejsce
odpowiednie dla takiego wytworu, to przedmiot wynalazku powinien by¢
zaklasyfikowany w miejscu dotyczacym funkcji albo, jezeli to niemozliwe,
w miejscu dotyczacym zastosowania.

1.2.7.1. Klasyfikacja wstepna

Klasyfikacja wstepna, dokonywana przez Komisje Klasyfikacyjna, ma
na celu okreslenie podstawowej klasy, podklasy, grupy i podgrupy odnoszacej



sie do wynalazku, tak aby na tej podstawie zgltoszenie zostato opublikowane
w odpowiednim miejscu w Biuletynie Urzedu Patentowego, a w poZniejszym
etapie skierowane do wtasciwego eksperta. Klasyfikacja ta oparta jest na ty-
tule, opisie dziedziny techniki i niezaleznych zastrzezeniach patentowych.
W przypadku, gdy zgltoszenie obejmuje wiecej niz jedng kategorie wynalazku,
kazdej z tych kategorii powinien by¢ przyporzagdkowany odpowiedni symbol
aktualnej edycji MKP.

1.2.7.2. Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacji ostatecznej dokonuje ekspert orzekajacy w sprawie udzielenia
patentu po zapoznaniu sie z treScig zgloszenia. Klasyfikacja ta moze si¢
roznic sie od klasyfikacji wstepnej. Klasyfikacja ostateczna stanowi pod-
stawe poszukiwan w celu ustalenia stanu techniki dla badanego zgtoszenia
i powinna w sposob mozliwie petny okresla¢ informacje o wynalazku oraz
informacje dodatkowa, przedstawione w postaci symboli klasyfikacyjnych
jak i kodow indeksowych. Klasyfikacja ta moze by¢ zweryfikowana w czasie
poszukiwan, jezeli okaze si¢ to uzasadnione, np. zajdzie koniecznos¢ roz-
szerzenia lub zmiany zakresu badanych podklas, grup, podgrup w oparciu
o znalezione publikacje ze stanu techniki, albo ich brak w badanym zakresie
badz tez petniejsze zrozumienie istoty wynalazku. Moze si¢ w praktyce zda-
rzy¢ koniecznos¢ reklasyfikacji w czasie dalszego postepowania w wyniku
wprowadzonych w zgtoszeniu poprawek i/lub uzupetnien, a takze zmian
wprowadzonych w kolejnej edycji MKP.

Na pierwszym miejscu klasyfikacji powinien by¢ umieszczony symbol,
ktory w sposob najbardziej adekwatny przedstawia wynalazek, a w przy-
padku kilku kategorii - odpowiadajacy zwykle wynalazkowi znajdujacemu
sie na pierwszym miejscu w zastrzezeniach patentowych.

1.3. Poszukiwania w stanie techniki
1.3.1. Stan techniki

Pojecie stanu techniki jest ustawowo zdefiniowane w art. 25 ust. 21 3, przy
czym zgodnie z art. 26 ust. 2 przy ocenie poziomu wynalazczego bierze si¢
pod uwage wytacznie zgloszenia okre$lone w art. 25 ust. 2. (szerzej pkt 11 7.1.
met.). Stan techniki dla badanego zgloszenia powinien by¢ ustalony w oparciu
o dowody w formie pisemnej zawierajace date publikacji ewentualnie w innej
nie budzacej zastrzezen formie np. dowodu udostepnienia do wiadomosci
powszechnej w formie ustnego opisu stosowania lub wystawienia. Udostep-
nienie do powszechnej wiadomosci ma miejsce jedynie wowczas, gdy istniata
potencjalna mozliwo$¢ uzyskania informacji ujawniajacych wynalazek dla
kazdego zainteresowanego. Tak wiec przyktadowo, nie nalezy do stanu techniki
wynalazek ujawniony tylko osobom zwigzanym tajemnicg stuzbows.
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Poszukiwania w celu ustalenia stanu techniki, ktory bedzie podstawg
do oceny nowosci i poziomu wynalazczego wynalazku, powinny by¢ ukie-
runkowane na okreslenie tzw. najblizszego stanu techniki, ktérym jest jedno
rozwigzanie posiadajace wszystkie istotne cechy zgtoszonego wynalazku lub
rozwigzanie badz kombinacja rozwigzan majgcych mozliwie najwiecej cech
zgtoszonego wynalazku, dotyczace identycznego lub podobnego problemu
i wywotujace zblizone efekty.

W wiekszosci przypadkow, stan techniki obejmuje opisy zgtoszeniowe
i patentowe roznych krajow, jak rowniez publikacje ksigzkowe, artykuty
w czasopismach fachowych, prospekty oraz katalogi firmowe i asortymen-
towe, dowody stosowania oraz wystawienia na wystawie.

1.3.2. Zakres poszukiwan

Zakres poszukiwan w literaturze patentowej powinien by¢ tak okreslony,
aby z jednej strony znalez¢ dokument(y) opisujacy rozwigzanie najbardziej
zblizone do zgloszonego rozwigzania lub rozwigzan w przypadku zgtoszenia
obejmujacego kilka kategorii, a z drugiej strony ograniczy¢ czas przeprowa-
dzania poszukiwan do rozsagdnego okresu. W tym celu nalezy bra¢ przede
wszystkim pod uwage dokumenty patentowe w miejscach MKP, ktore okre-
§lono na podstawie klasyfikacji zgtoszenia z uwzglednieniem ich korekt
w trakcie postepowania. W praktyce nie jest jednak mozliwe do osiagnie-
cia 100%-owej kompletnosci poszukiwan i wzigcie pod uwage wszystkich
aspektow zgloszenia.

Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na poszukiwania w zbiorach polskiej
literatury patentowej, poniewaz w tym przypadku chodzi réwniez o ochrong
rozwigzan, na ktére Urzad Patentowy RP udzielit praw wytacznych. Z tego
wzgledu poszukiwania w zbiorach polskich powinny by¢ kompleksowe
i obejmowac opisy patentowe, i opisy ochronne wzoréw uzytkowych, a takze
wynalazki i wzory uzytkowe zgloszone oraz bedace w badaniu, wynalazki
i wzory uzytkowe zalatwione negatywnie.

W przypadku zgloszen dokonanych przez osoby zagraniczne bardzo czgsto
zaleca si¢ korzystanie z raportow z poszukiwan w stanie techniki znajduja-
cych sie w analogicznych zgtoszeniach badanych w Europejskim Urzedzie
Patentowym (EPO) lub innych urzedach patentowych. Réwniez pomocne
moze by¢ skorzystanie z raportu o stanie techniki lub powotan w doku-
mencie znalezionym w czasie poszukiwan, a stanowigcym rozwigzanie
zblizone do zgtoszonego (kategoria dokumentu X lub Y). Dobre rezultaty
w niektorych przypadkach daja poszukiwania rozwigzan zglaszanych przez
dang firme lub tworce.

Ograniczenie zakresu badan pod wzgledem okresu, w ktérym dokonywano
wynalazkéow w danej dziedzinie, moze umozliwi¢ analiza rozwoju danej



dziedziny techniki, a zwtaszcza okreSlenie czasu jej powstania oraz krajow
wiodacych w tych dziedzinach.

Ekspert powinien przeanalizowa¢ dokumenty patentowe i inne pozycje
literaturowe podane w opisie stanu techniki rozpatrywanego zgtoszenia
oraz informacje znajdujgce sie w uwagach nadestanych przez osoby trzecie
po ogtoszeniu o zgtoszeniu w Biuletynie Urzedu Patentowego. Uwagi te moga
by¢ wykorzystane do ustalenia stanu techniki, przy czym w przypadku braku
konkretnych dowodéw nalezy wezwac zgtaszajacego uwagi do ich ewentu-
alnego uzupetnienia.

W kazdym przypadku stwierdzenie przeszkdd udzielenia patentu nalezy
do Urzedu Patentowego, dlatego tez tylko z zachowaniem tej formy mogg by¢
wykorzystane uwagi osob trzecich przy stwierdzeniu zarzutu braku zdolnosci
patentowej (por. pkt 1.2.2. met.).

Dlatego tez, w przypadkach stwierdzenia przeszkdd do udzielenia patentu,
tylko wyjatkowo, gdy ekspert uzna to za celowe, powiadamia zgtaszajgcego
o fakcie nadestanych uwag lub ich tresci nie nadajac im formy zawiadomienia
o stwierdzeniu przeszkod do udzielenia patentu.

W niektorych przypadkach, np. szerokiego okreslenia zakresu zgdanej
ochrony, moze zaistnie¢ koniecznos¢ rozszerzenia zakresu badan na inne
podklasy, grupy, podgrupy, w ktorych moga znajdowac si¢ zblizone rozwig-
zania, ale o innym zastosowaniu, przyktadowo - badajac sposoby obrobki
metali rozszerza badanie na sposoby obrobki tworzyw sztucznych.

Nie przeprowadza sie poszukiwan w przypadku zgtoszenia, ktore jest wy-
taczone z ochrony z uwagi na niespetnienie wymogow art. 28 i art. 29, jak
réwniez w przypadku, gdy opis wynalazku, zastrzezenia i rysunki sa tak dalece
niejednoznaczne, lub gdy zastrzezenia nie sq wystarczajaco jasno poparte opi-
sem wynalazku, Ze nie mozna wyda¢ zadnej znaczacej opinii co do nowosci,
poziomu wynalazczego i stosowalnosci zastrzeganego wynalazku.

1.3.3. Przedmiot poszukiwan

Poszukiwania powinny by¢ przeprowadzane w oparciu gtéwnie o zastrze-
zenia patentowe, a zwlaszcza podstawowe cechy wynalazku, rozumiane
w Swietle opisu wynalazku i rysunkéw. Przy czym podkre$lenia wymaga,
ze zrozumienie istoty wynalazku i problemu, jaki jest rozwigzywany, moze
sie zmienia¢ w trakcie poszukiwan.

Powinny by¢ brane pod uwage rozwigzania w stanie techniki, ktore stano-
wig kombinacje wszystkich lub czesci cech wynalazku oraz uznane za ekwi-
walentne, tzn. dotyczace tego samego problemu, ale stosujgce podobne i/lub
zblizone $rodki techniczne do jego rozwigzania.

W pierwszym rzedzie powinny by¢ wyszukiwane informacje odnoszace si¢
do podstawowego(ych) rozwigzania() opisanego(ych) w zastrzezeniu(ach)



niezaleznym(ych). Jezeli zdolnos¢ patentowa tego rozwigzania moze by¢ pod-
wazona, poszukiwania powinny obja¢ rowniez jego warianty przedstawione
w zastrzezeniach zaleznych. Poszukiwania powinny obejmowac rozwigzania
wszystkich kategorii ujetych w zgtoszeniu.

1.3.4. Strategia i techniki poszukiwan

Nie istnieje jedna uniwersalna strategia poszukiwan odpowiednia dla
wszystkich zgtoszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych. Sposob prowadzenia
poszukiwan powinien by¢ dostosowany do specyfiki konkretnego zgtoszenia
w oparciu o do§wiadczenie i wiedze eksperta.

W pierwszej kolejnosci mozna wziaé pod uwage dokumenty powotane
w raportach z poszukiwan wykonanych w innych urzedach patentowych
(jesli takie istniejg), dokumenty powotane w opisie stanu techniki zgtoszenia
oraz znalezione w zbiorach polskiej literatury patentowe;j.

Poszukiwania powinny by¢ ukierunkowane przede wszystkim na znalezie-
nie rozwigzan mogacych $wiadczy¢ o braku nowosci lub poziomu wynalaz-
czego zgtoszonego wynalazku i znajdujacych si¢ w miejscach MKP, w kto-
rych znalezienie ich jest najbardziej prawdopodobne. Rezultaty poszukiwan
powinny by¢ na biezaco oceniane i analizowane w celu ewentualnej zmiany
lub poszerzenia zakresu poszukiwan.

W przypadku nie znalezienia w literaturze patentowej rozwigzan podwa-
zajacych nowos¢ lub poziom wynalazczy, poszukiwania mozna ograniczy¢
do okreslenia ogdlnego, znanego stanu techniki, tzw. ,technological back-
ground” zgltoszenia wynalazku, ktéry moze obejmowac rowniez rozwigzania
okreslone w czesci nieznamiennej zastrzezen niezaleznych, w opisie stanu
techniki zgtoszenia oraz dotyczace danej dziedziny techniki.

Poszukiwania powinny by¢ zakoficzone na etapie, w ktérym znalezienie
dalszych dokumentoéw mogacych stanowi¢ stan techniki jest mato praw-
dopodobne, a takze w przypadku znalezienia rozwigzania podwazajacego
nowos¢.

Poszukiwania prowadzi si¢ przede wszystkim w komputerowych bazach
danych dostepnych w Internecie oraz w bazach wewnetrznych i zbiorach
literatury patentowej Urzedu Patentowego RP. Do najbardziej znanych baz
internetowych zalicza si¢ obecnie ESPACENET, DEPATISnet. Ponadto po-
szukiwania mozna przeprowadzi¢ w profesjonalnym systemie wyszukiwaw-
czym EPOQUENET. Przeprowadzanie poszukiwan w tych bazach wymaga
okreslenia kryteriow wyszukiwania, do ktorych na ogét nalezg - numer
publikacji, symbol(e) klasyfikacji patentowej, stowa kluczowe lub kombina-
cje tych stow, nazwa lub nazwisko zglaszajacego, nazwisko tworcy i inne.
W celu ograniczenia ilosci dokumentéw do poszukiwania stosuje sie rozne
kombinacje kryteriow wyszukiwania, ktore czesto s3 opisane w instrukcjach



korzystania z baz danych, jak np. Podrecznik Uzytkownika - ESPACENET
w wersji polskiej.

W razie potrzeby uwzglednienia informacji znajdujacych sie w literaturze
technicznej i niedostepnych w komputerowych bazach danych, taka pu-
blikacje nalezy zamowic w bibliotece lub w razie koniecznosci sprowadzi¢
z zagranicy za pomocg Departamentu Zbiorow i Literatury Patentowej.

W przypadku, kiedy zastrzegany jest sposob dajacy w rezultacie produkt,
ktory tez jest zastrzegany, wowczas, jezeli zastrzegany produkt nadaje sie
do opatentowania, to nie jest konieczne sprawdzanie nowosci i poziomu
wynalazczego sposobu, przy zatozeniu, ze wszystkie cechy techniczne, jakimi
okreslono produkt s3 wynikiem przeprowadzenia zastrzeganego sposobu.

Dotyczy to rowniez przypadku zastrzegania zastosowania produktu, gdy
produkt nadaje sie do opatentowania i jest uzywany zgodnie z wykorzysta-
niem swoich zastrzeganych cech technicznych.

1.3.5. Sprawozdanie o stanie techniki

Po zakonczeniu poszukiwan ekspert sporzadza sprawozdanie o stanie
techniki. W sprawozdaniu powinny by¢ zamieszczone publikacije, ktore beda
brane pod uwage przy ocenie zdolnosci patentowej zgtoszonego wynalazku,
przy czym wykaz tych publikacji nie ogranicza mozliwosci wzigcia pod
uwage innych materiatéw nieznanych ekspertowi w momencie sporzadzania
sprawozdania, jesli zaistnieje taka koniecznosc.

Nalezy dokona¢ selekcji dokumentéw znalezionych w poszukiwaniach.
Nie jest konieczne cytowanie wszystkich znalezionych publikacji. Ich wykaz
powinien obejmowac¢ przede wszystkim dokumenty podwazajace nowosc lub
poziom wynalazczy oraz w ograniczonym, niezbednym zakresie, dokumenty
stanowigce znany stan techniki.

Standardowo, podstawg sporzadzenia przez eksperta sprawozdania o stanie
techniki jest dostepna literatura patentowa w jezykach angielskim, niemiec-
kim i francuskim (obok - co jest oczywiste - literatury w jezyku polskim).

Sporzadzajac sprawozdanie ze stanu techniki, ekspert moze zamiescic takze
dokumenty w innym jezyku obcym, jednakze tylko wtedy, gdy na podstawie
dostepnego dla eksperta ttumaczenia streszczenia opisu, rysunkow itp. sadzi,
ze stanowig one podstawe zarzutu braku zdolnosci patentowej. Nalezy za-
uwazy¢, iz, o ile zgtaszajacy w toku badania zdolnosci patentowej nie zgodzi
sie z postawionymi w oparciu o te dokumenty zarzutami, to ekspert powi-
nien rozwazy¢, na ile celowe jest pogtebianie dotychczasowej argumentacji.
W tym celu ekspert moze spowodowac ttumaczenie dokumentu (lub zwykle
po dodatkowej analizie przettumaczonego dokumentu pozostaje w przekona-
niu, ze dokument ten jest przydatny w dalszej procedurze powinien wystac
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kopie ttumaczenia do zgtaszajacego wraz z nastepnym zawiadomieniem
o stwierdzeniu braku ustawowych warunkéw wymaganych do udzielenia
patentu na wynalazek (patrz pkt I.1.4. met.).

Sprawozdanie sporzadza si¢ na obowiazujacym formularzu, zgodnie z prze-
pisami § 29 ust. 21 4. Nalezy wyszczegolnic: symbol(e) klasyfikacji patentowej
okreslajacy(e) zakres poszukiwan, kraje, ktorych dokumenty patentowe byty
objete poszukiwaniami - z podaniem edycji, bazy komputerowe, w ktorych
prowadzono poszukiwania, dokumenty, ktore stanowig lub mogg stanowic
podstawe dla oceny zdolnosci patentowej zgtoszenia. Dokumenty patentowe
powinny by¢ opisane poprzez: okreslenie ich kategorii (X, Y, A, E), podanie
symbolu kraju i numeru publikacji, okreslenie rodzaju dokumentu - opis
wynalazku zgtoszeniowy (A), opis wynalazku patentowy (B), wzor uzyt-
kowy (Y, U), nazwe lub nazwisko zgtaszajacego, date publikacji lub date
pierwszenstwa dla dokumentéw kategorii E. W przypadku zamieszczania
publikacji ksigzkowej lub artykutu w czasopiSmie nalezy podac: autoréw,
tytut ksigzki lub artykutu, nazwe i numer czasopisma, wydawnictwo, rok
i miejsce wydania, numery stron. Powotywane dokumenty nalezy odnies¢
do odpowiednich zastrzezen rozpatrywanego zgtoszenia. Jezeli jest to nie-
zbedne, na przyktad, w przypadku, gdy rozne czesci dokumentow dotyczg
roznych zastrzezen, nalezy te odniesienia, jak rowniez kategorie okreslic dla
kazdej czesci oddzielnie.

O ile przed podjeciem decyzji w sprawie udzielenia patentu niezbedne
jest prowadzenie korespondencji ze zgtaszajacym (patrz pkt.1.2. met.), spra-
wozdanie o stanie techniki wysyla si¢ wraz z pismem przewodnim jedno-
czes$nie z pierwszg taka korespondencia.

1.4. Ocena zdolnosci patentowej wynalazku po ustaleniu stanu techniki

Po wstepnej ocenie zdolnosci patentowej wynalazku, zbadaniu jednolitosci
zgtoszenia i sprawdzeniu pierwszenstwa do uzyskania patentu (patrz pkt
[.1.2.4.-6. met.) oraz ustaleniu stanu techniki (patrz pkt 1.1.3. met.), ekspert
powinien przystapi¢ do gtéwnego etapu badania zdolnosci patentowej wy-
nalazku. Na tym etapie postepowania ekspert powinien w pelni wykorzy-
sta¢ zgromadzone materiaty i dowody, przy czym w trakcie ustalania stanu
techniki, przy analizie zdolnosci patentowej wynalazku, nie jest ograniczony
do dowodoéw i materialéw umieszczonych w sprawozdaniu ze stanu techniki
(art. 49 ust. 2).

Ekspert powinien kierowac si¢ zasada, iz o ile forma dokumentacji zgto-
szeniowej nie stoi na przeszkodzie analizy treSci zgtoszenia (patrz pkt 1.1.2.3.
met.) to usuniecie usterek o charakterze formalnym w opisie zgtoszenio-
wym wynalazku powinno nastepowac po ustaleniu zdolnosci patentowej
wynalazku. Na tym etapie postepowania ekspert powinien skoncentrowac



badanie zdolnosci patentowej na ocenie nowosci i poziomu wynalazczego
zgtoszonego wynalazku (patrz pkt I1.7.-8. met.).

W przypadku stwierdzenia przeszkod do udzielenia patentu, ekspert po-
winien zasadniczo podjac decyzje o odmowie udzielenia patentu, po przed-
stawieniu w zawiadomieniu wszystkich ustalonych okolicznosci i dowodow,
i umozliwieniu zgtaszajacemu wypowiedzenie si¢ odnosnie catosci materiatu
przeciwstawionego (patrz tez pkt .2.2.2., 1.2.3.-4. met.).

1.4.1. Wynalazki zwigzane z materiatem biologicznym

W pierwszej kolejnosci ekspert powinien oceni¢ czy materiat biologiczny
powszechnie jest dostepny. W szczegolnos$ci materiat biologiczny moze by¢
znany jako tatwo dostepny dla znawcy np. drozdze piekarskie, ktore sg do-
stepne w handlu, badZ tez zdeponowany w instytucjach depozytowych.

Jezeli materiat nie jest powszechnie dostepny i nie jest przedstawiony w opi-
sie patentowym w taki sposob, ze znawca moze wynalazek urzeczywistnic,
ekspert powinien sprawdzi¢ czy zgtaszajacy ztozyt w podaniu o$wiadczenie
o zdeponowaniu tego materiatu w kolekcji uznanej na podstawie umowy
miedzynarodowej lub kolekcji krajowej wskazanej przez Prezesa Urzedu
Patentowego, a ponadto czy poSwiadczenie instytucji depozytowej zostato
ztozone w terminie 6 miesiecy od daty zgtoszenia wynalazku.

Jezeli materiat biologiczny nie zostat ujawniony przez depozyt, ekspert
powinien sprawdzi¢ czy zgtoszenie w dacie zgtoszenia zawiera istotne infor-
magcje, jakie sg dostepne zgtaszajacemu odnosnie charakterystyki materiatu
biologicznego. Informacje te dotyczg klasyfikacji materiatu biologicznego
i znaczgcych roznic w stosunku do znanego materiatu biologicznego. W tym
celu zgtaszajacy powinien w zakresie mu dostepnym wskaza¢ morfologicz-
ng, biochemiczng i fizjologiczng charakterystyke materiatu biologicznego
i proponowany opis taksonometryczny.

Domniemuje sie, ze informacje o materiale biologicznym, ktory jest po-
wszechnie znany dla znawcy w dacie zgloszenia, s3 dostepne dla zgtaszajacego
i nie musza by¢ przez niego podawane. Jezeli jednak bytoby to konieczne
badania powinny by¢ podane zgodnie z wtasciwg standardowg literatura.

Skroty stosowane dla materiatléw biologicznych lub mediéw sg czesto
mato znane i dlatego powinny by¢ podane petnym tekstem przynajmniej
w jednym miejscu opisu wynalazku.

Jezeli materiat biologiczny, ktory zostat zdeponowany, ale nie jest zdolny
do samoreprodukcji i musi by¢ reprodukowany w systemie biologicznym
(np. wirusy, bakteriofagi, plazmidy, wektory lub wolne DNA lub RNA) wspo-
mniane informacje sg takze wymagane dla takiego biologicznego systemu.
Jezeli np. jest wymagany inny materiat biologiczny, taki jak komorki gospo-
darza lub wirusy pomocnicze, ktore nie moga by¢ wystarczajaco opisane

art. 93¢
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lub nie sg dostepne publicznie, taki materiat musi takze by¢ zdeponowany
i odpowiednio scharakteryzowany. Dodatkowo musi by¢ wskazany sposob
wytwarzania materiatu biologicznego z tym biologicznym systemem.

W wielu przypadkach wyzej wymagane informacje byty juz sktadane
do instytucji depozytowych i potrzeba je tylko wprowadzi¢ do opisu wy-
nalazku.

Dodatkowo instytucja zwana uznang kolekcja depozytows musi spetniac
wymogi art. 93¢ ust. 11 2.

Jezeli jakie$ z tych wymagan nie zostanie spetnione, materiat biologiczny,
o ktéorym mowa, nie moze by¢ uznany jako wystarczajaco ujawniony.

2. Korespondencja ze zgtaszajacym

Zasadniczo pisma kierowane do zglaszajacego powinny by¢ sporzadzane
zgodnie z obowigzujacymi wzorami, ktore s w zaleznosci od potrzeb aktuali-
zowane i zamieszczane w folderach wymiany informacji sieci informatycznej
Urzedu Patentowego RP.

W celu ograniczenia liczby pism wysytanych do zgtaszajacego nalezy
zwlaszcza zwrocic szczegdlng uwage na opracowanie pierwszej koresponden-
cji, ktora ma istotne znaczenie dla przebiegu rozpatrywania zgtoszenia.

2.1. Wydzielanie zgtoszen

Jezeli nie jest spetniony wymog jednolitosci zgtoszenia wynalazku wzywa
sie zgtaszajacego na podstawie art. 34 i art. 42 ust. 2 do wydzielenia, ze zgto-
szenia pierwotnego wynalazkow, ktore nie spetniajg wymogu jednolitosci.

W wezwaniu powinny by¢ wyszczegdlnione tytuly wynalazkow wydziela-
nych z podaniem numeré6w odpowiednich zastrzezen niezaleznych w zgto-
szeniu pierwotnym. W uzasadnieniu wezwania ekspert powinien omowic
podstawe prawng wezwania oraz szczegotowo okresli¢ wymagania dotyczace
jednolitosci, ze wskazaniem, ktore z nich nie s spetnione.

2.2. Zawiadomienia
2.2.1. Uprzednie pierwszenstwo

W przypadku stwierdzenia przeszkod dla przyznania uprzedniego pierw-
szenstwa, ekspert wysyta na podstawie § 25 zawiadomienie o stwierdzeniu
takich przeszkod.

W zawiadomieniu tym nalezy okresli¢ czy przeszkody te dotycza catosci
zgloszenia czy jego czesci objetej niektérymi zastrzezeniami, wymienic
w uzasadnieniu te przeszkody z powotaniem odpowiedniego przepisu art. 48
a takze wyznaczy¢ termin na ztozenie wyjasnien lub usuniecie brakow, o ile
prawnie bytoby to dopuszczalne.



W przypadku, gdy zgtaszajacy nie ztozy wystarczajacych wyjasnien lub
nie usunie wskazanych brakow ekspert wydaje postanowienie o odmowie
przyznania zgtoszeniu wynalazku uprzedniego pierwszenstwa w catosci lub
w czesci (patrz tez pkt 1.2.6. met.).

2.2.2.Zdolno$¢ patentowa

Jezeli w opinii eksperta wynik przeprowadzonych badan zdolnosci paten-
towej wynalazku wskazuje na brak ustawowych warunkéw do udzielenia
patentu, to na podstawie art. 49 ust. 2 zawiadamia zglaszajacego, ze zebrane
dowody i materialy mogg $wiadczy¢ o istnieniu przeszkéd do uzyskania
patentu. W przypadku, gdy zarzuty odnoszg sie do czesci zgtoszenia lub
do niektorych tylko wynalazkéw ujetych w zgloszeniu oraz facznego wy-
stapienia tych dwoch przypadkéw, dodatkowg podstawg do postawienia
zarzutOw jest art. 50 ust. 11 2.

W zawiadomieniu ekspert powinien oméwi¢ powotang podstawe praw-
na, odpowiednig dla stawianego zarzutu, oraz wyraZznie okresli¢ zarzut,
np. brak nowosci, poziomu wynalazczego lub stosowalnosci (art. 24-27),
brak jednoznacznie okreslonego zakresu zadanej ochrony (art. 33 ust. 3),
brak dostatecznego ujawnienia (art. 33 ust. 1), czy tez brak cech technicznych
wynalazku (art. 24 i art. 28).

Zgdanie Urzedu Patentowego do jednoznacznego przedstawienia wnoszonego
zakresu ochrony stanowi w swojej istocie zgdanie wzywajgce zgtaszajgcego
do ograniczenia przedmiotowego zakresu ochrony, ktore powinno byc¢ dokona-
ne w trybie art. 10 (obecnie art. 33) ustawy o wynalazczosci (decyzja Komisji
Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP — KO Nr Odw. 1396/96).

Postawiony zarzut powinien by¢ szczegoétowo uzasadniony w oparciu
o0 analize tresci zgtoszenia oraz zebrane w trakcie poszukiwan dowody i ma-
teriaty. Zarzut oraz jego uzasadnienie powinny by¢ sformutowane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty, tak, aby zglaszajacy miat dostateczne dane
do obrony lub poprawienia zgtoszenia. Przedstawiajac zarzuty ekspert po-
winien powotywa¢ dokumenty lub inne materiaty, réwniez te wystepujace
w zgloszeniu, stanowigce ich podstawe. W przypadku zarzutu braku poziomu
wynalazczego nalezy przedstawi¢ wywod, czego zdaniem Urzedu, dotyczy
wynalazek i dlaczego w opinii Urzedu zostat on rozwigzany w sposob oczy-
wisty dla znawcy.

Zarzuty powinny by¢ przedstawione w formie informacji udzielanej zgta-
szajacemu o zebranych dowodach, ktére moga, ale nie musza by¢ przeszkods
do udzielenia praw wylacznych, tak, aby mogt on si¢ do nich ustosunkowac.

Nie nalezy do zadan eksperta wskazywanie zgtaszajacemu mozliwosci po-
prawienia zgloszenia w celu spetnienia ustawowych wymogow do uzyskania
patentu, nie wyklucza to jednakze wskazania, w jakim kierunku powinny

art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 33
ust. 1i3
art. 49
art. 50
§32
ust. 1-6



art. 46
ust. 1

by¢ dokonane poprawki, aby zgtoszenie mogto posiada¢ zdolnos¢ patentows,
np. przez ograniczenie zakresu zadanej ochrony lub kategorii wynalazkow.

Po otrzymaniu stanowiska zgtaszajacego, w zaleznosci od tego, w jakim
stopniu usuwa to braki zgtoszenia, istnieja r6zne mozliwe tryby postepowa-
nia. W przypadku uznania, ze nadestana poprawiona wersja opisu zgtosze-
niowego daje podstawe do udzielenia patentu na wynalazek, ekspert moze
ograniczy¢ sie do wezwania zgtaszajacego o usuniecie ewentualnych usterek
w dokumentacji zgloszeniowej.

Jezeli jednak po ponownym rozpatrzeniu zgtoszenia, w zwigzku ze sta-
nowiskiem zglaszajacego, nadal istnieja watpliwosci odnosnie zdolnosci
patentowej wynalazku, sposob postepowania bedzie zalezat od tego czy:

- zglaszajacy dokonat poprawek, ktore po dalszych ulepszeniach
pozwolg ewentualnie na udzielenie patentu,

- nie dokonat zadnych poprawek,

- wprowadzit poprawki, ktore majg charakter wytacznie redakcyjny.

W przypadku, gdy pomimo korekty zakresu ochrony, zgtoszenie nadal
nie przedstawia rozwigzania posiadajgcego zdolnos¢ patentowa nalezy po-
nownie zawiadomi¢ zgtaszajacego o przeszkodach do udzielenia patentu.

W przypadku, gdy zgtaszajacy nie odpowie na zawiadomienie Urzedu
Patentowego lub w wyniku zawiadomienia nie dokona istotnych poprawek
w opisie zgloszeniowym wynalazku, a takze, gdy wprowadzi poprawki
o charakterze jedynie redakcyjnym, ekspert po dokonaniu ponownej analizy
zdolnosci patentowej wynalazku, moze wydac decyzje o odmowie udzielenia
patentu, a w przypadku zmiany swojego stanowiska, udzieli¢ patentu po usu-
nigciu przez zgtaszajacego ewentualnych usterek dokumentacji zgtoszeniowej
o charakterze formalnym.

2.3. Wezwania i postanowienia
2.3.1. Wezwania

W uzasadnionych przypadkach ekspert wzywa zgtaszajacego na podstawie
art. 46 ust. 1 do nadestania wyjasnien i dokumentéw dotyczacych zgtosze-
nia, bez ktorych niekiedy nie bedzie mozliwe prawidtowe dokonanie oceny
zdolnosci patentowej wynalazku. Wyjasnienia zgtaszajacego moga miec
forme poprawek w dokumentacji zgtoszenia lub dodatkowych objasnien,
rysunkow, ewentualnie modeli lub probek, ktore nie bedg wtaczone do opisu
zgloszeniowego wynalazku, ale pozostang w aktach sprawy.

Po dokonaniu merytorycznej oceny zgltoszenia i stwierdzeniu, ze spetnia
ono ustawowe wymagania do uzyskania patentu - jezeli jest to uzasadnione
konieczno$cig: usuniecia istotnych usterek dokumentacii, nalezytego przed-
stawienia rozwigzania lub z innych waznych powodéw, w tym usuniecia
treSci sprzecznych z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - na-



lezy wezwac zgtaszajacego do wprowadzenia w dokumentacji niezbednych
poprawek oraz uzupetnien, a takze do nadestania rysunkéw, ktore wpraw-

dzie nie s3 niezbedne do zrozumienia wynalazku, ale pozwola na nalezyte
przedstawienie wynalazku.

W wezwaniu nalezy wyspecyfikowac usterki, ktére powinny zosta¢ usunie-
te, w sposob jasny i zrozumiaty dla zgtaszajacego. W szczegblnosci wezwanie
moze dotyczy¢ nastepujgcych usterek: poprawienia redakcji zastrzezen,
ich podporzadkowania, dostosowania tresci opisu wynalazku, w tym istoty
oraz tytutu do treSci zastrzezen, uzupetnienia lub zmian w opisie stanu
techniki, uzupetnienia oraz poprawienia redakcji opisu wynalazku, popra-
wienia oraz uzupetnienia rysunkéw, poprawienia i ujednolicenia terminologii
technicznej.

Jezeli jest to niezbedne, szczegolnie, gdy wystepuja niezgodnosci miedzy
opisem patentowym i zastrzezeniami, lub gdy wynika to z przeprowadzo-
nego poszukiwania w stanie techniki, nalezy wezwac zgtaszajacego do upo-
rzagdkowania zastrzezen niezaleznych w odniesieniu do podziatu na czes¢
nieznamienng i znamienna.

Niejasnosci dotyczgce istotnych cech rozwigzania powinny by¢ wyjasnione
przed postawieniem zarzutow dotyczqcych braku zdolnosci patentowej (decyzja
KO Nr Odw. 1076/96).

Jezeli zgtaszajacy formalnie wykona wezwanie, ale nie poprawi wszystkich
usterek prawidtowo, nalezy go wezwa¢ ponownie do dokonania niezbednych
poprawek oraz uzupelnien.

Jezeli poprawki oraz uzupetnienia wprowadzone przez zgtaszajacego zosta-
ng uznane za niedopuszczalne (patrz pkt 1.4. met.), ekspert wzywa, na pod-
stawie art. 46 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1, 2 do ich usuniecia.

Wezwania w przypadku niejednolitosci zgtoszenia (patrz pkt 1.2.1. met.).

2.3.2. Postanowienia

Jezeli w odpowiedzi na zawiadomienie, o ktorym mowa w pkt [.2.2.1.,
dotyczacym przyznania zgtoszeniu uprzedniego pierwszenstwa zglaszajacy
nie ztozy wystarczajacych wyjasnient ani nie usunie wskazanych brakow,
postanawia sie 0 odmowie przyznania uprzedniego pierwszefistwa w catosci
lub czesci.

Jezeli zgloszenie wydzielone nie dotyczy wynalazku ujawnionego w pier-
wotnym zgtoszeniu to odmawia si¢ zgloszeniu wydzielonemu, na podstawie
art. 39 ust. 3 przyznania daty pierwszeistwa na drodze postanowienia®.

W przypadku, gdy przeszkody do udzielenia patentu dotyczyty czesci
wynalazkow ujetych w zgloszeniu i zostala wydana decyzja odmawiajaca

2" obowiazuje od wejscia w zycie przepisu art. 39 ust. 3
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udzielenia patentu na te cze$¢ wynalazkow, a zgtaszajacy nie przestat popra-
wionego opisu wynalazku, zastrzezen i rysunku, to po uprawomocnieniu sie
decyzji Urzad wydaje postanowienie wzywajgce zgtaszajacego do dokonania
zmian w opisie zgtoszeniowym. Zmiany te powinny dotyczy¢ przede wszyst-
kim usuniecia zastrzezen patentowych dotyczacych wynalazkéw, na ktore
odmowiono udzielenia patentu oraz poprawek porzadkowych dotyczacych
tytutu oraz opisu dziedziny techniki.

2.4. Decyzje

Decyzje w sprawie udzielenia patentu powinny spetnia¢ wymagania
art. 107 kpa.

Decyzja odmawiajaca udzielenia patentu moze by¢ podjeta po stwier-
dzeniu braku zdolnosci patentowej wynalazku i nie moze zawiera¢ no-
wych zarzutéw, co do ktérych zgtaszajacy nie miat mozliwosci wypo-
wiedzenia sie.

Tak wiec zasadniczo, decyzja odmawiajgca udzielenia patentu powinna
by¢ podejmowana po przedstawieniu zgtaszajacemu petnego wyniku pro-
wadzonego przez eksperta badania i wyczerpujacego zebrania dowodow
i materiatéw do przedstawienia zarzutow.

Uzasadnienie decyzji powinno zawiera¢ podstawe prawna, jednoznacznie
postawiony zarzut wynikajacy z powotanych przepiséw prawa oraz dowody
w postaci przeciwstawien ze stanu techniki i innych dokumentéw, na ktérych
oparto decyzje. W uzasadnieniu, w pierwszej kolejnosci nalezy przedstawi¢
w zwieztej formie tre$¢ korespondencji ze zglaszajacym, przedstawiajac
istotne argumenty stron, a nastepnie konicowe uzasadnienie decyzji odma-
wiajacej udzielenia patentu, ktore powinno dotyczy¢ ostatniej wersji zgto-
szenia. Korzystne jest podanie przestanek uzasadniajacych brak mozliwosci
kontynuowania postepowania.

Decyzje umarzajace postepowanie wydawane sg w przypadku niezasto-
sowania sie przez zglaszajacego do wezwania lub postanowienia Urzedu
(art. 42, art. 46) oraz w przypadku wycofania zgtoszenia przez zgtaszajacego
(art. 105 § 2 kpa). Ponadto postgpowanie ulega umorzeniu w przypadku,
gdy z jakiej$ przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe, np. gdy zgtaszajacy na-
destat nowa wersje zgtoszenia ograniczona w stosunku do wersji pierwotnej,
nie sktadajac przy tym wniosku o umorzenie postgpowania w czesci doty-
czacej pominigtych rozwigzan. W takim wypadku postgpowanie w sprawie
zastrzezen nie objetych nowa wersja jest bezprzedmiotowe i nalezy wydac
decyzje umarzajaca postegpowanie w tym zakresie jako bezprzedmiotowe
(art. 105 § 1 kpa).

W przypadku, jezeli zgtaszajacy w swojej odpowiedzi nie usunie niedo-
puszczalnych poprawek oraz uzupetnief, to ekspert w decyzji umarzajacej



postepowanie z tego powodu, powinien w szczegblnosci w uzasadnieniu
szczegotowo okresli¢ te poprawki i uzupetnienia.

Decyzje o udzieleniu patentu podejmuje sie, gdy zgloszenie spelnia usta-
wowe warunki uzyskania patentu.

3. Rozmowy bezposrednie i telefoniczne

W uzasadnionych przypadkach, a zwtaszcza, gdy rozstrzygniete sg pozy-
tywnie zasadnicze kwestie odnoszace sie do zdolnosci patentowej zgtoszenia
mozna, w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania sprawy, przeprowa-
dzi¢ rozmowe bezposrednia lub telefoniczng ze zgtaszajacym lub jego petno-
mocnikiem. Rozmowy te mogg sie réwniez odby¢ na ich prosbe. Rozmowa
podczas bezposredniego spotkania stuzy do wyjasnienia niejasnych oraz
spornych kwestii oraz uzgodnienia poprawek i uzupetnien w dokumentacji.
W szczegolnosci telefonicznie mozna uzgodnic i wyjasnic ze zgtaszajacym
poprawki mniejszej wagi, dotyczace terminologii, redakcji opisu wynalaz-
ku itp. Z rozméw tych powinna by¢ sporzadzona notatka lub adnotacja
zawierajaca: imie i nazwisko rozméwcy, date, tematy rozmowy i dokonane
uzgodnienia. Notatka taka powinna by¢ podpisana przez eksperta i wigczona
do akt sprawy.

4. Dopuszczalno$é poprawek w dokumentacii

Zgtaszajacy ma prawo do wprowadzania w opisie wynalazku, zastrzeze-
niach patentowych i na rysunku poprawek oraz uzupetnien do czasu wyda-
nia decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu (tzn. rowniez w toku
postepowania o ponowne rozpatrzenie sprawy). Te poprawki i uzupelnienia
nie moga jednak wykraczac poza zakres ujawniony jako przedmiot rozwigza-
nia w opisie zgtoszeniowym w dniu dokonania zgtoszenia, przy czym zmiany
zastrzezen w sposob rozszerzajacy pierwotny zakres ochrony sg dopuszczalne
tylko do czasu ogloszenia o zgtoszeniu w Biuletynie Urzedu Patentowego (dla
zgtoszen krajowych) lub w PCT Gazette (dla zgtoszen migdzynarodowych).
Poprawki i uzupetnienia mogg by¢ dokonywane na wezwanie Urzedu albo
z inicjatywy zgtaszajacego.

W trakcie postepowania zgtoszeniowego nie jest dopuszczalne wprowadze-
nie do opisu zgtoszeniowego wynalazku istotnych cech technicznych, ktérych
nie bylo w tym opisie zgtoszeniowym w dacie zgtoszenia. Nalezy réwniez
pamigtad, ze nie jest dopuszczalne rozszerzenie pierwotnego zakresu zadanej
ochrony, okreslonego zastrzezeniami patentowymi po ogtoszeniu o zgtosze-
niu, chociazby wprowadzone uzupetnienia i poprawki miaty poparcie w pier-
wotnej wersji opisu wynalazku. Pod pojeciem rozszerzenia zakresu ochrony

art. 52
ust. 1i2

art. 37



nalezy rozumie¢ takie zmiany zastrzezen patentowych, ktore skutkowatyby
zwiekszeniem liczby rozwigzan objetych ochrong patentows.

Dokonywane poprawki oraz uzupelnienia nie mogg tez zmienia¢ istoty
rozwigzania ujawnionego w dacie zgtoszenia, innymi stowy nie mogg tworzy¢
innego rozwigzania od ujawnionego w wersji pierwotnej opisu zgtoszenio-
wego wynalazku.

Jezeli sporna nowa cecha daje istotny wktad techniczny do istoty rozwig-
zania, to stanowi niedopuszczalng poprawke ze wzgledu na brak jej wcze-
$niejszego ujawnienia w opisie zgtoszeniowym lub ze wzgledu na zbyt pozne,
w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony, jej przeniesienie do zastrzezen
patentowych.

Kazda zmiana zawartosci zgtoszenia (opis wynalazku, zastrzezenia, ry-
sunki) poprzez dodanie, zmiane lub wyeliminowanie informacji, ktéra dla
znawcy nie jest wprost i jednoznacznie mozliwa do wywiedzenia z pierwot-
nego zgloszenia, powinna by¢ uznana za zmieniajaca istote rozwigzania,
a w konsekwencji za niedopuszczalng (porownaj orzeczenie Komisji Odwo-
tawczej Europejskiego Urzedu Patentowego - KO EPO Nr G1/93).

Dopuszczalne jest uzupetnienie przez zgtaszajacego stanu techniki zgto-
szenia, do ktorego czesto wzywa sam Urzad Patentowy po przeprowadzeniu
poszukiwan. Takie uzupetnienie zgtoszenia o opis rozwigzania zblizonego
do zgtoszonego, np. stanowigcego najblizszy stan techniki, moze pociggnaé
za sobg konieczno§¢ zmian polegajacych na uwypukleniu w opisie wynalazku
korzystnych skutkow, efektow (gdy sa one tatwe do wydedukowania przez
znawce z cech technicznych pierwotnie ujawnionych) oraz uwypuklenia celu
zgloszonego rozwigzania.

Dopuszczalne jest rowniez przeredagowanie opisu problemu technicznego,
ktory rozwigzuje wynalazek, jezeli mozna to wydedukowac z catej zawartosci
pierwotnego zgtoszenia.

Do innych dopuszczalnych poprawek i uzupetnien mozna zaliczy¢: korekty
tytutu, opisu wynalazku i zastrzezen patentowych zmierzajgce do ujedno-
licenia tresci, w tym kategorii zgloszenia, dostosowania opisu wynalazku
i tytutu do poprawionych zastrzezen oraz poprawki, oczywistych dla znawcy,
na podstawie catosci opisu, btednych danych, usuniecie niejasnosci i sprzecz-
nosci, poprawienie i ujednolicenie terminologii technicznej oraz btedow
redakcyjnych i jezykowych.

Uzupetnienie przyktadow wykonania badz zalet czy efektéw rozwigzania
moze by¢ dopuszczalne tylko wowczas, gdy te dodatkowe dane byty ujawnio-
ne w zgloszeniu, np. na rysunku lub daja si¢ jednoznacznie wywies¢ z opisu
wynalazku, zastrzezen lub figur rysunku.

Szczegblna uwaga powinna by¢ zwrdcona na wszelkie zmiany dokonywane
w zastrzezeniach ze wzgledu na to, ze okreslajg one zakres zgdanej ochrony.




Dopuszczalne s3 na og6t zmiany w zastrzezeniach ograniczajgce ten zakres,
np. zawezenie zakresu parametréw, oraz wprowadzenie zmiany cechy, po-
legajace na zastgpieniu ogdlnego jej okreslenia przez bardziej szczegotowe,
zamiast okreslenia ,elastyczna podpora” uzycie okreslenia ,,sprezyna talerzo-
wa” zamiast ,,0lej” okreSlenia ,,0lej sojowy” itp. pod warunkiem, ze to szcze-
gotowe okreslenie wystepuje gdziekolwiek w opisie zgtoszeniowym.

Mozliwe s3 zmiany w zastrzezeniach, polegajace na: przenoszeniu cech z jed-
nych zastrzezen do innych, np. z zastrzezen zaleznych do zastrzezen niezaleznych,
dodawaniu cech ujawnionych w opisie wynalazku lub na rysunku, a takze prze-
noszeniu cech miedzy czesciami, nieznamienng i znamienng zastrzezen.

Zmiana kategorii z wytworu na sposob jego wytwarzania stanowi ograniczenie
zakresu ochrony, bowiem zakres ochrony wynikajgcy z patentu udzielonego
na okreslony wytwor obejmuje otrzymywanie tego wytworu jakgkolwiek bgdz
metodq. Rowniez przeniesienie czesci cech znamiennych do czesci nieznamien-
nej i blizsze sprecyzowanie tych cech stanowi ograniczenie zakresu wnoszonej
ochrony (decyzja KO Nr Odw. 1901/98).

Zaréwno w przypadku udzielenia patentu na wytwor jak i w przypadku
ograniczenia przez zgtaszajacego ochrony i opatentowania sposobu wytwa-
rzania wytworu, mozliwe jest uzyskanie patentu na inny niz opatentowany
sposob wytwarzania wytworu pod warunkiem, ze bedzie nowy posiadat
poziom wynalazczy i nadawat sie do przemystowego zastosowania.

Zmiana kategorii wynalazku w stosunku do kategorii okreslonej w dacie zgto-
szenia jest zasadniczo niedopuszczalna (mogtaby narazic osoby trzecie na konse-
kwencje naruszenia patentu). Jednak istniejg okolicznosci, w ktorych wprowadzenie
nowej kategorii jest mozliwe. Ma to miejsce zwtaszcza, gdy te kategorie moina
wywiesS¢ z tekstu podania, przede wszystkim z tytutu a w opisie mozna znalezé
wystarczajgce przestanki do takiej zmiany (decyzja KO Nr Odw. 1901/98).

Mozliwa jest wiec np. zmiana kategorii patentowej ,,wytwor” na ,,sposdb wy-
twarzania”, ,,zastosowanie”, czy tez ,,sposobu leczenia” na ,,zastosowanie”.

Niedopuszczalne s w szczegdlnosci nastepujace poprawki i uzupetnienia
opisu zgtoszeniowego wynalazku:
- gdy istota rozwigzania utworzona w wyniku wprowadzenia popraw-
ki jest nowa w poréwnaniu z zawartoscig zgtoszenia pierwotnego,
(por. orzeczenie KO Nr Odw. 1162/91) np. dodanie do zgloszenia,
dotyczacego sktadu mieszanki gumowej dodatkowych sktadnikow
lub wyeliminowanie w zgtoszeniu dotyczacym materiatu wielowar-
stwowego cechy przedstawiajacej jedng warstwe ujawniong w wersji
pierwotnej jako istotna cecha wyr6zniajaca wynalazek,
- wprowadzenie jakiejkolwiek informacji technicznej, ktorej prze-
cietny znawca nie mogtby obiektywnie wywies¢ z pierwotnego
zgloszenia wynalazku,



art. 244

- zmiany w zastrzezeniach rozszerzajace okreslony przez nie zakres
ochrony poprzez, np. rozszerzenie zakresu parametrow procesu,
wprowadzenie nowych kategorii wynalazku nie ujawnionych w wer-
sji pierwotnej opisu zgtoszeniowego wynalazku,

- wprowadzenie do zastrzezen patentowych, w celu ogranicze-
nia zakresu ochrony, nowej wartosci parametru technicznego,
np. temperatury 12°C, ktdra nie byta wymieniona konkretnie
w opisie zgtoszenia, tylko mozna byto ja wywies¢ z treSci opisu
wynalazku, gdyz podany byt zakres 1-15°C; taka nowa wartos¢
nie byta ujawniona; niedopuszczalne jest ,,...ograniczenie zastrze-
ganych cech do niektorych tylko wariantow jezeli takie ograniczenie
nie jest wystarczajgco poparte zadnym przyktadem wykonania...”
(patrz W. Kotarba, Z. Miklasiriski, A. Pyria, Komentarz do prawa
wynalazczego, W-wa, 1994, str. 53).

Nie jest uzasadnione zgdanie ograniczenia zakresu ochrony np. do kon-
kretnych wtokien wymienionych w przyktadach bez wyjasnienia, dlaczego
dla innych niz wymienione wtékna zaproponowany sposob nie bedzie
skuteczny.

Ograniczenie zakresu ochrony nie moze by¢ dowolne w ramach ogélne-
g0 ujawnienia, ale zdeterminowane jest pierwotnym ujawnieniem (decyzja
KO Nr Odw. 1492/99).

- zmiana informujgca o nowym zastosowaniu Srodka do czyszczenia tkanin
zabrudzonych ttuszczem, np. do usuwania plam z sokoéw owocowych,

- dodatkowe przyktady i dane techniczne lub biologiczne, szczegol-
nie w dziedzinie chemii (dane takie mogg by¢ jednak wziete pod
uwage przez eksperta jako dowody lub dodatkowe wyjasnienia przy
ocenie zdolnosci patentowej wynalazku i wigczone do akt sprawy,
ale nie mogg zosta¢ opublikowane jako czes¢ opisu wynalazku).

5. Procedura ponownego rozpatrywania spraw

W terminie dwoch miesiecy w przypadku sprawy zakonczonej decyzja
i w terminie jednego miesigca w przypadku sprawy zakoriczonej postanowie-
niem, zgtaszajacy moze ztozy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie przez Urzad
Patentowy. Po zarejestrowaniu wniosku i nadaniu mu kolejnego numeru, akta
sprawy wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przekazywane
sg do eksperta, ktory wydat zaskarzone orzeczenie.

Po zapoznaniu si¢ z catoscig dokumentacji oraz argumentami zawartymi
we wniosku, ekspert moze wyda¢, w oparciu o art. 132 kpa decyzje (posta-
nowienie) o uchyleniu zaskarzonego orzeczenia (tylko w przypadku, gdy
wniosek zastuguje w catosci na uwzglednienie).




Okreslenie ,,w catosci” odnosi sie do wniosku, a nie zaskarzonego z tego
wzgledu orzeczenia, mozliwe jest wydanie orzeczenia w oparciu o art. 132
kpa, uchylajacego tylko w stosownej do zaskarzenia czesci.

Po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji, postepowanie w sprawie jest konty-
nuowane.

W przypadku, gdy po analizie wniosku ekspert, ktory wydat zaskarzone
orzeczenie, nie znalazt podstawy do zmiany tego orzeczenia, powinien
ztozy¢ do swojego przetozonego wniosek o wyznaczenie innego eksperta
do rozpatrzenia sprawy.

Drugi ekspert, réwniez po zapoznaniu si¢ z catoscig dokumentacji zawartej
w aktach zgloszenia, moze utrzymac zaskarzong decyzje (postanowienie)
- w catosci lub czesci lub uchyli¢ zaskarzong decyzje (postanowienie) i roz-
strzygnag, co do istoty sprawy.

W kaidym przypadku zmiany zastrzezen patentowych Urzgd powinien
informowac zgtaszajgcego o wynikach badania, nawet, jezeli nowa wersja
nie zmienita negatywnej oceny urzedu (patrz wyrok Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w Warszawie - WSA Nr - I SA 2969/03.).

Przy rozpatrywaniu wnioskdw o ponowne rozpatrzenie sprawy, stosuje
si¢ przepisy kpa dotyczace odwotan. Mozna wiec na podstawie art. 136 kpa
wezwac¢ do nadestania wyjasnien i/lub odpowiednio przeredagowanych ma-
teriatow. Dopiero po wyjasnieniu wszystkich watpliwosci, Urzad powinien
wydac decyzje w sprawie.

Zasadniczo jednakze, w przypadku odmowy udzielenia patentu przez
pierwszego eksperta, uchylenie zaskarzonej decyzji i udzielenie patentu
jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy drugi ekspert w toku prowadzonego
postepowania, uznat w pelni zarzuty zgtaszajacego i nie znalazt innych
dowodow braku zdolnosci patentowej wynalazku.

W przypadku ustalenia takich dowodow lub innych okolicznosci unie-
mozliwiajacych udzielenie patentu, drugi ekspert moze postawic taki zarzut
dopiero po uchyleniu decyzji podjetej przez pierwszego eksperta. Ponowng
decyzje o odmowie udzielenia patentu, drugi ekspert nie moze uzasadni¢
dowodami i okoliczno$ciami, ktore byty podstawa wydania decyzji przez
pierwszego eksperta. Uchylenie decyzji pierwszego eksperta oznacza bowiem,
iz Urzad Patentowy nie podtrzymuje wczesniej postawionych zarzutow.

Na orzeczenie Urzedu Patentowego, wydane w wyniku ponownego roz-
patrzenia sprawy, zgtaszajacemu stuzy skarga do Wojewoddzkiego Sadu Ad-
ministracyjnego.

Skarga wraz z aktami zgtoszenia oraz przypomnieniem o terminie prze-
kazania akt do WSA, s3 kierowane do eksperta, ktory wydat zaskarzong
decyzje (postanowienie).
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art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28

art. 33

W wyniku rozpoznania skargi ekspert badz uwzglednia skarge w catosci
i wydaje decyzje uchylajaca zaskarzong decyzje (postanowienie) w catosci lub
czesci (w zaleznosci od zakresu zaskarzenia), badz tez wydaje decyzje uchylajacy
zaskarzong decyzje (swojg) i wezesniejsza, wydang przez pierwszego eksperta
prowadzacego postepowanie w sprawie, albo tez podtrzymuje swoje stanowi-
sko, sporzadza odpowiedZ na skarge, wnoszac o jej oddalenie przez WSA.

Po zwrocie akt z sadu, sg one przekazywane wraz z wyrokiem sadu do eks-
perta, ktory wydat zaskarzong decyzje.

Il. OCENA ZDOLNOSCI PATENTOWEJ
1. Wstep

Patent udzielany jest bez wzgledu na dziedzine techniki, réwniez w rol-
nictwie na: wynalazek, ktéry musi by¢ nowy, posiada¢ poziom wynalazczy
i nadawac sie do stosowania przemystowego.

Dokonujac oceny zdolnosci patentowej rozpatrywanego przedmiotu zgto-
szenia ekspert powinien wzig¢ pod uwage dwa inne wymogi warunkujace
udzielenie patentu a mianowicie, iz:

a) zgloszenie musi ujawnia¢ wynalazek w sposob dostatecznie jasny
i wyczerpujacy, aby znawca mogt go urzeczywistnic (patrz szerzej
pkt 111.2.6. met. i I1.6. met.),

b) zastrzezenia patentowe powinny by¢ w cato$ci poparte opisem wyna-
lazku i okresla¢ w sposdb zwiezly lecz jednoznaczny, przez podanie
cech technicznych rozwiazania, zastrzegany wynalazek oraz zakres
zadanej ochrony patentowej (patrz szerzej pkt I11.3. met.).

Wymag dostatecznego ujawnienia w catosci materiatow nie jest tozsamy
z wymogiem jednoznacznego zdefiniowania zakresu ochrony (faktycznego braku
ujawnienia nie mozna usungc, ale redakcje zastrzezeni moina zmienic - decyzja
KO Nr Odw. 1646/98).

Jezeli nie zostanie spetniony chociazby jeden z wymienionych wyzej wa-
runkow, zgtoszone rozwigzanie nie moze uzyska¢ praw wylacznych.

Wynalazek, aby byt patentowalny nie musi zapewnia¢ jakiego$ technicz-
nego rozwoju ani nawet korzystnego efektu. Mimo to te efekty, jezeli wyste-
puja, w odniesieniu do stanu techniki powinny by¢ przedstawione w opisie
wynalazku, poniewaz kazdy taki efekt jest wazny a czasem niezbedny dla
uznania poziomu wynalazczego zgloszenia (patrz pkt I1.8. met.).

2. Wynalazki

Obowiazujace przepisy nie definiuja wynalazku jako takiego, a tylko
precyzuja warunki, ktore powinien spetnia¢ wynalazek, aby mogt by¢ przy-



znany patent. W przypadku, gdy zgtoszenie dotyczy kilku wynalazkow,
to kazdy z tych wynalazkéw powinien spetnia¢ wszystkie warunki zdolnosci
patentowe;j.

Wynalazek musi mie¢ ,,techniczny charakter”. Oznacza to, ze musi do-
tyczy¢ jakiegos technicznego problemu, zawiera¢ jaki§ wkiad techniczny,
rozwigzywac taki techniczny problem i musi posiada¢ cechy techniczne,
dzieki ktorym istota podlegajaca ochronie moze by¢ zdefiniowana w za-
strzezeniu.

»Wktad techniczny” oznacza wktad do stanu wiedzy w dziedzinie techniki.
Wktad to zespot whasciwosci, ktore decyduja o tym, ze rozwigzanie objete
zastrzezeniami patentowymi jako catos¢, rozni sie w stosunku do uprzed-
niego stanu techniki. Wktad ten musi by¢ techniczny, tzn. zawiera¢ cechy
o charakterze technicznym i naleze¢ do danej dziedziny techniki.

Wynalazkiem jest rozwigzanie problemu przy postuzeniu si¢ zdatnymi do opa-
nowania sitami przyrody dla osiggnigcia przyczynowo przewidywalnego rezul-
tatu, lezgcego poza sferq intelektualnego oddziatywania cztowieka. Technika
jest sferq dziatalnosci cztowicka, ktorej bazg teoretyczng sq stosowane nauki
przyrodnicze wymagajgce weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferq techniki
pozostajg obszary dziatalnosci ludzkiej, ktorych bazq teoretyczng sq takie
nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagajgce wytgcznie
weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwigzania nalezy roztozyc je na elementy
sktadowe, wsrod ktorych sq zarowno elementy techniczne jak i nietechniczne.
Rozwigzanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym
jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jesli wktad wynalazczy lezy
wylgcznie w obszarze nietechnicznym, rozwigzanie nalezy uznac za niepaten-
towalne (orzeczenie WSA 6 11 SA 3937/02).

Wynalazek w szczeg6lnosci moze dotyczy¢ wytworu materialnego (uksztat-
towanego lub nie uksztaltowanego przestrzennie) nadajacego si¢ do wykorzy-
stania, okre$lonego za pomocg cech technicznych odnoszacych sie do jego

budowy lub sktadu albo sposobu technicznego oddziatywania na materie
(ozywiong lub nieozywiona) albo jego nowego zastosowania.

3. Rozwigzania nie uwazane za wynalazki

Wprawdzie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemysto-
wej (pwp) nie definiuje pojecia ,,wynalazek”, ale jej przepis art. 28 wymienia
w sposob przykladowy rozwigzania, ktére nie s3 uwazane za wynalazki.
Te wylaczenia dotycza rozwigzan o charakterze abstrakcyjnym (odkrycia,
teorie naukowe) lub nie posiadajacych technicznego charakteru (rozwigzania
o charakterze jedynie estetycznym, prezentacja informacji).

§32
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3.1. Odkrycia

Odkrycia i teorie naukowe s3 wytaczone spod ochrony patentowej. Pole-
gaja bowiem, na odkryciu tego co juz istnieje, np. na znalezieniu substancji
wystepujacych w przyrodzie, takich jak mineraty, substancje chemiczne,
mikroorganizmy.

Jednakze wynalazek wykorzystujacy odkrycie (rozwigzujacy problem
techniczny) moze zosta¢ opatentowany. Np. odkrycie, ze konkretny znany
material jest w stanie wytrzymaé mechaniczne uderzenie nie jest to paten-
towalne, ale wagon sypialny zrobiony z tego materiatu juz tak.

Znalezienie wcze$niej nieznanej substancji wystepujacej w naturze jest zwy-
ktym odkryciem. Jednakze, jezeli taka substancja moze przyczyniac sie
do wytworzenia jakiegos technicznego efektu, to moze by¢ przedmiotem
patentu. Przyktadem moze by¢ substancja wystepujaca w naturze wykazujgca
whasciwosci antybiotyczne, ktéra zostanie wykorzystana do wytworzenia
stosowalnego leku.

Ponadto, jezeli mikroorganizm odkryty jako istniejacy w naturze wytwarza
jaki$ antybiotyk, to taki mikroorganizm sam moze by¢ takze patentowalny
jako jeden z przedmiotow wynalazku (wyizolowany mikroorganizm — patrz
rowniez pkt 11.4.2.2. met.).

Podobnie gen, ktory zostat odkryty jako istniejagcy w naturze moze by¢
patentowalny, jezeli zostanie okreslony techniczny efekt, jaki on wywotuje
np. jego dziatanie powodujace wytwarzanie konkretnych polipeptydow
lub moze by¢ zastosowany w terapii genowej.

Z tego wzgledu mozliwe jest wiec uzyskanie patentu, np.:

- zastosowanie znanego produktu posiadajacego nowo zbadang i po-
zadang wiasciwos¢ do okreslonego celu,

- sposob wyizolowania mikroorganizmu ze srodowiska naturalnego,

- zastosowanie znanego mikroorganizmu wystepujacego w przyrodzie.

3.2. Teorie naukowe i metody matematyczne

Do teorii naukowych, ktore s3 uogélnieniem odkry¢ stosuje sie te same
zasady jak dla odkry¢. Np. fizyczna teoria potprzewodnictwa nie moze by¢
opatentowana ale nowe urzadzenia - potprzewodniki i sposoby ich wytwa-
rzania s3 patentowalne.

Metody matematyczne s3 szczegdlnym przypadkiem zasady, ze czyste
metody abstrakcyjne czy intelektualne nie sg patentowalne. Wylgczone spod
ochrony patentowej metody matematyczne dotyczgce dziatan na liczbach,
prowadzg do rezultatéw czysto numerycznych, ktére majg charakter abs-
trakcyjny i nie wywotuja skutku technicznego.

Np. skrotowe metody dzielenia nie s3 patentowalne, ale juz kalkulator
skonstruowany zgodnie z tymi metodami moze by¢ opatentowany. Podobnie




matematyczna metoda projektowania elektrycznych filtrow nie jest patento-
walna, ale filtry zaprojektowane zgodnie z t3 metoda moga by¢ opatentowane
pod warunkiem, Ze maja nowe techniczne cechy, ktore okreslaja zastrzegany
Wytwor.

3.3. Wytwory o charakterze estetycznym

Wytwor scharakteryzowany jedynie cechami innymi niz techniczne,
a w szczegdblnosci, ksztattem linii, konturéw, kolorystyka, strukturg lub
materiatem wytworu badZ jego ornamentacjg nie jest wynalazkiem i nie pod-
lega opatentowaniu.

Nie jest jednak wykluczona ochrona patentowa wytworéw posiadajacych
wprawdzie cechy o charakterze estetycznym, lecz scharakteryzowanych
réwniez poprzez cechy techniczne, przy czym w takim przypadku cechy
estetyczne wytworu nie podlegaja ochronie prawnej. Mozliwe jest rowniez
uzyskanie ochrony patentowej na rozwigzania charakteryzowane srodkami
technicznymi, stuzacymi do uzyskania skutku estetycznego, np.:

- bieznik opony scharakteryzowany zar6wno wzorem jak i swoja
budowg,

- tkanina o atrakcyjnym wygladzie dzieki warstwowej strukturze,
wczesniej nie uzywanej w tym celu,

- ksigzka scharakteryzowana technicznymi cechami zwigzanymi
z oprawieniem lub klejeniem grzbietu moze by¢ opatentowana na-
wet, jezeli efekt tego jest jedynie estetyczny. Podobnie takze jej ko-
lorystyka scharakteryzowana przez rodzaj materiatu, barwniki lub
uzywane Spoiwo.

Takze sposéb wytwarzania wyrobéw o charakterze estetycznym moze
obejmowac jaka$ techniczng innowacje i podlega opatentowaniu. Na przy-
ktad mozna uzyskac¢ patent na nowy sposob szlifowania diamentu, mimo iz
nie jest mozliwa ochrona patentowa samego diamentu, scharakteryzowanego
tym szczeg6lnie picknym uksztattowaniem.

Podobnie nowa technika drukowania ksiazek, zwigzana ze szczegélnym
uktadem graficznym o estetycznym wygladzie moze by¢ opatentowana.

Rowniez substancja lub kompozycja (scharakteryzowana przez charaktery-
styczne dla niej cechy techniczne), ktorej zastosowanie prowadzi do wytwa-
rzania specjalnego efektu, takiego jak utrzymanie zapachu lub smaku przez
wydtuzony okres lub do podkreslenia tych cech, moze by¢ opatentowana.

Wytwor charakteryzujacy sie wytacznie cechami o charakterze estetycz-
nym moze by¢ przedmiotem zgtoszenia wzoru przemystowego. Warunkiem
rejestracji takiego wzoru jest spetnienie wymogu nowosci i indywidualnego
charakteru.
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3.4. Plany, zasady i metody dotyczace dziatalnosci umystowej
lub gospodarczej oraz gry

Ta grupa projektéw obejmuje dziatania, ktorych celem, ogolnie biorac, jest:

- zwiekszenie potencjatu intelektu ludzkiego (rozne metody szybkiego
czytania, zapamietywania, nauki jezykow obcych, relaksu umysto-
wego, itp.);

- efektywne podejmowanie decyzji ekonomicznych (biznes-plany,
master-plany, metody negocjacji kontraktow);

- realizacja zamierzen tworczych (np. ekranizacja utworu literackiego,
metody badan naukowych);

- prowadzenie r6znego rodzaju gier, w szerokim znaczeniu tego stowa
(gry liczbowe, sportowe, hazardowe).

Projekty dotyczace organizacji aktywnosci intelektualnej cztowieka
nie s3 wynalazkami w rozumieniu pwp i s3 wytaczone spod ochrony
patentowe;j.

W szczeg6lnosci, nie jest uwazany za wynalazek sposob prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej lub ekonomicznej, przy uzyciu srodkéw tech-
nicznych dla celow nietechnicznych lub przetwarzania czysto nietech-
nicznych informacji, np. finansowych, ubezpieczeniowych, dotyczacych
zarzadzania, itp.

Mozna natomiast opatentowac sposdb technicznego oddzialywania
lub wytwoér stuzacy do wspierania dziatalnosci umystowej lub gospo-
darczej.

3.5. Wytwory, ktorych niemozliwo$¢ wykorzystania moze by¢ wykazana
w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki

Uzyskanie zamierzonego rezultatu uzytkowego przez zgtoszone do opa-
tentowania wytwory powinno by¢ analizowane przez eksperta z punktu
widzenia zar6wno aktualnej jak i przewidywanej wiedzy. Stwierdzenie braku
mozliwosci uzyskania takiego rezultatu wynika z faktu, iz pomyst wynalaz-
czy ze swojej natury jest sprzeczny z powszechnie przyjetymi i uznanymi za-
sadami nauki, jak np. zasadg zachowania energii, prawem grawitacji, itp.

Przyktadem takiego wytworu jest perpetuum mobile, tj. maszyna funkcjo-
nujaca w sposob ciggly bez zasilania energig z zewnatrz i bez zmian energii
wlasnej, co kidci si¢ z pierwsza zasada termodynamiki. Podobnie, koncepcja
maszyny, ktora pobiera cieplo z otoczenia i w catosci zamienia ja na prace,
jest sprzeczna z drugg zasadg termodynamiki. Inne powszechnie znane
przyktady tego rodzaju wytworéw to ,,kamien filozoficzny”, alchemiczna
technologia produkcji zfota, ,.eliksir zycia”, ,,r6zdzka”, ekran promieniowania
»geopatycznego”, itp.



3.6. Programy do maszyn cyfrowych

Dla efektywnego wykluczenia programéw pojecia informatyczne muszg
by¢ szeroko rozumiane:

»Program” — przepis postepowania, akceptowany przez komputer plan
dziatania, instruktaz umozliwiajacy dziatanie programu komputerowego.
Program jest realizacja algorytmu spetniajacego wymogi komunikacji z kom-
puterem.

,Komputer” —uniwersalny system cyfrowy, zdolny do wykonywania pew-
nego zbioru rozkazow (r6znorodnych operacji matematycznych), w ktérych
uzytkownik moze okresli¢ sekwencje wykonywania rozkazéw konieczng
do realizacji postawionego zadania.

»Przetwarzanie danych” — wszelkie operacje dokonywane na danych wej-
Sciowych powodujgce wygenerowanie nowych danych, niosacych ze sobg
z3dang nowg informacje, lub powodujace zmiane sposobu prezentacji.

»Oprogramowanie” — program lub zbi6r programow, umozliwiajgcy ko-
rzystanie z komputera oraz ewentualnie ze sprzetu peryferyjnego (modemu,
skanera, itp.) badz pozwalajacy rozwigzywac konkretne problemy uzytkow-
nika.

»Program komputerowy” moze przybiera¢ forme algorytmu, schematu
blokowego programu, ciggu zakodowanych informacji, jak réwniez moze
by¢ wynikiem stosowania metodologii programowania obiektowego, w kto-
rej definiuje si¢ programy za pomocg ,,obiektow” — elementéw taczacych
stan (czyli dane) i zachowanie (czyli procedury). Przez oprogramowanie
(software) rozumie sie to, co w komputerze nie jest sprzetem (hardware),
czyli fizycznym $rodowiskiem, w ktorym program dziata i, przy pomocy
ktorego wypelnia swoje funkcje. W pewnym przypadku program moze by¢
uwazany za metode matematyczng czy tez prezentacje informacii. Jesli wktad
do znanej wiedzy lezy jedynie w programie komputerowym, wtedy przed-
miot zgloszenia nie jest patentowalny niezaleznie od formy, w jakiej podano
go w zastrzezeniach. Wytaczenie obejmuje wiec rozwigzanie przedstawione
w postaci algorytmu, schematu blokowego programu, metody obliczeniowej
oraz koncepcji matematycznej przy prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej,
zwlaszcza w handlu elektronicznym.

Wylaczenie z patentowania programéw do maszyn cyfrowych nie oznacza,
ze nie mogg by¢ patentowane wynalazki wspomagane programem, realizo-
wanym przy uzyciu komputera.

Patentowaniu podlega wiec ”wynalazek wspomagany komputerowo”,
co oznacza wynalazek, ktorego realizacja wymaga uzycia urzadzenia da-
jacego sie zaprogramowac. Chodzi wiec o techniczne wynalazki, ktérych
realizacja odbywa sie przy pomocy programéw komputerowych, a nie o to,



ze wynalazek polega na samym programie komputerowym. Taki wynalazek
musi spetnia¢ wszystkie warunki zdolnosci patentowe;.

Nie uznaje sie wynalazku wspomaganego komputerowo za wnoszacy
do stanu techniki wktad techniczny tylko ze wzgledu na uzycie lepszych
algorytmow, ktore pozwalajg na zmniejszenie zapotrzebowania na czas prze-
twarzania, pamie¢ lub inne zasoby w ramach systemu przetwarzania danych.
Zaliczenie (tematyki i metod) programéw komputerowych do tworéw nie mo-
gacych by¢ wynalazkami oznacza, ze innowacje zwigzane z programami
komputerowymi, ktore nie rozwigzujg zadnego problemu zastosowania nauk
przyrodniczych, wykraczajacego poza poprawe efektywnosci przetwarzania
danych nie podlegajg patentowaniu. Nowy program komputerowy wspoma-
gajacy zarzadzanie przedsiebiorstwem nie jest patentowalny. Nowy program
sterujgcy przeciwposlizgowym systemem hamulcowym (ABS) sam w sobie
nie jest patentowalny. Patentowalny jest natomiast nowy sposob hamowania,
w ktorym program komputerowy moze by¢ niezbywalng czescia. Lecz prawa
wylaczne wynikajgce z prawa patentowego nie obejmujg tego programu.

Tak wiec uzyskanie patentu na program komputerowy, sam lub na no$ni-
ku nie jest mozliwe. Natomiast ochronie podlega wynalazek wspomagany
komputerowo jako system w formie zaprogramowanego urzgdzenia, albo
jako techniczny proces przeprowadzany przez takie urzadzenie.

3.7. Przedstawienie informacji

Nie jest uwazany za wynalazek projekt dotyczacy przedstawienia informa-
¢ji zapisanej na dowolnym nosniku, zdefiniowanej wytacznie poprzez tres¢
przekazywanej informacji, np. w postaci sygnatow dzwiekowych, ptyty CD
opisanej przez zarejestrowany utwor muzyczny oraz wszelkie nietechniczne
(nie powodujace skutku technicznego) sposoby gromadzenia, opracowywania
i udostepniania informacji, takie jak: organizacja baz danych, formy zapisu
danych na no$nikach materialnych, sposoby wyszukiwania informacji, jezyki
programowania i jezyki informacyjno-wyszukiwawcze, itp.

Jezeli jednak przedstawienie informacji posiada nowa ceche techniczna, to moze
by¢ opatentowane albo w formie nosnika informacji, albo sposobu przedstawienia
informaciji, albo urzadzenia stuzacego do przedstawienia informacji.

Taka nowa cechg techniczng moze by¢ forma przedstawienia informacii,
jezeli mozna ja odrézni¢ od tresci informacji, np. urzadzenie pomiarowe
przedstawiajgce zmierzone wartosci w formie wykresu albo diapozytyw
utrwalajacy Sciezke dzwigkows.

Mozliwa jest rowniez ochrona patentowa technicznych sposobéw groma-
dzenia, opracowywania i udostepniania informacji, jak np. nowych typow
no$nikow informacji, urzadzen do kodowania i transmisji danych, dekoderow
informaciji, urzadzen wejscia/wyjscia w systemach informacyjnych, itd.




4. Wylaczenia spod opatentowania
4.1. Sprzecznos¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Kazdy wynalazek, ktorego wykorzystanie mogtoby by¢ sprzeczne z po-
rzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest wytaczony spod opaten-
towania. Nie mozna udzieli¢ patentu na rozwigzania godzace w porzadek
publiczny, w tym bezpieczenstwo spoteczenstwa i jego cztonkow, w przyjete
normy moralne. W szczegdlnosci stosowanie wynalazku nie powinno spo-
tyka¢ sie ze spotecznym sprzeciwem.

Przyktadowo nie powinno sie patentowac sposobu zabezpieczania pojazdu
przed kradzieza, polegajacego na stosowaniu urzadzenia wykorzystujacego
gaz obezwtadniajacy lub wrecz tadunku wybuchowego, gdyz efekty wy-
korzystania tego urzadzenia mogtyby przynies¢ rezultaty niewspotmierne
do zagrozonego mienia (Smier¢ wltamywacza, kierowcy i postronnych os6b
w czasie zadziatania urzadzenia).

Dla celéw ochrony patentowej nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem
publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, Ze jest zabronione
przez prawo. Takie podejscie pozwala na opatentowanie wynalazku tak
by np. wytwory wytwarzane wedtug tego wynalazku mogty by¢ eksporto-
wane do panstw, w ktorych jego uzycie nie jest zabronione.

Wiele z wynalazkéw moze by¢ wykorzystane dla celow zaréwno zgodnych
jak i sprzecznych z porzadkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Aparat kopiujacy, posiadajacy cechy powodujace poprawe precyzji repro-
dukeji mogtby np. pozwalac takze na reprodukowanie paskow bezpieczenistwa
na banknotach uderzajaco podobnych do tych, jakie s3 na prawdziwych
banknotach. Taki aparat mégtby wiec, nadawac sie do wykorzystania w ce-
lach przestepczych. W przypadku takiego zgtoszenia nie mozna podnosi¢
zarzutu z art. 29 ust. 1.

[stotne znaczenie ma w takiej sytuacji redakcja zastrzezen patentowych.
Jezeli zgtoszenie zawiera doktadne odniesienie do zastosowania, ktore
jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nalezy
wymagac usuniecia tych odniesien z uwagi na § 6 ust. 2.

4.2. Odmiany ro$lin lub rasy zwierzat
4.2.1. Nowa odmiana ro$lin

Patentow nie udziela sie na odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto
biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat, przepis ten nie ma za-
stosowania do mikrobiologicznych sposobéow hodowli ani do wytworéw
uzyskanych takimi sposobami.

Tak wiec nie jest rowniez mozliwe opatentowanie nowej odmiany roslin
czy rasy zwierzat wytworzonych sposobem mikrobiologicznym. Wytaczenie
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spod opatentowania dotyczy nowych odmian roslin niezaleznie od drogi,
na ktorej s3 one wytwarzane. Dlatego tez odmiany roslin zawierajace geny
wprowadzone do rosliny matecznej metodg rekombinacji genetycznej s3 wy-
taczone z patentowania (patrz G-1/98 orzeczenie nr 1/98 rozszerzonej komisji
odwotawczej w EPO).

Odmiane roslin definiuje si¢ jako grupe roslin w obrebie pojedynczej,
botanicznej jednostki systematycznej najnizszej znanej kategorii, ktéra nie-
zaleznie od tego czy sa spetnione warunki przyznania prawa do odmiany
roéliny moze by¢:

- okre$lona przejawianymi cechami wynikajacymi z okre$lonego
genotypu lub kombinacji genotypow,

- odrézniona od jakiejkolwiek innej grupy roslin poprzez ekspresje,
co najmniej jednej cechy oraz

- uznana za jednostke ze wzgledu na swa zdolnos¢ do rozmnazania
w niezmienionej formie.

Z uwagi na wytaczenia spod opatentowania odmian roslin, do sposobu wy-
twarzania odmiany roélin przepis art. 64 ust. 1 nie ma zastosowania. Tak wiec,
patent na sposob wytwarzania nowych odmian roslin nie obejmuje ochrong
(posrednia) odmian roslin wytworzonych sposobem wedtug wynalazku.

Sposob wytwarzania roslin lub zwierzat jest zasadniczo biologiczny, jezeli
sktada si¢ w catosci ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub
selekcjonowanie. Na przyktad krzyzowanie, hodowla wsobna czy hodow-
la selektywna koni obejmujaca zwykty etap selekcjonowania koni, pod
wzgledem korzystnych wtasciwosci do hodowli i reprodukcja tych zwierzat
jest sposobem czysto biologicznym, i dlatego wytaczonym spod opatentowa-
nia. Z drugiej strony sposob traktowania roslin lub zwierzat w celu poprawy
ich wtasnosci, plennosci lub zwigkszania czy zmniejszania ich wzrostu
(np. poprzez przycinanie drzew) nie jest czysto biologicznym, bo jego isto-
ta, chociaz zwigzana z procesem biologicznym jest techniczna. Podobnie
podlegaja opatentowaniu metody traktowania ro$lin scharakteryzowane
zastosowaniem substancji stymulujacej wzrost lub zastosowaniem promie-
niowania, a takze traktowanie gleby Srodkami technicznymi powodujacymi
zmniejszenia lub wzrost roslin.

4.2.2. Sposob mikrobiologiczny

Przez spos6b mikrobiologiczny rozumie si¢ sposob, ktéry angazuje lub
zostat dokonany na materiale mikrobiologicznym, albo ktorego wynikiem,
np. metodg inzynierii genetycznej jest ten materiat. Podlegajacy opatento-
waniu sposob mikrobiologiczny moze zawiera¢ oba etapy, mikrobiologiczny
i nie mikrobiologiczny.




Wytwor uzyskany w wyniku sposobu mikrobiologicznego moze zosta¢
takze opatentowany jako taki.

Tak wiec, poniewaz sposob rozmnazania mikroorganizméw jest uznawany
za sposob mikrobiologiczny to w konsekwencji sam mikroorganizm moze
by¢ chroniony jako taki.

Pojecie mikroorganizmu stosowane w prawie patentowym jest nieco
szersze niz w biologii. Za mikroorganizmy uwaza si¢ organizmy komor-
kowe takie jak bakterie, komorki zwierzece i roslinne, jednokomorkowe
grzyby w tym drozdze, glony, pierwotniaki, takze wirusy, jak réwniez
czasteczki DNA majace zdolno§¢ powielania si¢ w organizmach zywych
- plazmidy, wektory.

W przypadku procesow mikrobiologicznych, szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ czy zostaly spelnione wymagania powtarzalnosci, a wiec czy wy-
nalazek jest na tyle wyczerpujaco i jasno przedstawiony (ujawniony), aby
znawca mogl go urzeczywistni¢. W przypadku materiatu biologicznego
zdeponowanego, zgodnie z art. 93¢ ust. 1 powtarzalnos¢ jest zapewniona
przez mozliwos¢ pobrania probek z uznanej kolekcji i nie ma potrzeby
wskazania przez zglaszajacego wynalazek innego sposobu wytwarzania
materiatu biologicznego.

4.3. Sposoby leczenia

Nie udziela sie patentow na sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami
chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane
na ludziach lub zwierzetach. Wytaczenie to nie dotyczy sposobu leczenia
roélin a takze wytworéw, a w szczegdlnosci substancji lub mieszanin sto-
sowanych w diagnostyce lub leczeniu. Patenty moga by¢ udzielane takze
na przyrzady chirurgiczne, diagnostyczne lub terapeutyczne i aparature
stosowang w takich sposobach.

4.3.1. Metody chirurgiczne

Chirurgia okresla raczej nature sposobu leczenia niz jego cel. Charakter
chirurgiczny moga mie¢ wigc, takze zabiegi, ktore nie wywotuja skutku
leczniczego, nie stuza profilaktyce, ale nakierowane sg np. na upigkszenie
ciata. Chirurgiczna metoda leczenia stosowana do celéw kosmetycznych
lub transferu embrionu jest wytaczona z ochrony tak samo jak chirurgiczne
leczenie dla celow terapeutycznych.

Sposoby wytwarzania protez zebowych, protez koficzyn, jak réwniez zbie-
ranie odpowiednich pomiaréw do tego celu na ciele ludzkim, ktére pociggaja
za sobg np. wykonanie modelu zebow pacjenta w ustach, nie s3 wytaczone
z patentowania, jezeli tylko protezy te s3 wytwarzane poza ciatem.
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4.3.2. Metody terapeutyczne

Pojecie ,,terapia” obejmuje leczenie choréb i dysfunkcji organizmu oraz
profilaktyke, np. stosowanie szczepionek na niektore choroby lub usuwanie
plytki nazebnej. Pojecie ,terapia” moze odnosi¢ sie wiec do organizméw
zdrowych, jezeli jej celem jest zapobieganie stanom chorobowym.

Pod pojeciem sposobu leczenia, nalezy rozumie¢ réwniez rozwigzania
dotyczace czestotliwosci i sposobu podawania leku, a takze dotyczace zmian
dawek leczniczych.

Nie s3 wylaczone spod ochrony patentowej sposoby leczenia w odnie-
sieniu do tkanek i ptynoéw ustrojowych po oddzieleniu ich od ciata (poza
organizmem zywym) pod warunkiem, ze tkanki te czy ptyny nie zostang
z powrotem wprowadzone do tego samego organizmu.

Dlatego sposoby traktowania krwi w celu przechowywania jej w bankach
krwi lub sposoby diagnostyczne testowania probek krwi nie s wytaczo-
ne z patentowania, podczas gdy sposob traktowania krwi poprzez dialize
i zawracanie takiej krwi do tego samego organizmu wytgczony jest spod
opatentowania.

Praktycznie, jezeli cho¢ jeden etap rozpatrywanego sposobu przebiega
in vivo, to taki sposob nie podlega opatentowaniu.

Podobnie, jezeli sposéb dotyczy zabiegow kosmetycznych, ale obejmuje
co najmniej jeden etap leczenia (lub zabieg chirurgiczny) uznaje si¢ go za spo-
sob leczenia, ktory nie moze by¢ opatentowany.

4.3.3. Metody diagnostyczne

Metody diagnostyczne obejmuja rozpoznanie, zlokalizowanie i rozréznie-
nie czynnikéw patologicznych. Diagnoza obejmuje badanie pacjenta w celu
zebrania odpowiednich danych, poréwnanie tych danych z odpowiednig
norma oraz przyporzadkowanie stwierdzonych odchylen od normy do okre-
$lonego obrazu klinicznego.

Wytaczone spod opatentowania s3 metody diagnostyczne zywego orga-
nizmu.

Ochronie patentowej podlegaja jednak metody diagnostyczne przepro-
wadzone na organizmach martwych, tkankach, organach, ptynach ustro-
jowych (probkach krwi, wycinkach guzéw), ktére zostaty na state usuniete
z ciala, czyli poza organizmem zywym. Metody te prowadza do uzyskania
posrednich informacji (dane, wielkosci fizykochemiczne), ktore same w sobie
nie umozliwiajg lekarzowi podjecia bezposredniej decyzji, co do zastosowania
konkretnego sposobu leczenia.

Przyktadowo takie metody obejmujg przeswietlenia rentgenowskie, badania
NMR i mierzenie ci$nienia krwi.



Wytgczone spod opatentowania sposoby diagnostyki dotyczg tylko operacji
na zywym organizmie ludzkim lub zwierzecym. Traktowanie lub diagnozo-
wanie martwego ciata nie jest wytgczone spod opatentowania.

Sposoby testowania generalnie powinny by¢ uznawane za patentowalne,
jezeli taki test jest przydatny do usprawnienia kontroli wytworu, urzgdzenia lub
sposobu, ktory ma zastosowanie przemystowe. W szczegolnosci patentowalne
jest uzycie testow zwierzecych do celow stosowanych w przemysle, np. testowanie
wytworow przemystowych (np. do stwierdzenia nieobecnosci pyrogenetycznych
czy alergicznych efektow) lub zjawisk (np. do okreslenia zanieczyszczeri wody
lub powietrza).

Nie wszystkie sposoby oddziatywania na organizm zywy sqg wytgczone spod
opatentowania. Przykfadowo moze byc opatentowany sposob pobudzenia wzro-
stu, poprawienia jakosci migsa lub zwickszenia wydajnosci wetny z owiec.

Jednakze sposoby antykoncepcji, ktére sq stosowane w sferze osobistej
i prywatnej zZycia ludzkiego nie mogg by¢ opatentowane, poniewaz sq uznane
za nie nadajgce si¢ do przemystowego stosowania.

5. Wynalazki biotechnologiczne

Przez wynalazki biotechnologiczne rozumie si¢ wynalazki dotyczace wy-
tworu sktadajacego sie z materiatu biologicznego, zawierajacego taki materiat,
przyktadowo polipeptydy (np. enzymy, przeciwciata), kwasy nukleinowe
(np. primery, geny, wektory), mikroorganizmy, linie komorkowe, zestawy
(np. zestaw diagnostyczny), kompozycje i srodki farmaceutyczne (np. leki,
szczepionki),

albo dotyczgcy sposobu, za pomocg ktorego materiat biologiczny jest wy-
twarzany, przetwarzany lub wykorzystywany np. procesy fermentacyjne,
metody izolacji i oczyszczania substancii biologicznych, sposoby testowania
i metody diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne np. PCR, inne metody
inzynierii genetycznej,

albo dotyczacy jego zastosowania np. zastosowania okreslonego produktu
(znanego biatka) do wytwarzania leku do leczenia okreslonej choroby.

Materiatem biologicznym jest materiat zawierajacy informacje gene-
tyczng i zdolny do samoreprodukeji albo nadajacy sie do reprodukcji
w systemie biologicznym (sposob mikrobiologiczny, mikroorganizm, patrz
pkt 11 4.2.2. met.).

Przy rozpatrywaniu zgtoszen wynalazkoéw biotechnologicznych ekspert
niezaleznie od zbadania nowosci, poziomu wynalazczego i stosowalnosci
przemystowej, powinien ocenic rowniez na ile zostaty spetnione szczegblne
wymogi okreslone art. 93% -933.

art. 93’
-art. 93’
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art. 932
ust. 1
pkt 1

art. 932
ust. 1
pkt 2

art. 932
ust. 2

Za wynalazki biotechnologiczne, na ktére mogg by¢ udzielane patenty
uwaza si¢ w szczeg6lnosci wynalazki stanowiace materiat biologiczny, ktory
jest wyizolowany ze swego naturalnego Srodowiska lub wytworzony sposo-
bem technicznym, nawet, jezeli poprzednio wystepowat w naturze.

Stopien, w jaki cztowiek ingeruje za pomocg techniki w substancje juz ist-
niejgca w naturze jest decydujgcym kryterium czy mamy do czynienia z wy-
nalazkiem czy z odkryciem. Nie jest mozliwe opatentowanie odkrycia zy-
wego mikroorganizmu wystepujgcego w naturze. Mozliwe jest natomiast
opatentowanie metody izolowania takiego mikroorganizmu albo sposobu
wykorzystujacego taki mikroorganizm.

Ekspert powinien dokona¢ analizy tresci zastrzezen patentowych i oceni¢
skutek techniczny, jaki przyniesie wynalazek. Ocena ta opiera¢ si¢ powinna
na ustaleniu istnienia lub braku ludzkiej ingerencji, wktadu o charakterze
technicznym w to, co zostato odkryte.

Dlatego materiat biologiczny moze by¢ uznany za patentowalny, nawet,
jezeli juz wystepowat w naturze.

Ciato ludzkie w r6znych jego stadiach formowania si¢ i rozwoju oraz
zwykte odkrycie jednego z jego elementéw wiacznie z sekwencjg lub cze-
Sciowa sekwencja genu nie podlega opatentowaniu (patrz art. 93° ust. 1
pkt 11.5. met.). Element wyizolowany z ciata ludzkiego lub w inny sposéb
wytworzony sposobem technicznym, wiacznie z sekwencja lub czeSciows
sekwencjg genu, ktéry ma mozliwos¢ zastosowania przemystowego, moze
stanowi¢ wynalazek posiadajgcy zdolnos¢ patentows, nawet, jesli budowa
tego elementu jest identyczna z budowg elementu naturalnego.

Taki element nie jest a priori wytaczony spod opatentowania. Jednakze
zwykte odkrycie takiego elementu (np. genu) nie podlega opatentowaniu,
poniewaz jest odkryciem. Patentowalny jest natomiast rezultat zastosowania
sposobu technicznego do zidentyfikowania, oczyszczania i zaklasyfikowania
takiego elementu oraz do wytwarzania go poza ciatem ludzkim metodami,
ktore cztowiek jest w stanie zrealizowac, a ktorych natura nie jest w stanie
dokona¢ sama z siebie (pkt 21 preambuty dyrektywy Nr 98/44/EC z 6 lipca
1998 1. 0 ochronie prawnej wynalazkow biotechnologicznych zwanej dalej
»Adyrektywg”).

Badanie zgtoszenia patentowego dotyczgce sekwencji genu, powinno pod-
lega¢ takim samym kryteriom zdolnosci patentowej jak w innych dziedzinach
technologii tj. nowosci, poziomu wynalazczego i przemystowego stosowania
(pkt. 22 preambuty dyrektywy).

W przypadku wynalazku dotyczacego sekwencji genu, opis wynalazku
powinien ujawniac jego przemystowe zastosowanie w dacie zgloszenia (patrz
pktI1.9. met.), tzn. musi by¢ wskazana proteina, ktorg gen koduje i jej funkcja.



W przypadku wykorzystania ciata ludzkiego musi by¢ uzyskana zgoda czto-
wieka. Sama sekwencja genu bez okreslenia jej funkcji nie zawiera zadnej
informacji technicznej i dlatego nie jest wynalazkiem posiadajacym zdolnos¢
patentowg (pkt 23 preambuty dyrektywy). W przypadkach, gdy sekwencja
genu lub czesciowa sekwencja genu jest stosowana do wytwarzania proteiny
lub czesci proteiny jest konieczne okresli¢, jakie biatko lub jaka czg$¢ pro-
teiny jest wytwarzana i jakg funkcje ta proteina lub czes¢ proteiny spetnia
(pkt 24 preambuty dyrektywy). W przypadku, gdy sekwencja nukleotydowa
nie jest wykorzystywana do wytwarzania proteiny lub czesci proteiny, funkcja
taka mogtaby tez wskazywac, ze sekwencja nukleotydowa stanowi, np. pro-
motor aktywnosci transkrypcyjnej lub moze by¢ sonda wykorzystywang
do wyszukiwania pozadanej sekwencji.

Przyktadowo, podlega opatentowaniu wynalazek polegajacy na wyizolowa-
niu i scharakteryzowaniu fragmentu DNA kodujacego biatko, gdy: przedstawio-
no tez sposOb wytwarzania biatka i jego zastosowanie, zastrzezenie patentowe
dotyczy fragmentu DNA, otrzymanego metoda rekombinacji genetycznej
zdolnego do kodowania tego biatka a biatko to nie byto wcze$niej znane.

Wynalazki biotechnologiczne dotyczace roslin i zwierzat s3 patentowalne,
pod warunkiem, ze stosowanie wynalazku nie jest technicznie ograniczone je-
dynie do pojedynczej odmiany roslin lub rasy zwierzat (por. pkt II. 4.2 met.).

Rozwigzanie, w ktorym odmiana rosliny nie jest indywidualnie zastrzegana
nie jest wylgczone spod opatentowania, chocby nawet mogto obejmowac
(swoim ujawnieniem) odmiane rosliny (podobnie w orzeczeniu 1/98 rozsze-
rzonej KO w EPO).

Zastrzezenie obejmujgce nowa odmiane, ale nie identyfikujace jej nie jest za-
strzezeniem skierowanym na nowa odmiane rosliny. Takze wobec braku da-
nych identyfikujacych nowa odmiane w zastrzezeniu dotyczacym wytworu
(np. numeru identyfikujacego nowa odmiang roslinng), istota wynalazku
nie jest ani ograniczona ani skierowana na odmiane rosliny w rozumieniu
art. 93? ust. 1 pkt 3.

Za wynalazek nie uwaza sie ciata ludzkiego w réznych jego stadiach for-
mowania sie i rozwoju oraz zwyktego odkrycia jednego z jego elementow,
wlacznie z sekwencja genu lub czesciowa sekwencjg genu (patrz rowniez pkt 16
preambuty Dyrektywy).

Zawynalazki biotechnologiczne, ktorych wykorzystanie bytoby sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub moralnoscia publiczng
uwaza sie w szczegolnosci;
- sposoby klonowania ludzi,
Poprzez wykluczenie klonowania ludzi nalezy rozumie¢ wszelkie metody,
w tym podziat embrionu, zmierzajace do tworzenia istoty ludzkiej o takiej

art. 932
ust. 1
pkt 3

art. 93°
ust. 1

art. 93°
ust. 2



art. 33

art. 25
ust. 1

art. 25
ust. 2

samej informacji genetycznej zawartej w genomie jak inna zywa lub martwa
istota ludzka (pkt 41 preambuty dyrektywy),

- sposoby modyfikacji tozsamosci genetycznej linii zarodkowej czto-
wieka,

- stosowanie embrionéw ludzkich do celéw przemystowych lub han-
dlowych.

Wylaczenie to nie dotyczy rozwigzan w celach terapeutycznych lub dia-
gnostycznych, ktore s3 stosowane wobec embrionu ludzkiego i sg dla niego
uzyteczne (pkt 42 preambuty dyrektywy),

- sposoby modyfikacji tozsamosci genetycznej zwierzat, ktore mogg
powodowac u nich cierpienia nie przynoszac zadnych istotnych
korzysci medycznych dla cztowieka lub zwierzecia oraz zwierzeta
bedace wynikiem zastosowania takich sposobow.

Z patentowania wytaczone s3 takze sposoby wytwarzania chimer z ko-
morek zarodkowych ludzi i zwierzat lub innych komoérek totipotencjalnych
ludzi i zwierzat (pkt 38 preambuty dyrektywy).

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca, ale ilustrujgca, jakie wynalazki moga
by¢ uznane za niezgodne z porzadkiem publicznym.

6. Dostateczno$¢ ujawnienia

Dostateczno$¢ ujawnienia powinna by¢ oceniana na bazie zgtoszenia jako
catosci, wlaczajac opis wynalazku, zastrzezenia i rysunki.

Opis wynalazku powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno, aby znaw-
ca mogt ten wynalazek urzeczywistnic (patrz pkt I11.3.6. met.). Zastrzezenia
powinny by¢ w catosci poparte opisem wynalazku (patrz pkt I11.2.9. met.).

Zarzut braku poparcia zastrzezen patentowych moze by¢ rowniez posta-
wiony jako zarzut braku mozliwosci urzeczywistnienia wynalazku w catym
zakresie zagdanej ochrony (chociaz przy wezszym zakresie urzeczywistnienie
jest mozliwe).

7. Nowosé

Wynalazek uwaza si¢ za nowy, jesli nie jest czescig stanu techniki.

7.1. Stan techniki

Przez stan techniki rozumie si¢ wszystko to, co przed data, wedtug ktorej
oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato udostepnione
do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez
stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w kazdy inny sposob. Zasadniczo



pierwszenstwo do uzyskania patentu oznacza sie wedtug daty zgtoszenia
wynalazku w Urzedzie Patentowym (art. 13). Pierwszenstwo do uzyskania
patentu przystuguje rowniez wedtug daty pierwszego prawidtowego zgtosze-
nia (art. 14) lub wystawienia wynalazku na migdzynarodowej wystawie ofi-
cjalnej lub oficjalnie uznanej (art. 15 ust. 1) i takze innej wystawie wskazanej
przez Prezesa Urzedu Patentowego (art. 15 ust. 2) pod warunkiem spetnienia
okreslonych wymagan formalnych (uprzednie pierwszeristwo patrz zwtaszcza
art. 35 i art. 36 a takze patrz rowniez pkt 1.2.6. oraz 1.2.2.1 met.). Przy anali-
zie stanu techniki nie ma zadnych ograniczen geograficznych, jezykowych,
czasowych lub w zakresie sposobow, dzieki ktorym odpowiednie informacje
mogly zosta¢ udostepnione do wiadomosci publiczne;.

Dokument sporzadzony na piSmie jest dostepny publicznie, jezeli w dacie,
wedtug ktorej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu na wynalazek,
byt dostepny dla blizej nieokreslonego kregu osob np. dostep nie byt ograni-
czony nakazem zachowania poufnosci albo zakazem rozpowszechniania.

Jezeli zgtaszajacy kwestionuje publiczng dostepnos¢ lub date publikacji
dokumentu, ekspert powinien rozwazy¢ czy celowe i mozliwe jest dokonanie
dodatkowych ustalen. Jezeli zgtaszajacy zgtosi przekonywujace watpliwosci,
co do tego, ze wskazany dokument potwierdza, iz zgloszony wynalazek na-
lezy do stanu techniki i w ocenie eksperta dodatkowe badanie nie dostarczy
dowodu wystarczajacego do usuniecia tych watpliwosci, ekspert nie powinien
podtrzymywaé postawionego zarzutu.

W toku badania znanego stanu techniki mozliwe jest uzyskanie dokumentu
odtwarzajgcego ustng wypowiedz (np. publiczny wyktad) lub zdajacego rela-
cje z pierwszego zastosowania (np. przedstawienie na publicznej wystawie),
a takze ustalenie, iz powszechnie dostepny przed data zgtoszenia byt tylko
ustny opis wynalazku lub publiczny wyktad, natomiast sam dokument zostat
opublikowany w /lub po tej dacie.

W takich przypadkach ekspert powinien przyjac zatozenie, ze dokumen-
ty takie s3 dowodem braku nowosci wynalazku. Jezeli jednak zgtaszajacy
przedstawi mocne dokumenty podwazajgce prawidtowos¢ takiego zatozenia,
wtedy ekspert nie powinien podtrzymywac zarzutu.

7.1.1. Zakres udostepnienia do wiadomosci powszechnej

Wynalazek nalezy do stanu techniki, jezeli informacje udostepnione znaw-
cy w dacie, wedtug ktorej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu,
sa wystarczajace do praktycznego wykorzystania technicznego pouczenia,
ktore jest przedmiotem tego ujawnienia, biorgc pod uwage takze ogdlng
wiedze w dziedzinie, zwigzanej z wynalazkiem dostepna w tym czasie.

Warunek nowosci dla wynalazku nie jest spetniony, jezeli istnieje wcze-
$niejszy dokument w stanie techniki, ktéry w sposob jasny i bezposredni



art. 25
ust. 3

art. 18

ujawnia istote pozniejszego wynalazku, a w szczeg6lnosci jego zastrzegane
cechy techniczne.

Nalezy pamietaé, ze rozne rozwigzania (wynalazki) objete zastrzezeniem
patentowym lub rdézne alternatywne rozwigzania, zastrzegane w jednym
zastrzezeniu moga korzysta¢ z roznej daty pierwszenstwa. Nowo$¢ wyna-
lazku powinna by¢ rozwazana przez eksperta w odniesieniu do kazdego
zastrzezenia lub jego czesci.

7.1.2. Konflikt ze zgtoszeniami wynalazkow dokonanymi z weze$niejsza
datg w Urzedzie Patentowym RP

Za czes¢ stanu techniki (przy badaniu nowosci wynalazku) uwaza sie
rowniez informacje zawarte w zgtoszeniach wynalazkoéw lub wzoréw uzyt-
kowych dokonanych w Polsce z wcze$niejszym pierwszenstwem (réwniez
wynikajacym z wcze$niejszego zgloszenia za granica) niz rozpatrywane
zgloszenie wynalazku, a nieudostepnionych do wiadomosci powszechnej
w dacie, wedtug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu
na rozpatrywany wynalazek. Warunkiem zaliczenia takiego wynalazku
do stanu techniki, jest jednakze jego opublikowanie w Biuletynie Urzedu
Patentowego — nawet, gdy data takiej publikacji jest pdZniejsza niz data,
wedtug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo rozpatrywanego zgtoszenia.

Tak wiec, informacje zawarte w zgtoszeniach wynalazkéw lub wzoréw
uzytkowych, korzystajace z wcze$niejszego pierwszenstwa, po ich ogloszeniu
w sposOb okreslony w ustawie, zaliczone sg przy badaniu warunku nowo-
§ci do stanu techniki, niezaleznie od sposobu zakoriczenia postepowania
w sprawie tych wcze$niejszych zgtoszen.

Z powotanego wyzej przepisu wynika, ze w przypadku rezygnacji
ze zgloszenia wezesniejszego wynalazku przed jego publikacja, zgtoszenie
to nie powoduje utraty nowosci nastepnych zgtoszen takiego samego
wynalazku.

7.1.3. Zgtoszenia rownolegte

Jezeli zgloszenia dokonato niezaleznie od siebie, kilka os6b, ktore ko-
rzystaja z pierwszenstwa oznaczonego tg sama data, rozpatrywanie tych
zgloszen nalezy prowadzi¢ niezaleznie, a prawo do uzyskania patentu lub
prawa ochronnego przystuguje kazdej z tych osob.

W przypadku zgtoszen tego samego wynalazku, pochodzacych od jednego
zglaszajacego, nalezy przyjac zasade stosowang w wiekszosci systemow pa-
tentowych, ze dwa patenty nie moga by¢ udzielone temu samemu zgtaszaja-
cemu na jeden wynalazek. O ile pozniejsze zgloszenie zawiera rowniez inne
wynalazki, to ekspert powinien wezwaé zgtaszajacego do takiej modyfikacji
zgltoszenia, aby nie obejmowato ono juz zgloszonego wczesniej wynalazku



lub by ewentualnie wskazat, dla ktorego ze zgtoszen tego samego wynalazku
powinno by¢ prowadzone dalsze postepowanie.

W przypadku dokonania zgtoszenia miedzynarodowego zawierajacego wy-
znaczenie Polski w oparciu o zgloszenie tego wynalazku w Urzedzie Patento-
wym RP, oba zgloszenia nalezy rozpatrywaé niezaleznie (pierwszenstwo we-
wnetrzne). Efektem moze by¢ udzielenie dwoch patentéw na ten sam wynalazek
z r6znymi datami zgloszenia i z takim samym (lub r6znym) zakresem ochrony
wynalazku (postanowienie Sqdu Najwyzszego Nr SN III RN 34/96).

7.2. Ocena nowosSci

Wynalazek nie spetnia wymogu nowosci, jezeli mozna wskaza¢ dowody,
w Swietle ktorych wszystkie cechy rozwigzania badz wariantu rozwigzania
ujetego w zgloszeniu, uwzglednione tacznie, obejmujg stan techniki.

Przy ocenie nowosci wezesniejszy dokument (przeciwstawiony) powinien
by¢ czytany tak jakby byl czytany przez znawce w dacie jego publikacji,
w przypadku weze$niej publikowanych dokumentow, lub w dacie zgloszenia
(albo uprzedniego pierwszenstwa, gdy to jest wtasciwe) w przypadku doku-
mentu rozpatrywanego zgodnie z art. 25 ust. 3.

Warunek nowosci nie jest spetniony, jezeli wezesniejszy dokument, ktory
jest dowodem stanu techniki, w sposob jasny i bezpo$redni ujawnia istote
wynalazku, a w szczeg6lnosci jego zastrzegane cechy.

Przy ocenie nowosci, w odrdéznieniu od oceny poziomu wynalazczego,
nie jest dozwolone dokonywanie tej oceny na podstawie kilku taczonych
ze sobg dokumentow. Nie jest takze dozwolone przy tej ocenie taczenie
oddzielnych wzmianek bedacych réznymi korzystnymi przypadkami opi-
sywanymi w jednym dokumencie chyba, ze takie polaczenie jest w nim
sugerowane.

Jezeli w przeciwstawionym dokumencie wystepuje wyrazne odniesienie
do innego dokumentu, jako dostarczajacego wiecej szczegétowych informacji
dotyczacych pewnych cech, to takie informacje s3 uwazane jako wtaczone
do przeciwstawionego dokumentu zawierajgcego to odniesienie, pod warun-
kiem, ze réwniez ten dokument byt dostepny publicznie w dacie publikacji
przeciwstawienia.

Data brana pod uwage przy ocenie nowosci jest zawsze datg podstawo-
wego, przeciwstawionego dokumentu (tj. dokumentu, ktory moze zawierac
ewentualnie dalsze odniesienia).

Takze stan techniki, w zakresie, w jakim jest w dokumencie opisany,
jest uwazany za zawarty w tym dokumencie.

Dozwolone jest uzywanie stownikow lub podobnych publikacji w celu in-
terpretowania specjalistycznych terminéw stosowanych w dokumentach.
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7.2.1. Cechy domysine, ekwiwalenty, parametry

Przeciwstawiony dokument szkodzi nowosci wynalazku, jezeli istota tego
wynalazku daje si¢ w sposéb jednoznaczny i bezposredni wywies¢ z tego
dokumentu. Informacje mogg by¢ udostepnione w dokumencie wyraznie lub
w sposob dorozumiany, np. fakt ujawnienia zastosowania gumy w okoliczno-
$ciach, z ktorych jasno wynika, ze s3 uzywane jej elastyczne wtasciwosci, nawet
jezeli nie jest to wyraZnie stwierdzone, szkodzi nowosci innego wynalazku
polegajacego na zastosowaniu materiatu o wiasciwosciach elastycznych.

Ograniczenie przy ocenie nowosci ,,w sposob jednoznaczny i bezposredni”
oznacza, ze nie nalezy interpretowac pouczenia wynikajgcego z tego doku-
mentu w ten sposob, ze obejmuje ono réwniez dobrze znane ekwiwalenty
(nieprzedstawione w dokumencie) i w ten sposéb szkodzi nowosci wyna-
lazku. Taka ocena jest mozliwa dopiero wtedy, gdy rozpatrujemy poziom
wynalazczy wynalazku.

Pod pojeciem ,,ekwiwalenty” nalezy rozumie¢ $rodki réwnowazne, ktore
moga by¢ uzyte w danym rozwigzaniu, bez szkody dla funkcji jakg spetnia
to rozwigzanie.

Brak nowosci moze by¢ rozumiany jednak w sposéb domyslny w tym
sensie, ze wykonanie pouczenia ze stanu techniki mogtoby w sposdb nie-
uchronny prowadzi¢ do rezultatu wchodzacego w zakres ochrony rozpatry-
wanego wynalazku. Np. gdy znane s produkty wyjsciowe i znany jest sposob
postepowania to wytworzony wytwor mozna uznac za znany.

Watpliwosci tego rodzaju moga takze wystepowaé, kiedy zastrzezenia
okreslaja wynalazek lub jego cechy za pomocg parametrow (patrz pkt 111.6.3.
met.). Moze si¢ zdarzy¢, ze w zwigzanym z przedmiotem zgloszenia stanie
techniki wystepuje inny parametr niz w zastrzezeniu albo w stanie techniki
nie okreslono parametréw w ogole. Jezeli znane i zastrzegane produkty
sq identyczne pod wszystkimi innymi wzgledami (np. surowce wyjsciowe
i sposdb wytwarzania jest identyczny), wtedy na pierwszym miejscu podnosi
sie zarzut braku nowosci. Jezeli zgtaszajgcy jest w stanie wykazac, np. za po-
mocg stosownych badan poréwnawczych, ze réznice wystepuja w odniesieniu
do parametréw, jest watpliwe czy zgloszenie ujawnia wszystkie zasadnicze
cechy niezbedne do wytworzenia wytworéw majacych parametry wyspecy-
fikowane w zastrzezeniach (art. 33 ust. 1).

7.2.2. Ujawnienie w stanie techniki upowazniajace do postawienia zarzutu

Informacje zawarte w dokumencie mogg by¢ uznane za udostepnione
do wiadomosci powszechnej, zgodnie z art. 25 ust. 1, tylko wtedy, jezeli,
takze biorac pod uwage podstawowa wiedze w tym czasie w tej dziedzinie,
sg wystarczajace dla znawcy, w dacie publikacji zgloszenia, do wykorzystania
(urzeczywistnienia) technicznego pouczenia.



Przyktadowo, sama wzmianka na temat chemicznego zwiazku (nazwa
lub wzor) w dokumencie ze stanu techniki, nie upowaznia do postawienia
zarzutu, ze jest to zwigzek znany, chyba, ze informacja ta razem z podanym,
np. zastosowaniem oraz w potaczeniu z wiedzg ogdlng dostepng w dacie
publikacji dokumentu, upowaznia do tego, aby uzna¢, ze taki zwigzek byt
juz faktycznie wytwarzany i wyodrebniany lub tylko, np. w przypadku
produktu naturalnego, byt wyizolowany ze srodowiska.

7.2.3. Ogodlne ujawnienie i szczegotowe rozwigzania

Przy ocenie nowosci nalezy pamietac, ze ogélne ujawnienie nie pozwala
zazwyczaj postawi¢ zarzutu braku nowosci szczeg6lnej postaci takiego roz-
wigzania lezacej w zakresie tego ujawnienia. Natomiast szczegotowe roz-
wigzanie nalezace do staniu techniki, mieszczace si¢ w szerokim okresleniu
przedmiotu zgtoszenia, obejmujacym to znane rozwigzanie, szkodzi nowosci
tego zgloszenia. Np. ujawnienie zastosowania miedzi szkodzi nowosci zasto-
sowania metalu jako ogdlnego pomystu, ale nie szkodzi nowosci zastosowania
jakiegos metalu innego niz miedz. Podobnie zastosowanie nitow szkodzi nowosci
zastosowania elementow tqczgcych jako ogélnego pomystu, ale nie nowosci
zastosowania jakiegos elementu tgczgcego innego niz nity.

7.3. Szczegolne przypadki nowosci w dziedzinie chemii

Rozpatrujac zastrzezenia dotyczace wytworéw ekspert nie powinien braé
pod uwage, jako jedynej cechy odr6zniajacej od stanu techniki, zastosowania
tych wytworow (patrz pkt I11.2.9.1. met.). Na przyktad wynalazek okreslony
zastrzezeniem ,,Substancja X do zastosowania jako katalizator” nie jest nowy
w przypadku, gdy substancja X znana jest jako barwnik. Natomiast, jezeli
to nowe zastosowanie pociaga za sobg wytworzenie szczeg6lnej postaci tej
substancji, np. przez dodanie pewnych dodatkow, ktore sprawia, ze powstanie
nowa postac odrdzniajaca si¢ od tej znanej, to taka nowa postaé moze by¢
uznana za nowg (nawet, jezeli nowa charakterystyka postaci nie jest wy-
raznie okre§lona, a jedynie mozna jg wywnioskowac z tego szczegolnego
zastosowania).

7.3.1. Pierwsze zastosowanie medyczne

Dopuszcza si¢ jedynie w dziedzinie medycyny, ze znany z innej dziedziny
niz medycyna wytwor przeznaczony do zastosowania terapeutycznego moze
zostac opatentowany w formie tzw. pierwszego zastosowania medycznego,
jezeli po raz pierwszy ujawniono zastosowanie terapeutyczne tego znanego
wytworu. Elementem nowosci beda ujawnione, w dacie pierwszenstwa,
wiasciwosci lecznicze.



50 |

art. 25
ust. 4

Patenty moga by¢ wiec udzielane na nowe rozwigzania obejmujace wy-

twory (substancje lub kompozycje) do zastosowania w sposobach terapeu-
tycznych, chirurgicznych lub diagnostyce.

Zastrzezenia patentowe dotyczace znanego wytworu stosowanego do pierw-
szego zastosowania medycznego wymagaja odpowiedniej formy.

Zastrzezenie to powinno po nazwie okreslajacej zwigzek (mieszaning
zwigzkow), wskazywac zastosowania, przyktadowo:

»substancja/kompozycja X (z nastepujacym po niej wskazaniem) np.:

... do zastosowania jako lek”,

... do zastosowania jako $rodek antybakteryjny”,

... do leczenia choroby Y.”

Pierwsze zastosowanie medyczne moze dotyczy¢, zardbwno nowego, jak
i znanego (ale nie jako lek) wytworu.

Zgtoszony wynalazek, obok specyficznie rozumianej cechy nowosci po-
winien spetnia¢ inne wymagania stawiane wynalazkom, podlegajacym
opatentowaniu a w szczeg6lnosci poziomu wynalazczego.

Ochrona przyznawana na podstawie zastrzezen w formie tzw. pierwszego
zastosowania medycznego dla wytworu nie moze by¢ udzielona na drugie
(kolejne) zastosowanie medyczne dla tego wytworu.

7.3.2. Drugie zastosowanie medyczne

We wszystkich dziedzinach (poza wytwarzaniem wytworéw do zasto-
sowania w leczeniu) nowe zastosowanie moze by¢ chronione jako takie
(np. zastosowanie znanego wytworu X w nowym sposobie wytwarzania
wytworu Y). Jednakze opatentowanie nowego zastosowania w dziedzinie
medycyny rodzi pewne trudnosci. Zastrzezenie wynalazku w formie ,,Za-
stosowanie substancji lub kompozycji X do leczenia choroby Y, jest uwa-
zane za sposob leczenia. Oznacza to, iz taka forma zastrzezen patentowych
jest niedopuszczalna, poniewaz sposoby leczenia wytaczone s3 z ochrony
patentowej (art. 29 ust. 1 pkt 3). Wzorem innych urzedéw patentowych
dopuszcza sie mozliwo$¢ patentowania takich rozwiazan jako tzw. II za-
stosowanie medyczne po zastosowaniu standardowej formy zastrzezenia
patentowego wedtug wzoru:

»Zastosowanie wytworu X do wytwarzania leku do leczenia choroby Y”.

Z takiej redakcji zastrzezenia wynika, ze konkretnego usci$lenia wymaga
zaréwno choroba czy dolegliwos¢, jak i okreslony chemicznie wytwor X.
Nie jest wiec mozliwe okreslenie nowego zastosowania zwyczajng cechg
techniczng sposobu, np. ,,Zastosowanie kompozycji .... do wytwarzania leku
stosowanego dozylnie zawierajgce substancje aktywng w ilosci trzy razy wickszej
niz ilos¢ terapeutycznie aktywna”,



Opatentowanie wynalazku jest dozwolone dla kazdego pierwszego lub
kolejnego zastosowania medycznego, jezeli takie zastosowanie jest nowe i ma
poziom wynalazczy (por. orzeczenie rozszerzonej KO w EPO nr G5/83).

Nowos¢ takiego wynalazku pochodzi od nowej cechy, jaka jest nowe far-
maceutyczne zastosowanie. Jednakze taki wynalazek powinien obejmowac
swoim zakresem faktycznie rOwniez opracowanie nowej mozliwosci wyko-
rzystania terapeutycznego znanego leku — wynalezienia leku do leczenia
okreslonej jednostki chorobowej wraz z zaleceniami jego stosowania (decyzja
KO Nr Odw. 1691/98).

Nowe zastosowanie powinno mie¢ poparcie w opisie wynalazku poprzez
podanie szczegdtowych badan biochemicznych, udowadniajacych to dziata-
nie lecznicze, w szczegblnosci potwierdzone uznanymi miedzynarodowymi
testami, a korzystnie danymi statystycznymi i analizg korzy$¢-ryzyko.

Mozna uzyskac¢ ochrone w postaci drugiego zastosowania medycznego,
(o ile beda spetnione pozostate warunki ustawowe), na takie rozwigzania
jak np.:

- nowe wskazanie medyczne,

- zastosowanie znanego leku do nowej, nieoczywistej grupy pacjen-
tow, ktora jest odroznialna w swoim fizjologicznym lub patologicz-
nym statusie i jednocze$nie nie ma czesci wspolnej, czyli nie zazebia
si¢ z grupa w stosunku, do ktorej terapie stosowano w przesztosci
(np. do zastosowania na zwierzetach seropozytywnych, podczas
gdy poprzednio stosowano na zwierzetach seronegatywnych),

- nowy sposob dawkowania rozumiany jako droga podawania znane-
go leku, pod warunkiem uzyskania nieoczywistych efektow w wy-
niku takiego dawkowania.

Tak wiec, gdy znana byta forma podawania domie$niowego leku, to pod-
lega opatentowaniu wynalazek dotyczacy podawania podskornego, o ile
w konsekwencji zmiany formy podawania uzyskano poprawe skutecznosci te-
rapeutycznej lub tez wyeliminowano szkodliwe dziatanie i skutki uboczne.

Reguty dotyczace drugiego zastosowania odnoszg sie do dalszych takich
zastosowan.

W przypadku, gdy zgloszenie obejmuje wiecej niz jedno dalsze terapeutycz-
ne zastosowanie, zastrzezenia tego typu s3 dozwolone w jednym zgtoszeniu,
tylko wtedy, jezeli stanowig wyraZnie jeden pomyst wynalazczy (art. 34).

Zwykty farmaceutyczny efekt nie musi przesadzac, ze mamy do czynienia
z nowym zastosowaniem medycznym. Np. selektywne zwigzanie receptora
przez dang substancje nie moze by¢ uwazane jako takie za nowe zastosowa-
nie terapeutyczne. Stwierdzenie, ze jakas substancja wigze sie z receptorem,
nawet jezeli stanowi doniosty wktad do nauki, musiatoby znalez¢ dodatkowo
zastosowanie praktyczne w postaci zdefiniowanej metody leczenia jakiegos
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konkretnego stanu patologicznego, aby mogto by¢ uznane za wynalazek (por.
orzeczenie KO w EPO nr T-0241/95). Jezeli nie istniejg testowalne kryteria,

ktore pozwalatyby rozstrzygnaé czy stan chorobowy, ktory sie poprawit
jest wynikiem tego nowego ,,zastosowania”, to takie zgtoszenie nie moze
zostal opatentowane z uwagi na niespelnienie warunku jednoznacznosci
zakresu ochrony (art. 33 ust. 3).

7.3.3. Drugie zastosowanie niemedyczne

W przypadku rozwigzan, ktére dotycza nowego zastosowania znanego
zwiazku (II zastosowanie niemedyczne), takie nowe zastosowanie moze
stanowi¢ odzwierciedlenie nowo zbadanego efektu technicznego, przedsta-
wionego w opisie patentowym. Uzyskanie takiego efektu nalezy rozpatrywac
jako funkcjonalng ceche techniczng zastrzezenia patentowego. Jezeli cechy
tej nie udostepniono weze$niej do wiadomosci publicznej to wynalazek
powinien by¢ uznany za nowy, nawet jesli taki efekt techniczny mogt nie-
odtgcznie wystapi¢ wezesniej w trakcie realizacji rozwigzan udostepnionych
do wiadomosci publicznej (orzeczenie rozszerzonej KO w EPO nr 2/88).
Zastrzezenie powinno wskazywac na ten nowy efekt.

Np. zastrzezenie, dotyczqce zastosowania substancji znanej jako regulator
wzrostu roslin, jako Srodka grzybobojczego, zawiera posrednio funkcjonalng
ceche techniczng a mianowicie, ze substancja ta zastosowana zgodnie z okre-
Slonymi w opisie patentowym Srodkami realizacji rzeczywiscie spowodowata
skutek (tj. petnita funkcje) kontrolowania rozwoju grzyba. Przy badaniu nowosci
decydujgce jest ustalenie faktu, co udostepniono do wiadomosci publicznej.
W stanie techniki nie ujawniono takich wtasciwosci substancji (grzybobéjczych)
chociaz niewgtpliwie one istniaty.

Stwierdzenie mozliwosci zastosowania znanego urzqgdzenia w sposéb do-
tychczas nieopisany, nie uzasadnia nowosci tego urzqdzenia, jezeli to nowe
zastosowanie nie wigze si¢ z koniecznoscig modyfikacji projektu technicznego
znanego urzqdzenia. Stwierdzenie mozliwosci zastosowania znanego sprzetu
w nowy sposob, nie moze stanowic o nowosci samego przedmiotu, natomiast
moze byc przedmiotem nowego wynalazku dotyczgcego zastosowania.

7.3.4. Zestaw czesci

Pojecie zestaw czesci obejmuje znane wytwory (substancje chemiczne),
przyrzady, aparaty, ktore mogg by¢ stosowane réwnoczesnie lub kolejno
po sobie i ktore mogg tworzy¢ razem funkcjonalng catos¢ (zestaw anty-
koncepcyjny, implant z lekiem). Jezeli sktadniki te tworzg funkcjonalng
cato$¢ i powodujg nowy, nieoczekiwany skutek, taki zestaw moze zostac
opatentowany.



7.3.5. Wynalazki selektywne

Pojecie wynalazku selektywnego (tzw. wynalazku z wyboru) nie wystepuje
w unormowaniach prawnych, a jedynie w praktyce urzedoéw patentowych.
Wynalazek selektywny w dziedzinie chemii moze dotyczy¢ takich zagadnien
jak selekcja parametrow w ramach znanego zakresu czy selekcja wytworéw
z szerszego ogdlnego ujawnienia. Zwykta selekcja z szerszego zakresu, ktora
nie bedzie powodowala zadnej zmiany w sensie technicznym w odniesie-
niu do stanu techniki nie uzyska ochrony patentowej. Ogdlnie wynalazek
selektywny powinien przynosic jakis skutek techniczny (korzysci) w catym
wyselekcjonowanym zakresie w stosunku do znanego stanu techniki. Wyna-
lazki selektywne musza spetniac takie same kryteria patentowalnosci, jakie
spetniajg pozostate wynalazki. Przykladowo wynalazki selektywne moga
dotyczy¢ zwigzkoéw chemicznych, kompozycji, zastosowania. We wszystkich
przypadkach wynalazku selektywnego, decydujace znaczenie dla uznania
warunku nowosci ma to, czy uprzednie ujawnienie stanu techniki nie byto

bezposrednie i nie umozliwialo znawcy urzeczywistnienia wynalazku, jak

réwniez, czy wyselekcjonowany zakres charakteryzuje sie co najmniej jed-
na wladciwoscia, ktora jest znaczaco rézna od wlasciwosci catego zakresu,

z ktérego zostat wybrany.

W odniesieniu do wynalazkéw selektywnych, nalezy przyja¢ wcze$niej
stosowang juz przez Urzad Patentowy praktyke, dotyczaca oceny nowosci.
Tak wiec przyktadowo:

1) selekcja podzakresoéw wartosci liczbowych z szerszego przedziatu moze

by¢ uznana za nowsa, gdy spetnione sg wszystkie nastepujace kryteria:

- wyselekcjonowany z przedziatu podzakres powinien by¢ waski
w stosunku do zakresu znanego,

- wyselekcjonowany podzakres powinien w wystarczajacym stopniu
odbiega¢ od korzystnej cze¢sci znanego zakresu (odlegly od przykta-
déw przedstawionych w stanie techniki i od koncowych punktéw
znanego zakresu),

- wyselekcjonowany podzakres nie powinien by¢ bezposrednio wy-
mieniony nigdzie w znanym stanie techniki (opisie wynalazku
czy przyktadach wykonania),

- wybrany zakres nie powinien by¢ dowolnie wybranym podzakresem
ze stanu techniki, ale musi by¢ podstawa dla nowego innego wyna-
lazku (celowy wybor, nowe techniczne pouczenie, a wigc w szcze-
gblnosci wykazywac poziom wynalazczy w stosunku do znanego
stanu techniki).

Nieoczekiwany efekt wystepujacy w wyselekcjonowanym zakresie
nie jest wystarczajacy do uznania nowosci takiego zakresu. Konieczne jest,
aby nie wystepowat taki efekt w catym znanym zakresie.
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2) selekcja /wybor/ pojedynczego zwiazku chemicznego lub grupy zwigz-

kow chemicznych z szerszej grupy zwiazkow.
Wynalazek selektywny dla zwigzkéw chemicznych czy grupy zwigzkow

polega na wyborze, z opatentowanej lub opisanej w sposob ogdlny, w stanie
techniki, klasy zwigzkow, pojedynczego zwigzku lub pewnej grupy zwigzkow,
majacej szczegdlne wiasciwosci.
Aby uzyskac ochrone dla takiego wynalazku w kategorii wytworu - zwigzku
chemicznego, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujgce warunki:
- wybrany zwigzek chemiczny lub wybrana grupa zwiazkéw nie po-
winna by¢ bezposrednio opisana we wczesniejszym dokumencie,
- wybrana grupa zwigzkéw powinna mie¢ wtasciwosci uzytkowe
istotnie rozniace sie od whasciwosci przypisywanej catej klasie,
z ktorej nastapit wybor, a whasciwosci te powinny wystepowac
u wszystkich cztonkéw wybranej grupy,
- powinno by¢ wykazane, ze te nowe wtasciwosci nie wystepuja
u wszystkich cztonkow wigkszej grupy, z ktorych dokonano
wyboru.
Przyktad
Przedmiotem zgloszenia jest grupa zwigzkéw okreslonych ogblnym wzorem
strukturalnym B. Uprzedni stan techniki (D1) opisuje grupe zwigzkow okre-
Slonych ogblnym wzorem strukturalnym A, obejmujgcym grupe zwigzkow
(0 wzorze ogblnym B), bedacych przedmiotem pézniejszego zgtoszenia.
Dokument (D1) nie zawiera jednak zadnego bezposredniego opisu grupy
zwigzkow o wzorze B, bedacych przedmiotem nastepnego zgtoszenia.
Warunek nowosci moze by¢ uznany na zasadzie braku ujawnienia w sposob
jasny i bezposredni konkretnej grupy zwigzkéw o wzorze ogblnym B.
Przeszkoda do uznania warunku nowosci wynalazku selektywnego dla
zwigzku chemicznego czy grupy zwigzkow przypadkow powstaje, gdy uprzed-
ni stan techniki przytacza substancje wyjsciowe i sam proces prowadza-
cy nieuchronnie do wskazanego wyselekcjonowanego zwiazku czy grupy
zwiazkow.
Nowy techniczny efekt, wystepujacy w wybranym zakresie moze by¢
takze tym samym efektem, jaki byt uzyskiwany w szerokim znanym zakresie
ale w wiekszym natezeniu.

3) Stereoizomery

W przypadku, gdy uprzedni stan techniki opisuje zwigzki zawierajace asy-
metryczny atom wegla, co wskazuje, ze omawiane zwigzki moga wystepowac
w roznych mozliwych konfiguracjach przestrzennych, ale nie zawiera zadnego
bezposredniego/dostownego opisu stereoizomeru, warunek nowosci moze
by¢ uznany wtedy gdy brak jest ujawnienia w spos6b jasny i bezposredni

tego konkretnego streoizomeru.




Jednakze, gdy stan techniki przytacza substancje wyjsciowe i opisuje
sam proces prowadzacy nieuchronnie do tego konkretnego szczegdlnego
stereoizomeru, moze to stanowi¢ istotng przeszkode do uznania warunku
nowosci badanego zwiazku.

8. Poziom wynalazczy

Wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli nie wynika
w sposob oczywisty dla znawcy ze stanu techniki. Jest to odrebne kryterium
niz nowo$¢ wynalazku. Pytanie czy zgloszone rozwiazanie ma poziom wyna-
lazczy stawiane jest wowczas, gdy ekspert oceni, ze rozwigzanie jest nowe.

W szczegdlnych przypadkach, np. w przypadku zastrzezen obejmujacych
szeroki zakres ochrony np. duzej grupy zwiazkéw chemicznych, moze sie
zdarzyc, ze cze$¢ zwiazkow nie spelnia warunku nowosci a cz¢s¢ nie spetnia
kryterium poziomu wynalazczego. Nie oznacza to jednak, ze dla tych samych
zwigzkow stawiane sg dwa zarzuty.

Nalezy zauwazy¢, ze przy rozpatrywaniu poziomu wynalazczego stan
techniki nie zawiera pozniej opublikowanych zgtoszen patentowych, o kto-
rych mowa w art. 25 ust. 3.

8.1. Oczywistos¢

Ekspert powinien rozwazy¢ oczywisto$¢ kazdego rozwigzania przedstawio-
nego w zastrzezeniach, zadajac sobie pytanie czy przed datg pierwszenstwa,
biorac pod uwage owczesny stan techniki, przecietny znawca dziedziny
techniki, do ktorej nalezy rozwigzanie doszediby do nich. Przy pozytywnej
odpowiedzi na to pytanie, nalezy uzna¢ rozwigzanie za oczywiste. Termin
,»0CzZywisty” oznacza, ze dla znawcy rozwiazanie nie wykracza poza zwykty
postep techniczny, ale jedynie wynika wyraznie i logicznie ze stanu techniki,
tj. nie wymaga wykorzystania umiejetnosci wykraczajacych poza te, ktore
przypisuje si¢ znawcy .

Nalezy rozwazy¢ czy specjalista znajgcy najblizszy stan techniki, przy roz-
patrywaniu problemu technicznego, miatby mozliwosc bez dokonari tworczych
w sposob zawodowy i rutynowy dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania (orzeczenie
Woj. Sgdu Adm. w Warszawie VI Nr SA/Wa 2183/04).

Rozwazajac poziom wynalazczy, w odroznieniu od nowosci, wymagana
jest interpretacja opublikowanego dokumentu w $wietle dalszej dostepnej dla
znawcy wiedzy i odniesienie jej do wiedzy znanej w dniu pierwszenstwa.

Zastrzegany wynalazek musi by¢ rozpatrywany jako catos¢. Kiedy zastrze-
zenie sktada sie z kombinacji cech, nie jest prawidtowe dowodzenie, ze kazda
z cech kombinacji osobno jest znana czy oczywista, a przez to cate zastrzegane
rozwigzanie jest oczywiste. Jezeli zastrzezenie zawiera zestawienie elementow

art. 26



lub sktadnikow, takie zestawienie moze by¢ oczywiste, ale nalezy wowczas
wykazac, ze potaczenie tych elementéw jest oczywiste. Jezeli w wyniku
wzajemnego oddziatywania tych cech, osiggany jest efekt, ktory jest r6zny
od oczekiwanego np. wiekszy od sumy efektéw poszczegdlnych cech (efekt
synergiczny), to takie rozwigzanie mozna uznac za nieoczywiste.

8.2. Sposob podejscia, problem-rozwigzanie, do oceny poziomu
wynalazczego

W praktyce, ocena poziomu wynalazczego, obejmuje trzy etapy:

1. znalezienie najblizszego stanu techniki,

2. okreslenie problemu, ktory powinien zosta¢ rozwigzany,

3. rozwazenie, czy zastrzegany wynalazek, biorac pod uwage najblizszy
stan techniki i rozwigzanie okreslonego problemu, mogt by¢ oczywisty
dla znawcy w danej dziedzinie.

Okreslenie najblizszego stanu techniki

Oczywisto$¢ rozwaza si¢ w Swietle jednego lub wiekszej liczby wczesniej-
szych dokumentow traktowanych tacznie. Punktem odniesienia jest aktualny
stan wiedzy, istniejacy w dacie pierwszenistwa badanego zgtoszenia a nie stan
wiedzy, jaki istniat w momencie ujawnienia przeciwstawnych rozwigzan.

Za najblizszy stan techniki uznaje si¢ zwykle dokument(y), ujawniajacy
kombinacje Srodkéw technicznych, majacych najwiecej cech wspolnych
z rozwigzaniem zgtoszonym, ktéra pod wzgledem skutkéw technicznych,
celu lub zastosowania jest najbardziej zblizona do zgtoszonego wynalazku.
W praktyce, najblizszy stan techniki, czesto odpowiada podobnemu zasto-
sowaniu w danej dziedzinie.

Sformutowanie problemu technicznego

Kolejnym etapem jest ustalenie w obiektywny sposob problemu techniczne-
go, ktdry zgloszone rozwigzanie ma rozwigzac. Nalezy zatem, przestudiowac
zgltoszenie i najblizszy stan techniki i poréwnac poszczegdlne cechy. Cechy,
ktore nie s3 istotne, nie powinny by¢ brane pod uwage.

Problem techniczny moze polega¢ na poprawieniu, w pewien sposob,
skutku znanego wcze$niej ze stanu techniki, ale moze réwniez polegac
na uzyskaniu zupetnie nowego efektu.

Okreslenie problemu technicznego powinno opierac si¢ na obiektywnie
ustalonych faktach, ktére wynikaja z dostepnego stanu techniki i moze on
rozni¢ sie od problemu postawionego przez zgtaszajacego, poniewaz ten
stan techniki mogt by¢ niedostepny dla zgtaszajacego w dniu sktadania
zgloszenia. W szczegolnosci, stan techniki wskazany w sprawozdaniu o sta-
nie techniki, moze przedstawi¢ wynalazek w innym $wietle niz przedstawit
to zgtaszajacy.



Nalezy upewnic sig, ze zaden z rozwazanych problemow nie zawiera ele-
mentéw rozwigzania; w przeciwnym wypadku jego sformutowanie moze
wynikac z rozwazan post facto.

Wynalazek powinien faktycznie stanowi¢ jedno rozwigzanie. W wypad-
ku uzyskania wiecej niz jednego skutku technicznego, wynalazek moze
stanowi¢ rozwigzanie wigcej niz jednego problemu. W takim przypadku,
kazdy z probleméw nalezy rozpatrywac oddzielnie. W odpowiedzi na zarzut
oczywistosci wynalazku, zgtaszajacy moze przedtozy¢ dowody wskazuja-
ce, ze wynalazek prowadzi do uzyskania innych skutkow, niz pierwotnie
rozwazanych, co moze spowodowaé ponowne sformutowania problemu
technicznego. Zakres tego ponownego sformutowania zalezy oczywiscie
od informacji juz ujawnionych w dacie zgtoszenia oraz najbardziej zbli-
zonego stanu techniki. Nalezy go ocenia¢ z uwzglednieniem zalet danego
rozwigzania. Kazdy skutek powodowany przez wynalazek moze stanowi¢
podstawe oparcia, o ktére formutuje sie problem do rozwigzania, o ile
tylko skutek ten mozliwy byt do przewidzenia z pierwotnego zgloszenia

wynalazku.

Ocena oczywistosci

Po okresleniu problemu technicznego, nalezy ustali¢, czy znawca z danej
dziedziny, stojacy przed problemem technicznym i wyciagajacy wnioski
ze stanu techniki, moglby na tej podstawie dokona¢ modyfikacji lub adaptacji
najbardziej zblizonego stanu techniki i uzyskac¢ w ten sposob skutki osiaga-
ne przez wynalazek. Jezeli tak jest, to wynalazek jest oczywisty, jezeli nie,
to wykazuje poziom wynalazczy. Nalezy zauwazy¢, ze prawidfowe kryterium
nie dotyczy tego, czy specjalista mogt by¢ naprowadzony, ale czy dokonal-
by potaczenia znanych §rodkéw technicznych w celu rozwigzania danego
problemu technicznego.

Jezeli rozwigzanie problemu technicznego jest zaskakujace w Swietle naj-
blizszego stanu techniki lub jedynie w powiazaniu z bardziej oddalonym
stanem techniki, to mozna uzna¢, ze wynalazek wykazuje poziom wyna-
lazczy.

W przypadku, gdy nie mozna ustali¢ stanu techniki dotyczacego problemu
technicznego, ktorego rozwigzaniem jest wynalazek, tzn. gdy stan techniki
nie dotyczy skutkéw technicznych powodowanych przez wynalazek, zwy-
kle nie wystepuja czynniki, ktére naprowadzaja znawce dziedziny techniki
na rozwigzanie i wowczas mozna uznac, ze wynalazek ma poziom wyna-
lazczy. Nie znaczy to jednak, w zasadzie, ze w przypadku wystepowania
tego nowego skutku, mozliwe jest opatentowanie wynalazku w kategorii
np. wytworu (ktory mogt by¢ jako taki znany). W takim przypadku nalezy
okresli¢ inny stan techniki dotyczacy tego nowego zastosowania, ktore wtedy
jest wlasciwg kategoria mozliwa do opatentowania.




58] Czesciej jednak istnieje odpowiedni stan techniki i konieczna jest ocena,
czy na podstawie wyciggnietych ze stanu techniki wnioskéw mozna zostac
naprowadzonym na zgltoszony wynalazek.

Przy ocenie, czy dobor dwoch lub wiecej wyrdzniajacych go cech, czyni
wynalazek oczywistym, ekspert powinien szczegolnie zwrdci¢ uwage:

czy ujawnienie jest takie by znawca, kiedy stanie przed problemem
technicznym do rozwigzania mogt potaczy¢ te cechy, bowiem jezeli
dwa rozwazane ujawnienia nie moga by¢ w praktyce tatwo potgczo-
ne, poniewaz opisujg cechy sprzeczne, taka kombinacja jest zwykle
uwazana za nieoczywista,

czy ujawnienia pochodzg z podobnej czy odlegtej dziedziny tech-
niki,

ze kombinacja dwoch lub wigkszej liczby czesci tego samego do-
kumentu moze by¢ oczywista, jezeli byty uzasadnione powody dla
znawcy, by je potaczy¢. Moze by¢ oczywiste potaczenie dokumentu
ze stanu techniki z wiedza z podrecznikow. Moze by¢ oczywiste
polaczenie dwoch dokumentéw ze stanu techniki, jezeli zawarta
jest w nich jasna wzajemna informacja odsytajaca,

czy ma do czynienia z zastgpieniem np. sktadnika preparatu sktadni-
kiem ekwiwalentnym, znanym ze stanu techniki jako odpowiednim
do tego celu; w takim przypadku rozwigzanie jest oczywiste,

Réwnocze$nie ekspert powinien dokonaé oceny z punktu widzenia po-
mocniczych przestanek pozytywnych takich jak:

zaskoczenie dla znawcy w danej dziedzinie techniki,

rozwigzanie zagadnienia bezskutecznie podejmowanego przez fa-
chowcow,

zaspokojenie od dawna uswiadomionej potrzeby spotecznej,
wyrazna poprawa efektywnosci (sukces handlowy),

przetamanie istniejacych dotychczas uprzedzen (przesadéw) tech-
nicznych,

nieoczekiwany, zaskakujacy efekt.

8.3. Nieoczywisto$¢ wynalazku okreslonego w zastrzezeniu zaleznym

i wynalazkow roznych kategorii

Jezeli zastrzezenie niezalezne jest nowe i nieoczywiste, nie ma potrzeby
badac czy zastrzezenia zalezne s3 nowe i nieoczywiste.

Podobnie, jezeli wytwor jest nowy i nie jest czescig stanu techniki, nie na-
lezy bada¢ nowosci czy oczywisto$ci sposobu jego otrzymywania, albo za-
stosowania. Nalezy jednak zwroci¢ uwage w przypadku, gdy wytwor, sposob
i zastosowanie maja ro6zne daty zgtoszenia, wowczas moze by¢ konieczne
prowadzenie odrebnego badania nowosci i oczywistosci.



9. Stosowalno$¢ przemystowa

Wynalazek jest uwazany za nadajacy sie do przemystowego stosowania,
jezeli wedtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany
sposOb, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemy-
stowej, nie wykluczajac rolnictwa.

Dziatalno$¢ przemystowa powinna by¢ rozumiana szeroko jako obejmu-
jaca kazda dziatalnos¢ o charakterze technicznym. Pojecie ,,stosowalnos¢
przemystowa” nie musi koniecznie odnosi¢ sie do zastosowania maszyny
lub wytwarzania wytworu, ale moze odnosi¢ si¢ rowniez do sposobow,
takich jak sposob rozpraszania mgty lub sposéb przemiany jednej formy
energii w drugg.

Przemystowy charakter stosowania wynalazkow wyklucza mozliwosé
opatentowania niektorych wynalazkéw stosowanych w sferze osobistej,
prywatnej (np. metod antykoncepcji, metod leczenia ludzi i zwierzat, metody
mycia i farbowania wtosow).

Jednakze, zabiegi kosmetyczne stosowane w firmach ustugowych mogg
spetnia¢ wymog przemystowej stosowalnosci.

Uzyskiwanie wytworu lub wykorzystywanie sposobu, w rozumieniu tech-
nicznym, w jakiejkolwiek dziatalno$ci przemystowej wskazuje, ze zgodnie
z uznanymi zasadami nauki, w sposob powtarzalny, zapewnia sie realizacje
zamierzonego celu. Przez sposob powtarzalny rozumie si¢ mozliwos¢ wie-
lokrotnego uzyskiwania takich samych rezultatow.

Rozwigzanie moze nadawa¢ sie do stosowania, jezeli jest rozwigzaniem
zupelnym tzn. pozwalajacym na osiggniecie rezultatu bez potrzeby do-
konywania rozwigzan dodatkowych, przekraczajacych zwyczajne zabiegi
adaptacyjne (por. np. orzeczenie Woj. Sqdu Adm. w Warszawie Nr VI SA/Wa
2059/04).

Nie jest wiec mozliwe uzyskanie patentu jedynie dla samej koncepcji
rozwiazania, gdy zamierzonego celu nie mozna osiggna¢ bez dodatkowej
inwencji tworczej (patrz KO Nr Odw. 1439/85), a wigc bez okreslenia srodkow
technicznych do jego realizacji.

lll. OPIS ZGLOSZENIOWY WYNALAZKU
1. Uwagi ogdlne

Opis zgtoszeniowy wynalazku obejmuje opis wynalazku, zastrzezenia
patentowe i zataczone do zgtoszenia rysunki. Prawidtowo opracowany opis
zgloszeniowy jest niezbednym warunkiem zdefiniowania istoty zgtoszonego
wynalazku i zakresu udzielanego na niego patentu. Zasadniczo ekspert powi-
nien doprowadzi¢ do catkowitej zgodnosci opisu zgtoszeniowego wynalazku
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po zakonczeniu badania zdolnosci patentowej wynalazku i przed wydaniem
decyzji o udzieleniu patentu. W praktyce moze okazac sie niezbedne wcze-
$niejsze zazadanie przez eksperta usuniecia usterek formalnych dokumentacji
o ile jest to niezbedne dla okreslenia istoty wynalazku i zakresu zgdanej
ochrony, tak by mozliwe byto prawidtowe zaklasyfikowanie wynalazku,
przeprowadzenie poszukiwan w stanie techniki i przeprowadzenie badania
zdolnosci patentowej (por. pkt 1.1.2.3. i 1.2.3. met.).

Opis wynalazku powinien gwarantowaé, ze zgloszenie zawiera wystar-
czajace informacje, pozwalajace znawcy w danej dziedzinie na odtworzenie
rozwiazania w praktyce i pozwalac czytelnikowi zrozumie¢ wktad, jaki daje
wynalazek do dziedziny techniki. Wynalazek powinien by¢ tak ujawniony,
zeby bylo zrozumiate zaréwno jaki problem techniczny zostal postawiony
jak i w jaki sposob zostat w rozpatrywanym zgloszeniu rozwigzany.

2. Opis wynalazku
2.1. Tytut wynalazku

Tytut wynalazku powinien jednoznacznie formutowac przedmiot wynalazku
w odniesieniu do podanych w opisie wynalazku i w zastrzezeniach patentowych
cech technicznych rozwigzania; nie moze zawiera¢ nazw fantazyjnych i imion
wtasnych ani sformutowan odnoszacych sie bezposrednio do zalet badz nowych
cech wynalazku. Na poczatku rozpatrywania zgtoszenia, ekspert nie powinien
dazy¢ do korekty tytutu, nawet gdy nie spetnia on wymienionych wymagan,
gdyz w czasie prowadzenia badania mogg nastapic¢ zmiany w zakresie zadanej
ochrony, ktére bedg uzasadniaty kolejng zmiane tytutu.

Po zakonczeniu badania zgtoszonego rozwigzania, kiedy wszystkie watpli-
wosci zostang usuniete, wazne jest ustalenie ostatecznego tytutu wynalazku,
ktory powinien jasno i zwieZle okresla¢ przedmiot wynalazku. Nalezy pamie-
ta¢ jednak, ze tytuly ograniczone do jedno- czy dwuwyrazowego okreslenia
takiego jak np.: ,,sposob”, ,,urzadzenie”, ,reaktor”, ,,zwigzek chemiczny”,
»kompozycja farmaceutyczna” itp. s3 nieprawidtowe, poniewaz tytut musi
wyraznie odnosi¢ sie do cech technicznych wynalazku podanych w opisie
wynalazku i w zastrzezeniach i blizej okresla¢ przedmiot wynalazku.

2.2. Dziedzina techniki

W opisie wynalazku powinna by¢ okre$lona dziedzina techniki, do ktorej
nalezy zgloszone rozwigzanie i gdzie moze by¢ zastosowany.

2.3. Stan techniki

W tej czesci opisu wynalazku powinny by¢ podane informacje znane zgta-
szajacemu, ktore dotycza podobnych rozwigzan i ktére moga by¢ pomocne



w zrozumieniu wynalazku. Mogg by¢ wskazane dokumenty (publikacje,
ksiazki, opisy patentowe itp.), przy czym dokumenty te powinny mie¢ dane
bibliograficzne. Informacje te wykorzystuje sie przy formutowaniu zastrzezen
niezaleznych, tj. czesci nieznamiennej.

Do stanu techniki powinny by¢ tez wprowadzone dokumenty, ktore
zostaly wskazane poZniej, np. w sprawozdaniu o stanie techniki, jezeli
konieczne jest przedstawienie wynalazku w_odmienny sposob. Np. gdy
opisany pierwotnie stan techniki sprawia wrazenie, ze tworca opracowat
wynalazek biorgc pod uwage jakis jeden punkt widzenia, gdy tymczasem
cytowane dokumenty ukazuja, ze takie aspekty rozwigzania byty juz znane.
W tym przypadku, ekspert powinien zgda¢ odniesienia do tych wskaza-
nych dokumentdéw i krotkiego omowienia, w czym zgloszenie rozni sie
od stanu techniki.

Uzupelnienie stanu techniki powinno mie¢ miejsce takze w przypadku, gdy
tre$¢ zgtoszenia zostata zmieniona, np. przez ograniczenie zakresu ochrony,
w Swietle dodatkowych informacji ze stanu techniki, wynikajacych ze spra-
wozdania o stanie techniki.

Wprowadzone do stanu techniki pierwotnego zgtoszenia nowe informacje
powinny by¢ rzeczowe. Takie uzupetnienie stanu techniki nie uznaje si¢
za niedopuszczalng poprawke w swietle art. 37 (por. pkt 1.4. met.).

Nalezy zatozy¢, ze osoba czytajaca opis wynalazku patentowego ma pod-
stawowg wiedze z danej dziedziny i ekspert nie powinien zgda¢ od zgtasza-
jacego wprowadzenia do stanu techniki informacji typu encyklopedycznego
czy podrecznikowego. Ekspert rowniez nie powinien zada¢ zbyt szczegoto-
wego opisu cytowanych dokumentow, powinny by¢ krotko opisane, chyba
ze w szczegolnych przypadkach utatwiaja one zrozumienie zgtoszonego
rozwiazania. Z drugiej strony ekspert nie powinien dazy¢ do ograniczenia
ogolnych informacji zawartych w opisie wynalazku, chyba Ze s3 one bardzo
odlegte (por. pkt I1.7.1. met.).

2.4. Okreslenie istoty rozwigzania

W tej czesci opisu wynalazku zgtaszajacy powinien ujawni¢ istote rozwia-
zania technicznego, stanowigcego przedmiot zgloszenia patentowego, tzn.
powinien wskazac zespot §rodkéw technicznych, warunkujacy uzyskanie
zamierzonego rezultatu. Ujawnienie powinno by¢ dokonane w taki sposob,
aby zaréwno rozwigzywany problem techniczny, jak i samo rozwigzanie
byly jednoznacznie zrozumiate.

We fragmencie opisu wynalazku, dotyczacym istoty wynalazku mogg by¢
réwniez podane dodatkowe informacje przydatne dla lepszego zrozumienia
istoty wynalazku, w szczegolnosci informacje dotyczace celu stosowanych
$rodkéw technicznych.
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W dacie zgtoszenia nalezy wykazal, jaki konkretnie problem techniczny
rozwigzuje zgtoszony wynalazek, jak rowniez, jak ma by¢ wykorzystywany
(stosowany) w dziatalnosci przemystowej (por. orzeczenie Woj. Sqdu Adm.
w Warszawie Nr VI SA/Wa 1474/04).

Wszystkie zalety, ktore zgtaszajacy uwaza za wynalazcze w stosunku do sta-
nu techniki, powinny by¢ opisane, ale nie powinno to by¢ przedstawione
w formie negatywnej oceny stanu techniki.

2.5. Objasnienia rysunkow

W przypadku, gdy do opisu wynalazku dofaczone sg rysunki, powinny by¢
one krétko obja$nione, przyktadowo w nastepujacy sposob: Przedmiot wyna-
lazku jest przedstawiony w przykiadzie wykonania, gdzie fig. 1 przedstawia
ogolny schemat instalaciji, fig. 2 - budowe elementu, itd. W opisie wynalazku
powinny by¢ wyjasnione wszystkie odnosniki liczbowe do elementéw rysun-
ku, przy czym nieprawidtowe jest okreslenie: ,,3 jest potaczone z 5 przez 4”,
powinno by¢: ,,pompa 3 jest potaczona przewodem 4 ze zbiornikiem 5”.

Opis wynalazku i rysunki powinny by¢ spojne, szczegblnie, gdy chodzi
o wyja$nienia do elementow rysunkow. Wszystkie odnosniki liczbowe wy-
jaSnione w opisie wynalazku czy wymienione w zastrzezeniach musza by¢
umieszczone na rysunkach.

2.6. Wystarczajace ujawnienie

Opis wynalazku powinien przedstawia¢ (ujawniac) wynalazek na tyle jasno
i wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczywistnic, a ekspert mogt
dokonac rzeczowej analizy porownawczej z dotychczasowym stanem techniki.

Za ,znawce z danej dziedziny” uwaza sie przecietnego praktyka dysponuja-
cego przecietng, ogolnie dostepna wiedzg z danej dziedziny w odpowiednim
czasie, ktory dysponuje typowymi srodkami i mozliwo$ciami prowadzenia
prac i doswiadczen. Przyjmuje sie, ze specjalista taki ma dostep do stanu
techniki; tzn. informacji zawartych w podrecznikach, monografiach, ksigz-
kach. Zna takze informacje zawarte w opisach patentowych i publikacjach
naukowych, jezeli wynalazek dotyczy rozwigzan, ktore s3 na tyle nowe,
7e nie sg zawarte w ksigzkach. Ponadto, potrafi korzysta¢ ze stanu techniki
w dziatalnosci zawodowej do rozwigzywania probleméw technicznych.

Przedstawiony wynalazek powinien wiec nadawac¢ sie do odtworzenia
bez dodatkowej tworczosci wynalazczej. Pod pojeciem tym nalezy rozumie¢
dodatkowa dziatalno$¢ umystowa, eksperymentalng zwigzang z niepetna
informacja techniczng zawarta w opisie wynalazku, a takze koniecznos¢
dodatkowych uzupetniajacych badah naukowych, niezbednych do realizacji
rozwigzania wedtug wynalazku w petnym zakresie zagdanej ochrony. Odtwo-



rzenie wynalazku powinno by¢ mozliwe na podstawie przecietnej wiedzy
specjalisty w danej dziedzinie, bez nadmiernego wysitku.

Przyktadowo, jako niepetng informacje techniczng nalezy potraktowac
brak jakiejkolwiek zmierzonej danej technicznej (np. fizykochemicznej,
biologicznej) dla nowego produktu chemicznego.

Postawienie samego problemu wynalazczego bez wskazania jego rozwigzania
nie moze by¢ przedmiotem wynalazku. Komisja Odwotawcza uznata, ze nie po-
dano zadnych Srodkow technicznych okreslajgcych sposob postepowania prowa-
dzgcy do uzyskania pozgdanych rezultatow (decyzja KO Nr Odw. 1377/92).

Opis wynalazku, ktéremu powinny towarzyszy¢ rysunki, jesli to jest wta-
Sciwe, stanowi podstawe do sformutowania zastrzezen, ktorych tres¢ okresla
zakres zgdanej ochrony patentowe;.

Szczegoty rozwigzania musza by¢ wskazane w opisie wynalazku, w co naj-
mniej jednym przyktadzie wykonania. Poniewaz zgtoszenie jest adresowane
do specjalisty w danej dziedzinie, nie jest wskazane opisywanie powszechnie
znanych informacji, ale opis wynalazku musi podawac szczegoty istotnych
cech technicznych tak, by specjalista mogt odtworzy¢ rozwigzanie w prak-
tyce. W zasadzie wystarczy jeden przyktad realizacji wynalazku, ale w przy-
padku szerokiego zakresu zadanej ochrony, powinny by¢ zamieszczone
rozne przyktady, ktore udokumentuja urzeczywistnienie zamierzonego celu
w catym zakresie objetym zastrzezeniami patentowymi. I tak w szczeg6l-
nosci, w przypadku braku poparcia dla szerokiego zakresu zgdanej ochro-
ny, jak i istnienia dodatkowych przestanek, i/lub powaznych watpliwosci,
ze nie mozna wynalazku zrealizowaé¢ w petnym zastrzeganym zakresie,
s powody do kwestionowania;

- wystarczajacego przedstawienia wynalazku,
- braku poparcia zakresu zagdanej ochrony.

Ograniczona liczba przyktadow dla szerokiego zakresu zadanej ochrony
jest dopuszczalna jedynie, gdy w opisie wynalazku s3 dodatkowe infor-
magcje, ktére umozliwig specjaliscie zrealizowanie wynalazku w praktyce,
badZ specjalista moze go odtworzy¢ w calym zakresie zadanej ochrony
wykorzystujac powszechnie znane fakty bez nadmiernego wysitku i bez
wniesienia dodatkowej tworczosci wynalazczej (w odniesieniu do chemii
patrz pkt 111.2.9.2. - 2.9.3. met.).

Zgdanie szerokiego zakresu ochrony nie zwalnia zgtaszajgcego od szczego-
towego ujawnienia wynalazku w opisie wynalazku zgtoszenia, jest ono tym
bardziej wymagane dla uzasadnienia takiego zakresu (zawsze jednak okreslonego
w jednoznaczny sposob). Zupetnosé rozwigzania tozsama z dostatecznoscig
ujawnienia, rozumiana jest jako mozliwos¢ odtworzenia tego rozwigzania
przez specjaliste, na podstawie opisu wynalazku, przyktadow rysunkéw itd.,
bez dodatkowej tworczosci wynalazczej z jego strony, przy czym chodzi tutaj
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o0 odtworzenie powtarzalne z uzyskiwaniem zaktadanego rezultatu (decyzja
KO Nr Odw. 1789/98).

Jezeli ekspert moze przedstawi¢ dostateczne powody, ze zgtoszone rozwia-
zanie nie jest dostatecznie ujawnione, odpowiedzialno$¢ za udowodnienie,
ze wynalazek moze by¢ wykonany rzeczywiscie w catym zakresie ochrony
nalezy do zgtaszajacego.

Jezeli opis wynalazku jest w tym zakresie niewystarczajacy, nalezy odmo-
wic udzielenia ochrony. Jezeli braki dotycza jedynie czesci postaci objetych
wynalazkiem, mozliwe jest usuniecie tych postaci i ograniczenie zakresu
zadanej ochrony.

2.7. Przemystowe stosowanie

Przemystowy charakter stosowania, w rozumieniu technicznym, nie po-
zwala na opatentowanie wynalazku, ktory jest bezuzyteczny. W zwigzku
z tym niewystarczajace jest np. wytworzenie nowego zwigzku chemicznego
bez wskazania, do czego bedzie on wykorzystywany (stosowany) w dziatal-
nosci przemystowe;.

Zglaszajgcy powinien wykazac, jaki konkretnie problem techniczny rozwigzuje
zgtoszony wynalazek. Sfera uzytecznosci nalezy do istoty wynalazku, a wiec
informacje dotyczgce uzytecznosci muszq byé podane w dacie zgtoszenia wy-
nalazku. Wskazanie potencjalnej uzytecznosci wydedukowanej na podstawie
stanu techniki nie stanowi rozwigzania konkretnego problemu technicznego
(por. np. orzeczenie WSA Nr VI SA/Wa 1474/04).

W opisie wynalazku powinny wiec, znalez¢ si¢ informacje dotyczace mozli-
wosci wykorzystania przemystowego rozwigzania, jezeli nie wynika to jedno-
znacznie z opisu wynalazku lub natury rozwigzania (patrz pkt 11.9. met.).

W wiekszosci przypadkow zastosowanie przemystowe jest oczywiste i bliz-
sze wyjasnienia nie s3 konieczne.

Jezeli, w stosunku do niektorych wynalazkow biotechnologicznych, np. se-
kwencji genowych, zastosowanie przemystowe nie jest oczywiste, powinno
by¢ opisane w zgloszeniu.

2.8. Uktad opisu wynalazku, terminologia, jednostki, nazwy

Forma i uktad poszczegdlnych czesci opisu wynalazku jest okreslona
w Rozporzadzeniu. Niemniej dopuszczone sg zmiany w tym porzadku, gdy
pozwoli to na lepsze zrozumienie wynalazku i bardziej zwiezte przedstawienie
zgloszonego rozwigzania.

Opis wynalazku powinien by¢ zredagowany jednoznacznie. Nie podaje sie
technicznych okreslen zargonowych, a jedynie okreslenia techniczne stoso-
wane w danej dziedzinie techniki. Mato znane lub specjalistyczne okreslenia,



czy takie, dla ktérych nie mozna znalez¢ okreslen ekwiwalentnych w danym
jezyku, powinny by¢ bezwzglednie odpowiednio zdefiniowane. Terminy
powszechnie znane, nie moga mie¢ innego znaczenia niz jest to ogolnie przy-
jete. Niemniej, w przypadku, gdy zapozycza sie okreslenia z innej dziedziny,
muszg by¢ one uzywane konsekwentnie w calym zgtoszeniu.

Wielkosci fizyczne powinny by¢ okreSlone w jednostkach nalezacych
do uktadu SI. Jednostki nalezace do innych uktadow moga by¢ podane
w opisie wynalazku dodatkowo, w nawiasach obok jednostek nalezgcych
do uktadu SI.

Nie powinno stosowac sie w opisie wynalazku nazw wtasnych, znakow
towarowych, nazw handlowych. Jezeli jednak okaze sie to niezbedne, to po-
winny by¢ dodatkowo jednoznacznie wyjasnione.

2.9. Poparcie zastrzezen patentowych w opisie wynalazku

Poparcie catego zakresu ochrony okreslonego w zastrzezeniach paten-
towych opisem wynalazku, szczegblnie przyktadami wykonania, stanowi
obligatoryjny warunek uzyskania patentu. Nie znaczy to jednak, ze zakres
ochrony powinien by¢ ograniczony do przyktadéw wykonania.

Zastrzezenia muszq by¢ tak sformutowane, aby przedmiot zgdanej ochrony
byt w petni zrozumiaty, a zakres Zgdanej ochrony okreslony jednoznacznie.
Nie moze byc on szerszy od zakresu uzasadnionego opisem wynalazku. Pionierski
wynalazek moze by¢ bardziej uogolniony w zastrzezeniach od wynalazku, ktory
jedynie ulepsza znang technike. Faktyczny brak ujawnienia w opisie wynalazku
jest wadq niemoZzliwg do usunigcia w ramach tego samego zgtoszenia (decyzja
KO Nr Odw. 1898/98).

Powyzszy warunek wskazuje na konieczno$¢ zamieszczenia przez Zgtasza-
jacego uzasadnienia merytorycznego dla wszystkich zastrzeganych zastrzezen
patentowych w opisie wynalazku oraz wskazuje z drugiej strony, ze zakres
ochrony zdefiniowany w zastrzezeniach patentowych nie powinien wykraczac
poza wykazany w opisie wynalazku i na zatgczonych rysunkach.

Poparcie zastrzezen patentowych w opisie wynalazku, winno by¢ rozumia-
ne jako zamieszczenie konkretnych danych technicznych, uzasadniajacych
ubieganie si¢ o okre$lony zakres ochrony. Niedopuszczalne sg przy tym
ogolne oceny wynalazku niepoparte danymi technicznymi.

Takie ogodlne stwierdzenia w opisie wynalazku, mogace sugerowa¢ moz-
liwos¢ rozszerzenia zakresu ochrony w mglisty, niesprecyzowany sposob
winny by¢ kwestionowane. W szczegélnosci nalezy takze zakwestionowac
stwierdzenia rozszerzajace w sposob nieuprawniony zakres ochrony wy-
nalazku (art. 37) oraz niezgodne z istota wynalazku. W przypadku, kiedy
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zakres ochrony stanowi kombinacje cech technicznych, nalezy kwestionowac
o$wiadczenia zamieszczone w opisie wynalazku, iz zakres ochrony rozcigga
sie nie tylko na kombinacje cech technicznych zamieszczonych w zastrzezeniu
(rozpatrywang jako catos¢), ale takze na pojedyncze cechy techniczne lub
inne kombinacje tych cech.

Jezeli informacje, zamieszczone w opisie wynalazku s3 niewystarczajace
do urzeczywistnienia wynalazku w odniesieniu do czesci zastrzeganego w zastrze-
zeniach patentowych przedmiotu zgtoszenia, przy wykorzystaniu rutynowych
metod eksperymentalnych lub analitycznych, ekspert winien zakwestionowa¢
zakres zadanej ochrony i zwrocic sie do zgtaszajacego o jego zawezenie.

Dopuszczalne jest zamieszczanie w opisie wynalazku i/lub na rysunku
przyktadow, ktore nie stanowig poparcia zastrzezen patentowych, ale odnosza
sie do znanego stanu techniki prezentowanego wynalazku jako utatwiajace
zrozumienie istoty wynalazku.

2.9.1. Poparcie zastrzezen patentowych w opisie wynalazku
w przypadku definicji funkcjonalnych

Zastrzezenie patentowe moze definiowa¢ ceche techniczng jako ceche
funkcjonalng (patrz rowniez pkt 111.3.6.2. met.) nawet jesli w opisie wynalazku
przedstawiono jeden przykiad na stosowanie tej cechy, o ile znawca bedzie
mogt ocenié, ze inny Srodek moze by¢ zastosowany dla tej samej funkcji.
Na przyktad zastrzezenie patentowe ,,Srodki wykrywajace potozenie kranico-
we”, moze by¢ poparte w opisie wynalazku jednym przyktadem przedstawia-
jacym krancowy wytacznik. Dla znawcy jest ewidentne, ze np. w okreslonych
zastosowaniach komorka fotoelektryczna lub czujnik tensometryczny mogg
by¢ uzyte zamiennie.

Jezeli cata zawartos¢ zgloszenia jest tak zredagowana, ze odnosi si¢ wra-
zenie, iz wynalazek moze by¢ zrealizowany tylko w jakis szczegdlny sposob
a z opisu wynalazku nie wynika, ze rozwazane byty alternatywne $rodki
techniczne konieczne do jego realizacji, natomiast zastrzezenie patentowe
zostato zredagowane w taki sposob, aby obja¢ ochrong takze te inne srodki
techniczne, nalezy podnies¢ zarzut braku poparcia zastrzezenia opisem wyna-
lazku. Nalezy taki zarzut podnies¢ zwtaszcza wtedy, gdy w opisie wynalazku
wspomina si¢ niejasno o innych $rodkach, ktére moga by¢ zaadaptowane
ale nie okresla sie jakie one moga by¢ lub jak je stosowac.

2.9.2. Poparcie zastrzezen patentowych w opisie wynalazku w kategorii
nowych zwigzkéw chemicznych

W opisie wynalazku zgtaszajacy winien przedstawic dane potwierdzajace,
ze zastrzegane nowe zwigzki chemiczne zostaly zsyntetyzowane (sposob



ich otrzymania) i scharakteryzowane (struktura chemiczna oraz cechy fizy-
kochemiczne) a ponadto, iz oznaczono ich wiasnosci uzytkowe i zbadano
inne wlasnosci zwigzane z przewidywanym ich zastosowaniem.

W przypadku zastrzegania nowych zwigzkéw chemicznych, wymagane
jest podanie w opisie wynalazku sposobu syntezy tych zwigzkow. Zastrze-
gana grupa zwiazkow chemicznych, winna by¢ scharakteryzowana w opisie
wynalazku przez podanie danych fizykochemicznych. Jako typowe dane
fizykochemiczne przyjmuje si¢: temperature topnienia lub wrzenia, analize
widmowg lub inne charakterystyczne dane. Ponadto zgtaszajacy winien
wskaza¢ w opisie wynalazku, gdzie zastrzegane zwigzki chemiczne mogg
znalez¢ zastosowanie.

Jezeli zastrzegana jest duza grupa zwigzkéw chemicznych, w szczegdlnosci
obejmujacych zwiazki chemiczne réznigce sie w sposob istotny strukturg
chemiczna, to z jednej strony rézne typy struktur chemicznych powinny mie¢
faktyczne poparcie w opisie wynalazku, tzn. poprzez faktyczne otrzymanie
reprezentatywnych typéw zwigzkow poparte danymi identyfikacyjnymi,
a z drugiej strony powinno by¢ jasno wykazane w opisie wynalazku (poparte
opisem wynalazku), ze rozwigzanie postawionego problemu technicznego
(tzn. urzeczywistnienie zamierzonego celu) zachodzi w pelnym zakresie
zadanej ochrony.

2.9.3. Poparcie zastrzezen patentowych w opisie wynalazku w kategorii
zastosowania medycznego i kompozyciji farmaceutycznej

W przypadku zgtoszen dotyczacych Srodkow farmaceutycznych lub ich za-
stosowan, w opisie wynalazku powinny by¢ podane dane farmakologiczne
i/lub biologiczne dokumentujgce skuteczne dziatanie srodka lub zwigzku
przy leczeniu okreslonych stanow chorobowych.

W przypadku rozwigzan dotyczacych nowej postaci leku, powinny by¢ poda-
ne dane farmakologiczne zwigzane z wytworzeniem tej nowej postaci leku.

W przypadku kompozycji substancji aktywnych o znanym dziataniu
leczniczym, powinno by¢ wykazane, ze taczne dziatanie lecznicze substan-
cji aktywnych jest wigksze niz suma dziatania pojedynczych substancji
(synergizm).

Wynalazek z dziedziny zwigzku (Srodka, zestawu farmaceutycznego) musi
zawierac materiat doSwiadczalny dokumentujgcy odkryte wlasciwosci zwigzane
z przewidywanym stosowaniem (decyzja KO Nr Odw. 1985/97).

2.9.4. Przykfady braku poparcia zastrzezen patentowych w opisie wynalazku

1) Zastrzezenie dotyczy sposobu traktowania wszelkiego rodzaju rozsad
roslinnych przez poddawanie ich kontrolowanemu wymrazaniu dla
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osiggniecia wymaganych rezultatow, podczas gdy opis wynalazku
przedstawia sposob zastosowany do jednego rodzaju rozsad. Poniewaz
jest ogolnie wiadome, ze rosliny r6znig sie swoimi cechami, nalezy
przypuszczad, ze sposob nie moze by¢ zastosowany do wszystkich
odmian rozsad.
Zgtaszajacy winien ograniczy¢ zakres zadanej ochrony do tego rodzaju roz-
sad, ktory zostat przedstawiony w opisie wynalazku. Ogodlne zatozenie, ze spo-
sob mozna zastosowa¢ do wszystkich rodzajow rozsad jest niewtasciwe.

2) Zastrzezenie dotyczy sposobu wytwarzania wyprasek z tworzyw syn-
tetycznych, aby uzyskac okreslone zmiany w ich fizycznych wiasciwo-
Sciach. Wszystkie zamieszczone w opisie wynalazku przyktady odnosza
sie do termoplastycznych zywic, przy czym sposob wydaje sie by¢
nieodpowiedni do zastosowania dla termoutwardzalnych zywic.

Zgtaszajacy winien ograniczy¢ zastrzezenia patentowe do zywic termo-

plastycznych.

3) Zastrzezenie odnosi si¢ do ulepszonych kompozycji paliw, ktore maja
okreslone (pozgdane) wlasciwosci. Opis wynalazku podaje jeden spo-
sOb otrzymania paliw o pozadanych wtasciwosciach, ktory polega
na dodaniu okreslonej ilosci okreslonego dodatku. Zadnych innych
sposobow otrzymania paliw o zadanych wtasciwosciach nie przedsta-
wiono. W zastrzezeniu patentowym brak jest wzmianki o stosowanym
dodatku. Zastrzezenie patentowe nie jest wigc poparte opisem wyna-
lazku w calym swoim zakresie i nalezy taki zarzut postawic.

3. Zastrzezenia patentowe
3.1. Uwagi ogdlne

Zakres ochrony wynalazku okreslaja zastrzezenia patentowe. Opis wyna-
lazku i rysunki moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych. Odpo-
wiednia redakcja zastrzezen patentowych ma niezwykle istotne znaczenie
dla ochrony wynalazku.

Ekspert winien mie¢ na uwadze, ze czasami zgloszenia patentowe, ktore
rozpatruje zawierajg w sobie nowatorskie rozwigzania, dla ktorych brak
jest zblizonego stanu techniki, mozliwo$ci pordwnania parametréw w nich
opisanych lub sposobow ich badania, a czesto rowniez odpowiedniego stow-
nictwa technicznego do ich opisania. Doprowadzenie do prawidtowej redakcji
zastrzezen patentowych, a tym samym wiasciwego okreslenia zakresu zadanej
ochrony patentowej, wymaga wowczas duzej elastycznosci w interpretowaniu
przepisow prawnych. Rozpatrujac taki przypadek, ekspert winien sie skon-
centrowa¢ na jak najlepszym zrozumieniu rozwigzanego problemu technicz-



nego i ustaleniu mozliwie najprostszej terminologii technicznej. W praktyce
wdrozenie takiego wynalazku i marketing spowoduje wytworzenie nowego
i dostosowanie istniejacego nazewnictwa dla tego rozwigzania.

Zaréwno ustalenie pierwotnej redakeji zastrzezen patentowych jak i ewen-
tualne pozniejsze ich skorygowanie, nalezy do zadan zgtaszajacego odpowie-
dzialnego za catg redakcje dokumentacji patentowych.

3.2. Forma i zawarto$¢ zastrzezen patentowych

Zgloszenie wynalazku powinno obejmowac zastrzezenie lub zastrzezenia
patentowe.

Zastrzezenia powinny okresla zastrzegany wynalazek, okreslac w sposob
jednoznaczny zakres zgdanej ochrony patentowej, posiada¢ jednoznaczng
i zwigztg redakcje i by¢ w catosci poparte opisem wynalazku.

Zastrzezenia patentowe moga zawieraC wzory matematyczne lub che-
miczne, tablice, gdy to jest bezwzglednie niezbedne, ale nie moga zawierac
rysunkow. Mogga takze zawiera¢ sekwencje mniejsze niz 4-aminokwasowe
lub mniejsze niz 10-nukleotydowe.

3.2.1. Dwucze$ciowa forma zastrzezenia patentowego

Pierwsza czg$¢ zastrzezenia niezaleznego, okreslona jako cze§¢ nieznamien-
na, powinna rozpoczynac si¢ od tytutu okreslajacego przedmiot wynalazku
zastrzeganego danym zastrzezeniem lub jego czesci oraz podawac zesp6t cech
technicznych niezbednych do okreslenia przedmiotu wynalazku, w catosci
traktowany jako znany stan techniki. Znany stan techniki, przedstawiony
w tej czeSci, winien zawiera¢ tylko te cechy techniczne, ktore sg istotne dla
okreslenia zastrzeganego wynalazku. Druga cz¢s¢ zastrzezenia patentowego,
po stowach ,,znamienny tym” powinna przedstawia¢ te cechy techniczne,
jakie wynalazek dodaje do znanego stanu techniki, tj. cechy techniczne,
ktore w potaczeniu z trescig czesci nieznamiennej stanowig zakres ochrony
wynalazku.

Jezeli wynalazek jest nowatorski i nie istnieje dla niego znany stan tech-
niki, cz¢$¢ nieznamienna zastrzezenia niezaleznego moze by¢ ograniczona
do tytutu lub jego czesci.

3.2.2. Jednocze$ciowa forma zastrzezenia patentowego

W przypadku, kiedy utrudniona jest redakcja zastrzezenia patentowe-
go o tradycyjnym podziale na cze$¢ nieznamienng i znamienng, mozliwe
jest okreslenie zastrzeganego wynalazku w formie jednocze$ciowego zastrze-
zenia patentowego. Przypadek ten wystepuje zwlaszcza kiedy: zastrzegany

art. 31
ust. 1

art. 33
ust. 3
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jest nowy zwigzek chemiczny lub grupa zwiazkoéw, materiat biologiczny,
zastosowanie oraz kiedy sformutowanie dwuczeSciowej formy zastrzezenia
patentowego jest sztuczne i niepotrzebnie komplikuje redakcje zastrzezenia
patentowego. Ekspert powinien przyja¢ liberalng praktyke w tym zakresie.

Przy rozpatrywaniu, zastrzezenie patentowe zredagowane w formie jedno-
czesciowej winno by¢ traktowane w catosci, jak czes¢ znamienna zastrzezenia
patentowego sformutowanego w formie dwuczesciowe;.

3.2.3. Zastrzezenie patentowe niezalezne w zgtoszeniu dodatkowym

Cze$¢ nieznamienna zastrzezenia niezaleznego w zgtoszeniu dodatkowym
powinna zawieraC zesp6t cech technicznych okreslajacych zakres ochrony
wynalazku, na ktéry udzielono patentu gtéwnego. Cze$¢ znamienna zastrze-
zenia niezaleznego w zgtoszeniu dodatkowym winna stanowi¢ kontynuacje
lub ulepszenie rozwigzania chronionego patentem gtéwnym.

3.3. Kategorie, cechy techniczne

Wyréznia si¢ cztery podstawowe typy kategorii zastrzezen patentowych:
wytwor zdeterminowany przestrzennie (np. urzadzenie), wytwor niezde-
terminowany przestrzennie (np. kompozycja farmaceutyczna), sposob, za-
stosowanie.

Niedopuszczalne jest formutowanie zastrzezen nie precyzujacych zadnej
z tych kategorii np. ulepszenie, technologia.

Zastrzezenie patentowe powinno okresla¢ w sposob zwiezty lecz jedno-
znaczny, przez podanie cech technicznych rozwiazania zastrzegany wy-
nalazek. Nie powinno zawiera¢ sformutowan majacych charakter oceny
wynalazku, lub oceny jego poszczeg6lnych cech.

Wynalazek w kategorii wytworu materialnego zdeterminowanego prze-
strzennie, np. urzadzenie, aparat, maszyna, narzedzie, uktad elektryczny,
uktad hydrauliczny, uktad pneumatyczny, powinien by¢ scharakteryzowany
poprzez cechy techniczne dotyczace jego struktury konstrukcyjnej lub ukta-
dowej, przejawiajacej sie w usytuowaniu i pofaczeniach poszczegolnych jego
czesci i/lub podzespotow, tworzacych tacznie zwarta catosé, przestrzennie
uksztattowana, umozliwiajacy realizacje zamierzonego przeznaczenia wy-
nalazku.

Wynalazek w kategorii wytworu niezdeterminowanego przestrzennie,
np. zwigzek chemiczny, $rodek, kompozycja powinien by¢ scharakteryzowany
poprzez cechy techniczne, w szczegdlnosci, dotyczace struktury chemicznej
jego lub jego poszczegodlnych sktadnikow, sktadu jakosciowego i ilosciowego
oraz parametrow fizykochemicznych, tzn. cechy techniczne okreslajace ten
wytwor jednoznacznie, co do jego budowy i wiasciwosci. W szczegdlnosci,



zwigzek chemiczny powinien by¢ jednoznacznie okre$lony za pomocg nazwy
chemicznej i/lub wzoru strukturalnego.

W przypadku Srodka farmaceutycznego, za istotng ceche odrozniajgcg (od
jednostkowe.

Uznaje si¢ zdolnos¢ patentowg w zakresie srodkow chwastobojczych roz-
wigzania znamiennego jedynie rodzajem substancji aktywnej (decyzja KO
Nr 1036/97).

W przypadku, gdy przedmiotem zgloszenia jest materiat biotechnologiczny,
moze on by¢ scharakteryzowany przez okreslenie sekwencji nukleotydow lub
aminokwasow albo tez powotanie si¢ na zdeponowany materiat biologiczny
ze wskazaniem instytucji, w ktorej ztozono depozyt, oraz nadanego przez
te instytucje numeru jego przyjecia.

Wynalazek w kategorii sposobu, np. sposéb wytwarzania produktu
lub sposob pomiaru (whasnosci fizycznych lub chemicznych) albo sposob
przetwarzania (np. w procesie obrobki sygnatu), powinien by¢ scharakte-
ryzowany przez zesp6t czynnosci, operacji jednostkowych badz procesow
technologicznych - rozumianych jako oddziatywanie na materie badz
na sygnaly (zmiane stanu lub postaci), uporzagdkowanych wedtug usta-
lonej z gory kolejnosci, jak rowniez Srodki techniczne do ich realizacji
np. materiaty, surowce, aparatura, narzedzia oraz warunki, w ktorych
te czynnosci sie przeprowadza (np. temperatura, czas trwania, ci$nie-
nie, itp.) i stosowane surowce — por. np. orzeczenie KO Nr Odw. 1036/92
(WUP 9/1992, str. 720).

W przypadku nowego zastosowania znanej substancji, nowym elemen-
tem wnoszonym do stanu techniki jest wskazany nowy skutek techniczny,
w szczegblnosci w postaci nowego wskazania terapeutycznego.

Brak jest podstaw dla odmiennego traktowania wynalazkow dotyczgcych
drugiego medycznego zastosowania. Nowe udokumentowane terapeutyczne
dziatanie powinno by¢ zdecydowanie odmienne od znanego, aby mogto stanowi¢
pozytywngq przestanke zdolnosci patentowej (decyzja KO Nr Odw. 1036/97).

3.3.1. Produkt przez sposob

W przypadku niektérych wytworéw chemicznych niemozliwe jest dosta-
tecznie precyzyjne i jednoznaczne ich okreslenie poprzez cechy techniczne
dotyczace struktury chemicznej poszczegblnych sktadnikow, sktad ilosciowy
oraz parametry fizykochemiczne - adekwatne dla kategorii wytworu.

W takim przypadku wytwér moze by¢ chroniony poprzez sposob jego
wytwarzania: ,,PRODUKT - PRZEZ - SPOSOB”. Wynalazek w kategorii
»produkt - przez - sposob” bedzie wiec charakteryzowany cechami wtasci-
wymi dla sposobu postepowania przy wytwarzaniu tego produktu.

171
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Ta kategoria wynalazku daje szerszy zakres ochrony niz ochrona, ktorg
objety jest wytwor uzyskany bezposrednio opatentowanym sposobem (art.
64 ust. 1). Zakres ochrony dla tak okreslonego produktu, obejmuje wytwo-
ry rowniez uzyskane innymi sposobami pod warunkiem, ze wytworzony
wytwor jest taki sam.

W przypadku zgtoszenia, ktorego przedmiotem jest wynalazek w kategorii
»produkt — przez — sposob” z dokumentacji powinno jasno wynikac, ze:

- wytwor nie moze by¢ inaczej opisany, jak tylko przez sposob jego
wytwarzania, tzn. niezadowalajace jest okreslenie tego wytworu po-
przez cechy odnoszgce sie bezposrednio do jego sktadu i budowy,

- sam wytwor spetnia wymogi zdolnosci patentowej, w szczegdlnosci
musi by¢ nowy, tzn. odmienny od tego rodzaju wytworéw naleza-
cych do stanu techniki, co powinno by¢ udokumentowane przez
podanie parametréw technicznych identyfikujacych jednoznacznie
nowe indywiduum chemiczne,

- wytwor, jako taki, powinien by¢ efektem rozwigzania konkret-
nie postawionego problemu technicznego, przy czym rozwigzanie
to musi by¢ nieoczywiste w Swietle stanu techniki,

- sposob wytwarzania wytworu, charakteryzujacy ten wytwor (pro-
dukt - przez - sposdb) powinien by¢ tak okreslony, aby jego reali-
zacja prowadzila zawsze niezmiennie do otrzymania tego samego
wytworu.

3.4. Zastrzezenia niezalezne
3.4.1. Liczba zastrzezen

Formutowanie przez zgtaszajacego wickszej liczby zastrzezen patentowych
podyktowane powinno by¢ jedynie ztozonoscia wynalazku.

W zasadzie liczba zastrzezen niezaleznych powinna by¢ ograniczona do jed-
nego dla kazdej kategorii. Mozliwe s jednak wyjatki np. w zwigzku z tym,
ze zgtoszenie spetniajagc wymog jednolitosci zawiera kilka wynalazkow.
Przyktady ilustrujace typowe sytuacje, w ktorych zakres ochrony obejmuje
wiecej niz jedno zastrzezenie niezalezne dla jednej kategorii wynalazkow:

dla powiazanych ze soba produktéw:

- wtyczka i gniazdko,

- sposob kodowania - sposob dekodowania informacji o zréznicowa-
nym poziomie zabezpieczenia,

- polprodukty i koficowe produkty chemiczne,

- gen - konstrukt genowy — gospodarz - proteina — lek,

dla r6znych zastosowan produktu,
- drugie lub dalsze zastosowania medyczne,




dla alternatywnych rozwiazan jakiego$ problemu:
- grupa zwigzkéw chemicznych,
- dwa lub wiecej wariantow sposobu wytwarzania tych zwiazkow.
(Przyktady mozliwosci objecia roznych kategorii patentowych jednym zgto-
szeniem patrz pkt IV met.).

3.4.2. Zastrzezenia niezalezne zawierajace odnosnik do innych zastrzezen

Zastrzezenie niezalezne moze zawiera¢ w swojej tresci odnos$nik do innego
zastrzezenia w przypadku, kiedy powotywane zastrzezenie jest obszerne i jego
cytowanie skomplikowaloby niepotrzebnie sposob redagowania zastrzezenia
np. ,,sposob wytwarzania zwigzkow o wzorze 1, okre$lonych zastrzezeniem 1”
lub ,,urzadzenie do przeprowadzenia sposobu, okreslonego zastrzezeniem 1”.
Odnosniki te, do innego zastrzezenia, nie stanowig wowczas zaleznosci
miedzy zastrzezeniami, a maja wylacznie informacyjny charakter. Forma
taka jest szczegoblnie przydatna przy zastrzeganiu wynalazkéw w kategorii
»Zastosowanie”, np. zastosowanie kompozycji soli wapniowych, okreslonej
zastrzezeniem 1 jako substancji higroskopijnej w analizie iloSciowe;.

3.5. Zastrzezenia zalezne
3.5.1. Liczba zastrzezen

W zgloszeniu moze wystepowac odpowiednia liczba zastrzezen zaleznych
dla przedstawienia wariantéw wynalazku lub sprecyzowania cech wymienio-
nych w zastrzezeniu niezaleznym lub innym zastrzezeniu zaleznym.

Powyzszy wymog nie ogranicza ani liczby zastrzezen niezaleznych, ani
liczby zastrzezen zaleznych, ktére moga by¢ zamieszczone w jednym zgtosze-
niu. Jednakze w przypadku duzej, nieadekwatnej do charakteru wynalazku
liczby zastrzezen, ekspert moze postawi¢ zarzut braku jednoznacznosci
w przedstawieniu wynalazku.

Nalezy réwniez podda¢ w watpliwo$¢ niezbednos¢ znacznej ilosci zastrze-
zen takze w przypadku wystepowania wielokrotnosci rozwigzan alterna-
tywnych w jednym zastrzezeniu, gdyz utrudnia to_ jednoznaczne okreslenie
zakresu zadanej ochrony.

Jezeli do przedstawienia wynalazku zastosowano dwuczesciowa forme
zastrzezenia patentowego niezaleznego, wowczas zastrzezenia zalezne moga
precyzowac¢ cechy techniczne zamieszczone nie tylko w czg$ci znamiennej,
ale takze w czesci nieznamiennej.

3.5.2. Uktad zastrzezen zaleznych

Zastrzezenia zalezne winny by¢ odpowiednio pogrupowane, a ich zalez-
nos$¢ powinna w sposob logiczny charakteryzowaé zastrzegany przedmiot
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wynalazku, tak aby istniata mozliwo$¢ prostej oceny merytorycznej zastrze-
zenia zaleznego i zastrzezen z nim powigzanych.

Wykluczone jest podporzadkowanie zastrzezenia zaleznego wigcej niz
jednemu zastrzezeniu niezaleznemu.

3.6. Jednoznaczno$¢ zastrzezen — okreslenie zakresu ochrony

Wymog jasnej i zwieztej redakeji zastrzezenia patentowego jest podstawowym
warunkiem prawidlowej redakcji zastrzezenia patentowego. Zasadniczo, prawi-
dtowo zredagowane zastrzezenie patentowe, winno by¢ czytane i zrozumiate
wprost, tzn. do zrozumienia treSci zawartej w zastrzezeniu nie powinno si¢
stosowa¢ dodatkowej interpretacji. Niemniej z uwagi na przepis art. 63 ust. 2
wykladnig zastrzezen patentowych prowadzong dla ustalenia zakresu przedmio-
towego patentu, prowadzi si¢ réwniez w oparciu o opis i rysunki wynalazku.

Tre$¢ zastrzezenia niezaleznego powinna zawieral wszystkie niezbedne
cechy techniczne potrzebne do okreslenia zastrzeganego wynalazku. Nie-
zbedne cechy to takie, bez ktorych wynalazek nie moze by¢ zrealizowany
w catym zakresie zadanej ochrony.

W przypadku, kiedy nieokreslona jest jednoznacznie chociazby jedna
cecha techniczna zastrzezenia, nalezy uznac, ze nieokreslony zostat caty
zakres ochrony objety tym zastrzezeniem.

Ogdlnikowe ujecie rozwigzania czyni je nie w petni okreslonym (decyzja KO
Nr Odw. 1390/93).

Szereg ogolnych informacji nie jest dozwolonych do okreslania przedmiotu
ochrony w zastrzezeniach patentowych. Nalezg do nich ogblnikowe wyraze-
nia: ,,okoto, w przyblizeniu, duzy, szeroki, waski, mocny” itp.

Okreslenia typu: korzystnie, takie jak, wybrane z grupy, czesto stosowane
w zastrzezeniach patentowych, definiujg okreslone postacie wynalazku jako
szczegolnie korzystne (optymalne) rozwigzania, nie maja przy tym znaczenia
cech ograniczajacych zakres ochrony.

Nalezy jednak oceni¢ czy stosowane okreslenia s3 w kazdym przypadku
jednoznaczne.

Stosowanie znakéw towarowych w zastrzezeniach patentowych jest nie-
dozwolone.

Zastrzezenia patentowe nie powinny odsyta¢ do opisu wynalazku lub
rysunku. Wymogu tego nie stosuje si¢, gdy odestanie do opisu wynalazku
lub rysunku jest niezbedne dla okreslenia zastrzeganego wynalazku i zakre-
su zadanej ochrony. Przyktadami ww. odstepstw s odestania do rysunku
przedstawiajacego zastrzegang strukture chemiczng zwigzku lub algorytm
matematyczny.



Jezeli zgloszenie zawiera rysunki, a zrozumienie zastrzezenia patentowego
wymaga umieszczenia w tresci zastrzezenia patentowego odniesien liczbo-
wych do rysunku, dla dobrego zrozumienia catosci zastrzezenia, odniesienia
liczbowe mogg si¢ znajdowac zardwno w czesci nieznamiennej jak i znamien-
nej zastrzezenia patentowego.

W tresci zastrzezenia patentowego dopuszcza sie stosownie wykluczen
w przypadku, kiedy wyklucza si¢ cz¢s¢ cech technicznych z rozpatrywanego
zakresu ochrony. Wykluczenia moga by¢ stosowane tylko w przypadku,
kiedy wprowadzenie faktycznych cech technicznych charakteryzujacych
wynalazek do zastrzezenia patentowego, albo nie bedzie definiowac przed-
miotu wynalazku w sposéb jednoznaczny i zwiezty, przy zatozeniu, ze bedzie
wcigz zapewniona ochrona patentowa, albo bedzie nadmiernie ograniczac
zakres zadanej ochrony. Wykluczenia maja zapewnic spetnienie formalne-
g0 wymogu nowosci. Z opisu wynalazku powinna wynika¢ tez przyczyna
wprowadzenia tych wykluczen.

3.6.1. Przypadki niezgodnos$ci zastrzeganego zakresu ochrony
z opisem wynalazku

Prosta niezgodnos¢ wystepuje, jezeli w opisie wynalazku wystepuje stwierdze-
nie, ktore sugeruje, ze wynalazek jest ograniczony szczeg6lng cechg techniczna,
natomiast zastrzeZenia patentowe nie s3 ograniczone tg cecha; rébwniez, kiedy
opis wynalazku nie ktadzie szczeg6lnego nacisku na te ceche, to nie ma powodu
przypuszczad, ze ta cecha jest konieczna dla urzeczywistnienia wynalazku.
W takim przypadku niezgodno$¢ moze byc¢ tatwo usunigta albo przez uzupet-
nienie opisu wynalazku lub przez ograniczenie zastrzezen patentowych.

Moze si¢ jednakze zdarzy¢, ze zar6wno z ogblnej wiedzy technicznej lub
zinformacji zamieszczonych w opisie wynalazku wynika, ze jedna z istotnych
cech technicznych niewymieniona w zastrzezeniu niezaleznym jest konieczna
do odtworzenia wynalazku, lub innymi stowami, jest niezbedna do rozwigza-
nia problemu, do ktorego odnosi si¢ wynalazek. W tym wypadku wystepuje
niezgodno$¢ miedzy opisem wynalazku i zastrzezeniami patentowymi, po-
niewaz zastrzezenie niezalezne musi by¢ nie tylko zrozumiate z technicznego
punktu widzenia, ale rtéwniez musi jasno definiowa¢ przedmiot wynalazku,
tj. wskazywa¢ wszystkie konieczne do jego urzeczywistnienia cechy tech-
niczne. Jezeli w odpowiedzi na wskazane niezgodnosci, zgtaszajacy przekona
eksperta, np. poprzez nadestanie dodatkowych dokumentéw lub innych
dowodéw, ze wskazana cecha techniczna nie jest w rzeczywistosci istotna,
moze zachowac¢ niezmienione zastrzezenie patentowe i, jesli jest to konieczne,
zamiast tego poprawic opis wynalazku.

W sytuacji, kiedy zastrzezenie niezalezne zawiera cechy, ktore nie wydaja
sie konieczne do odtworzenia wynalazku, nie powinny by¢ kwestionowane
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przez eksperta. Ekspert, nie powinien bowiem, sugerowa¢ rozszerzenia za-
strzezenia poprzez pominigcie nieistotnych cech technicznych.

3.6.2. Definicje funkcjonalne, okreslenie wynalazku przez efekt

Zakres ochrony objety zastrzezeniami patentowymi winien by¢ tak pre-
cyzyjnie sformutowany jak wynalazek na to pozwala.

Jako zasade ogolng nalezy przyjac, ze zastrzezenia, ktore probuja zdefi-
niowa¢ wynalazek poprzez efekt, jaki ma by¢ osiagniety, nie s3 dozwolone,
w szczegdlnosci, jesli stanowi to jedyna zastrzegang informacje.

Szczegolnie nie jest dozwolone, gdy jest to rownoznaczne z zastrzeganiem
rozwigzywanego problemu technicznego. Np. niedozwolone jest zastrzezenie,
ktore brzmi jedynie ,,kompozycja przeciwnowotworowa”.

Cechy funkcjonalne, ktore okreslajg efekt techniczny sg jednak, jako takie,
w zastrzezeniach dopuszczalne, jezeli, z obiektywnego punktu widzenia,
cechy takie nie moga by¢ wyrazone bardziej precyzyjnie w inny sposob, bez
ograniczenia zakresu wynalazku oraz jezeli cechy te dostarczaja fachowcowi
dostatecznie jasnych wskazowek do wprowadzenia ich w zycie bez nadmier-
nego wysitku, jesli to konieczne z zastosowaniem rozsagdnych eksperymentow.
Nie mozna jednak stosowa¢ cech funkcjonalnych w przypadku, gdy zagrozi
to jednoznacznosci zastrzezen patentowych.

Moga by¢ dwa typy cech funkcjonalnych. Pierwszy typ odnosi si¢ do ope-
racji znanych znawcy i tatwych do zrealizowania w celu osiagniecia zagdanych
wynikéw. Np. ,,§rodek do zwigkszania opornosci” zamiast opornik, ,,srodek
wypetniajacy” zamiast ,,laktoza”.

Natomiast drugi typ cech funkcjonalnych odnosi si¢ do operacji proce-
su, ktore sg okre$lane poprzez wynik docelowy (efekt). Okreslenie cechg
funkcjonalng jest dopuszczalne, jezeli znawca w danej dziedzinie wie,
nie wykraczajac poza swojg normalng wiedze i umiejetnosci, co nalezy
zrobi¢, aby ten wynik osiagna¢. Inna sytuacja powstaje wtedy, kiedy dany
wynik otrzymywany jest po raz pierwszy. Wtedy znawca w danej dziedzinie
nie wie, jak osiagna¢ taki wynik (por. Orzecznictwo Komisji Odwotawczych
Europejskiego Urzedu Patentowego, czes¢ 11, 11, IV i V Materiaty i Studia
10, PIRP, Warszawa 2001, str. 36 - 40, T 68/85 (O] 1987, 228); T 322/87;
T 361/88; T 243/91).

Z § 6 zarzqdzenia (obecnie § 8 rozporzqdzenia) nie wynika, Ze zastrzezenia
patentowe nie powinny by¢ formutowane przy uzyciu cech funkcjonalnych.
Bezsporne jest, aby zakres ochrony okreslony byt precyzyjnie i jednoznacznie
(nie moze by¢ watpliwosci, co do Scistego zakresu zastrzeganych cech).

Wprowadzenie cech funkcjonalnych do cz¢sci znamiennej zastrzezenia sta-
nowi w gruncie rzeczy warunek ograniczajgcy (np.) rodzaj i ilos¢ stosowanych
substancji. Znawca tej dziedziny nie bedzie miat trudnosci w zastosowaniu




Srodkow spetniajgcych zastrzegang funkcje - uzyskany rezultat jest mozliwy
do sprawdzenia za pomocq testow przedstawionych w opisie wynalazku (decyzja
KO Nr Odw. 1391/98).

3.6.3. Parametry techniczne

Kiedy wynalazek odnosi sie do wytworu, zastrzezenia mogg by¢ zdefi-
niowane w réznorodny sposob: produkt chemiczny moze by¢ okreslony
przez podanie jego wzoru, jako produkt okreslonego sposobu wytwarzania
(jezeli niemozliwa jest inna klarowna redakcja) oraz wyjatkowo poprzez
jego parametry.

Parametry techniczne stanowig charakterystyczne wartosci, ktore moga
by¢ mierzone wprost (np. temperatura topnienia substancji, wytrzymatos¢
na zginanie stali, oporno$¢ przewodnika elektrycznego) lub mogg by¢ defi-
niowane jako mniej lub bardziej skomplikowane matematyczne kombinacje
kilku zmiennych w formie wzoru.

Scharakteryzowanie produktu poprzez jego parametry jest dozwolone
jedynie w takich przypadkach, kiedy wynalazek nie moze by¢ prawidtowo
okreslony w inny sposob, przy zatozeniu, ze parametry charakteryzujace
wynalazek s3 jasno i wlasciwie okreslone w opisie wynalazku zgloszenia
lub przez inne obiektywne procedury typowe dla danego stanu techniki.
Takie same wymagania stawiane s3 dla cech technicznych, odnoszacych sie
do sposobu, ktory jest zdefiniowany przez parametry.

Jezeli w zastrzezeniu patentowym zastosowano nieznane wczesniej pa-
rametry do scharakteryzowania rozwigzania lub zastosowano niedostepne
urzadzenie do pomiaru tych parametréw, caty zakres ochrony nie nadaje si¢
wowczas do poréwnania ze znanym stanem techniki a wiec przeprowadzenia
kompletnego badania patentowego (por. pkt 11.7.2.1. met.).

3.6.4. Okreslenie wytworu przeznaczeniem

Zastrzezenie patentowe zdefiniowane np. jako ,,Urzadzenie do burzenia
muru” powinno by¢ rozumiane tylko jako urzadzenie odpowiednie do pro-
wadzenia tego sposobu (a nie ograniczone tylko do tego sposobu). Natomiast
znane urzadzenie, mimo tego, Ze posiadatoby wszystkie cechy techniczne
wyszczegolnione w zastrzezeniach patentowych, ale nie bytoby odpowiednie
do osiagniecia zamierzonego celu, lub ktére wymagatoby jakiej$ modyfikacji
aby ten cel osiagna¢, nie powinno by¢ przeciwstawiane.

Podobnie powinno by¢ rozumiane zastrzezenie dotyczace wytworu do ja-
kiegos szczegblnego zastosowania.

Przyktadowo, jezeli ze stanu techniki znany jest pojemnik, o konkretnej
postaci, ale bez wskazania, ze nadaje si¢ do lodow, a nowe zgtoszenie dotyczy
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takiego samego pojemnika ale zawiera okreslenie, ze pojemnik przeznaczony
jest do lodow, to znany pojemnik szkodzi nowemu zgtoszeniu, gdyz okreslenie
przeznaczenia nie nadaje nowosci temu rozwigzaniu.

Wyjatkiem od tej zasady jest zastrzezenie dotyczace znanej substan-
cji lub kompozycji do zastosowania w sposobach chirurgicznych, te-
rapeutycznych lub diagnostycznych (I zastosowanie medyczne patrz.
pkt11.7.3.1. met.).

Zastrzezenie patentowe zredagowane jako zastosowanie, np. ,,zastosowanie
substancji X jako Srodka owadobojczego”, winno by¢ traktowane jako ekwi-
walentne z zastrzezeniem w kategorii sposobu zredagowanego jako ,,sposob
niszczenia owadow przy stosowaniu substancji X”.

(patrz rowniez poparcie zastrzezeri patentowych w opisie wynalazku
- pkt I11.2.9. met.)

4. Rysunki

Wymagania, jakie maja spetnia¢ rysunki sg podane przede wszystkim
w wymaganiach formalnych dotyczacych zgtoszenia wynalazku i wzoru
uzytkowego okreslonych w punktach 22 - 31 zat. Nr 1 do rozporzadzenia.
Ekspert powinien jednak sprawdzi¢ czy rysunki sa odpowiednie do repro-
dukciji, tj. czy sg wystarczajgco czytelne, by mogty byé¢ reprodukowane
np. ze zmniejszeniem. Jezeli jako$¢ rysunkow jest nieodpowiednia, zgtasza-
jacy na zagdanie powinien nadesta¢ nowe rysunki o jakosSci odpowiedniej
do reprodukgji.

W szczegolnych przypadkach, gdy nie jest mozliwe przedstawienie cech
wynalazku na rysunku, moga by¢ dotaczone do zgtoszenia fotografie.

IV. JEDNOLITOSC WYNALAZKU
1. Uwagi ogdlne

Wynalazki zamieszczone w jednym zgtoszeniu s3 jednolite, kiedy potaczo-
ne s3 ze sobg w taki sposob, ze stanowig wyraZnie jeden pomyst wynalazczy.
Takie potaczenie powinno opierac si¢ na jednej lub wielu wspélnych badz
wzajemnie sobie odpowiadajacych cechach technicznych, wsrdd tych, ktore
okreslaja zastrzegane wynalazki, oraz decyduja o wktadzie wnoszonym przez
nie do stanu techniki.

Rozwigzanie spetniajace warunek jednolito$ci moze zawiera¢ kilka nieza-
leznych zastrzezen dotyczacych tej samej kategorii, lub kilka niezaleznych
zastrzezen dotyczacych roznych kategorii.



W szczegdlnosci za zgtoszenia jednolite uwaza sie zgtoszenia obejmujace:

1) wytwor (produkt) oraz sposdb prowadzacy bezposrednio do wytwa-
rzania tego wytworu,

2) sposob oraz urzadzenie do prowadzenia tego sposobu,

3) wytwor (produkt), sposob prowadzacy bezposrednio do wytwarzania
tego wytworu oraz urzgdzenie do jego wytwarzania.

Rozpatrujac warunki konieczne do ustalenia czy dane zgtoszenie spetnia
warunek jednolitosci, ekspert winien rozwazy¢ cechy techniczne, jakimi
scharakteryzowane sg poszczegolne zastrzegane kategorie.

»Znamienne cechy techniczne” w kazdym zastrzezeniu patentowym de-
finiuja wkiad, ktéry wynalazek (rozpatrywany jako catos¢) wnosi do stanu
techniki. Kiedy znamienne cechy techniczne kazdego wynalazku zostang
zidentyfikowane, ekspert musi rozwazy¢ czy istnieje techniczne powigzanie
miedzy wynalazkami oraz czy to techniczne powigzanie zwigzane jest z wy-
stepowaniem tych znamiennych cech technicznych.

Przydatnym elementem przy rozpatrywaniu warunku jednolitosci zgto-
szenia jest klasyfikacja patentowa. Jezeli kolejne, zastrzegane w zgloszeniu
kategorie, nalezy zaklasyfikowa¢ w innych niz pierwsza kategoria klasach oraz
prowadzic dla nich odrebne badanie merytoryczne, fakt ten moze stanowic
o niejednolitosci zgtoszenia.

Alternatywne formy wynalazku mogg by¢ zastrzegane w jednym zastrze-
zeniu lub w wielu zastrzezeniach. Nalezy stosowa¢ te same kryteria oceny.
Moze sie wiec zdarzy¢, ze brak jednolito$ci wystapi takze w pojedynczym
zastrzezeniu.

Przy rozpatrywaniu czy zostat spetniony warunek jednolitosci dla pro-
duktéw posrednich (potproduktow) i koncowych ekspert moze kierowaé
si¢ ustaleniami przyjetymi przy rozpatrywaniu zgltoszen w trybie Uktadu
0 Wspétpracy Patentowej (PCT) (patrz aneks B do instrukcji Administracyj-
nych PCT).

2. Przyktady jednolito$ci wynalazku

Przyktad I

Zastrzezenie 1: Zwiazek o wzorze X

Zastrzezenie 2: Sposob wytwarzania zwigzku o wzorze X

Zastrzezenie 3: Srodek farmaceutyczny zawierajacy jako substancje czynng
zwigzek o wzorze X.

Zastrzezenie 4: Zwiazek o wzorze X do stosowania jako lek.

Wspdlnym elementem technicznym, dla zastrzezen dotyczacych réznych
kategorii, decydujacym o wktadzie wnoszonym do stanu techniki, jest nowy
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zwigzek o wzorze X i dlatego omawiany przypadek spetnia wymagania
warunku jednolitosci.

Przyktad II

Zastrzezenie 1: Mieszanka owadobdjcza sktadajaca si¢ z mieszaniny
zwigzku A, ktéry jest znanym ze stanu techniki zwigzkiem owadobojczym
izwigzku B wybranego z grupy zawierajacej: siarczan miedzi, tréjchlorooctan
sodu, dwunitroanilina, triazyna.

Roézne sktadniki B musza naleze¢ do uznanej klasy zwiazkow, aby mozna
byto uzna¢ jednolito$¢ dla tak okreslonej mieszanki. Zwiazki nalezg do uzna-
nej grupy, gdy na podstawie stanu techniki mozna oczekiwa¢, ze sktadniki
danej klasy (o podobnej budowie chemicznej) zachowywac sie beda w ten
sam sposOb w kontekscie zastrzeganego wynalazku, a wiec kazdy sktadnik
moze by¢ substytutem dla innego dla uzyskania tego samego zamierzonego
rezultatu.

Zwiazki nie naleza do uznanej klasy, ale przedstawiajg wielos¢ klas:
- sole nieorganiczne (siarczan miedzi),
- sole organiczne (tréjchlorooctan sodu),
- aminy (dwunitroanilina),
- zwiazki heterocykliczne (triazyna).

Tak wiec przyktadowe zgloszenie jest niejednolite. Zgtoszenie to mogtoby
by¢ jednolite, gdyby zwiazek A spetniat wymagania nowosci i stanowit
wspoélny element wszystkich mieszanin.

Przyktad III

Zastrzezenie 1: Wtyk, znamienny tym, ze posiada ceche A.

Zastrzezenie 2: Gniazdo, znamienne tym, ze posiada odpowiadajac ceche A.

Cecha A jest specyficzng cechg techniczng obecng w zastrzezeniach 112,
tak wiec, wystepuje tutaj jednolitosc.

Przyktad IV

Zastrzezenie 1: Uklad sterujacy A dla silnika pradu statego.

Zastrzezenie 2: Uklad sterujacy B dla silnika pradu statego.

Zastrzezenie 3: Urzadzenie, w ktorym jest silnik pradu statego wraz z ukta-
dem sterujacym A.

Zastrzezenie 4: Urzadzenie, w ktérym jest silnik pradu statego i uktad
sterujacy B.

Uktad sterujacy A jest szczegdlng cechg techniczng, a uktad sterujacy B
jest inna, niepowiazang szczegdlna cechg techniczng.

Jednolitos¢ wystepuje pomiedzy zastrzezeniami 1i 3 lub pomiedzy zastrze-
zeniami 2 i 4, lecz nie ma jej pomigdzy zastrzezeniami 14 lub 31 4.



V. WZORY UZYTKOWE
1. Wstep

Rozpatrywanie wzoréw uzytkowych nie odbiega w zasadniczych punktach
od rozpatrywania wynalazkéw. Roznice wynikajg z definicji wzoru uzytkowe-
g0, zgodnie z ktorg wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne (tj. pozwalajace
na osiagniecie celu, majacego praktyczne znaczenie, przy wytwarzaniu lub
korzystaniu z wyrobow) rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace
ksztattu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci. Jasno wiec
wynika z definicji, ze w przypadku oceny rozwigzania ujetego w zgtoszeniu
wzoru uzytkowego, nie ma wymogu posiadania przez niego poziomu wy-
nalazczego, a wymog okreslenia ksztattu, budowy lub zestawienia o trwatej
postaci, wyklucza mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego na rozwigzania
dotyczace sposobow postepowania, substanciji (kompozycji), czyli wytworu
bezpostaciowego, czy jej uzycia. W przypadku zgtoszenia wzoru uzytkowego
rozwigzanie musi by¢ przedstawione na rysunku.

Do wzoréw uzytkowych nalezy stosowaé w sposob odpowiedni metodyke
i wytyczne rozpatrywania zgtoszen wynalazkow.

2. Uzyteczno$é

Wymog uzytecznosci wzoru uzytkowego nalezy rozumie¢ w szerokim
znaczeniu tego stowa, tj. warunek ten moze spetnia¢ przedmiot, ktéry ma
gorsze walory uzytkowe od podobnych dotychczasowo znanych, ale bedacy
tatwiejszy w stosunku do nich w produkgji, transporcie, sktadowaniu itp.
Przyktadowo, postugiwanie si¢ tym przedmiotem moze nie przedstawia¢
dodatkowych waloréw, a uzytecznos¢ moze przejawiac si¢ w znacznie uprosz-
czonym wykonawstwie. Wymog uzytecznosci bedzie spetniony, jezeli moz-
liwe jest osiggniecie celu majacego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu
lub korzystaniu z wytworéw wedtug wzoru uzytkowego.

Generalnie wiec, wzor uzytkowy powinien wykazywac si¢ uzytecznoscia,
a nie wyzszg uzytecznoscia, gdyz taka nie jest warunkiem udzielenia prawa
ochronnego.

3. Postacie wzoru uzytkowego

Wzor uzytkowy moze dotyczy¢ jedynie wytworéw o trwatej postaci, a wiec
przedmiotéw o okreslonym uksztattowaniu przestrzennym. Dopuszcza si¢
by elementy sktadowe przedmiotu przemieszczaty si¢ wzgledem siebie, pod
warunkiem, ze swoboda ta jest wyraznie okreslona funkcja samego roz-
wigzania i nie jest dowolna. Te elementy powinny by¢ ze sobg powigzane
organicznie lub funkcjonalnie (zestawienie, zesp6t, np. okno i futryna).

art. 94
-art. 100
§16
ust. 1-4
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art. 39
W zw.
zart. 100
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art. 97
ust.3i4
§26

W zw.
2§34
ust. 1

art. 97
ust. 4

Rozwigzanie bedgce przedmiotem wzoru uzytkowego powinno dotyczy¢
okreslonego przedmiotu, a wiec takiego elementu, ktory mogtby byé wy-
odrebniony z otoczenia. Przedmiot ten moze mie¢ istotne cechy okreslone
parametrycznie w pewnych granicach, np. wymiary, kat, a poszczegélne
jego postacie mogg sie r6zni¢ miedzy sobg, przy zachowaniu niezmienionych
cech podstawowych.

Zachowujac wiec te same podstawowe cechy techniczne przedmiotu, moz-
liwe jest objecie jednym zgtoszeniem wzoru uzytkowego roznych jego postaci.
Chodzi bowiem o to, azeby ochrona wzoru uzytkowego, jakkolwiek znacznie
wezsza niz to moze mie¢ miejsce w przypadku wynalazku, nie sprowadzata
sie do okreslenia jedynego, unikalnego modelu umieszczonego na przyktad
w gablocie jako wzorzec, a obejmowata rowniez jego modyfikacje. Te mody-
fikacje przejawiajgce sie jako dalsze cechy wyrdzniajgce powinny by¢ ujete
w zastrzezeniach zaleznych. Moga one mie¢ charakter cech uzupetniajacych,
na przyktad poprzez wyposazenie przedmiotu w dodatkowe elementy, ktore
nadaja przedmiotowi wiekszg uzytecznos¢. Mogg réwniez dotyczy¢ cech
udoskonalajacych przez korzystne uksztattowanie poszczegblnych elemen-
tow przedmiotu, nadajac mu walory ergonomiczne. Dopuszczalne sg takze
modyfikacje, majace na celu oszczedniejsze wykonanie objetego ochrong
przedmiotu, poprzez wyeksponowanie cech roéznych postaci np. przewi-
dujacych dodatkowe otwory o réznych (ale wskazanych i zilustrowanych)
ksztattach w korpusie lub wykonanie korpusu jako monolit.

4. Jednolitos¢ zgtoszenia

Zgloszenie wzoru uzytkowego moze dotyczy¢ tylko jednego rozwigzania,
zatem zakres zagdanej ochrony okreslony zastrzezeniami ochronnymi musi
by¢ zawarty w jednym zastrzezeniu niezaleznym, okreslajacym jednoznacznie
jeden przedmiot wzoru. Dodatkowe cechy okreslajace rozne np. postacie
przedmiotu, czesci sktadowe, szczegoty budowy mogg by¢ sprecyzowane
w zastrzezeniach zaleznych, ale nalezy pamietaé, ze zgtoszenie wzoru uzyt-
kowego to zgtoszenie konkretnego jednego rozwigzania, ktore jest przedsta-
wione w opisie w oparciu o rysunek.

Dopuszcza sie mozliwos¢ ujecia w zgtoszeniu wzoru uzytkowego roznych
postaci przedmiotu pod warunkiem, ze posiadajg one te same istotne ce-
chy zastrzeganego rozwigzania. Ocena spelnienia wymagania jednolitosci
zgtoszenia powinna by¢ poprzedzona ustaleniem cech istotnych zgtoszo-
nego rozwigzania, a takze wystepowania tych cech w ujetych zgtoszeniem
postaciach przedmiotu.



VI. DODATKOWE PRAWO OCHRONNE (DPO)
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Dodatkowe prawo ochronne dla produktéw leczniczych oraz produktéw art. 751

ochrony roslin jest odrebnym od patentu tytutem ochronnym. Dodatkowe prawo
ochronne zapewnia ochrong prawng konkretnych produktéw wytworzonych
wedtug opatentowanego wynalazku po wygasnieciu ochrony patentowe;.

Procedure udzielania dodatkowego prawa ochronnego reguluja Rozpo-
rzadzenie Rady EWG nr 1768/92 z 18.06.1992 r. oraz Rozporzadzenie (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1610/96 z 23.07.1996 r.

Z dniem uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej Roz-
porzadzenia nr 1768/92 i 1610/96 s3 elementem wewnetrznego porzadku
prawnego i stosuje sie je bezposrednio.

1. Definicie

W odniesieniu do produktéow leczniczych przez patent podstawowy ro-
zumie sie patent, ktérym jest chroniony produkt (substancja aktywna lub
kombinacja sktadnikéw aktywnych produktu leczniczego) jako taki, sposob
otrzymywania produktu lub zastosowanie produktu, i ktory jest wskazany
przez uprawnionego dla celéw procedury o udzielenie DPO.

Przez produkt leczniczy rozumie sie kazda substancje lub mieszaning
substancji aktywnych, przeznaczong do leczenia chordb ludzi i zwierzat,
zapobiegajaca takim chorobom lub mogaca by¢ podawang ludziom lub zwie-
rzetom w celu postawienia medycznej diagnozy albo przywrocenia, poprawy
czy zmiany fizjologicznych funkcji w organizmie ludzkim lub zwierzecym,
bedacy produktem wprowadzanym na rynek.

Przez produkt rozumie si¢ sktadnik aktywny lub kombinacje sktadnikow
aktywnych produktu leczniczego.

W odniesieniu do produktéw ochrony roslin przez patent podstawowy
rozumie sie patent, ktory chroni produkt jako taki, preparat lub proces
otrzymywania produktu lub stosowania produktu i ktory wskazany jest przez
swojego posiadacza dla celéw procedury, dla uzyskania dodatkowego Swia-
dectwa ochronnego.

Produktem w odniesieniu do produktéw ochrony roslin jest aktywna
substancja (tj. substancja lub mikroorganizm tacznie z wirusami, posiada-
jaca ogolne lub szczegoblne dziatanie przeciw szkodliwym organizmom lub
na rosliny, czesci roslin lub produkty roslinne) lub kombinacja substancji
aktywnych produktu ochrony roslin.

3/ Podane w pkt VI bez blizszego omowienia art. s3 przepisami o tej samej numeracji
zardwno rozporzadzenia nr 1768/92 jak i 1610/96.

art. 1%/
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art. 2%

Preparatami s3 mieszanki lub roztwory ztozone z dwoch lub wiecej sub-
stanciji, z ktorych przynajmniej jedna jest substancja aktywna, przeznaczone
do wykorzystania jako produkty ochrony roslin.

Dodatkowe prawo ochronne jest udzielane na zwiazek nazwany wg INN
(nazwa miedzynarodowa) i jego akceptowalne sole pod warunkiem, Ze sole
te nalezg do istoty patentu podstawowego i majg te same wtasciwosci tera-
peutyczne jak produkt, ktory zostat dopuszczony do obrotu.

Tak rozumiana definicja produktu wynika z faktu, ze w przypadku bar-
dziej restrykcyjnego podejscia Urzedu, korzysci odniesliby przede wszyst-
kim konkurenci zgtaszajacego, w przypadku zgtaszania do obrotu swoich
wiasnych roznych ekwiwalentnych terapeutycznie soli, niweczac tym sa-
mych mozliwos¢ posiadania wydtuzonej ochrony na produkt, zwigzang
z kompensacjg wydatkow ponoszonych na jego badanie (patrz orzeczenie
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci ETS nr C-392/97 w sprawie Far-
mitalia).

W przypadku, gdy patent podstawowy dotyczy nowego sposobu wytwarza-
nia nie oznacza to automatycznie, ze wytworzony produkt jest nowy i moze
by¢ przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego.

Patentem podstawowym nie musi by¢ tez pierwszy patent dotyczacy zgta-
szanego produktu. O tym, ktory patent ma by¢ uznany za podstawowy
decyduje wnioskodawca.

2. Zakres ochrony

Kazdy produkt, chroniony patentem na terytorium panstwa cztonkowskie-
go i posiadajacy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, moze by¢ przedmio-
tem dodatkowego prawa ochronnego, zgodnie z warunkami przewidzianymi
w wymienionych wczesniej Rozporzadzeniach.

Rejestracja lekow na liscie centralnej jest rownowazna z uzyskaniem po-
zwolenia na wejscie do obrotu leku we wszystkich krajach Unii, a takze
w Polsce od momentu akcesji (1.05.2004 r.). Rejestracja w Polsce nie wymaga
oddzielnej procedury, jest automatyczna. Lek nie wymaga wiec, odrebnego
pozwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Polsce. Dokumenty do-
starczone do Urzedu powinny by¢ jednak sporzadzone w jezyku polskim.

Dodatkowe prawo ochronne udzielane jest na pojedynczy produkt jako
substancje aktywng lub kombinacje substancji aktywnych. Rozne produkty
(rozne substancje aktywne) wymagaja oddzielnych praw ochronnych nawet,
jezeli sg chronione przez ten sam patent podstawowy. OdpowiedZ na pyta-
nie, jakie pochodne mogg by¢ przedmiotom kolejnego dodatkowego prawa
ochronnego zalezy od tego czy stanowig one nowe substancje aktywne.

Kolejne dodatkowe prawo ochronne moze by¢ takze udzielone na kompo-
zycje sktadnika aktywnego (bedacego juz przedmiotem DPO) z dodatkowq




substancjg aktywna pod warunkiem, ze taka kompozycja jest objeta patentem
podstawowym.

Jezeli patent podstawowy chroni tylko kompozycje sktadnikow, a zezwo-
lenie na wprowadzenie do obrotu dotyczy jednego ze sktadnikoéw, to DPO
nie moze by¢ udzielone.

DPO moze by¢ udzielane przyktadowo w nastepujacej formie:

»Zwigzek X w formie farmaceutycznie akceptowalnej soli, korzystnie
chlorowodorku”.

3. Warunki uzyskania dodatkowego prawa ochronnego

Badanie zasadnicze wniosku o DPO obejmuje ocene czy spetnia on wy-
magania art. 3 rozporzadzenia.

Ekspert sprawdza czy w Rzeczypospolitej Polskiej, w dacie ztozenia
wniosku o DPO:

a) produkt jest chroniony patentem podstawowym pozostajagcym
W mocy,

b) zostato wydane zgodnie z dyrektywa nr 65/65/EWG (Dz. U. WE
Nr L 2229.12.1965 1., z p6zn. zm.) lub 81/851/EWG (Dz. U. Nr L
317 2 6.11.1989 1. z p6zn. zm) wazne pozwolenie na wprowadzenie
produktu na rynek jako produktu leczniczego lub zgodnie z dy-
rektywa 91/414 EWG (Dz. U. WE Nr L 230 z 19.08.1991 r. str. 1
z pozn. zm.)

albo réwnorzednym przepisem krajowym pozwolenie na wprowa-
dzenie produktu na rynek jako produktu ochrony roslin,

¢) produkt nie byt uprzednio przedmiotem DPO,

d) zezwolenie, o ktorym mowa w pkt b) jest pierwszym zezwoleniem
na wprowadzenie produktu na rynek jako produktu leczniczego lub
produktu ochrony roslin.

Ekspert powinien zbada¢ czy ten sam produkt jest przedmiotem zezwolenia
na wprowadzenie produktu na rynek oraz jest objety patentem wskazanym
przez zgtaszajacego jako patent podstawowy do zgtaszanego wniosku o DPO.
Ochrona z tytutu DPO ogranicza sie do produktu, na ktory uzyskano dopusz-
czenie do obrotu i tylko na takie zastosowanie, ktore zostato zarejestrowane
przed wygasnieciem DPO.

Z charakterystyki produktu powinno jasno wynikac, ze produkt wpro-
wadzony na rynek jest to ten sam produkt, na ktory zostat udzielony patent
(w odniesienie do soli patrz pkt VI.1. met.).

Whniosek powinien w tytule okresla¢ na jaki produkt (substancje aktywng),
okreslony zgodnie z INN, zgtaszajacy pragnie uzyskac¢ DPO.
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3.1. Produkt chroniony patentem podstawowym

W przypadku, gdy patent podstawowy dotyczy np. ,,kompozycji zawieraja-
cej zwigzek X (+ substancje pomocnicze) do stosowania jako lek”, nie nalezy
rozumied, ze sam ,,zwigzek X” nie jest chroniony patentem podstawowym
w rozumieniu art. 1c, a wiec nie moze by¢ przedmiotem DPO. Ekspert po-
winien wzig¢ pod uwage, iz zgodnie z art. 1c patent podstawowy oznacza
patent, ktorym jest chroniony produkt, np. zwigzek i jego zastosowanie,
czyli w wymienionym przypadku ,,kompozycja zawierajaca zwigzek X”.
Kompozycja stanowi forme zastosowania zwigzku X.

Jezeli jednak patent dotyczy kompozycji substanciji aktywnych (zwiazek
X + zwigzek Y) to nie jest on patentem podstawowym dla zgtoszenia o DPO
dla produktu bedacego samym zwigzkiem X.

Aktywne sole i estry mogg by¢ uznane za przedmiot patentu podstawo-
wego, nawet gdy nie s3 w nim wymienione, jezeli s3 solami lub estrami
dobrze znanymi i zwykle stosowanymi w technologii zywnosci, i lekow,
i posiadaja te samg wtasciwos¢ terapeutyczng jak zwiazki objete patentem
podstawowym.

Wydanie dodatkowego prawa ochronnego dla pierwszego produktu (tj.
substancji aktywnej) nie stoi na przeszkodzie wydaniu kolejnych praw
ochronnych dla pochodnych tej substancji (innych niz sole i estry o tej sa-
mej aktywnosci) pod warunkiem, ze pochodne te s3 rowniez przedmiotem
patentu.

W przypadku, gdy produkt leczniczy chroniony jest kilkoma patentami
podstawowymi, ktore s3 w mocy i ktore s3 w posiadaniu roéznych upraw-
nionych, nie jest wykluczone przyznanie dodatkowego prawa ochronnego
kazdemu z uprawnionych do tych patentow podstawowych (orzeczenie ETS
nr C-181/95 w sprawie Biogen).

Nowe zastosowanie terapeutyczne nie moze by¢ powodem uznania pro-
duktu za nowy (ETS w sprawie C-31/03 Pharmacia Italia SpA). Fakt, ze dany
produkt uzyskat w panstwie cztonkowskim zezwolenie na obrot jako wete-
rynaryjny produkt leczniczy, stanowi przeszkode dla wydania dodatkowego
prawa ochronnego w innym panstwie cztonkowskim wspdlnoty na podstawie
wydanego w tym panstwie zezwolenia dla produktu leczniczego stosowanego
u ludzi.

Analogiczne zasady dotycza dodatkowej ochrony produktéw ochrony
roslin.

ETS w sprawie nr C-258/99 (BASF) stwierdzit, ze dwa produkty, ktore
roznig sie tylko w zakresie proporcji sktadnika czynnego do znajdujacych sie
w nim zanieczyszczen (niekorzystny izomer), gdy jeden z nim ma duzo wiecej



zanieczyszczen niz drugi, powinny by¢ uwazane za takie same produkty.
Nie ma znaczenia w tym przypadku, Ze ze wzgledu na odmienne proporcje
sktadnika czynnego do zanieczyszczen, takie produkty posiadaja odmienne
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

W odniesieniu do produktow ochrony roslin, uprawniony z wigcej niz jed-
nego patentu na ten sam produkt, moze uzyskac tylko jedno DPO. Jednakze
w przypadku, gdy zostato ztozonych kilka wnioskéw o udzielenie DPO dla
tego samego produktu przez uprawnionych z réznych patentéw, jedno DPO
moze by¢ udzielone kazdemu z nich.

W przypadkach, gdy nie jest to od razu jasne, ekspert powinien wzywaé
zglaszajacego do dostarczenia informacji niezbednych dla potwierdzenia,
ze rozpatrywany produkt jest chroniony patentem podstawowym np. przez
podanie numeru zastrzezenia patentowego, ktore dotyczy produktu lub
wskazanie jak produkt ten mozna wywie$¢ z ogblnego wzoru.

3.1.1. Forma farmaceutyczna, nowe zastosowanie

W zasadzie nie moga by¢ udzielane dalsze prawa ochronne na t¢ sama
substancje aktywna w przypadku zmiany formy farmaceutycznej (np. przez
dodanie nowych substancji pomocniczych) czy tez wskazania innego przezna-
czenia farmaceutycznego. Dodatek nieaktywnych substancji pomocniczych
nie powoduje, ze produkt bedzie nowy. Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie
C-431/04 art. 1 lit. b) Rozporzgdzenia nalezy interpretowaé w ten spo-
sob, ze pojecie ,,mieszaniny aktywnych sktadnikow produktu leczniczego”
nie obejmuje mieszaniny sktadajacej sie z dwoch substancji, z ktorych tylko
jedna wywotuje samodzielnie skutki lecznicze dla okreslonych sympto-
mow, a druga umozliwia forme aplikowania produktu leczniczego, ktora
w przypadku tych symptomow jest niezbedna dla zapewnienia skutecznosci
terapeutycznej pierwszej z tych substanciji.

Poniewaz $wiadectwo udzielane jest na ,,produkt” jako substancje aktywng
niemozliwe jest w zasadzie uzyskanie dodatkowego swiadectwa ochronnego
na urzadzenia medyczne zawierajace substancje aktywne (implanty, systemy
transdermalne, inhalatory, prezerwatywy zawierajace leki, zestawy).

3.2. Pozwolenie na wprowadzenie produktu na rynek

Dla produktéw, ktore uzyskaty pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
przed dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nie mozna
stosowa¢ wyktadni gramatycznej przepisu art. 3b rozporzadzenia Nr 1768/92.
Z obowigzujacego w tym zakresie prawa wynika, Ze warunkiem udzielenia
dodatkowego prawa ochronnego jest zezwolenie na wprowadzenie produktu

art. 3
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na rynek rozumiane jako pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego wydane, co jest oczywiste i nie wymagato dodatkowej regulacji,

przez kompetentny organ krajowy dzialajacy zgodnie z obowiazujacym

w Polsce stanem prawnym.
Stosowanie wyktadni gramatycznej bytoby sprzeczne z przyjetymi zobo-

wigzaniami miedzynarodowymi i powodowatoby iluzorycznos¢ przyjetych
uregulowan prawnych.

3.3. Sprawdzenie przestanek okreslonych
w art. 3 pkt c) i d)¥ rozporzadzenia

Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania dodatkowego prawa ochronnego bez
sprawdzenia czy zostat spelniony warunek okrelony art. 3 lit. c) oraz d)>.
Jezeli jednak substancja aktywna wydaje si¢ by¢ znana ekspert powinien popro-
si¢ o potwierdzenie zgtaszajacego w swoim pierwszym pismie, czy pozwolenie
na wprowadzenie na rynku jest pierwszym we Wspdlnocie. Ekspert moze tez
sprawdzi¢ fakt dostepu leku na rynek w dostepnych bazach internetowych
(EMEA) lub wystapi¢ do Ministerstwa Zdrowia/Urzedu Rejestracji Lekow.
Nie jest jednak mozliwe sprawdzenie tego faktu we wszystkich krajach.

4. Przedmiot ochrony

W granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym ochrona przy-
znana dodatkowym prawem ochronnym rozciaga si¢ jedynie na produkt
objety zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu odpowiadajacego mu pro-
duktu leczniczego (ochrony roslin) oraz na kazde zastosowanie jako produktu
leczniczego (ochrony roslin) jakie byto dozwolone przed wyga$nigciem
dodatkowego prawa ochronnego.

Przez wzglad na interes osob trzecich przedmiot ochrony powinien byé
okreslony mozliwie najprecyzyjniej. Jednakze podane wyzej okreslenie pro-
duktu nie stanowi definicji absolutnej, ale raczej wskazoéwke dla eksperta,
jak powinien podchodzi¢ do oceny zgtoszenia.

Termin na zgtoszenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochron-
nego wynosi 6 miesiecy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie
produktu na rynek. W przypadku, gdy pozwolenie zostato wydane przed
udzieleniem patentu, wniosek ten mozna sktada¢ w ciagu 6 miesiecy od daty
udzielenia patentu

5. Badanie formalne wniosku

Ekspert orzekajacy w sprawie udzielenia DPO, przed przystapieniem do ba-
dania merytorycznego, powinien sprawdzi¢ czy dokumentacja jest kompletna,



czy nie zawiera usterek, ktore powinny by¢ usuniete, czy patent podstawowy
jest w mocy oraz czy zostaly zachowane terminy procesowe.

Whniosek powinien zawieraé:
1) nazwisko i imie wnioskodawcy i jego adres,

2) nazwisko, imie i adres petnomocnika, jezeli zgtaszajacy dziata przez
petnomocnika,

3) zadanie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego,
4) numer patentu podstawowego i tytut wynalazku,

5) numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na ry-
nek, a jezeli zezwolenie to nie jest pierwszym zezwoleniem na umiesz-
czenie produktu na rynku Unii Europejskiej, takze numer i date pierw-
szego zezwolenia w Unii Europejskiej,

6) podpis wnioskodawcy lub petnomocnika.
Do wniosku nalezy dotgczy¢:

1. kopie (pierwszego) zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
zawierajace date i numer (tzn. w Polsce),

2. jezeli zezwolenie nie jest pierwszym zezwoleniem na wprowadzenie
produktu na rynek Unii Europejskiej:

a) produktu leczniczego - nalezy dotgczy¢ oswiadczenie zawieraja-
ce informacje dotyczaca tozsamosci produktu tak dopuszczonego
na rynek i podstawy prawnej wydanego zezwolenia oraz kopie
ogloszenia o zezwoleniu jezeli miato miejsce,

b) produktu ochrony roslin - nalezy dotaczy¢ dokument na potwier-
dzenie wydania zezwolenia, jego daty oraz tozsamosci produktu.

3. charakterystyke produktu leczniczego lub streszczenie danych doty-
czacych produktu ochrony roslin.

4. petnomocnictwo jezeli wnioskodawca dziata przez pelnomocnika.

Oswiadczenie dotyczace tozsamosci produktu wymagane jest gdy (pierw-
sze) zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek (w Polsce) nie jest pierw-

szym zezwoleniem na wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej
i ma na celu zdefiniowanie przedmiotu ochrony, ktory bedzie objety $wia-
dectwem. Produkt (tzn. sktadnik czynny lub kombinacja sktadnikow czyn-

4 Podane w tym pkt bez blizszego omowienia § dotycza Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréow z dnia 29.07.2003 1., (Dz. U. z 2003 r. nr 141, poz. 1361)
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nych a nie produkt leczniczy) powinien by¢ taki sam. Wymog ten zwigzany
jest z faktem, ze wnioskodawca dostarcza kopie zezwolenia udzielonego
w Polsce wraz z charakterystyka produktu, natomiast nie ma obowigzku
dostarczania kopii pierwszego zezwolenia, jezeli takie miato miejsce poza
Polska.

Charakterystyka produktu leczniczego jest pojeciem okreslonym w ustawie
z dnia 6 wrzesnia 2001 r Prawo farmaceutyczne (Dz. Uz 2004 r. nr 53 poz. 533

z pbzn. zm.) a jej elementy sktadowe s okreSlone w art. 11 ust. 1 tej usta-
wy. Obejmuje ona m.in. nazwe produktu leczniczego, sktad jakosciowy
i ilosciowy, posta¢ farmaceutyczng, dane kliniczne obejmujgce wskazania
do stosowania, dawkowanie i sposob podawania, przeciwwskazania a takze
dane farmaceutyczne obejmujgce wykaz sktadnikéw pomocniczych.

Elementy sktadowe charakterystyki produktu weterynaryjnego okresla
art. 11 ust. 11 2 oraz art. 14 Prawa farmaceutycznego.

Pojecie ,,zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek” nie obejmuje
innych pozwolent administracyjnych np. w zakresie refundacji lekow (patrz
orzeczenie ETS nr C-127/00 w sprawie Hassle), ale dotyczy pierwszego zezwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z dyrektywa 65/65 EWG.

W przypadku, gdy produkt posiada kilka zezwolen na dopuszczenie
do obrotu z tej samej daty to powinny by¢ ztozone kopie wszystkich tych
zezwolen.

6. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
lub odrzucenie wniosku

Gdy wniosek o udzielenie DPO nie zawiera wszystkich dokumentéw lub
sa one nieprawidtowe (patrz pkt. V1.5 met.), ekspert wzywa wnioskodawce
do usuniecia tych nieprawidtowos$ci w wyznaczonym terminie lub wniesie-
nia optaty pod warunkiem odrzucenia wniosku. Ekspert powinien zazada¢
wyjasnien, pod rygorem odrzucenia wniosku, gdy zachodzi podejrzenie,
ze podane daty udzielenia pozwolen na dopuszczenie do obrotu s3 niepra-
widlowe, a zwtaszcza, gdy produkt nie odpowiada warunkom uzyskania
DPO (patrz pkt V1.3. met.).

Informacje o zgtoszonych wnioskach o udzielenie DPO oraz o juz udzielo-
nych dodatkowych prawach ochronnych publikowane s3 w Wiadomosciach
Urzedu Patentowego.

W przypadku zgtoszenia uwag przez osoby trzecie, co do spelnienia wa-
runkéw udzielenia DPO, ekspert moze postawi¢ oparte o te uwagi zarzuty
jedynie w imieniu Urzedu Patentowego.



6.1 Czasokres trwania DPO

Wydajac decyzje o udzieleniu DPO ekspert powinien ustali¢ czasokres
jego trwania. Czasokres ten rowna sie okresowi, jaki uptynat miedzy datg
zgloszenia o patent podstawowy w Polsce a datg wydania pierwszego po-
zwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu w Polsce lub innym panstwie
Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumie-
nia 0 Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w zaleznosci od tego, ktora jest wczesniejsza) pomniejszony
05 lat.

Odniesienie do pierwszego pozwolenia we Wspdlnocie ma wytacznie
na celu ustalenie dtugosci trwania dodatkowego prawa ochronnego.

Jako Unie Europejska nalezy rozumie¢ wszystkie kraje nalezace do UE
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tj. 1 maja 2004 r. Tylko tego rodzaju
interpretacja pozwala zachowac jednolity czas trwania dodatkowego prawa
ochronnego na terenie Wspolnoty.

Uzasadnienie dla takiego stanowiska mozna znaleZ¢ w wyroku ETS
(C-110/95) w sprawie Yamanouchi Pharmaceutical Co.

Podobne byto stanowisko ETS w sprawie Hassle AB (C-127/00).
Okres obowigzywania swiadectwa nie moze by¢ dtuzszy niz 5 lat.

Przyktad
' . pierwsze Lo Lo
g osTenlie pozwolenie wygasniecie wyg];;rgqae
wynalazku na rynek patentu
2.11.1982 10.01.1989 2.11.2002 10.01.2004

réznica miedzy data pierwszego pozwolenia na rynek i datg zgloszenia

wynalazku wynosi:

X = 6 lat + 2 miesigce + 8 dni

czas trwania x - 5 lat = 1 rok + 2 miesigce + 8 dni

191

art. 13¥/



	poradnik_okladka_n.pdf
	PORADNIK NOWY.pdf
	WSTĘP
	I.	PROCEDURA BADANIA ZGŁOSZEŃ
	1.	Ogólny przebieg procedury
	1.1. 	Cel badania
	1.2.	Czynności poprzedzające poszukiwanie w stanie techniki
	1.2.1.	Sprawdzanie wymogów formalnych
	1.2.2.	Sprawdzanie zastrzeżeń patentowych
	1.2.3.	Analiza treści zgłoszenia
	1.2.4.	Wstępna ocena zdolności patentowej wynalazku 	przed ustaleniem stanu techniki
	1.2.5.	Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku
	1.2.6.	Sprawdzenie uprzedniego pierwszeństwa
	1.2.7.	Klasyfikacja zgłoszenia
	1.2.7.1.	Klasyfikacja wstępna
	1.2.7.2.	Klasyfikacja ostateczna


	1.3.	Poszukiwania w stanie techniki
	1.3.1.	Stan techniki
	1.3.2.	Zakres poszukiwań
	1.3.3.	Przedmiot poszukiwań
	1.3.4.	Strategia i techniki poszukiwań
	1.3.5.	Sprawozdanie o stanie techniki

	1.4.	Ocena zdolności patentowej wynalazku po ustaleniu stanu techniki
	1.4.1.	Wynalazki związane z materiałem biologicznym


	2.	Korespondencja ze zgłaszającym
	2.1.	Wydzielanie zgłoszeń
	2.2.	Zawiadomienia
	2.2.1.	Uprzednie pierwszeństwo
	2.2.2.	Zdolność patentowa

	2.3.	Wezwania i postanowienia
	2.3.1.	Wezwania
	2.3.2.	Postanowienia

	2.4.	Decyzje

	3.	Rozmowy bezpośrednie i telefoniczne
	4.	Dopuszczalność poprawek w dokumentacji
	5.	Procedura ponownego rozpatrywania spraw

	II.	OCENA ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ
	1.	Wstęp
	2. 	Wynalazki
	3.	Rozwiązania nie uważane za wynalazki
	3.1.	Odkrycia
	3.2.	Teorie naukowe i metody matematyczne
	3.3.	Wytwory o charakterze estetycznym
	3.4.	Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry
	3.5.	Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazanaw świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki
	3.6.	Programy do maszyn cyfrowych
	3.7.	Przedstawienie informacji

	4.	Wyłączenia spod opatentowania
	4.1.	Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
	4.2.	Odmiany roślin lub rasy zwierząt
	4.2.1.	Nowa odmiana roślin
	4.2.2.	Sposób mikrobiologiczny

	4.3.	Sposoby leczenia
	4.3.1.	Metody chirurgiczne
	4.3.2.	Metody terapeutyczne
	4.3.3.	Metody diagnostyczne


	5.	Wynalazki biotechnologiczne
	6.	Dostateczność ujawnienia
	7.	Nowość
	7.1.	Stan techniki
	7.1.1.	Zakres udostępnienia do wiadomości powszechnej
	7.1.2.	Konflikt ze zgłoszeniami wynalazków dokonanymi z wcześniejszą 	datą w Urzędzie Patentowym RP
	7.1.3.	Zgłoszenia równoległe

	7.2.	Ocena nowości
	7.2.1.	Cechy domyślne, ekwiwalenty, parametry
	7.2.2.	Ujawnienie w stanie techniki upoważniające do postawienia zarzutu
	7.2.3.	Ogólne ujawnienie i szczegółowe rozwiązania

	7.3.	Szczególne przypadki nowości w dziedzinie chemii
	7.3.1.	Pierwsze zastosowanie medyczne
	7.3.2.	Drugie zastosowanie medyczne
	7.3.3.	Drugie zastosowanie niemedyczne
	7.3.4.	Zestaw części
	7.3.5.	Wynalazki selektywne


	8.	Poziom wynalazczy
	8.1.	Oczywistość
	8.2.	Sposób podejścia, problem-rozwiązanie, do oceny poziomu wynalazczego
	8.3.	Nieoczywistość wynalazku określonego w zastrzeżeniu zależnymi wynalazków różnych kategorii

	9.	Stosowalność przemysłowa

	III.	 OPIS ZGŁOSZENIOWY WYNALAZKU
	1.	Uwagi ogólne
	2.	Opis wynalazku
	2.1.	Tytuł wynalazku
	2.2.	Dziedzina techniki
	2.3.	Stan techniki
	2.4.	Określenie istoty rozwiązania
	2.5.	Objaśnienia rysunków
	2.6.	Wystarczające ujawnienie
	2.7.	Przemysłowe stosowanie
	2.8.	Układ opisu wynalazku, terminologia, jednostki, nazwy
	2.9.	Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku
	2.9.1.	Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku	w przypadku definicji funkcjonalnych
	2.9.2.	Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w kategorii	nowych związków chemicznych
	2.9.3.	Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w kategorii	zastosowania medycznego i kompozycji farmaceutycznej
	2.9.4.	Przykłady braku poparcia zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku


	3.	Zastrzeżenia patentowe
	3.1.	Uwagi ogólne
	3.2.	Forma i zawartość zastrzeżeń patentowych
	3.2.1.	Dwuczęściowa forma zastrzeżenia patentowego
	3.2.2.	Jednoczęściowa forma zastrzeżenia patentowego
	3.2.3.	Zastrzeżenie patentowe niezależne w zgłoszeniu dodatkowym

	3.3.	Kategorie, cechy techniczne
	3.3.1.	Produkt przez sposób

	3.4.	Zastrzeżenia niezależne
	3.4.1.	Liczba zastrzeżeń
	3.4.2.	Zastrzeżenia niezależne zawierające odnośnik do innych zastrzeżeń

	3.5.	Zastrzeżenia zależne
	3.5.1.	Liczba zastrzeżeń
	3.5.2.	Układ zastrzeżeń zależnych

	3.6.	Jednoznaczność zastrzeżeń – określenie zakresu ochrony
	3.6.1.	Przypadki niezgodności zastrzeganego zakresu ochrony 	z opisem wynalazku
	3.6.2.	Definicje funkcjonalne, określenie wynalazku przez efekt
	3.6.3.	Parametry techniczne
	3.6.4.	Określenie wytworu przeznaczeniem


	4.	Rysunki

	IV.	 JEDNOLITOŚĆ WYNALAZKU
	1.	Uwagi ogólne
	2.	Przykłady dotyczące jednolitości wynalazku

	V.	WZORY UŻYTKOWE
	1.	Wstęp
	2.	Użyteczność
	3.	Postacie wzoru użytkowego
	4.	Jednolitość zgłoszenia

	VI.	 DODATKOWE PRAWO OCHRONNE (DPO)
	1.	Definicje
	2.	Zakres ochrony
	3.	Warunki uzyskania dodatkowego prawa ochronnego
	3.1.	Produkt chroniony patentem podstawowym
	3.1.1.	Forma farmaceutyczna, nowe zastosowanie
	3.2.	Pozwolenie na wprowadzenie produktu na rynek
	3.3.	Sprawdzenie przesłanek określonych w art. 3 pkt c) i d)3/ rozporządzenia


	4.	Przedmiot ochrony
	5.	Badanie formalne wniosku
	6.	Udzielenie dodatkowego prawa ochronnegolub odrzucenie wniosku
	6.1	Czasokres trwania DPO




