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Informacje o autorach

Informacje o autorach

Gerda Redl (REDL Life Science Patent Attorneys)

Dr Gerda Redl jest europejskim i australijskim rzecznikiem paten-
towym z ponaddwudziestoletnim doswiadczeniem w branzy nauk
0 zyciu.

Techniczna specjalizacja dr Redl dotyczy biotechnologii, bioche-
mii oraz chemii (w tym réwniez immunologii, inzynierii bialek,
genetyki molekularnej, badan nad rakiem, badan nad biatkami
osocza oraz wirusologii).

Przed zalozeniem kancelarii ochrony wtasnosci intelektual-
nej REDL Life Science Patent Attorneys dr Redl pracowata jako
doradca w firmie F-star Biotechnology, Igenon AG, Octapharma
AG, Baxter AG oraz Immuno AG. Ukonczyta studia wyzsze na
wydziale biochemii oraz uzyskata doktorat w dziedzinie mikrobio-
logii stosowanej na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu.

Liora Bogin (Webb & Co)

Dr Bogin jest izraelskim rzecznikiem patentowym z doswiadcze-
niem w dziedzinie przygotowywania i prowadzenia wnioskow
patentowych, analizy patentéw w celu oceny prawa do korzystania
z wynalazku oraz waznosci patentu. Specjalizuje sie¢ w dziedzinie
biotechnologii, chemii medycznej oraz farmaceutykoéw.

Dr Bogin zdobyta licencjat na wydziale chemii Uniwersytetu Tech-
nologicznego Queensland w miejscowosci Brisbane, w Australii.

Dr Bogin uzyskala tytul magistra oraz doktorat w dziedzinie
chemii fizycznej w Instytucie Nauki Weizmanna w Izraelu pod
kierunkiem prof. Hadassy Degani.
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Rafal Parczewski (Kancelaria Prawno-Patentowa Rafal Parczewski)
Rzecznik patentowy oraz zawodowy pelnomocnik przed Urzedem
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w Alicante. Specja-
lizuje sie¢ w sprawach zwiazanych z szeroko pojeta ochrona przed-
miotéw praw wlasnosci przemystowej (m.in. znakéw towarowych,
wzordw przemystowych, wynalazkéw), zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, prawie reklamy i transferze technologii.

Absolwent Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Wlasnosci
Przemystowe;j.

IP Alley: Werner Deichmann Juan - koordynator projektu

IP Alley jest firma specjalizujaca si¢ w oferowaniu kluczowych
ustug strategicznych w zakresie patentowania i komercjalizacji
wynalazkéw m.in. poprzez oszacowanie mozliwosci udzielenia
zgloszenia patentowego oraz zdecydowania, w ktorych panstwach
zgloszenie bedzie miato najbardziej korzystny efekt, a takze pomoc
w uzyskaniu funduszéw publicznych i biznesowych (fundusze
inwestycyjne, Venture Capitals, itd.) do rozwoju projektu.



Animacje dostgpne w publikacji

Animacje dostepne w publikacji

Na marginesach niniejszej publikacji zamieszczono w postaci info-
grafiki odniesienia do animacji multimedialnych.

Po najechaniu kursorem na pojecie ZOBACZ ANIMACJE uzyska-
ja Panstwa dodatkowe wyjasnienia i tre$ci merytoryczne przedsta-
wione w przejrzystych i uzytecznych filmach audiowizualnych.

ZOBACZ
WSZYSTKIE
ANIMACJE

3
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A




Wprowadzenie

Wprowadzenie

W Polsce pojawia sie coraz wigcej technologii, ktore warto objaé
prawami wlasnoéci intelektualnej, by wzbudzi¢ zainteresowanie
wsérod inwestoréw oraz zapewni¢ sobie ochrone przed konkuren-
cja. Chociaz kwestie praw patentowych sa uregulowane przez krajo-
we i miedzynarodowe ustawy, moga si¢ wydawaé niezrozumiate
dla 0séb rozwijajacych nowe technologie, takich jak naukowcy
czy inzynierowie.

Niniejsza ksigzka przedstawia profesjonalny obraz §wiata patentéw
przy uzyciu prostego i przystepnego jezyka oraz ilustracji, ktdre
ulatwiajg zrozumienie spraw zwigzanych z ta tematyka. Publikacja
zawiera wyjasnienia podstawowych wymagan dotyczacych naby-
wania ochrony praw wlasnosci intelektualnej, opisuje zasadnicze
przepisy prawa, omawia takze handlowe aspekty zwiazane z paten-
towaniem. Autorzy - specjali$ci w dziedzinie praw wlasnosci inte-
lektualnej — swoje uwagi kieruja przede wszystkim do osob, ktdre
starajg sie o zapewnienie ochrony nowych opracowan, ale kwestie

patentowania nie s3 im jeszcze znane.

Liora Bogin, Gerda Redl
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Rozdziat I. Czym jest wlasnos¢ intelektualna?

Rozdziat 1

Czym jest wlasnosc intelektualna?

dr Gerda Redl, rzecznik patentowy
1. Znaczenie ochrony wilasnosci intelektualnej

Zgodnie z analiza dotyczaca praw wlasnosci intelektualnej
(ang. Intellectual Property Rights, IPR) pt. Sektory o wiekszym
nasyceniu wlasnoscig intelektualng: wktad w wyniki gospodarcze
i wplyw na rynek pracy w Unii Europejskiej, opublikowang przez
Komisje¢ Europejska i przeprowadzong wspdlnie przez Europej-
ski Urzad Patentowy (ang. European Patent Office, EPO) oraz
Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (ang. Office for Har-
monization in the Internal Market, OHIM) w 2013 r., okoto 39%
catkowitej aktywnos$ci gospodarczej w UE (wartej blisko 4,7 bi-
liona euro rocznie) generuja branze intensywnie wykorzystujace
prawa wlasnosci intelektualnej, a okolo 26% catego zatrudnienia
w UE (56 milionéw miejsc pracy) jest zapewniane bezposrednio
przez te branze, podczas gdy kolejne 9% miejsc pracy wynika z
nich posrednio’.

OCHRONA MARKI

Red Bull GmbH (Austria) w zasadniczym stopniu zawdziecza sukces
duzej rozpoznawalnosci swojej marki, co z kolei przektada sie na war-
tos¢ catej firmy. Choc rozpoznawalno$¢ marki nie ma charakteru mate-
rialnego, ktéry mozna zobaczy¢ lub wzig¢ do reki, jednak jej pozytyw-
ny wplyw na wartosc¢ sprzedazy moze by¢ bardzo cenny. W zwigzku
ze swoim globalnym charakterem i bardzo duzg rozpoznawalnoscia
marka Red Bull jest chroniona za pomocga réznych typdéw wiasnosci
prawie na catym swiecie — dotyczy to nie tylko nazwy Red Bull, ale réw-

niez sloganu oraz ré6znych elementéw projektu marki i puszki.

! Komisja Europejska, Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic
performance and employment in the European Union, Industry-Level Analysis Report (wrze-
sieft 2013); raport dostepny na stronie Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM):
http://oami.europa.eu, oraz Europejskiego Urzedu Patentowego (EPO): http://www.epo.org/.

ENER
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Ochrona ma kluczowe znaczenie, by uniemozliwi¢ innym kopiowa-
nie i wytwarzanie produktéw tudzaco podobnych do wyrobu orygi-
nalnego. Konsument mégtby bowiem sadzi¢, ze pochodza one od
tego samego wytworcy, i kupic je zamiast produktu oryginalnego.

OCHRONA PATENTOWA WYNIKOW BADAN

Instytut Pasteura (Francja), akademicki instytut badawczy, znany
z analizowania choréb zakaznych, skutecznie chroni swoje wyni-
ki badan za pomoca patentéw. W 2012 r. przychody Instytutu Pa-
steura z kontraktéw i umoéw na przeprowadzenie badan wynosity
76,9 min euro (28,4% przychodéw ogotem). Kolejne przychody
byly generowane z optat licencyjnych, ptaconych przez partnera
komercyjnego, w przypadku gdy opatentowane produkty podle-
gaty komercjalizacji (36,2 min euro; 13,4% przychodéw ogétem)?.

Dla grup badawczych, tworzacych rozwigzania oparte na wtasnosci
intelektualnej, uzyskanie patentu moze by¢ kluczowe dla nawigza-
nia wspotpracy z przemystem. Grupy badawcze, ktére chroniag swo-
je wyniki badan za pomoca patentéw, sa bardziej atrakcyjne jako
partner niz te, ktére nie zapewniajg ochrony patentowej. Uzyskanie
patentu moze zatem mie¢ duzy wptyw na poziom dochodéw da-
nej instytugji.

Ochrona innowacyjnych rozwigzan za pomocg réznych rodza-
jow praw wiasnosci intelektualnej, takich jak patenty, prawa
ochronne na znaki towarowe czy prawa z rejestracji wzordéw
przemystowych, jest niezwykle istotna. Prawa te mogg by¢ wy-
korzystywane do generowania zyskow, np. poprzez ich sprzedaz
badz licencjonowanie. Uzyskanie przychoddw, o ktérych mowa
wyzej, bytoby niemozliwe, gdyby prawa wlasnosci intelektualnej
nie zostaly objete ochrong.

% Raport Instytutu Pasteura za rok 2012.



Rozdziat I. Czym jest wlasnos¢ intelektualna?

Whioski wyciaggniete z doswiadczen w srodowisku akademickim
i przemysle: nie mozesz sobie pozwoli¢ na to, by nie chroni¢ wia-
snosci intelektualnej. Jezeli nie bedziesz odpowiednio jej chronig,
straci ona wartosc.

yx

2. Czym jest wlasnosc¢ intelektualna?

Wiasnos¢ intelektualna to nienamacalne, niematerialne war-
tosci, ktérych nie mozna posiada¢ fizycznie, bedace wytworem
umystu, niefizycznym produktem pracy. Mozna je wizualizowaé
na materiatach drukowanych, sg to np. pomysty, koncepcje, dane
doswiadczalne i algorytmy.

Wiasnos¢ intelektualna nie ma oczywistej wartosci, jak fizycznie
istniejgca fabryka czy sprzet, ale moze mie¢ duzy wptyw na zabez-
pieczenie inwestycji w badania i rozwéj nowych produktéw i ustug.

Informacje poufne moga by¢ przedmiotem ochrony, np. jako
tajemnica przedsigbiorstwa, i korzysta¢ z ochrony, m.in. za-
pewnianej przez ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jednak co do zasady kategoria ta nie jest uwazana za wlasnos¢
intelektualna.

Wrtasnos¢ intelektualna moze by¢ chroniona przez prawa wla-
snosci intelektualnej (IPR), ktére réwniez stanowig warto$é
niematerialng wiasciciela IPR. Sg to wynikajace z krajowych lub
innych przepiséw prawa oséb lub firm do ich wiasnoéci intelek-
tualnej. Zazwyczaj zapewniaja one wylaczne prawo do wykorzy-
stywania wlasnoéci intelektualnej na danym terytorium przez
pewien okres.

w
a's
PORADA
EKSPERTA

ZOBACZ ANIMACJE

Gdzie
znajdziemy
wiasnosé
intelektualng
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https://youtu.be/LmO6VJclNIU?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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Tabela 1. Kluczowe prawa wlasnosci intelektualnej — przeglad

IPR Patent Znak Wzoér Prawa .
towarowy przemysltowy autorskie
ZOBACZ ANIMACJE Przedmiot
Wzajemne techniczny,
powigzania | kwalifikujacy
do bycia
wynalazkiem, taki
jak produkt (np. | Nazwa firmy, Oryginalne
urzadzenie), skfad | logo, slogan, dzieta autorskie,
(np. preparatu nazwa produktu | Nowy wyglad w tym literackie,
Co moze by¢ farmaceutyczne- | lub ustugi, zewnetrzny dramatyczne,
hroni 5 go), proces uzywana przez produktu (np. muzyczne,
CHEORIORC (np. proces wiasciciela w celu | wyglad krzesta, artystyczne
wytwarzania wyréznienia jego | zegarka itp.). i niektore
preparatu produktu lub inne dzieta
farmaceutyczne- | ustugi na rynku. intelektualne.
go) lub
wskazanie/
zastosowanie
(np. leczenie
choroby).
Bez ograniczen
czasowych:
wiasciciel znaku
Jesli patent towarowego jest
zostanie zabezpieczony, L
Jak dlugo moze przyznany, dopdki znak 251av/3 IaFa, Jezeli Do korica zycia
trwaé ochrona? wynalazek jest towarowy jest proc!ukt nie zostat autora + 70 lat.
chroniony przez | wykorzystywany zarejestrowany.
20 lat. w handlu,
a opfaty
eksploatacyjne sa
uiszczane.
Kryteria NOWC;SC’ poziom Identyfikacja Nowos¢, Orvainalnosé
kwalifikujace Wr);r;?nazsiz\);,/a i rozréznienie indywidualny al:{g:ste\alvréosc,
do ochrony Etosovalalnos'c'. débr lub ustug. charakter. ’

18

2.1 Patent

Patent to umowa zawarta pomiedzy wlascicielem wynalazku

a panstwem - jest to uklad:



https://youtu.be/PR5JMwFSOt4?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

Rozdziat I. Czym jest wlasnos¢ intelektualna?

Publiczne ujawnienie <> Ochrona

Wynalazca calkowicie ujawnia wynalazek, a panstwo przyznaje
mu ochrone na czas ograniczony — do 20 lat od daty zgtoszenia
wynalazku. A zatem wynalazki, ktére inaczej bytyby utrzymywa-
ne w tajemnicy, moga zosta¢ podane do wiadomosci publicznej
z korzyscia dla wiedzy ogdlnej. Wiadze krajowe chronig zastrze-
zenia patentowe, zabraniajac kopiowania lub komercjalizacji
przedmiotu wynalazku, a tym samym zabezpieczajac inwesty-
cje. Poniewaz dzialania badawcze i rozwdj nowych technologii
i produktéw sa kosztowne, inwestycje sa tutaj bardzo potrzebne.
Jezeli rezultatem takich badan i dzialan rozwojowych sg patenty
o wysokiej warto$ci, inwestycje w nie sg atrakcyjne i si¢ optacaja
- patent mozna wykorzystywac¢ np. do sprzedazy licencji, a jed-
nocze$nie do zapewnienia wytacznosci, uniemozliwiajgc kopio-
wanie technologii i produktow.

Patent to pewien rodzaj monopolu opartego na prawie do niedo-
puszczenia kogos do wykorzystywania zastrzezonego przedmiotu
bez zgody wtasciciela patentu.

Zastrzezenia patentowe okreslajg zakres ochrony. Je$li kto$ wy-
twarza, uzytkuje, oferuje na sprzedaz lub sprzedaje jakikolwiek
opatentowany wynalazek na terytorium kraju badz importuje
jakikolwiek opatentowany wynalazek w okresie obowigzywania
patentu bez uzyskania zgodny uprawnionego, narusza patent®.
Dzialanie patentu obejmuje kazde korzystanie z opatentowanego
wynalazku. Korzystanie jest rozumiane tutaj jako kazde uzycie
w dzialalno$ci gospodarczej; prawo patentowe nie obejmuje ko-
rzystania z wynalazkéw wytacznie do celéw osobistych, do uzyt-
ku domowego ani do celéw dydaktycznych.

* Kodeks Stanéw Zjednoczonych, cze$¢ 35, §271 (a) - Naruszenie patentu.
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Wria$ciciel patentu ma zatem prawo do:

e niedopuszczenia do naruszenia patentu poprzez podjecie dzia-
tan prawnych i/lub

e umozliwienia korzystania z opatentowanego przedmiotu po-
przez przyznawanie licencji patentowych.

Wiasciciel patentu lub licencjobiorca nie posiada prima facie prawa
do korzystania z opatentowanego rozwigzania. Prawo to jest zalez-
ne od swobody dziatania (freedom to operate) w odniesieniu do
praw oséb trzecich. Tak wiec patent nie pozwala na komercjalizo-
wanie jego przedmiotu, ale na uniemozliwianie innym komercja-

lizowania zastrzezonego wynalazku.

Przed rozpoczeciem komercjalizacji nalezy wzia¢ pod uwage
jeszcze inne prawa patentowe lub inne prawa wlasnosci intelek-
tualnej. Jezeli Twoj wynalazek miesci si¢ w ramach uprzednich
zgloszen, patent moze by¢ uzalezniony od uprzedniego patentu;
bedziesz wowczas potrzebowaé zezwolenia lub licencji od inne-
go posiadacza patentu, by unikna¢ naruszenia jego praw. Kazde
ulepszenie opatentowanego przedmiotu moze stanowi¢ wyna-
lazek, majacy wlasng zdolno$¢ patentowa. Gdy takie ulepszenie
zostaje wprowadzane na rynek, konieczne jest uzyskanie ze-
zwolenia obu uprawnionych - zaréwno patentu ulepszenia, jak
i uprzedniego (dominujacego), o ile jeszcze nie wygast.

Przedmiot patentu réwniez moze podlega¢ innym wymogom
prawnym i ograniczeniom zwigzanym z wprowadzeniem do
obrotu produktéw wykorzystujacych dany patent. Przyktado-
wo, kazdy chroniony patentem lek moze by¢ komercjalizowa-
ny dopiero po otrzymaniu zezwolenia udzielonego przez organ
regulacyjny.
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2.2 Wzor uzytkowy

Mala, lecz znaczaca liczba krajow i regionéw* umozliwia uzy-
skanie ochrony na wzory uzytkowe — wytacznego prawa do roz-
wigzania pozwalajacego jego posiadaczowi na uniemozliwienie
innym komercyjnego wykorzystywania chronionego wynalazku
przez ograniczony czas.

Wedlug podstawowej definicji, ktéra moze rozni¢ sie w po-
szczegdlnych krajach, wzor uzytkowy jest podobny do patentu.
W istocie, wzory uzytkowe sg czasami okreslane jako mlodsi
bracia patentu. Warunki ich przyznawania r6znia si¢ w poszcze-
golnych krajach réwniez w odniesieniu do tego, czy mozna przy-
znawaé wzory uzytkowe dodatkowo, oprocz patentu.

Wymogi uzyskania ochrony wzoru uzytkowego sa mniej rygo-
rystyczne, niz ma to miejsce w przypadku patentéw. Cho¢ wy-
maég nowosci zawsze musi by¢ spetniony, wymog poziomu wyna-
lazczego moze by¢ znacznie mniejszy lub niespetniony w ogole.

Ochrona poprzez wzory uzytkowe moze by¢ przyznawana innowa-
cjom o charakterze dodatkowym, mogacym nie spetniac kryterium
poziomu wynalazczego.

Whioski o przyznanie prawa ochronnego na wzoér uzytko-
wy sklada si¢ w krajowych urzedach patentowych. Sa one na-
tychmiast rejestrowane, opcjonalnie wraz ze sprawozdaniem

* Albania, Angola, Argentyna, ARIPO (Afrykanska Regionalna Organizacja Wlasnoéci In-
telektualnej), Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdzan, Bialorus, Belize, Brazylia,
Boliwia, Bulgaria, Chile, Chiny (w tym Hongkong i Makau), Czechy, Dania, Egipt, Ekwa-
dor, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Gwatemala, Hiszpania,
Honduras, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Korea Potudnio-
wa, Kostaryka, Kuwejt, Laos, Malezja, Meksyk, Moldawia, Niemcy, OAPI (Afrykanska Or-
ganizacja Wlasnosci Intelektualnej), Peru, Polska, Portugalia, Rosja, Stowacja, Tadzykistan,
Tajwan, Trinidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wegry i Wlochy (zobacz
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm).
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urzedu patentowego z poszukiwania prezentujacego opubliko-
wane wczesniej przedmioty patentu, ktére moga mie¢ istotne
znaczenie dla okredlenia nowosci i poziomu wynalazczego.

Okres ochrony wzoru uzytkowego jest krotszy niz w przypadku
patentéw i rézni sie w poszczegélnych krajach (zwykle wynosi
od 7 do 10 lat, bez mozliwosci przedtuzenia lub odnowienia).
Polskie prawa ochronne na wzory uzytkowe wygasaja najpdzniej
po uptywie 10 lat.

Prawo do ochrony wzoru uzytkowego jest natychmiast dostepnym
prawem wiasnosci intelektualnej. Nalezy jeszcze ustali¢, czy ochro-
na zostata przyznana zgodnie z prawem. Jest to zazwyczaj spraw-
dzane przy egzekwowaniu prawa do ochrony wzoru uzytkowego
w przypadku jego naruszenia.

Niektére kraje, jak np. Niemcy, Austria, Czechy i Wegry, nie
wymagaja absolutnej nowoséci wynalazku, poniewaz dopuszcza-
ja okres karencji dla publikacji twércy (tworcow). Takie wzory
uzytkowe moga wigc zostaé zgloszone w trakcie trwania okresu
karencji, ktéry zwykle wynosi 6 miesiecy po opublikowaniu wy-
nalazku przez tworce.

W Polsce nie ma okresu karencji na zgtoszenie wzoru uzytkowego
po opublikowaniu wynalazku - przed zgtoszeniem wzoru uzytko-

wego nalezy zatem zachowac przedmiot w catkowitej tajemnicy.
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2.3 Znak towarowy

Znaki towarowe to oznaczenia wykorzystywane w biznesie
w celu identyfikacji produktéw lub ustug. Tego typu znaki sg
zwykle uzywane do oznaczania towardw i ustug firmy, co pozwa-
la odrézni¢ je od towardéw i ustug firm konkurencyjnych. Znak
towarowy moze sktadac sie z jakichkolwiek oznaczen, ktére da
sie przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw
(facznie z nazwiskami), rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréow
lub ich opakowan, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozli-
wiaja odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa
od towar6w lub ustug innych przedsiebiorstw®.

Wazny znak towarowy musi by¢ oryginalny, odréznialny i unikalny,
nie moze by¢ tudzaco podobny do innych juz istniejacych znakéw
towarowych. Niedozwolone s3 znaki ogélne i opisowe, niemajace

charakteru odrézniajacego.

Przykladowo, znak Apple jest uwazany za oryginalny i unikalny
dla komputeréw, poniewaz nie oznacza on nic charakterystyczne-
go dla tej branzy. Innym przyktadem moze by¢ znak Postkantoor
(w jezyku polskim - poczta), ktdry nie zostat uznany za znak to-
warowy dla towaréw i ustug oferowanych zazwyczaj przez poczty®.

Znak i produkty stanowig calos¢, dlatego tez znak towarowy jest za-
wsze rejestrowany dla towar6w i ustug, o ktorych ochrone wystapiono.
Gdy Ty uzyskujesz wylacznos¢ na swdj znak dla okreslonych towaréw
lub ustug w danej klasie lub w kilku klasach, inna firma moze zgodnie
z prawem wykorzystywa¢ ten sam znak dla towaréw lub ustug, ktére
nie s3 podobne do chronionych przez Ciebie.

° Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE, art. 2.
¢ Sprawa C-363/99 w Europejskim Trybunale Sprawiedliwosci.
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Istniejg wyjatki dotyczace ochrony towaréw i ustug pewnych
klas, np. ze znanymi znakami towarowymi, ktdre sg objete szersza
ochrong, majaca na celu uniemozliwienie innym kopiowania tych
znakéw we wszystkich klasach.

Przy egzekwowaniu prawa do znaku towarowego wobec konku-
rencji prawie zawsze pojawia sie pytanie, czy dany znak towaro-
wy jest wazny. Aby byl wazny, musi by¢ on uzywany. Nalezy udo-
wodni¢ tego typu uzywanie, np. dostarczajac dowdd prawdziwej
komercjalizacji lub przynajmniej oferty sprzedazy chronionych
towardw i ustug, przeznaczonych dla klienta znajdujacego sie
w obszarze objetym ochrona.

Okres ochrony jest nieograniczony, o ile uiszczane s oplaty za
jego przedluzenie. Zarejestrowany symbol znaku towarowego ®
jest zazwyczaj uzywany do oznaczania produktéw chronionych
znakiem towarowym w krajach, w ktorych znak towarowy zostat
juz zarejestrowany. W panstwach, w ktérych nie dokonano jesz-
cze rejestracji, stosuje sie symbol ™.

Prawa dotyczace znakéw towarowych roznig sie w poszczegol-
nych krajach. Wspoélne zasady zostaly okreslone w dyrektywie
UE, majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkow-
skich UE odnoszacych sie do znakéw towarowych’. Krajowe
znaki towarowe sa rejestrowane przez krajowe urzedy patento-
we. Whniosek o zarejestrowanie wspdlnotowego znaku towarowe-
go, obejmujacego swym zakresem catg Unie Europejska, sktada
sie w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM)
w Alicante (Hiszpania). Ten sam urzad zajmuje si¢ rozpatrze-
niem zgloszenia i udzieleniem ochrony.

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych.
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Wedlug wspolnej strategii wnioskowania o znak towarowy naj-
pierw sklada si¢ wniosek o rejestracje krajowego znaku towaro-
wego w kraju pochodzenia lub wspdlnotowego znaku towaro-
wego w OHIMS, gdzie oplaty urzedowe sg 2-3 razy wyzsze niz
w kraju pochodzenia. Mozna wybra¢ kolejne obszary ochrony
znakéw towarowych w panstwach, w ktérych wnioskodaw-
ca prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza, np. poprzez rejestracje
miedzynarodowa w Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelek-
tualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO)
lub sktadajac kolejne wnioski o rejestracje znakéw towarowych
w wybranych krajach.

Whioskodawca moze w kazdej chwili wnioskowac o rejestracje zna-
ku towarowego w nastepnych krajach, ale lepiej jest zastrzec pierw-
szenstwo poczatkowego wniosku, co jest mozliwe w okresie pierw-
szenstwa, trwajacym 6 miesiecy po pierwszym zgtoszeniu.

2.4 Ochrona wzoru przemystowego

Wzor przemystowy obejmuje calkowitg lub cze$ciowa forme
produktu, wynikajaca w szczego6lnosci z elementdw linii, kontu-
réw, kolorystyki, ksztattu, tekstury i/lub materiatéw samego pro-
duktu i/lub jego ornamentacji’. Zwykle funkcje techniczne lub
funkcjonalne nie stanowig wzoru przemystowego.

W2zér obejmuje natomiast forme i wyglad zewnetrzny wyrobu.
Moze on np. sklada¢ si¢ z cech tréjwymiarowych, takich jak
ksztalt lub powierzchnia wyrobu, lub funkcji dwuwymiarowych,
takich jak wzory, linie lub kolory. Chronione mogg by¢ np. wzory
wyrobdw, takich jak meble, artykuly gospodarstwa domowego,

8 Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
° Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzoréw.
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zegary, lampy, artykuly odziezowe, torby, tkaniny, artykuly spor-
towe, zabawki czy urzadzenia elektroniczne.

‘ Wiele produktéw projektantow, ktére ze wzgledu na swoj nietech-
‘;‘ niczny charakter nie moga podlegac ochronie patentowej, da sie
PORADA skutecznie chronic dzieki rejestracji wzoru.
EKSPERTA

Aby unikna¢ mylenia z innymi markami, firma Coca-Cola (w 1915 r.)
@ poprosita producentéw szkta o stworzenie butelki o unikalnym wy-

PRZYKt} gladzie, ktéry bytby charakterystyczny i natychmiast rozpoznawal-
ny, nawet w ciemnosci. Projektant Earl R. Dean wykorzystat owoce
kakaowca, ktére staty sie inspiracja dla stworzenia stynnej konturo-
wej butelki Coca-Coli, pokrytej zeberkami, chronionej éwczesnie
jako wzor przemystowy. Tak samo jak w przypadku znaku towaro-
wego, wzér moze zostac zarejestrowany w poszczegoélnych krajach,
regionalnie (np. w Unii Europejskiej) lub miedzynarodowo. Przykta-
dowo, w ramach porozumienia haskiego dotyczacego miedzynaro-
dowej rejestracji wzoréow przemystowych, ktéra dysponuje WIPO,
istnieje procedura rejestracji miedzynarodowej. Tym samym
wnioskodawca moze wnioskowac w WIPO o pojedyncze zgtoszenie
miedzynarodowe. Wzér bedzie wéwczas chroniony w wybranych
przez wnioskodawce krajach cztonkowskich traktatu. W Europie
wzdr moze byc¢ chroniony na zasadach wzoru wspélnotowego, za-
pewniajacego jednolite prawo obejmujace Wspdlnote Europejska.
Posiada on zaréwno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane formy.

Okres ochronny na wzor wspolnotowy zarejestrowany w OHIM
trwa do 25 lat. Jednakze w wielu krajach po zakonczeniu okre-
su ochrony wzdr w dalszym ciagu jest chroniony na mocy praw
autorskich. W Polsce ochrona konczy si¢ wraz z wygasnieciem
prawa z rejestracji wzoru przemystowego.
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Aby zarejestrowany wzor mogl by¢ chroniony, musi by¢ nowy
i oryginalny. Nowos¢ jest wymogiem bezwzglednym, co ozna-
cza, ze zaden identyczny wzor nie mégl by¢ wezesniej udostep-
niony publicznie. Wymagana dalej oryginalno$¢ jest okreslona
przez krajowe ustawodawstwo i orzecznictwo panstwa, w kto-
rym wystapiono o ochrone. Najwazniejsze jest to, ze wzdr musi
mie¢ indywidualny charakter, tj. Ze zorientowany uzytkownik
odniesie ogélne wrazenie, iz jest on odmienny od innych udo-
stepnionych publicznie wzordw.

Nawet jezeli wzdr jest nowy w kraju, w ktérym wystapiono o ochro- I
ne, ale jest juz znany w innych czesciach $wiata, nie bedzie mozna

uzyskac¢ ochrony w tym kraju. Istnieje jednak okres karencji, prze- UM:GA
widziany przez prawodawstwo wspdlnotowe: projektant moze

ubiegac sie o ochrone do 1 roku od pierwszego ujawnienia wzo-

ru, nie liczac ujawnienia przez samego projektanta, dziatajagcego

na niekorzys¢ rejestracji'®. Okres karencji pozwala projektantowi

na przetestowanie obecnych na rynku produktéw obejmujacych

wzdr, zanim podejmie on decyzje, czy interesuje go ochrona wyni-

kajaca z rejestracji wzoru wspoélnotowego.

Ochrona wzoru w UE jest automatycznie zapewniana przez nieza- .
rejestrowany wzor wspoélnotowy po pierwszej publikacji w UE ‘;‘
i wygasa po trzech latach. A zatem jest to praktyczne prawo wia- oA

snosci intelektualnej (bez dodatkowych kosztéw), zapewniajace FISPERTA

ochrone przed imitowaniem wzoréw, co bywa szczegoélnie przy-
datne w przemysle odziezowym, gdzie nie ma potrzeby dtugoter-
minowej ochrony.

10 Uwaga: Wszystkie ujawnienia, dokonane przez strony trzecie poprzez naduzycie relacji
z projektantem, réwniez zostaja wylaczone z oceny nowosci wzoru.
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2.5 Prawa autorskie

Prawa autorskie to pojecie uznane przez wigkszo$¢ panstw,
przyznajace tworcy (osobie fizycznej) oryginalnego dzieta wy-
faczne prawa do jego wykorzystania i dystrybucji, na ograni-
czony okres, z zamiarem umozliwienia twoércy (np. fotografowi,
ktoéry wykonat zdjecie, lub autorowi ksigzki) otrzymania wyna-
grodzenia za dane dzielo. Prawa tworcy sa przyznawane auto-
matycznie po stworzeniu oryginalnego produktu pracy, w chwi-
li jego utworzenia i zapisania na no$niku materialnym, np. na
elektronicznym nosniku informacji. Zapewniaja one ochrone
przez cale zycie twércy i maksymalnie do 70 lat po jego $mierci.
Prawa autorskie sa dziedziczne i niezbywalne, kazdemu mozna
jednak przyzna¢ prawo do korzystania z nich. Produkty chronio-
ne prawami autorskimi zgodnie z praktyka miedzynarodows sa
publikowane z symbolem © lub stowem Copyright, nazwiskiem
autora i rokiem pierwszej publikacji.

Nie ma potrzeby rejestrowania praw autorskich, jednak w Stanach
Zjednoczonych zaleca sie ich rejestracje w amerykanskim urzedzie
ds. praw autorskich.

Standard oryginalnosci zgodnie z amerykanskim i europejskim
prawem autorskim jest niski. Kazde zdjecie spelnia ten wymog,
nawet programy komputerowe mogg by¢ w ten sposéb kwalifi-
kowane. Istnieje rowniez wymog utrwalenia dzieta w okreslony
sposob, np. utrwalenia muzyki poprzez jej zapis, scenariusza na
papierze, oprogramowania w kodzie zrodtowym czy publikacji
naukowej w internecie.
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2.6 Prawo do ochrony odmian roslin

Prawo do ochrony odmian roélin to prawo przyznane hodow-
cy nowej odmiany roslin przez wladze krajowe lub regionalne.
Daje ono hodowcy wylaczng kontrole nad materialem rozmno-
zeniowym (w tym nasionami, sadzonkami, podziatami, hodowla
tkanek) oraz plonem (kwiatami cietymi, owocami, lié¢mi) nowej
odmiany przez wiele lat. W USA mozna wnioskowac¢ o specjalne
patenty na nowa odmiane rosliny w Biurze Patentéw i Znakéw
Towarowych USA, natomiast w Europie rejestrowaniem wspol-
notowych odmian roélin zajmuje si¢ Wspdlnotowy Urzad Od-
mian Roélin. Jest to agencja Unii Europejskiej z siedzibg w An-
gers, we Francji. Prawa sg wazne przez okres 25 lub 30 lat.

Miedzynarodowy Zwigzek Ochrony Nowych Odmian Roélin
(UPOV) ustala zasady przyznawania praw hodowcy"!. Zasadni-
czo nowa odmiana musi spelnia¢ cztery kryteria: nowosci (co
oznacza, ze nie mogta by¢ wczesniej wprowadzona do obrotu na
danym terytorium), odrebnosci, jednorodnosci i trwalosci (po-
zostanie ona unikalna przez wiele pokolen).

Jestes hodowca roslin, ktéry opracowat nowa odmiane ziemnia-
kow (np. takich, ktére sa bardziej odporne na choroby), co po-
zwala ograniczyc¢ stosowanie pestycydéw. Teraz mozesz ubiegac
sie o prawo do ochrony odmian roslin w catej Europie lub w urze-
dzie krajowym, przy czym wymogi, ktére musi spetni¢ odmiana,
by byta uznana za nowa, réznia sie w poszczegélnych krajach. Po
przyjeciu wniosku zostaniesz poproszony o przekazanie nasion
lub rosliny danej odmiany, by mozna byto przeprowadzi¢ oficjalne
testy, majace na celu ocene, czy odmiana ta jest odrebna, jedno-
rodna i trwata (DUS).

! Miedzynarodowa Konwencja o ochronie nowych odmian roslin z dnia 2 grudnia 1961 r.,
zrewidowana w Genewie dnia 10 listopada 1972 r., 23 pazdziernika 1978 r. i 19 marca 1991 r.
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3. Po co wystepowac o ochrone patentowa?

Rozwaz nastepujace kluczowe powody, sktaniajace do zlozenia

wniosku o uzyskanie ochrony patentowe;j:

o Wyprzedz konkurencje. Patent zapewnia przewage konkuren-
cyjng, poniewaz dzieki niemu mozna uniemozliwi¢ konkuren-
tom wykonywanie tego samego przy nizszych kosztach.

¢ Badz atrakcyjny dla swoich partneréow. Wspolpracownicy
szukajg dostepu do opatentowanej technologii; inwestorzy
chcg inwestowa¢ w obiecujace projekty lub pomysty na biznes,
z perspektywa zwrotu z inwestycji.

¢ Promuj swoje badania. Instytucje finansujace sg zaintereso-
wane wspieraniem innowacyjnych badan o wysokim potencjale
biznesowym.

Przykladowo, wielki sukces Dolby Labs mozna przypisa¢ sku-
pieniu si¢ na innowacjach i korzystaniu z wlasnosci intelektu-
alnej do tworzenia $wiadomosci marki. Strategia biznesowa
firmy opiera si¢ na: (I) rozwoju i produkcji urzadzen dla rynku
komercyjnego/profesjonalnego oraz (II) udzielaniu licencji na
te samg technologie dla urzadzen konsumenckich. Technologie
odtwarzania Dolby s3 wbudowane w wiekszo$¢ systeméw kina
domowego, odtwarzaczy DVD i Blu-ray, komputeréw i dekode-
réw, rozpowszechniajg sie one réwniez na rynku telefonéw ko-
morkowych i tabletow.

Patenty sg jeszcze wazniejsze dla przedsiebiorstw rozpoczynajg-
cych dzialalno$¢. Przykladowo, start-up o nazwie f-star (Wieden,
Austria), rozwijajacy nowe technologie przeciwcial, otrzymat
1,5 mln euro na fundusz inkubacyjny od Atlas Venture, wiodacej
miedzynarodowej firmy venture capital'®, wkrotce po zalozeniu
f-star, a zgloszenie patentowe stanowilo kluczowy atut.

12 http://www.f-star.com/news-press-releases.php


https://youtu.be/HGn0JnHCCb0?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

Rozdziat I. Czym jest wlasnos¢ intelektualna?

Patenty s3 uwazane za istotny majatek spotki, poniewaz ich wta-
sciciel moze je wykorzystywac poprzez: @

e udzielanie licencji; ZAPAMIETAJ
e zbycie patentu;

e komercjalizacje produktéw i technologii chronionych patentem.

Minusy:
e Brak - z wyjatkiem kosztéw i dziatarh w celu opracowania i obro-

ny patentu, ale to sie optacal






Rozdziat II. Wymogi dotyczace zdolnosci patentowej

Rozdziat Il

Wymogi dotyczace zdolnosci patentowej

dr Liora Bogin, rzecznik patentowy

1. Droga wynalazcy do sukcesu

-

Znalazle$ rozwigzanie problemu, ktére wydaje sie¢ nowe, inno-
wacyjne oraz ma warto$¢ handlowa? Mozesz by¢ wowczas auto-
rem wynalazku, ktéry jest wart opatentowania.

Bedziesz mdgt uzyskac patent na swéj wynalazek tylko wtedy, gdy
udowodnisz, ze twoje rozwigzanie jest nowe, innowacyjne i urzad
patentowy nie bedzie mégt znalez¢ ogdlnie dostepnych informacji
na temat innego identycznego lub bardzo zblizonego do Twojego

wynalazku rozwigzania.

Potencjalni inwestorzy beda bardziej zainteresowani wynalazkiem,
ktéry mozna opatentowac. Poprzez uzyskanie patentu nabywa sie
bowiem prawo wytacznego korzystania z wynalazku, co oznacza, ze
podmiot uprawniony moze zabronic¢ innym wytwarzania, sprzedazy

oraz oferowania produktéw objetych ochrona patentowa.

.1 Sprawdzanie, czy wynalazek jest nowy

Jako ekspert w dziedzinie, ktorej dotyczy Twoj wynalazek, jeste$
osobg najlepiej wykwalifikowang do przeprowadzenia wstep-
nych badan. Mozesz zacza¢ od przeszukania internetu, cza-
sopism specjalistycznych, ksiazek oraz wszelkich dostepnych
zrodel informacji na temat podobnych do Twojego rozwigzan
i wynalazkow.
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Rzecznik patentowy, szczegdlnie wyspecjalizowany w dziedzinie,
ktorej dotyczy Twoj wynalazek, moze przeprowadzi¢ takie ba-
danie bardziej efektywnie dzieki mozliwosci korzystania z pro-
fesjonalnych baz danych (np. STN). Moze on réwniez zaleci¢
skorzystanie z ustug 0séb wyspecjalizowanych w prowadzeniu
profesjonalnych wyszukiwan (http://www.stn-international.de/
stn_home.html'). Pomoze Ci to okresli¢ prawdopodobienstwo
uzyskania ochrony patentowej.

1.2 Weryfikacja calosciowego kosztu zwigzanego
z ubieganiem sie o ochrone patentowa

Pierwsze koszty, ktore poniesiesz w zwigzku z wystepowaniem
o ochrone wynalazku, bedg zwigzane z przygotowaniem doku-
mentacji zgloszeniowej. Nalezy jednak pamietaé, ze na sume
wszystkich Twoich wydatkéw zasadniczy wplyw bedzie miata
liczba krajow, w ktorych bedziesz chcial chroni¢ swo6j wynalazek.
Moze to by¢ zatem niewielka optata za zgloszenia w kilku pan-
stwach (w przedziale od okoto 2000 do 5000 €), na jaka moze so-
bie pozwoli¢ indywidualny wynalazca, badz powazna inwestycja
w przypadku ochrony wynalazku w wielu krajach, gdzie koszt
moze wynie$¢ 50 000 € lub wigcej.

Badz czujny i kontroluj koszty

Koszty zwigzane z opatentowaniem, w tym z utrzymaniem pa-
tentu, moga zostac¢ przynajmniej czesciowo pokryte ze Srodkéw
pozyskanych z programéw finansujacych B+R, np. Patent Plus, czy
funduszy inwestycyjnych, np. Bridge Alfa.

! Na przyktad Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Google Scholar, Google pa-
tents in Patentscope (https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf).
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Najpierw zgtos, potem publikuj

Planujac publikacje naukowa, pamietaj, ze to, o czym piszesz, moze
miec¢ wielka wartos¢ komercyjna. Dlatego w pierwszej kolejnosci
zdecydowanie zalecam kontakt ze specjalista ds. transferu techno-
logii lub rzecznikiem patentowym, ktéry pomoze ocenic potencjat
komercyjny Twojej pracy. Jesli sie okaze, ze rozwigzanie ma taki
potencjat, nalezy przede wszystkim wystapi¢ o udzielenie patentu
w Polsce (art. 40 prawa wiasnosci przemystowej). Dopiero po ztoze-
niu zgtoszenia mozna przystapi¢ do pracy nad publikacja nauko-
wa oraz podja¢ rozmowy z osobami trzecimi (np. potencjalnymi

wspotpracownikami i inwestorami).

1.3 Umowa o poufnosci zinwestorem

Rozwaz podpisanie umowy o poufnosci z potencjalnym inwe-
storem i/lub wspélpracownikiem.

Kieruj sie zasada: Najpierw zgloszenie wynalazku do ochrony,
potem podpisanie umowy o poufnosci i dopiero w ostatniej
kolejnosci podjecie rozmowy, np. o komercjalizacji wyna-
lazku. Mimo ze umowa o zachowaniu poufnosci moze zakazaé
stronom ujawniania informacji o wynalazku osobom trzecim,
nie powinna ona zastepowac zgloszenia patentowego. Nie nalezy
réwniez podpisywac jej przed dokonaniem zgloszenia. Umowa
taka zazwyczaj bedzie przewidywac kary za ujawnienie informa-
¢ji dotyczacych wynalazku. Nalezy jednak pamigtaé, Ze ujawnie-
nie takie staje si¢ cze$cig stanu techniki, w zwigzku z czym moze
zniweczy¢ szanse na uzyskanie patentu.

Poufnos¢ warto zachowaé nawet po dokonaniu zgloszenia (co do
zasady zgloszenie patentowe stanie si¢ jawne dopiero po uptywie
18 miesiecy od daty pierwszego zgloszenia i co najmniej na taki
okres powinna zosta¢ zawarta umowa).
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1.4 Zgtoszenie wynalazku

¢ Patent jest prawem ograniczonym geograficznie, czyli chroni wy-
/ nalazek tylko w miejscu obowiazywania.

WAZNE

W miare mozliwosci ustal z podmiotem (lub komoérka) wyspe-
cjalizowanym w transferze technologii (np. kancelaria rzeczni-
kéw patentowych, Centrum Transferu Technologii, firma do-
radcza), gdzie nalezy dokona¢ zgloszenia patentowego. Jedna
z najpowszechniejszych strategii wyglada nastepujaco:

1) Pierwsze zgloszenie - dokonanie zgloszenia patentowego
w jednym panstwie lub regionie.

2) W ciagu 12 miesiecy od daty pierwszego zgloszenia mozesz
wystapi¢ o ochrone w innych krajach lub regionach.

3) Uktad o wspolpracy patentowej dopuszcza réwniez mozliwo$é
dokonania pierwszego zgloszenia w trybie PCT. Alternatyw-
nie mozna zglosi¢ wynalazek w danym panstwie, a nastep-
nie w ciggu 12 miesiecy od dnia pierwszego zgloszenia (daty
pierwszenstwa) wystapi¢ o ochrone w trybie PCT. Wniosek
PCT jest kosztowny (co do zasady oplata za zgloszenie wy-
nosi 1330 CHE a za poszukiwanie — 1875 €)?, ale daje wiecej
czasu na dokonanie zgtoszen w krajach lub regionach. Wejscie
w fazy krajowe (na podstawie procedury PCT) nastepuje co
do zasady w ciggu 30 miesiecy od daty pierwszenstwa. Dodat-
kowy czas moze by¢ wykorzystany np. na zbiérke funduszy
lub pozyskanie inwestora.

2 Wysoko$é¢ oplaty zalezy réwniez od wielu innych czynnikéw, np. od liczby stron opisu pa-
tentowego. W celu uzyskania doktadniejszych informacji sugerujemy kontakt z rzecznikiem
patentowym.
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Miejsce zgtoszenia

Poniewaz koszty procedury prowadzacej do uzyskania patentu nie
s takie same na catym Swiecie, nalezy rozsadnie zarzadza¢ swoim
budzetem. Przede wszystkim warto rozwazy¢ ochrone wynalaz-
ku w kraju, gdzie na tej bazie beda wytwarzane produkty, w pan-
stwach, do ktérych te produkty maja by¢ eksportowane, oraz tam,
gdzie dziata potencjalna konkurencja.

Pierwsze zgtoszenie — zgodnie z postanowieniami ustawy — Prawo
wilasnosci przemystowej (art. 40) - powinno by¢ dokonane w Urze-
dzie Patentowym RP. Warto podkresli¢, ze moze to by¢ pomocne
w uzyskaniu réznego rodzaju srodkéw z programoéw europejskich.

Zgtoszen w pozostatych panstwach lub regionach mozna dokonac
w ciggu 12 miesiecy od dnia pierwszego zgtoszenia, adekwatnie
do budzetu oraz miejsca wytwarzania, potencjalnych rynkéw i po-
tencjalnych rynkéw konkurencyjnych.

Trzeba uwazaé, by nie przekroczy¢é 12-miesigecznego termi-
nu na rozszerzenie zakresu ochrony na inne kraje lub regiony
badz zgloszenie w trybie PCT i pézniejszego 30-miesiecznego
terminu od pierwszego zgloszenia na wejscie w fazy krajowe
lub regionalne — w przypadku procedury PCT. Koszty ztozenia
pierwszego zgloszenia patentowego oraz procedury PCT sg sto-
sunkowo niewielkie. Rosna one zdecydowanie na etapie wkro-
czenia w procedury miedzynarodowe i nastepnie w fazy krajowe
lub regionalne. Konieczne jest wowczas skladanie wnioskow do
urzedéw patentowych w wielu panstwach lub regionach. Plan
biznesowy moze zakladaé ztozenie wniosku w trybie PCT po
dokonaniu zgloszenia patentowego w Polsce, a nastepnie wy-
korzystanie terminu 30 miesigecy na poszukiwanie wiasciwego
partnera czy inwestora.
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12-miesigeczny termin liczony od daty pierwszego zgtoszenia nie
podlega przywréceniu!

Brak rozszerzenia ochrony w ciggu 12 miesiecy od daty pierwszego
zgtoszenia oznacza brak pézniejszej mozliwosci uzyskania ochrony

patentowej na wynalazek na terenie innych panstw lub regionéw.

1.5 Zgloszenie i szukanie potencjalnych inwestoréw

Zgloszenie patentowe nie jest publikowane przez urzad patento-
wy przez 18 miesiecy od daty pierwszego zgloszenia.

W tym czasie mozesz opublikowa¢ wyniki swoich badan, podzie-
li¢ si¢ informacjami z innymi naukowcami i szuka¢ inwestorow.

Mozesz w dalszym ciggu utrzymywac swdj wynalazek w tajemnicy
(np. jezeli nie chcesz go ujawnia¢ potencjalnym konkurentom). Pa-
mietaj jednak, ze po opublikowaniu (w ciggu 18 miesiecy od daty
pierwszego zgtoszenia) opis patentowy jest dostepny publicznie.

1.6 Znalezienie odpowiedniego sposobu na komercjalizacje
wynalazku

By¢ moze zechcesz wykorzysta¢ jedng z ponizszych mozliwosci:

1) Sprzedac¢ patent lub prawo do patentu.

2) Kontynuowac¢ prace nad poprawkami wynalazku, ktére mo-
zesz opatentowac w przyszlosci.

3) Udzieli¢ licencji na korzystanie z patentu — dzieki temu uzy-
skasz oplaty licencyjne od podmiotéw, ktore beda korzystaé
z patentu lub sprzedawa¢ produkty wedlug wynalazku.

4) Zatozy¢ spolke wykorzystujaca opatentowana technologie
i sprobowac czerpac zyski z wynalazku.


https://youtu.be/4ZvCw8rc7wk?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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2. Wymogi dotyczace zdolnosci patentowej
2.1 Wymogi zdolnosci patentowej w skrocie

Co do zasady, aby wynalazek mdgl by¢ objety ochrona patento-
W3, musi:

1) spelnia¢ wymdg jednolitosci;

2) by¢ nowy;

3) posiada¢ poziom wynalazczy;

4) nadawac¢ sie do przemyslowego zastosowania (wymog charak-
teru technicznego).

Wynalazek musi by¢ rozwigzaniem o charakterze technicznym,
czyli powinien mie¢ konkretny (nie abstrakcyjny) charakter
i odnosi¢ si¢ do danej dziedziny techniki.

Aby uzyska¢ pelne informacje na temat szans opatentowania
swojego wynalazku, skontaktuj sie z rzecznikiem patentowym.

2.2 Jednolitos¢

Wymdég jednolitosci jest stosowany - z niewielkimi réznica-
mi - w wigkszo$ci obszaréw prawnych. Zgodnie z powyzszym
wymogiem zgloszenie patentowe moze dotyczy¢ tylko jednego
wynalazku. Moze ono réwniez odnosi¢ si¢ do grupy wynalaz-
kéw, pod warunkiem ze wszystkie s ze soba powigzane, tworzac
jedna ogolna koncepcje nowatorska.

W przypadku grupy wynalazkéw jednolitoé¢ ma miejsce tylko
wtedy, gdy pomiedzy wszystkimi zastrzeganymi wynalazkami
zachodzi relacja o charakterze technicznym, a cecha techniczna
okresla nowa jako$¢ wobec dotychczasowego stanu techniki dla
kazdego wynalazku z tej grupy.
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2.3 Nowosc¢

Aby wynalazek miat zdolno$¢ patentowa, musi by¢ nowy w sen-
sie bezwzglednym. Oznacza to, ze przed data dokonania zglo-
szenia nie zostal on ujawniony w jakikolwiek sposéb i w jakiej-
kolwiek formie (publikacje, w tym elektroniczne, wcze$niejsze
zgloszenia patentowe, wystapienia na konferencjach etc.).

Jezeli opublikowates informacje przed wystapieniem o ochrone
patentowa...

Prawo niektérych krajow (np. Stanéw Zjednoczonych) przewiduje
okres karencji, ktéry moze trwac do 1 roku przed data dokonania
zgtoszenia patentowego. W tym okresie publikacje wynalazcy nie
sg brane pod uwage przy ocenie nowosci wynalazku.

2.4 Poziom wynalazczy

Nawet jezeli dany wynalazek zostanie uznany za nowy w $cistym
tego stowa znaczeniu, moze on nie mie¢ zdolnosci patentowej
ze wzgledu na niespelnienie przestanki posiadania poziomu wy-
nalazczego. Oznacza to, ze wynalazek ten jest oczywisty dla spe-
cjalisty z danej dziedziny.

Interpretacja prawna kwestii oczywistosci i braku poziomu wyna-
lazczego moze by¢ rézna dla poszczegélnych krajéw. Jednak po-
wszechnie sie przyjmuje, ze wynalazek powinien by¢ czyms wiecej
niz oczywista kombinacja juz znanych rozwigzan lub trywialnym
rozwigzaniem znanego problemu.

* Zob. np. Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich art. 54 i 35 US.C. § 102.


https://youtu.be/IwLPCv6K4ZA?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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2.5 Uzytecznos¢ (przemystowa stosowalnosé, ujawnienie)

a) Uzyteczno$¢ - przemystowa stosowalnos¢

Aby spelni¢ kryterium zdolnosci patentowej, wynalazek musi
by¢ uzyteczny. Podczas gdy przepisy amerykanskie wymagaja
jedynie uzytecznosci!, Konwencja o udzielaniu patentéw euro-
pejskich zawiera wiecej szczegdldw, stanowiac, ze ,wynalazek
uznaje si¢ za nadajacy sie do przemystowego stosowania, jezeli
moze zosta¢ wytworzony lub wykorzystany w dowolnej galezi
przemystu, w tym takze w rolnictwie™.

b) Ujawnienie istoty wynalazku i odpowiedni opis

Wymég ujawnienia istoty wynalazku dotyczy bezposrednio
opisu patentowego oraz przedstawienia informacji, ktore nale-
zy uwzgledni¢ w kazdym zgloszeniu patentowym. Co do zasady
przy dokonywaniu zgloszenia w amerykanskim lub Europejskim
Urzedzie Patentowym zglaszajacy musi przedstawi¢ odpowied-
nie informacje i wyjasnienia dotyczace sposobu dzialania i opra-
cowania danego wynalazku.

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, ze ustawowy wymog
dotyczacy informacji i objasnien na temat wynalazku opiera si¢
przede wszystkim na dwoch elementach: opisie i ujawnieniu
istoty wynalazku.

Opis patentowy powinien dostarcza¢ odpowiednich informacji
na poparcie przedmiotu zastrzezen oraz wystarczajacych wska-
z6wek, by umozliwi¢ specjali$cie z danej dziedziny realizacje wy-
nalazku bez nadmiernego eksperymentowania.

* Tytul 35 Kodeksu Stanéw Zjednoczonych § 101.

* Art. 57 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich.
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Wymog opisu w formie pisemnej ma na celu uzyskanie pewnosci,
ze zglaszajacy byl posiadaczem wynalazku w momencie dokony-
wania zgloszenia. Ponadto wszelkie zastrzezenia musza by¢ po-
parte pisemnym opisem uwzglednionym w opisie patentowym.

Ujawnienie istoty wynalazku to zupelnie inne zagadnienie - aby
spelnione zostalo to kryterium, opis patentowy musi charak-
teryzowa¢ wynalazek, ktéry ma by¢ przedmiotem zgloszenia,
w odpowiednio szczegétowy sposdb, tak aby specjalista z danej
dziedziny byl w stanie go wykona¢, a nastepnie uzy¢ bez nad-
miernego eksperymentowania.

Aby mie¢ pewnos¢, ze zgtoszenie patentowe zostato wiasciwie na-
pisane, warto skontaktowac sie z rzecznikiem patentowym, ktéry
przygotuje dokumentacje (wraz z opisem) lub dokona jej analizy,
oceny i poprawi wczesniej przygotowany projekt.

W dziedzinie biotechnologii $wiatowe standardy w zakresie reali-
zacji wymogu ujawnienia istoty wynalazku sa szczegélnie wysokie
z racji niskiego stopnia przewidywalnosci wtasciwego organizmom
zywym. W tej dziedzinie zatem szczegdlnie wazne jest uwzglednie-
nie w opisie patentowym praktycznych przyktadéw dotyczacych
zastrzeganego przedmiotu i/lub metody. Z tego wzgledu koniecz-
ne moze by¢ zgromadzenie wstepnych i wiarygodnych wynikow
doswiadczen dla poparcia zastrzeganego przedmiotu przed doko-
naniem zgtoszenia patentowego z dziedziny biotechnologii.
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3. Wytaczenia spod ochrony patentowej
3.1 Odkrycia, dziatalno$¢ umystowa, zasady natury i nie tylko

Zgodnie z wymogiem charakteru technicznego Konwencja
o udzielaniu patentéw europejskich (art. 52(2)) wylacza spod
patentowalnoéci:

1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne (odkrycie
czesto definiuje si¢ jako akt stwierdzenia czegos lub zdobycia
wiedzy na jaki$ temat po raz pierwszy®; wlasciwa interpreta-
cja tego terminu w kontekscie patentowym jest taka, ze to, co
zostalo odkryte, istnialo juz wczesniej, a zatem nie moze by¢
uznane za wynalazek, nawet jesli przed odkryciem nie bylo
znane na $wiecie);

2) wytwory o charakterze estetycznym;

3) schematy, zasady i sposoby przeprowadzania proceséw my-
$lowych, rozgrywania gier albo prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej oraz programy komputerowe;

4) przedstawienia informacji.

Ponadto Konwencja o udzielaniu patentow europejskich sta-
nowi, ze nie mozna udzieli¢ patentu europejskiego na wynalazki,
ktérych publikowanie albo stosowanie byloby sprzeczne z po-
rzadkiem publicznym (ordre public) lub dobrymi obyczajami
(art. 53). Dalsze wylaczenia w konwencji, dotyczace zdrowia pu-
blicznego i biotechnologii, zostaly wymienione ponizej.

Podczas gdy konwencja o patencie europejskim wyraznie defi-
niuje wylaczenia spod ochrony patentowej, w Stanach Zjedno-
czonych praktycznie wszystkie rozwigzania uznaje sie za podle-
gajace ochronie, a doktadnie ,,wszystko pod storicem, co zostato
stworzone przez czlowieka”

¢ Zob. np. stownik Merriam-Webster (styczen 2015).

aff ke
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Nalezy jednak zaznaczy¢, ze Sad Najwyzszy USA wypracowal na
podstawie wieloletniej praktyki trzy ogdlne wyjatki, do ktérych
nalezg: twory natury, zasady natury i pojecia abstrakcyjne.
Dwie pierwsze kategorie, tj. twory natury i zasady natury, byly
przedmiotem wielu notatek informacyjnych i wytycznych wyda-
nych przez amerykanski Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych
(USPTO), np. Interim Guidance on Subject Matter Eligibility’
22014 r.

SPRAWA PROMETHEUSA

20 marca 2012 r. Sad Najwyzszy Stanéw Zjednoczonych orzekt, ze
indywidualny proces dawkowania lekdw opracowany przez spétke
Prometheus nie moze zosta¢ opatentowany, poniewaz proces ten
jest uwazany za prawo natury®. Wynalazek Prometheusa ujawnio-
ny w amerykanskim patencie nr 6 355 623 okresla zaleznosci po-
miedzy stezeniami okreslonego metabolitu (6-tioguaniny) we krwi
a prawdopodobienstwem, ze dawkowanie leku tiopurynowego
okaze sie nieskuteczne lub szkodliwe.

SPRAWA MYRIAD

Dnia 13 czerwca 2013 r. Sad Najwyzszy Stanéw Zjednoczonych wy-
dat orzeczenie w sprawie Myriad, w ktérym stwierdzit, ze natural-
nie wystepujace sekwencje DNA nalezy traktowac jako twory na-
tury. Nie mozna ich obja¢ ochrong patentowg, nawet w przypadku
ograniczenia ich do postaci wyodrebnionej. Z drugiej strony Sad
Najwyzszy stwierdzit, ze zdolno$¢ patentowa posiadaja komple-
mentarne sekwencje DNA (cDNA), ktére co do zasady obejmujg
tylko eksony lub fragmenty genéw kodujacych i nie wystepuja po-

7 http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-
guidance-subject-matter-eligibility-0.

8 Mayo Collaborative Services przeciwko Prometheus Labs., Inc. (Sad Najwyzszy, 2012)
nr 10-1150.
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wszechnie w przyrodzie, ale s uzyskiwane w warunkach laborato-
ryjnych, zwykle z informacyjnego RNA. Argumentacje zblizong do
tej dotyczacej gendw mozna réwniez zastosowac do bioczasteczek.

SPRAWA NULUTENA

We wrzes$niu 2007 r. Federalny Obwodowy Sad Apelacyjny (CAFC)
uznat, ze rozchodzacy sie w przestrzeni sygnat Nuijtena nie moze
zosta¢ opatentowany, poniewaz nie spetnia kryteriéw przedmiotu
patentu®. Sad wyjasnit, Zze sygnatu nie mozna zaliczy¢ ani do pro-
cesoéw, ani do maszyn, wytworéw czy kompozycji materialnych,
a zatem nie jest on przedmiotem majacym zdolnos¢ patentowa.
Zgtoszenie patentowe, ktérego dotyczyta sprawa, ujawniato
sygnat zawierajacy dane uzupetniajace, zakodowane zgodnie
z okreslonym procesem kodowania, oraz technike umozliwiajaca
ograniczenie znieksztatcenn wywotanych umieszczeniem znaku
wodnego w sygnale i pozwalajaca ulepszy¢ istniejacg technologie
znakowania wodnego dzieki dalszej modyfikacji oznakowanego
sygnatu w sposob, ktory czesciowo niwelowat znieksztatcenie spo-
wodowane wprowadzeniem znaku.

Co ciekawe, zastrzezenia odnoszace sie do sygnatu, uznane przez
CAFC za niespetniajace przestanek zdolnosci patentowej, zostaty
zaakceptowane przez Europejski Urzad Patentowy, co zaowoco-
wato uzyskaniem patentu europejskiego — EP 0962094.

SPRAWA ALICE CORP

Co do zasady oprogramowanie jest patentowalne wytgcznie w USA.
Jak wynika z wczesniejszych tekstéw, w latach 2012-2013 amery-
kanskie sady natozyly nowe ograniczenia na potencjalne patenty
w dziedzinie biotechnologii w zwigzku ze sprawami Mayo i Myriad.
W przypadku Alice amerykanskie sady zastosowaty orzeczenia

° In re Nuijten (US CAFC, 2006-1371).
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ze spraw Mayo i Myriad m.in. do wytyczenia nowych granic paten-
towalnosci oprogramowania komputerowego'™. Sad Najwyzszy
orzekajacy w sprawie Alice 19 czerwca 2014 r. ustalit, ze zastrzeze-
nia dotyczace ogoélnych aspektéw oprogramowania stanowig abs-
trakcyjne koncepty, ktére nie spetniajg wymogow zdolnosci paten-
towej. Wplyw tego orzeczenia na kwalifikacje patentowe w USA,
zwlaszcza w odniesieniu do patentéw na sposéb prowadzenia
dziatalnosci komercyjnej i zarobkowej oraz na oprogramowanie,

jeszcze nie zostat zbadany.

3.2 Sposoby leczenia

Zgodnie z przepisami i praktyka przyjeta w Stanach Zjednoczo-
nych sposoby leczenia maja zdolno$¢ patentows, jednak Kon-
wencja o udzielaniu patentéw europejskich zabrania patentowa-
nia metod leczenia organizméw ludzkich i zwierzecych droga
chirurgiczna lub terapeutyczng oraz diagnostyki stosowanej na
tych organizmach. Powodem tego wylaczenia jest fakt, ze sto-
sowanie praw patentowych w celu uniemozliwienia lekarzom
wykonywania zabiegdw w toku prowadzenia zwyklej prakty-
ki medycznej stanowiloby zagrozenie dla zdrowia publicznego
w panstwach bedacych sygnatariuszami Konwencji o udzielaniu
patentow europejskich.

Patentow europejskich - zgodnie z art. 53(c) EPC - nie udziela sie
na sposoby leczenia ludzi lub zwierzat metodami chirurgicz-
nymi lub terapeutycznymi oraz na metody diagnostyczne sto-
sowane na ludziach lub zwierzetach. Niniejsze postanowienie
nie ma zastosowania do produktéw, w szczegdlnosci do substan-
¢ji lub mieszanin uzywanych przy ktérejkolwiek z tych metod.

10 Zob. patenty amerykanskie US 5 970 479; 6 912 510; 7 149 729 oraz 7 725 375, a takze
http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_71h8.pdf.
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Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich nie zakazuje
jednak obejmowania ochrong produktéw o zastosowaniach me-
dycznych, takich jak wyroby farmaceutyczne lub wyroby me-
dyczne, w tym skalpele, staplery oraz nici i stenty chirurgiczne.

3.3 Sprzecznosc¢ z dobrymi obyczajami

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich ze wzgledéw
etycznych wylacza spod ochrony patentowej okreslone wynalaz-
ki - te, ktérych publikowanie lub stosowanie bytoby sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami''.

SPRAWA ONKOMYSZY

Europejski Urzad Patentowy w wielu przypadkach zakwestiono-
wat takie wylaczenia na gruncie etycznym. Przyktadowo, pod-
czas badania zgtoszenia patentowego Uniwersytetu Harvarda
(EP 85304490.7) dokonanego w 1985 r. w sprawie transgenicznej
onkomyszy mimo ograniczer natury etycznej Departament Ba-
dan uznat, ze zgtoszenie to posiada zdolnos¢ patentowa. Spetnia
bowiem kryterium okreslone przez Rade Odwotawcza w T19/90.
Mianowicie onkomysz jako wynalazek jest niezwykle przydatna
dla gatunku ludzkiego, ograniczy ona bowiem ogélna liczbe zwie-
rzat wykorzystywanych do badan nad rakiem, a ryzyko ucieczki jest

minimalne.

! Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich art. 53(a), art. 53(b).

&
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SPRAWA WARF. EUROPE

Wisconsin Alumni Research Foundation (Fundacja Badawcza Ab-
solwentéw Uniwersytetu Stanowego w Wisconsin — WARF), bedaca
jednostka ds. transferu technologii Uniwersytetu Stanu Wisconsin
w Madison, dokonata zgtoszenia patentu europejskiego dotyczace-
go hodowli komoérek obejmujacej zarodkowe komérki macierzyste
ssakéw naczelnych'®. Departament Badan odrzucit to zgtoszenie,
a Rozszerzona Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze zastosowania
i produkty obejmujace embriony ludzkie, w tym komérki z nich
pochodzace, nie maja zdolnosci patentowej oraz ze hodowle ludz-
kich komérek macierzystych, ktére w dacie dokonania zgtoszenia
mogty by¢ przygotowane wyfacznie metoda wiazaca sie z koniecz-
noscia unicestwienia embrionéw ludzkich, nie posiadaja zdolnosci
patentowej'.

SPRAWA WARF USA

W zwiazku z identycznym zgtoszeniem WARF w Stanach Zjedno-
czonych wydano patent amerykanski nr 7 029 913 z 18 kwietnia
2006 r. W czerwcu 2014 r. na wniosek wielu organéw administracji
publicznej o ustalenie, czy embrionalne komérki macierzyste wy-
hodowane w warunkach in vitro podlegaja ochronie patentowej
zgodnie z Tytutem 35 Kodeksu Stanéw Zjednoczonych § 101, Fe-
deralny Obwodowy Sad Apelacyjny potwierdzit, ze zastrzezenia
patentu US 7 029 913 podlegaja ochronie patentowej'*. Ostatecz-
ny wniosek jest taki, ze wszelkie zastrzezenia dotyczace produktu
wystepujacego naturalnie per se, takiego jak kwas nukleinowy lub
biatko, w tym biomarker (tj. czasteczka sygnalizujaca predyspozy-
cje do choroby lub jej obecnosc), sa przez amerykanskie organy
patentowe uznawane za nieposiadajace zdolnosci patentowe;j.

' Numer publikacji w rejestrze EP 0770125, ogloszony réwniez pod numerem WO1996/022362.

13G2/06 w 25.11.2008.
4 Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation (Fed. Cir. 2014).
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3.4 Odmiany roslin lub rasy zwierzat

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich wylacza réwniez @
spod ochrony patentowej odmiany roélin lub rasy zwierzat albo \ 4
czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat (przepis

ten nie ma zastosowania do sposobdéw mikrobiologicznych lub

produktéw otrzymanych w ich wyniku).

W ustawie — Prawo wlasnosci przemyslowej tozsame wylaczenie
definiuje art. 29 ust. 1 pkt 2. Zastrzezenia dotyczace ludzkiego or-
ganizmu lub go obejmujace réwniez nie podlegaja ochronie pa-
tentowej w Stanach Zjednoczonych, przy czym niewystepujace
naturalnie wielokomoérkowe organizmy zywe niebedace organi-
zmami ludzkimi, w tym zwierzeta, takiej ochronie moga podlegac.

Odmiany roslin mogg zosta¢ objete ochrong na mocy systemu

praw ochrony odmian roslin, np. Plant Patent Act w USA lub kon- =
wencji Miedzynarodowego Zwigzku Ochrony Nowych Odmian Ro- “
slin (UPOV) we wszystkich panstwach cztonkowskich UPOV (w Pol- Ei%';::a\

sce takze).
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Rozdziat lll
Budowa dokumentu patentowego

dr Gerda Redl, rzecznik patentowy

1. Strona tytulowa opisu patentowego

EP 1 842 441 A1

(19)

Europaisches
Patentamt

European
Patent Office

Offce europeen
des brevets

(1) EP 1 842 441 A1

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication:
10.10.2007 Bulletin 2007/41

(21) Application number: 07007110.5

(22) Date of filing: 04.04.2007

(51) IntCl.
A43B 5/02(2006.01) A43B 5/06(2006.01)
A43B 13/18(2006.01)

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HUIE IS IT LILT LU LV MC MT NL PL PT RO SE
SISKTR
Designated Extension States:
AL BAHR MK YU

(30) Priority: 04.04.2006 DE 102006015649

© Weidl, Jiirgen
91086 Aurachtal (DE)
Gordon, Josh Robert
90402 Niirnberg (DE)
Hill, Jan
91091 Grossenseebach (DE)
® Manz, Gerd Rainer
91085 Weisendorf (DE)

(71) Applicant: adidas i ing B.V.
1062 KR Amsterdam (NL)

(72) Inventors:
® Antonelli, Bruno Jean
91074 Herzogenaurach (DE)
e Scholz, Wolfgang
91475 Lonnerstadt (DE)

(74) ive: Wagner, Hans
Patent- und Rechtsanwilte
Bardehle - Pagenberg - Dost
Altenburg - Geissler
Postfach 86 06 20
81633 Miinchen (DE)

(54)  Shoe

(57)  The present invention relates to shoe, in par-
ticular a sports shoe, comprising an integral sole element
(10). The sole element (10) comprises a sole area (20)

extending below the foot and a heel cup (30), three-di-
mensionally encompassing the heel of the foot, wherein
the heel cup (30) alone forms at least a partial area of a
sidewall of the shoe

Fig. 6
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Strona
tytutowa

Strona tytulowa (awers) zawiera przede wszystkim dane biblio-
graficzne, w tym informacje pozwalajace na identyfikacje wy-
nalazku, dane dotyczace dokonania zgloszenia, publikacji oraz
prawa pierwszenstwa, dane zwigzane z informacjami technicz-
nymi oraz nazwiska wynalazcy (wynalazcéw), wnioskodawcy
i/lub pelnomocnika.

Informacje te moga by¢ wykorzystywane do oceny czasu obo-
wigzywania patentu lub do okre$lenia, czy dokument kwalifikuje
sie jako informacja o stanie techniki dla innego zgtoszenia pa-
tentowego, a takze do tego, by moc sprawdzi¢, do kogo naleza
prawa patentowe. Pozwalajg one réwniez na identyfikacje po-
wigzanych dokumentéw na podstawie podanych odnosnikéw,
nazwisk wynalazcow i/lub wnioskodawcy, a takze na uzyskanie
wgladu w kwestie techniczne.

1.1 Informacje znajdujace sie na pierwszej stronie

Europalsches
Patentamt

" 9)) RO
oy EP1842441A1(D)

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication: (51) IntClL:
10.10.2007 Bulletin 2007/41 A43B 5/02 (2006.9%) A43B 5/06(20001)
A43B 13/18200601)

(21) Application number: 07007110.5 @

(22) Date of filing: 04.04.2007 @

(84) Designated Contracting States: + Weidl, Jiirgen
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FIFR GB GR 91086 Aurachtal (DE)
HUIEISIT LILT LU LV MC MT NL PL PT RO SE + Gordon, Josh Robert
SISK TR 90402 Niirnberg (DE)
Designated Extension States: « Hill, Jan
AL BAHR MK YU 91091 Grossenseebach (DE)

+ Manz, Gerd Rainer
(30) Priority: 04.04.2006 DE 102006015649 @ 91085 Weisendorf (DE)

Numer patentu / Numer publikacji (1): Do kazdego zglosze-
nia patentowego lub patentu zostaje przypisany unikalny nu-
mer, wykorzystywany do identyfikacji dokumentu (zob. np.
EP 1 842 441A1). Litery na poczatku tego numeru wskazuja na


https://youtu.be/-Fm6iSaiit0?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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panstwo, ktére udzielito patentu, np. EP oznacza panstwa euro-
pejskie, US - Stany Zjednoczone, natomiast litery WO sa stoso-
wane w zgtoszeniach miedzynarodowych.

W wielu panstwach i regionach numer ten wskazuje, czy dany
dokument stanowi zgloszenie patentowe, czy tez oznacza patent,
ktory zostat juz przyznany. W przypadku europejskiego zglosze-
nia patentowego numer publikacji i numer przyznanego patentu
réznig sie od siebie zaledwie jedna litera, tzw. kodem rodzaju’.
W panstwach europejskich do numeru dodawana jest litera A
dla zgloszen i litera B dla przyznanych patentéw. W innych kra-
jach, np. w USA, numer publikacji zgloszenia patentowego nie
jest w ogdle powigzany z numerem patentu.

Ponadto do kazdego zgloszenia po ztozeniu dokumentéw urzad
patentowy przypisuje unikalny numer zgloszenia (2). W poda-
nym przykltadzie europejskiego zgloszenia patentowego bedzie
to numer 07007110.5.

Data dokonania zgloszenia (3): Dzien, w ktérym zgloszenie
zostaje przyjete przez urzad patentowy, wyznacza date doko-
nania takiego zgloszenia oraz kazdego patentu przyznanego na
jego podstawie. Jest to wazna data, poniewaz obecnie wszyst-
kie instytucje przyznajace patenty dziataja na podstawie zasady
pierwszenstwa (ang. first to file system), co oznacza, ze prawo do
ochrony na dany wynalazek moze zosta¢ przyznane osobie, ktora
jako pierwsza dokonala zgloszenia, niezaleznie od daty powsta-
nia faktycznego wynalazku. Data dokonania zgloszenia okresla
réwniez dzien wygasniecia patentu. Czas obowiazywania patentu
wynosi zazwyczaj 20 lat od daty dokonania zgloszenia (w niekto-
rych panstwach, takich jak USA, pojawiaja sie w tej kwestii pewne
wyjatki). W podanym przykladzie data dokonania zgloszenia to
4 kwietnia 2007 r., a zatem szacowany czas trwania patentu przy-
znanego na jego podstawie uptywa 4 kwietnia 2027 r.

! http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf.
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Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgtoszenia.
@ Jednakze moze on wygasna¢ wczesniej, jezeli wymagane optaty za
utrzymanie go w mocy nie zostaty uiszczone we wiasciwym termi-

ZAPAMIETAJ

nie w odpowiednim urzedzie patentowym. W niektérych przypad-
kach czas trwania patentu moze by¢ dtuzszy, jezeli maja do niego
zastosowanie rozszerzenia lub regulacje.

Data pierwszenstwa (4): Zgloszenie patentowe moze zastrze-
ga¢ pierwszenstwo dla jednego lub kilku dokonanych wczesniej
zgloszen. Ogélnym wymogiem jest to, ze kolejne zgloszenie pa-
tentowe musi zosta¢ dokonane w ciggu roku od pierwszego. Data
dokonania pierwszego zgloszenia stanowi date pierwszenstwa
dla kolejnego wniosku patentowego. W podanym przykiadzie
data pierwszenstwa to 4 kwietnia 2006 r., czyli data dokonania
zgloszenia patentowego w Niemczech (DE), dla ktérego zastrze-
gane jest pierwszenstwo? Jezeli zgloszenie patentowe/patent nie
zastrzega pierwszenstwa dla uprzednio dokonanego zgloszenia,
data danego zgloszenia patentowego/patentu jest uwazana row-
niez za jego date pierwszenstwa.

Data pierwszenstwa pozwala wyznaczy¢ granice — wszelkie informa-
“ cje dostepne publicznie przed ta data stanowia elementy stanu tech-

PORADA niki i s3 rozwazane przy okreslaniu zdolnosci patentowej wynalazku.
EKSPERTA

System pierwszenstwa jest rowniez szczeg6lnie przydatny wow-
czas, gdy chcemy, by nasze zgloszenie mialo wczesng date w wie-
lu panstwach, ale nie dokonujemy przy tym faktycznego zglosze-
nia patentowego we wszystkich panstwach, w ktérych chcemy
uzyska¢ ochrone. Dokonanie krajowych zgloszen patentowych
lub zgloszenia miedzynarodowego moze zosta¢ opdznione mak-
symalnie do roku. Mimo Ze data pierwszenstwa bedzie wéwczas

2 DE 102006015649 — Obuwie.
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wyznacza¢ granice okreslajaca, co nalezy do stanu techniki, to
do wyznaczenia czasu trwania patentu zazwyczaj wykorzystuje
sie rzeczywistg date dokonania kolejnego zgloszenia krajowego
lub miedzynarodowego.

Zgtoszeniem patentowym z moca prawa pierwszenstwa moze by¢
zgtoszenie polskie, europejskie lub tymczasowe (provisional patent @
application), dokonane w Stanach Zjednoczonych. W ciaggu roku od p—
dokonania takiego zgtoszenia mozna ztozy¢ zgtoszenie miedzyna-
rodowe, ktére bedzie zastrzegato pierwszenstwo pierwszego wnio-
sku. Czas obowiagzywania kazdego patentu, przyznanego na podsta-
wie zgtoszenia miedzynarodowego, bedzie wynosi¢ 20 lat od daty

dokonania miedzynarodowego zgtoszenia patentowego.

Okres pierwszenstwa, trwajacy rok, nie jest wliczany do czasu obo- l i l

wigzywania patentu.
q y p PORADA
EKSPERTA

Obywatel polski lub osoba prawna zamieszkata lub majaca siedzibe I
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujacy europejskiego
zgtoszenia patentowego, s3 zobowigzani do ztozenia wraz z nim do -
polskiego Urzedu Patentowego ttumaczenia dokumentacji na jezyk
polski. Strona tytutowa patentu/zgtoszenia patentowego w USA za-
zwyczaj zawiera czes¢ przeznaczong na informacje o powiazanych
zgtoszeniach w USA (5). W Stanach Zjednoczonych powszechnie
stosowang metoda jest dokonywanie kolejnych zgtoszen patento-
wych, tj. kontynuadji, lub zgtoszer wydzielonych badz kontynuacji
czesciowych. A zatem jezeli zgtoszenie patentowe stanowi cigg
dalszy wczesniejszego, dokonanego w USA, informacja ta zostanie
podana wifasnie w tej czesci. Przyktadowo moze sie tu znalez¢ na-
stepujace stwierdzenie: ,Kontynuacja zgtoszenia patentowego nr X,
dokonanego w dn. 20 wrzesnia 2012 r., stanowigcego zgtoszenie
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wydzielone ze zgtoszenia patentowego nr Y, dokonanego w dn.
20 sierpnia 2011 r. na podstawie tymczasowego zgtoszenia patento-
wego nr Z, dokonanego w dn. 20 sierpnia 2010 ..

0 0 O 0 A
US20110197473A1
a9 United States

a2 Patent Application Publication (o) Pub. No.: US 2011/0197473 Al

Antonelli et al, (43) Pub. Date: Aug. 18,2011
(54) SOLE ELEMENT FOR A SHOE (30) Foreign Application Priority Data
(75)  Inventors: Bruno Jean Antonelli, Apr. 4,2006  (DE) wooorrreceren. 102006 015 649

Herzogenaurach (DE); Wolfgang
Scholz, Lonnerstadt (DE); Jiirgen

Weidl, Aurachtal (DE); Josh Publication Classification

Robert Gordon, Nurnberg (DE): (51) Int.CL
Jan Hill, Grossenseebach (DE); A43B 14 (2006.01)
Gerd Rainer Manz, Weisendorf A43B 13/18 (2006.01)
(DE) A43B 708 12006.01)
(73)  Assignee: ADIDAS INTERNATIONAL @
MARKETING B.V., Amsterdam (52) US.CL e ieiimmsnerssssisnsns 36/92;36/28
L)
(21) Appl.No: 13/096,332 57y ABSTRACT
(22) Filed: Apr. 28,2011 The inventionrelates to.a shoe having a sole element. The sole

Related U.S. Application Data element includes a sule_ area gxtendmg helnwa\'fvemer s ioot‘

and a heel cup three-dimensionally encompassing a heel of

(63) Continuation of application No. 11/732,831, filed on the wearer’s foot. The heel cup alone forms at least a portion
Apr. 4, 2007, now Pat. No. 7,954,259, of a sidewall of the shoe.

Data publikacji i data przyznania (6): Zgloszenia patentowe
publikowane sg zazwyczaj po 18 miesigcach od najwczesniejszej
daty pierwszenstwa. Poczawszy od dnia publikacji, tres¢ zgto-
szenia staje sie publicznie dostepna i jako taka stanowi element
stanu techniki dla kolejnych zgtoszen, dokonywanych na catym
$wiecie. Data przyznania patentu oznacza dzien, w ktérym zo-
stal opublikowany patent wydany przez urzad patentowy. Dla
podanego przykladu zgloszenia europejskiego jest to 10 paz-
dziernika 2007 r.

W niektdrych przypadkach czas trwania patentu jest mierzony
od daty przyznania. Przykladem mogg by¢ zgloszenia dokonane
w Stanach Zjednoczonych przed 8 czerwca 1995 r. W ich przy-
padku czas obowiazywania patentu wynosi 17 lat od daty wy-
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dania lub 20 lat od najwczesniejszej daty dokonania zgloszenia
w USA, zaleznie od tego, ktdry z tych termindw jest dtuzszy.

Mimo ze wiele informacji mozna uzyska¢ z awersu dokumentu .

patentowego, nie umozliwia on okres$lenia statusu prawnego da- .;.

nego zgtoszenia patentowego lub patentu, tzn. stwierdzenia, czy ORADA
EKSPERTA

zgtoszenie jest w trakcie rozpatrywania, odstapiono od niego badz
przyznano na jego podstawie patent, czy dany patent jest utrzymy-
wany, a tym samym - czy jest on wazny. W niektdrych panstwach
informacje te moga by¢ dostepne online w rejestrach krajowych.
Jednakze w wielu przypadkach mozna okresli¢ status prawny zgto-
szenia patentowego lub patentu jedynie poprzez ztozenie zapyta-
nia w lokalnym rejestrze patentowym, przy czym moze sie okazac
konieczna pomoc lokalnego rzecznika patentowego.

(71) Applicant: adidas International Marketing B.V. (74) Representative: Wegner, Hans
1062 KR Amsterdam (NL) Patent- und Rechtsanwalte
Bardehle - Pagenberg - Dost
(72) Inventors: Altenburg - Geissler
o Antonelli, Bruno Jean Postfach 86 06 20
91074 Herzogenaurach (DE) 81633 Miinchen (DE)

+ Scholz, Wolfgang
91475 Lonnerstadt (DE)

(54) Shoe @

(57)  The present invention relates to a shoe, in par- extending below the foot and a heel cup (30), three-di-
ticular a sports shoe, comprising an integral sole element mensionally encompassing the heel of the foot, wherein
(10). The socle element (10) comprises a sole area (20) the heel cup (30) alene ferms at least a partial area of a

sidewall of the shoe.

Fig. 6
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Tytul (7): Tytut wskazuje, czego dotyczy dane zgloszenie patento-
we/patent. Tytuly moga by¢ opisowe, czesto jednak sg one bardzo
ogolne, jak np. Urzgdzenie, Kompozycja czy Obuwie (zob. przy-
kladowe europejskie zgloszenie patentowe). Tego typu niejasne
tytuly sa dobierane po to, by nie podawa¢ zbyt wielu informacji,
ktore mogg zostaé np. wykorzystane przez konkurencje. Niektore
urzedy patentowe wymagajg jednak zmiany zbyt ogélnikowych
tytuléw na takie, ktére wyraznie okreslaja dany wynalazek.

Skraét opisu (8): Skrét opisu zazwyczaj zawiera krétkie omowie-
nie wynalazku. Moze by¢ on wykorzystywany jako punkt wyjs-
cia do oceny przedmiotu i trafnoéci zgloszenia patentowego dla
0s6b zajmujacych sie wyszukiwaniem i badaniem patentdw.

Przy okreslaniu zakresu patentu/zgtoszenia patentowego nie nale-
zy polegac wytacznie na skroécie opisu. Chroniony patentem przed-
miot definiuja bowiem zastrzezenia.

Wynalazca (wynalazcy) (10): Wynalazcg jest osoba fizyczna,
ktora stworzyta wynalazek. Kazde panstwo samo okresla doklad-
ng definicje wynalazcy oraz decyduje, czy podanie jego popraw-
nego nazwiska ma wplyw na wazno$¢ patentu.

Wynalazek moze by¢ przypisany kilku osobom. Taka sytuacja
ma miejsce, gdy wynalazek posiadajacy zdolnos¢ patentows sta-
nowi wynik pracy twdrczej wiecej niz jednego wynalazcy, nawet
jezeli nie przyczynili si¢ oni do jego powstania w réwnym stop-
niu i/lub nie pracowali razem badz w tym samym czasie.

Wszyscy wynalazcy powinni zosta¢ wymienieni w dokumencie pa-

tentowym, ale kolejno$¢ nazwisk nie jest istotna.


https://youtu.be/-7G5NCKlW9Q?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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W panstwach, ktére podpisaly Konwencje o udzielaniu patentéw
europejskich (ang. European patent convention, EPC), wynalaz-
ca musi w pewnym stopniu przyczyniaé si¢ do rozwoju twor-
czych lub technicznych elementéw wynalazku. Niezaleznie od
tego ogdlnego opisu definicja wynalazcy jest podana w ustawo-
dawstwie kazdego panstwa czlonkowskiego. Zgodnie z zasada-
mi EPC wynalazcy zawsze maja prawo, by ich nazwiska zostaly
wskazane na patencie, niezaleznie od tego, kto dokonuje zgto-
szenia. Autorstwo wynalazku nie jest generalnie uwazane za kry-
terium okreslajace zdolnos§¢ patentowa w ramach europejskiego
prawa patentowego.

Zgodnie z prawem patentowym obowigzujacym w USA wyna-
lazca jest osoba, ktéra przyczynifa sie do przynajmniej jednego
zastrzezenia patentu/zgloszenia patentowego. Wedlug prawa
precedensowego warto$cig progowa jest to, kto wymyslit wy-
nalazek. Podanie nazwisk ma bardzo duze znaczenie dla waz-
noéci patentu. Celowe niepodanie nazwiska lub nieprawidtowe
okre$lenie wynalazcéw moze doprowadzi¢ do uznania patentu
za niewazny i nieegzekwowalny w Stanach Zjednoczonych. Sad
zazwyczaj zaklada, Ze wymienione osoby sg prawdziwymi twor-
cami, o ile nie pojawia si¢ rozbieznosci. Wynalazca nie moze
zrezygnowaé z podania swojego nazwiska na patencie USA.
I odwrotnie, tworca, ktéry nie zostal wymieniony w patencie,
moze zlozy¢ pozew i zosta¢é dopisany do patentu, po tym jak ten
zostanie wydany.

Osoby, ktére majg wktad w prace opisang w zgtoszeniu patento-
wym, niekoniecznie musza by¢ wynalazcami. Twérca wynalazku
to nie to samo, co autor podany w publikacji naukowej dotyczacej
przedmiotu wynalazku. Przyktadowo, osoby, ktére przeprowadza-
ja eksperymenty zgodnie ze standardowymi protokofami i proce-
durami lub dostarczaja materiaty wykorzystywane w tych ekspe-
rymentach, moga zosta¢ wymienione jako autorzy w publikacji
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naukowej, ale nie beda wynalazcami. Poniewaz poprawne okre-
$lenie wynalazcow moze mie¢ wptyw na waznos$¢ patentu, nalezy

wymieniac tylko prawdziwych twércéw.

Wnioskodawca (11): To osoba lub firma, ktéra wnioskuje
o0 przyznanie patentu i zamierza pracowac z wynalazkiem (tzn.
wytwarzaé go lub udziela¢ licencji na technologie). W wigkszosci
przypadkéw wynalazca nie jest wnioskodawcg. Jest nim zazwy-
czaj przedsigbiorstwo lub uczelnia, ktdre go zatrudniajg lub do
ktorych zostal przypisany wynalazek.

W Stanach Zjednoczonych przed wejsciem w zycie ustawy Ame-
rica Invents Act z 2011 r. za wynalazce oficjalnie uznawano wnio-
skodawce, a firma lub uczelnia byla pelnomocnikiem. Dla zgto-
szen od dnia 16 wrze$nia 2012 r. wlgcznie pelnomocnikiem moze
by¢ tez wnioskodawca.

. Wynalazcy przed dokonaniem zgtoszenia patentowego powinni
. ;. przenies¢ swoje prawa do wynalazku na wnioskodawce. Aby za-

PORADA pewni¢ waznos¢ przeniesienia praw na catym swiecie, powinny

EKSPERTA tego dokonac wszystkie strony.

Pelnomocnik (tylko w USA) (12): Cze$¢ dotyczaca przeniesie-
nia praw zawiera informacje, czy kto$ inny niz wynalazca (wyna-
lazcy) posiada prawa do wynalazku. Jak wspomniano powyzej,
prawa do patentu/zgloszenia patentowego sa czgsto przenoszone
na inng osobe lub podmiot, poniewaz wigkszo$¢ pracodawcow
wymaga od swoich pracownikéw przeniesienia na nich praw do
wszystkich wynalazkéw stworzonych podczas pracy.

(73) Assignee: ADIDAS INTERNATIONAL @
MARKETING B.V., Amsterdam
(NL)
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Dane petnomocnika na awersie dokumentu patentowego moga
by¢ nieaktualne. Wnioskodawca wskazany na patencie moze row-
niez nie by¢ juz wiascicielem praw patentowych. Na przyktad pod-
miot, na ktéry wynalazcy pierwotnie przeniesli swoje prawa, mégt
nastepnie przeniesc je na inng firme. Podmiot ten mégt tez po pro-
stu zmieni¢ nazwe w wyniku fuzji lub innych dziatan restruktury-
zacyjnych, a tym samym stac sie inng osoba prawna. Dlatego tez
koniecznie nalezy doktadnie przeanalizowac przeniesienie praw

do wynalazku, by méc okresli¢ stan jego praw wiasnosciowych.

Pozostate informacje znajdujace si¢ na stronie tytutowej infor-
magcji o patencie/zgloszeniu patentowym dotycza jego klasyfi-
kacji miedzynarodowej i/lub klasyfikacji wedtug Urzedu Paten-
towego Stanéw Zjednoczonych. Urzad wykorzystuje te systemy
klasyfikacji do kategoryzowania technologii. Informacja o klasie
patentu moze pomoéc w odnalezieniu innych patentéw na po-
dobne wynalazki.

Na stronie tytulowej patentu/zgloszenia patentowego moga po-
nadto znajdowac si¢ informacje dotyczace liczby zastrzezen i ry-
sunkow, nazwisko eksperta i rzecznika patentowego, cytowane
odniesienia, wyznaczone panstwa i/lub regiony, w ktérych wnio-
skowano o ochrone.

2. Opis: Ujawnienie wynalazku

1 EP 1842 441 A1 2
Description extending below the foot and a heel cup which three-
dimensionally encompasses the heel of the foot, wherein
1. Technical field the heel cup alone forms at least a partial area of a side

wall of the shoe.
[0001] The presentinvention relates to ashoe, inpar- 5 [0008] The one-piece sole element according to the

ticular a sports shoe. invention therefore provides not enly a component of the
sole, but additionally replaces at least partially the typical
2. The prior art sidewalls in the heel region of the shoe (which are tradi-

tionally provided by the upper material reinforced with a
[0002] Shoes have ta meet a plurality of technical re- separate heel cup). Thisleads onthe one handtoastable
quiremnents, Onthe one hand, ground reaction forces act- transition between the sole region and the upper of the
inr An tha hadu ara tn ha affartivaly richinnad On tha chna whirh ran ha rnct-afficlantiv nmdiicad On tha ath-

3
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Na opis sktadajg si¢ wszystkie czesci dokumentu z wyjatkiem
informacji ze strony tytulowej i skrétu opisu. Wynalazek musi
zosta¢ ujawniony ,.w sposob wystarczajaco jasny i kompletny, by
mogt by¢ zrealizowany przez specjaliste w danej dziedzinie”.

W zamian za ujawnienie wynalazku patent zapewnia nam jego
ochrone. Zakres ochrony jest okreslany przez zastrzezenia paten-
towe, ktére musza by¢ poparte opisem w zgtoszeniu, tzn. w krot-
kim przedstawieniu wynalazku, streszczeniu, jego szczegétowym
opisie i/lub zastrzezeniach ztozonych pierwotnie. R6zne poziomy
szczegotowosci sg zapewnione dzieki streszczeniu i doktadnemu

opisowi.

Opis - w USA czesto w praktyce okreslany jako specyfikacja
- sklada si¢ z kilku czeséci, ktére powinny zostaé przedstawio-
ne w zgloszeniu patentowym zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:
tytul, kontekst, streszczenie, krotki opis rysunkow, opis szczegd-
fowy. Nastepnie powinny tam si¢ znajdowac zastrzezenia i skrét
opisu, ktére nalezy zlozy¢ na oddzielnych arkuszach papieru.

Rysunki zazwyczaj sktada si¢ w postaci osobnego dokumentu.

US 8,555,520 B2

1
SOLE ELEMENT FOR A SHOE

CROSS-REFERENCE TO RELATED
APPLICATION

2
the foot, wherein the heel cup alone forms at least a partial
area of a side wall of (he shoe.
A one-piece sole element in accordance with the invention,
therefore, provides not only a component of the sole, but also

s at least partially replaces the typical sidewalls in the heel

This application is a continuation of U.S. patent applica-
tion Ser. No. 11/732.831, now allowed, which claims priority
to and the benefit of, German Patent Application Serial No. 10
2006015 649, filed on Apr. 4, 2006, the entire contents of both
of which are hereby incorporated by reference herein.

TECHNICAL FIELD

‘The present invention relates to a shoe sole. and more s

particularly a sole element for a shoe sole.

BACKGROUND OF THE INVENTION

Shoes need 1o meet a plurality of technical requirements,
such as effectively cushioning ground reaction forces acting
on the body. supparting a correct step cycle, and correcting

region of the shee. Traditionally, the sidewalls are provided
by the upper material reinforced with a separate heel cup. A
shoe manufactured with a sole element in accordance with the
invention results in a stable transition between the sole region

10 and the upper of the shoe and can be cost-efficiently pro-

duced. Additionally, the overall shoe can be manufactured
with a lower weight, since the sole element can be made from
lightweight plastic materials and replaces the comparatively
heavy materials of the shoe upper, for example leather or
fabric with the integrated reinforcing elements for the heel, as
well as a possible separate insole and/or other sole compo-
nents, such as a lasting board. Furthermore, the manufactur-
ing effort for a shoe in accordance with the invention is
substantially reduced. Sewing the shoe upper direcily to the

20 sole is at least partly no longer necessary, and the overall

number of components necessary for the manufacture of the
shoe is substantially decreased.
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2.1 Tytut

Jak wskazano w poprzedniej czesci dotyczacej strony tytulowej
dokumentu, tytut powinien wskazywa¢ przedmiot patentu/zgto-
szenia patentowego.

2.2 Opis stanu techniki

Kontekst wynalazku zazwyczaj zawiera opis stanu techniki. Ta
czg$¢ przedstawia wiedze, ktéra byla dostepna w chwili doko-
nywania zgloszenia patentowego. Omoéwienie stanu techniki jest
czesto wykorzystywane w celu opisania probleméw, brakéw czy
wad istniejacej technologii. Ogélnie rzecz biorac, ta czes$¢ pre-
zentuje to, co jest juz znane, a nie to, co nowe, czyli wynalazek.

Czasami (co w szczegdlnosci dotyczy zgloszen patentowych
w USA) ta czed$¢ zawiera réwniez sekcje Dziedziny wynalazku;
stanowig ja przemyst lub technologia, z ktérymi powiazany jest
wynalazek.

2.3 Streszczenie wynalazku

Streszczenie wynalazku powinno prezentowac jego cel, doktad-
ny charakter, istote oraz dziatanie. Wedtug przepiséw EPC za-
strzegany wynalazek powinien zosta¢ ujawniony w taki sposob,
by mozna bylo oceni¢ problem techniczny (lub problemy), kté-
rego on dotyczy, i zrozumie¢ rozwigzanie®. Zazwyczaj streszcze-
nie omawia zalety wynalazku, w szczegolnoéci w poréwnaniu
do stanu techniki, lub przedstawia, w jaki sposob rozwiazuje on
dotychczasowe problemy.

? FII-4.5, zasada 41(1)(b), zasada 48(1)(c) - Wytyczne dla ekspertéw Europejskiego Urzedu
Patentowego przeprowadzajacych badania.
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Streszczenie wynalazku czesto parafrazuje zastrzezenia, a zatem
w publikowanych zgloszeniach patentowych zwykle odzwiercie-
dla najszerszy zbior zastrzezen przedstawionych przy dokony-
waniu zgloszenia.

Przed przyznaniem patentu europejskiego opis musi zosta¢ dosto-
sowany do dopuszczalnych zastrzezen, a zatem streszczenie wyna-
lazku w patencie europejskim zazwyczaj odzwierciedla faktyczne
zastrzezenia patentowe. Streszczenie w patencie wydanym w USA
moze miec znacznie szerszy zakres niz jego zastrzezenia.

2.4 Krotki opis rysunkow

Krétki opis rysunkéw powinien zawieraé legende oraz bardzo
ogolne, zwiezte wyjasnienie, co one przedstawiaja.

2.5 Opis szczegotowy

Opis szczegotowy zawiera dokladne omoéwienie wynalazku,
umozliwiajace jego wykonanie i zastosowanie osobie majacej
standardowe umiejetno$ci w dziedzinie, do ktdrej nalezy wyna-
lazek. Jest to najbardziej istotna czes¢ zgloszenia patentowego,
zazwyczaj skladajaca sie z dwoch elementow:

e ogolnego omoéwienia wynalazku i opisu, w jaki sposéb mozna

go wykorzystywac w praktyce;
e konkretnych przykladow.

Ogdlne omowienie powinno opisywaé najszersza mozliwg
koncepcje wynalazku. Przykladowo, jezeli wynalazek dotyczy
urzadzenia, nalezy opisa¢ wszystkie jego elementy oraz ich
potencjalne odmiany, a takze wskaza¢, w jaki sposéb mozna
uzytkowa¢ dane urzadzenie i jak je produkowaé. Ujawnia sie
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przy tym potencjalne techniki, Zrédta itp., ktére mozna wyko-
rzystywaé. Wazne jest pokazanie duzego zakresu elementdw, by
dany opis mogt stanowi¢ wsparcie dla szerszych zastrzezen pa-
tentowych. Réwnie wazny jest opis preferowanych przykladow
wykonania. Na ogét stanowia one bardziej ograniczone wersje
wynalazku i s3 przewidziane jako wsparcie dla wezszych za-
strzezen, jezeli urzad patentowy odrzuci szersze. Przyktadowo,
pierwotne zastrzezenie dotyczy obuwia o okreslonych cechach
(A, B, C); zastrzezenie to nie wskazuje jednak materiatu, z kté-
rego dane obuwie jest wykonane. Produkt z wszystkimi cechami
wymienionymi w pierwotnym zastrzezeniu (A, B, C) stanowi
juz element stanu techniki. Zgloszenie patentowe wymienia kil-
ka materialéw, w tym polimery syntetyczne. Poprawka do za-
strzezenia, ograniczajaca jego przedmiot do obuwia wykonane-
go z polimerdw syntetycznych, sprawi, ze zostanie ono uznane
za nowatorskie w stosunku do istniejacego stanu techniki. Co
wazne, opis zgloszenia patentowego zawieral przyktad wykona-
nia obuwia z polimerdw syntetycznych i w ten sposob zapew-
niat wsparcie dla poprawki.

W niektdrych dziedzinach, np. w zakresie wynalazkéw mecha-
nicznych, ogolne przedstawienie wynalazku zawiera szczegdto-
we omowienie rysunkow i opis oznaczonych numerami elemen-

téw znajdujacych sie na rysunkach.

Ta cze$¢ powinna rowniez zawiera¢ definicje kluczowych pojec,
tzn. wszystkich okreslen, ktére pojawiaja si¢ w zastrzezeniach
patentowych, a w przypadku ktérych bardzo wazne jest to, by
byty rozumiane zgodnie z zamiarem wynalazcy.

Definicje majg duze znaczenie przy interpretowaniu zakresu za-
strzezen. Okreslenia kluczowych termindw moga by¢ w niekto-
rych przypadkach uzyteczne przy odpieraniu zarzutéw braku
jasnosci, postawionych przez eksperta w trakcie postepowania.
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Jezeli nie podano definicji pojecia, do interpretacji zastrzezen
patentowych zostanie wykorzystane zwykte rozumienie dane-
go stowa.

Czes¢ zawierajaca przyklady zazwyczaj przedstawia, w jaki spo-
s0b mozna zastosowa¢ wynalazek w praktyce.

Przyktady maja na celu jedynie zilustrowanie wynalazku, lecz w za-
den sposob nie ograniczaja zastrzeganego przedmiotu do przed-
stawionego praktycznego zastosowania!

Jesli tworcy przeprowadzili podane w opisie eksperymenty,
s one nazywane przykladami roboczymi i nalezy je opisywac
w czasie przeszlym. Jesli doswiadczenia sg dopiero planowane,
nalezy je opisywaé w czasie terazniejszym lub przysztym.

Eksperymenty powinny by¢ opisane w taki sposéb, by osoba beda-
ca ekspertem w danej dziedzinie byta w stanie je powtérzy¢, a za-
tem wszystkie materiaty i metody powinny zosta¢ opisane szcze-
gotowo. Przyktady te opracowuja wynalazcy, natomiast pozostate
czesci zgtoszenia patentowego - rzecznik patentowy.

W niektérych panstwach mozliwe jest zgtaszanie urzedowi paten-
towemu kolejnych doswiadczen jeszcze w trakcie postepowania,
by zapewni¢ wsparcie dla zastrzeganego wynalazku. Wazne jest
jednak to, by dany wynalazek byt odpowiednio opisany w juz zto-
zonej dokumentacgji.



Rozdzial ITI. Budowa dokumentu patentowego

2.6 Rysunki

Fig. 2

Wiekszo$¢ patentow/zgloszen patentowych zawiera rysunki,
ktore s3 wykorzystywane do scharakteryzowania wynalazku.
W opisach mozna stosowaé prawie wszystkie rodzaje rysun-
kéw. Przykladowo, patenty z dziedziny chemii moga prezen-
towa¢ strukture czasteczek, a z dziedziny biotechnologii - ry-
sunki z wektorami i/lub sekwencje. Dokumenty patentowe
dla wynalazkéw z tych dziedzin beda réwniez czesto przed-
stawia¢ za pomocg wykreséw i graféw wyniki do$wiadczen
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przeprowadzonych z czasteczkami zwiazku stanowigcego wyna-
lazek. Dokumenty wynalazkéw mechanicznych moga zawiera¢
rysunki techniczne, np. izometryczne, plany, rysunki rozstrze-
lone i przekroje, wynalazkéw zwigzanych z oprogramowaniem,
procesami i metodami - zazwyczaj diagramy, a wynalazkow
elektrycznych - schematy elektryczne.

Rysunki beda musiaty spetnia¢ wymogi formalne, ktére zaleza od
urzedu patentowego. Na ogo6t dozwolone jest umieszczanie jedy-
nie czarno-biatych ilustracji wielkosci strony, regulowana jest réw-
niez wielko$¢ margineséw itp., a kazda strona rysunku musi zostac
zidentyfikowana w okreslony sposoéb. Takie szczegétowe okresle-
nie standardéw wynika z tego, ze rysunki sa drukowane i publiko-
wane przez urzad patentowy w jednolitym stylu.

2.7 Zastrzezenia patentowe

Zakres ochrony, ktorg otrzymuje wynalazek, okreslaja zastrze-
zenia patentowe. Wyznaczajg one, jak daleko siegaja prawa wia-
$ciciela wynalazku i jakie postepowanie je narusza (analogicznie
do punktéw granicznych, wyznaczajacych obszar nieruchomo-
$ci). Zgodnie z prawodawstwem USA zastrzezenia powinny
W szczegolnosci wskazywac i wyraznie zastrzegaé przedmiot,
ktéry wnioskodawca uwaza za swoj wynalazek™, lub - jak po-
dajg przepisy EPC® - ,,definiowa¢ przedmiot, o ochrone ktérego
ubiega si¢ wnioskodawca, [a ponadto] powinny by¢ jasne i zwie-
zle oraz poparte opisem”.

Kazde zastrzezenie nalezy zapisa¢ jako odrebne zdanie; moze
ono jednak sktadac¢ si¢ z kilku punktow.

* MPEP (Manual of Patent Examining Procedure — instrukgcja dla procedury badania patentu)
2173; Kodeks Stanéw Zjednoczonych, cz. 35, § 112(b).
® Art. 84 EPC.


https://youtu.be/05K5ZjxCseo?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

Rozdzial III. Budowa dokumentu patentowego

Sposdb sformutowania zastrzezenia ma bardzo duzy wptyw na to,
czy dana rzecz zostanie objeta zastrzezeniem.

Zastrzezenie 1.: Aparatura zawierajaca elementy A, Bi C.
Zastrzezenie 2.: Aparatura sktadajaca sie z elementéw A, B i C.
Zastrzezenie 1. obejmuje aparature posiadajaca elementy A, Bi C,
ale takze np. D, E i F (lub jakiekolwiek inne). Natomiast zastrzeze-
nie 2. obejmuje aparature, ktéra posiada jedynie elementy A, Bi C,
ale nie dotyczy juz aparatury, wykonanej z elementéw A, B, Ci D.

Zastrzezenia patentowe mozna podzieli¢ na dwie podstawowe
grupy: niezalezne i zalezne.

Zastrzezenia niezalezne majg znaczenie same w sobie i nie obej-
mujg innych zastrzezen oraz si¢ do nich nie odnosza. Zastrze-
zenia zalezne za$ sq zwiazane z przynajmniej jednym innym za-
strzezeniem i zawierajg je w sobie. Zalezne sktada si¢ ze swoich
wlasnych elementoéw oraz z elementéw innych zastrzezen, od
ktorych zalezy. Zastrzezenia patentowe moga réwniez zaleze¢ od
wiecej niz jednego zastrzezenia (zlozone zastrzezenia zalezne).
Praktyka ta jest bardzo popularna w Europie, poniewaz umoz-
liwia objecie wielu réznych kombinacji elementéw zastrzeze-
nia, a tym samym zapewnienie optymalnej ochrony wynalazku.
Jednakze w niektorych krajach, takich jak np. Stany Zjednoczo-
ne, tego typu zastrzezenia wymagaja dodatkowych optat, ktére
moga by¢ niebotycznie wysokie.

Zastrzezenia niezalezne majg najszerszy zakres ochrony. Zastrze-
zenia zalezne obejmuja preferowane przyktady wykonania.
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Zastrzezenie 1. (niezalezne): Aparatura zawierajaca elementy A, Bi C.
Zastrzezenie 2. (zalezne): Aparatura z zastrzezenia 1., zawierajaca
kolejny element D.

Zakres zastrzezenia 1. jest szerszy, poniewaz obejmuje ono kazda
aparature, ktéra posiada co najmniej elementy A, B i C. Natomiast
zastrzezenie 2. obejmuje aparature, ktéra posiada co najmniej ele-
menty A, Bi C, a takze element D. Jesli zatem aparatura ma np. tylko
elementy A, BiClub A, B, Ci F, bedzie ona objeta zastrzezeniem 1.,
ale juz nie 2.

Cho¢ wnioskodawcy chca uzyskac jak najszersze mozliwe zastrze-
zenia dla maksymalnej ochrony wynalazku i dominacji na rynku,
wazne jest, aby przedstawic dalsze (zalezne) zastrzezenia, by méc
bronic¢ sie przed potencjalnymi prébami uniewaznienia patentu.

3. Skrot opisu

Wedtug przepisoéw EPC ,,skrét opisu powinien zapewnié krot-
kie informacje techniczne na temat ujawnianego wynalazku,
zawartego w opisie, oraz zastrzezen i rysunkéw”. Zgodnie z prze-
pisami i prawem patentowym obowigzujagcym w Stanach Zjed-
noczonych ,skrét opisu powinien sprawia¢, ze Biuro Patentow
i Znakéw Towarowych USA oraz spoteczenstwo po dokonaniu
szybkiego przegladu bedzie w stanie szybko okresli¢ charakter i
istote ujawnianego wynalazku technicznego”

Gtéwnym celem skrétu opisu jest przekazanie podstawowych in-
formacji odnosnie do tego, co jest przedmiotem zgtoszenia paten-
towego. Bardzo czesto tres¢ skrotu opisu jest tozsama z pierwszym
zastrzezeniem patentowym.
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Rozdziat IV

Zgtaszanie wynalazku do ochrony.
Harmonogram i strategie

dr Liora Bogin, rzecznik patentowy
Gdzie i kiedy? - przeglad ogéiny

Masz przed soba projekt opisu patentowego, zawierajacy charakte-
rystyke Twojego wynalazku. Teraz musisz zdecydowa, kiedy na-
lezy dokona¢ zgloszenia, gdzie to zrobi¢ i jak zaplanowac strategie.

Patent to prawo ograniczone terytorialnie — chroni Twéj wynala-
zek jedynie tam, gdzie dokonano zgtoszenia! Dlatego tez nalezy
doktadnie przemysle¢, gdzie wynalazek ma by¢ chroniony.

Mozesz wystepowaé o udzielenie ochrony patentowej praktycz-
nie na calym $wiecie, w kazdym kraju z osobna. Nalezy jednak
pamietaé, ze bedzie to kosztowal fortune, setki tysiecy euro.
Wtasnie dlatego odpowiednie okreslenie miejsca, w ktérym wy-
stapisz o ochrone patentows, jest tak istotne.

1. Pierwsze i najwazniejsze - zgtoszenie z moca prawa
pierwszenstwa

Gdy zdecydujesz si¢ rozpoczaé te podroz i wystgpi¢ o ochro-
ne patentowy, nie musisz tego robi¢ na calym $wiecie - wy-
starczy zlozy¢ wniosek w jednym kraju. Pierwsze zglosze-
nie jest okreslane jako zgloszenie patentowe z mocg prawa
pierwszenstwa, a data jego zlozenia to data pierwszenstwa.
Mozesz zlozy¢ zgloszenie patentowe z moca prawa pierwszen-
stwa w swoim kraju lub w innych panstwach.
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Zgodnie z polskim prawem wynalazek, na ktéry polska osoba
prawna badz obywatel polski, majacy miejsce zamieszkania na
obszarze RP, chca uzyska¢ patent za granica, musi by¢ najpierw
zgtoszony w polskim urzedzie patentowym. Mimo ze ztamanie
powyzszej zasady nie jest obarczone zadng sankcja, warto zazna-
czy¢, ze zgtoszenie wynalazku od razu za granicg moze uniemozli-
wic pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich.

System skfadania zgloszenia patentowego z mocg prawa pierw-
szenstwa zostal utworzony na mocy konwencji paryskiej
z 1883 r., podpisanej niemal przez wszystkie kraje. Konwencja
ta okresla, ze pierwsze zgloszenie patentowe zlozone w kraju
bedacym jej strong wskazuje date pierwszenstwa wynalazku
dla wszystkich zgloszen ztozonych w ciggu 12 miesiecy dla tego
samego wynalazku we wszystkich krajach (schemat I). Za date
pierwszenstwa uwaza sie dzien, w ktérym zgloszenie zosta-
to ztozone, przy czym zadne dokumenty opublikowane po tej
dacie nie moga by¢ brane pod uwage przy ustalaniu zdolnosci

patentowej.
Schemat |
Ztozenie z moca prawa pierwszenstwa Zgtoszenie
(konwencja paryska) krajowe
1 I n \% v viooovieovin X X X1 Xu
L )

Y

ROK PIERWSZENSTWA (12 MIESIECY)



Rozdziat IV. Zgtaszanie wynalazku do ochrony. Harmonogram i strategie

1.1 Amerykanskie tymczasowe zgtoszenie patentowe

Czesto wykorzystywang opcja zgloszenia z mocg prawa pierw-
szefistwa sg amerykanskie tymczasowe zgloszenia patentowe
skladane w Urzedzie Patentéw i Znakéw Towarowych USA
(USPTO). W przeciwienstwie do zwyklych zgloszen, ktdre sa
badane i moga zosta¢ przeksztalcone w patent, dopiero gdy zo-
stanie stwierdzone, ze posiadaja zdolno$¢ patentows, zgtoszenie
tymczasowe nigdy nie jest badane i nie bedzie przeksztalcone
w patent. Spelnia ono jedynie funkcje zgloszenia z mocg prawa
pierwszenstwa, a jego data jest uwazana za date pierwszenstwa.

Tymczasowe zgloszenie patentowe wygasa po 12 miesigcach.
Jesli krajowe lub miedzynarodowe zgloszenie zostanie ztozone
w terminie 12 miesiecy od daty pierwszenstwa dla tymczaso-
wego zgloszenia patentowego, tre$¢ zgloszenia tymczasowego
bedzie publicznie dostepna po opublikowaniu krajowego/mig-
dzynarodowego zgloszenia patentowego. W przeciwnym razie
tymczasowe wnioski patentowe nie zostaja nigdy opublikowane.

2. Harmonogram skladania zgtoszenia z mocq prawa
pierwszenstwa

Najlepszym momentem na rozpoczecie procesu skiadania
zgloszenia, czyli zlozenie pierwszego zgloszenia patentowego,
jest czas przed podaniem swojego wynalazku do publicznej
wiadomosci - np. przed wygloszeniem wyktadu na konferencji
miedzynarodowej lub krajowej, przed wystaniem rekopisu do
redakcji dziennika czy przed ujawnieniem wynalazku stronie
trzeciej, takiej jak potencjalni inwestorzy.

Kolejnym powodem ztozenia zgloszenia patentowego moze by¢
wiedza o dzialalno$ci firmy konkurencyjnej, mogacej ograniczy¢
Twoje ruchy poprzez wlasne zgloszenie patentowe.
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Aby zgtoszenie z moca prawa pierwszenstwa mogto zgodnie
I z prawem okres$la¢ date pierwszenstwa wynalazku, musi ono we
wiasciwy sposéb ujawniac jego istote. Odnosi sie to do kazdego
e zgtoszenia z mocg prawa pierwszenstwa ztozonego w Polsce, zgto-
szenia tymczasowego w USPTO czy jakiegokolwiek innego zgto-
szenia krajowego. Nieujawnienie wynalazku moze spowodowac
utrate prawa do daty pierwszenstwa. W rezultacie wtasciwe doku-
menty opublikowane po utraconej dacie pierwszenstwa i przed
ztozeniem zgtoszen krajowych beda mogty zosta¢ wykorzystane

do uniewaznienia zgtoszen krajowych.

Firmy Medlmmune i MRC mialy wspdlnie duzg rodzine europej-
@ skich patentéw, obejmujacych technologie fagowej ekspres;ji
peptydéw. W postepowaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii'

PRZYKLAD

sad ustalit, ze dwa patenty nie sa uprawnione do posiadania daty
pierwszenstwa, poniewaz dokument pierwszenstwa nie zawie-
rat wystarczajacych informacji o przedmiocie ujawnionym péz-
niej w zgtoszeniach, z ktérych powstaty dane dwa patenty. Sad
zdecydowat nastepnie, ze patenty te sa niewazne, poniewaz ich
zastrzezenia obejmowaty przedmiot, ktéry zostat zaprezentowany
publicznie przez jednego z wynalazcéw po dacie pierwszenstwa
i przed data ztozenia zgtoszen, na podstawie ktorych je przyznano.

3. Okres karengji

ZGLOSZENIE

KRAJOWE Jesli omytkowo ujawnisz publicznie swdj wynalazek przed zto-

zeniem zgloszenia patentowego, utracisz mozliwos¢ uzyskania
ochrony w wiekszosci panstw. Jednakze w kilku krajach, takich jak

USA, Australia i Japonia, prawo pozwala opatentowa¢ wynalazek

w okre$§lonym terminie po jego ogloszeniu przez wynalazce lub

! MedImmune v. Novartis Pharmaceuticals UK Limited and Medical Research Council
(MRC), 2011, Sad Najwyzszy Anglii i Walii (Sad Patentowy), sprawa nr HC09 C04770, odnie-
sienie nr [2011] EWHC 1669 (Pat).

74



Rozdziat IV. Zgtaszanie wynalazku do ochrony. Harmonogram i strategie

inne osoby, ktére go od niego uzyskaly. Ten staly czas nazywany
jest okresem karencji. W Stanach Zjednoczonych i w Australii wy-
nosi on 12 miesiecy, podczas gdy w Japonii - tylko 6 miesiecy.

4. Krok nastepny - zgltoszenie krajowe i miedzynarodowe

W okresie nie dluzszym niz 12 miesiecy od daty pierwszen-
stwa mozesz sktada¢ zgloszenia krajowe. Jako alternatywe mo-
zesz wykorzysta¢ system PCT, stuzacy do dokonywania zgtoszen
miedzynarodowych. Okres 12 miesiecy to sztywny termin, ktory
nie zostanie przedtuzony!

4.1 Zgtoszenie miedzynarodowe - PCT

Uklad o Wspdlpracy Patentowej? (PCT, ang. Patent Cooperation
Treaty) jest zarzadzany przez Swiatowa Organizacje Wtasnosci
Intelektualnej (WIPO) i nalezy do niego prawie 150 panstw’.
ZYozenie zgloszenia w trybie PCT w okresie 12 miesigcy od daty
pierwszenstwa pozwala na opdznienie zgloszenia krajowego az
do 30 miesiecy (a w niektérych krajach i regionach — nawet do
31 miesiecy)* od daty pierwszenstwa (schemat II).

Schemat Il

LI e v veovE VIEvIE X X XE X e vV Ve VIEvIE X X XX
L " )
ROK PIERWSZENSTWA (12 MIESIECY)

Zgtoszenie
krajowe

30 miesiecy
N

m v v vi

Y
30 MIESIECY

2 http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf.

* http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.

4 Ograniczenia czasowe do wstepowania w faze krajowa/regionalng w ramach PCT:
http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html).
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Niemniej niektdre kraje, zwlaszcza Ameryki Poludniowej i Srod-
kowej, jak Argentyna, Urugwaj i Wenezuela, panstwa arabskie,
np. Jordania i Kuwejt, oraz niektdre kraje Azji Wschodniej, jak
Tajwan i Kambodza, nie sg czlonkami PCT. Jezeli chcemy uzy-
ska¢ ochrone patentowa w krajach, ktére nie sg czlonkami PCT,
nalezy zlozy¢ zgloszenia patentowe w kazdym z tych krajow
przed uplynieciem roku od daty pierwszenstwa.

Aby zgtoszenie PCT miato prawo do daty pierwszenstwa, po ztoze-
niu go nalezy wskazac szczegoty zgtoszenia z moca prawa pierw-

szenstwa oraz dostarczyc¢ jego kopie.

Zgloszenie PCT nie musi by¢ identyczne ze zgloszeniem z datg
pierwszenstwa. Moze ono zosta¢ zmienione, moze zawierac
nowe dane, ktdre zostaly zebrane w ciagu roku pierwszenstwa,
moze rowniez zawiera¢ nowe aspekty, ktdre nie zostaly potwier-
dzone lub wynalezione przed datg pierwszenstwa. Niemniej te
nowe aspekty nie beda uprawnione do daty pierwszenstwa.

Istnieje wiele korzysci wynikajacych ze skladania zgloszenia

PCT, m.in.:

¢ 18 miesiecy dodane do roku pierwszenstwa; w tym czasie mozna
kontynuowa¢ poszukiwania partneréw i/lub wsparcia finanso-
wego na rozwodj swojego wynalazku; dodatkowy czas pozwala
réwniez uzyska¢ wiecej informacji na temat rynkdow zaintereso-
wania zgtoszeniem krajowym;

o system PCT zapewnia z pomocg Miedzynarodowego Organu
Poszukiwan sprawozdanie z poszukiwania mie¢dzynarodowe-
go (ISR, ang. International Search Report) oraz opinie pisemng
(WO, ang. Written Opinion), pomagajaca oszacowaé prawdopo-
dobienstwo uzyskania patentu. Daje to mozliwos¢ zapoznania
sie z publikacjami, ktore byly dostepne przed data pierwszen-
stwa (znanymi réwniez jako stan techniki), co pozwala skorygo-
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wac wnioski przed zlozeniem zgloszen krajowych. ISR i WO sa

réwniez wazne dla poznania wartoéci zastrzezonego wynalazku

przed wydaniem tysiecy euro na zgloszenia krajowe;

o przepisy PCT daja mozliwos¢ skladania nieformalnych ko-

mentarzy i zastrzegania w odpowiedzi na ISR i WO poprawek,

ktére nie wykraczajg poza wnioskowane ujawnienie;

o zgloszenie PCT jest publikowane 18 miesiecy po dacie pierw-

szenstwa; publikacja ta jest w istocie pierwsza publikacja wy-

nalazku, ujawnionego w PCT i w dokumencie pierwszenstwa;

e system PCT daje wnioskodawcy mozliwo$¢ wskazania, czy

wynalazek ujawniony w zgloszeniu ma by¢ dostepny dla ce-

16w licencjonowania; po publikacji zgtoszenia PCT informa-

cje dotyczace dostepnosci licencji sg prezentowane w danych

bibliograficznych zgloszenia, jak przedstawiono na stronie

internetowej Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej

(https://patentscope.wipo.int).
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Wadg zgloszenia PCT sa stosunkowo wysokie optaty w porow-
naniu do kosztéw przy skfadaniu jednego lub nawet kilku zgto-
szen krajowych. Niemniej jesli zamierzasz ztozy¢ swoje zglosze-
nie na calym $wiecie, a Twoj budzet jest ograniczony, to warto je
wlaczy¢ do systemu PCT, by zyska¢ na czasie.

W niektorych dziedzinach, takich jak zaawansowane technolo-
gie, ktdre sa bardzo dynamiczne i wcigz si¢ rozwijaja, nie zaleca
sie skladania zgltoszen PCT, poniewaz opdzniajg one zgloszenia
krajowe.

Zgloszenie PCT wygasa po uplywie 30 miesiecy (lub 31 miesiecy)
i nigdy nie zostaje przeksztalcone w patent.

4.2 Zgtoszenie krajowe - gdzie sktadac?

Celem zgloszenia krajowego jest budowanie portfolio patento-
wego z istotnymi prawami. W zwigzku z tym nalezy dokonaé
zgloszenia patentowego w krajach, ktdre sg atrakcyjne z komer-
cyjnego punktu widzenia — np. takich, ktdére sa potencjalnymi
rynkami dla Twojego wynalazku i/lub dziata w nich konkuren-
cja, ktdrej cheesz uniemozliwi¢ wejscie na rynek. Najlepszym
rozwigzaniem byloby stworzenie listy najbardziej atrakcyjnych
panstw, a nastepnie, w razie potrzeby, ograniczenie jej do naj-
bardziej odpowiednich krajow zgodnie z ograniczeniami bu-
dzetowymi.

Jesli whadciciele patentéw chcg dziata¢ wylacznie na rodzimym
rynku lub innych konkretnych rynkach, moga ograniczy¢ sig je-
dynie do zgloszenia krajowego. Ma to sens, gdy wynalazek jest
potencjalnie uzyteczny na waskim obszarze geograficznym lub
gdy wladcicielom brak wystarczajacych srodkéw na zapewnienie
szerszego zakresu ochrony.


https://youtu.be/XKc7juJrCOU?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

Rozdziat IV. Zgtaszanie wynalazku do ochrony. Harmonogram i strategie

Mozna sktada¢ zgloszenia krajowe za posrednictwem krajowych
lub regionalnych urzedéw patentowych. Korzystanie z urzedéw
regionalnych jest najlepsze wowczas, gdy staramy sie zdoby¢
ochrone patentowg w kilku panstwach cztonkowskich danego
biura regionalnego. Zgloszenie regionalne podlega jednemu ba-
daniu, co pozwala zaoszczedzi¢ czas i pienigdze w pordwnaniu
do przeprowadzania kilku badan krajowych w interesujacych
nas panstwach cztonkowskich.

Regionalne urzedy patentowe obejmuja EPO (Europejski Urzad Pa-
tentowy), ARIPO (Afrykanska Regionalng Organizacje Wlasnosci
Intelektualnej) oraz EAOP (Euroazjatycka Organizacje Patentows).

Zlozenie zgloszenia krajowego/regionalnego, ktére przechodzi
przez PCT, jest okreslane jako etap zgloszenia krajowego (w prze-
ciwienstwie do etapu miedzynarodowego, ktérym jest etap PCT)
i obejmuje zlozenie zgloszenia PCT w stanie aktualnym. Daje
to mozliwo$¢ zlozenia zmienionego zestawu zastrzezen, ktore nie
wykraczajg poza przedmiot ujawniony w PCT.

Kazde zgloszenie krajowe odbywajace sie za posrednictwem
lokalnego rzecznika patentowego wymaga od wynalazcow lub
innych wlascicieli patentu (wnioskodawcy lub pelnomocnika)
zlozenia podpisanego pelnomocnictwa dla lokalnego rzecznika
patentowego, umozliwiajacego mu dzialanie w ich imieniu przed
urzedem patentowym.

e TAK - Sporzadz kosztorys procedur sktadania i przeprowadzania
badania dla kazdego z atrakcyjnych dla Ciebie krajéw/regionéw.

e TAK - Wybierz najbardziej atrakcyjne panstwa do ochrony Two-
jego wynalazku na podstawie cen i wielkosci rynku (potencjat
komercyjny).

e TAK - Sktadaj zgtoszenia tak, jak pozwala Twoéj budzet, wedtug
kolejnosci trafnosci.
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[l 38 panstw czlonkowskich
Europejskiej Organizacji Patentowej,
w tym EU28
Panstwa uznajace patent europejski
na swoim terytorium
»~
F ‘
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e NIE wykraczaj ponad swoj budzet przeznaczony na witasnosé
intelektualna - mogtoby to ograniczy¢ Twoje przyszte mozliwo-
sci badan i rozwoju.

4.3 Zgtoszenie krajowe w Europie - jednolity system
patentowy

Jesli zamierzasz ztozy¢ krajowe zgloszenie patentowe w wigcej
niz dwodch panstwach europejskich nalezacych do EPO®, po-
winiene$ rozwazy¢ wybranie jednego europejskiego zgloszenia
w Europejskim Urzedzie Patentowym (EPO). Urzad ten (bedacy
organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej)
oferuje jednolite procedury zgtoszenia i badania, ktére umozli-
wiaja ubieganie si¢ 0 ochrone w nawet 40 krajach. Ztozenie zgto-
szenia w EPO moze wigc pozwoli¢ zaoszczedzi¢ tysigce euro na
procedury badania, w tym ttumaczenia.

A AC
‘i‘

® Panstwa czlonkowskie EPO i panstwa uznajgce patent europejski na swoim terytorium:
http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html;  http://www.epo.org/about
-us/organisation/extension-states.html.
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Zgtoszenie patentowe pochodzace z PCT moze by¢ ztozone
w Europejskim Urzedzie Patentowym dopiero 31 miesiecy po
dacie pierwszenstwa.

Oficjalne jezyki EPO to angielski, francuski i niemiecki. W przy-
padku ztozenia europejskiego zgloszenia patentowego w innym
jezyku nalezy przedlozy¢ ttumaczenie na jeden z jezykéw urze-
dowych EPO w ciggu dwdch miesiecy.

Po ztozeniu europejskiego zgloszenia patentowego zaleca sie

w razie potrzeby zmiane zastrzezen w celu:

e ograniczenia liczby zastrzezen do 15 lub niewielu wiecej. Cho-
ciaz ich liczba jest dowolna, EPO pobiera optate w wysoko-
$ci 235 euro od kazdego zastrzezenia wykraczajacego ponad
151580 euro od kazdego wykraczajacego ponad 50;

e jedli nie ma powodu zakladad, ze zastrzezenia zostang odrzu-
cone z powodu braku jednolito$ci, jako obejmujace wiecej niz
jeden wynalazek (np. gdy opinia pisemna, wydana w fazie mie-
dzynarodowej, wskazywata na brak jednolitosci) — upewnienia
sie, ze grupa zastrzezen okreslajaca najbardziej znaczacy dla
Ciebie wynalazek znajduje si¢ na poczatku listy (tj. jako za-
strzezenie nr 1 i kolejne zastrzezenia zalezne, zwigzane z tym
samym wynalazkiem);

e zastgpienia zastrzezen obejmujacych sposéb leczenia ,zastrze-
zen uzytkowania” w celu dostosowania si¢ do prawa i praktyki
EPO.

Po przyznaniu patentu europejskiego bedziesz mie¢ mozliwos¢ zde-
cydowania, w ktérym europejskim panstwie ma by¢ dokonana wa-
lidacja. Zauwaz, ze walidacja jest jedynie zabiegiem technicznym,
ktory nie podwaza zdolnosci patentowej przyznanych zastrzezen.

Walidacja w niektérych panstwach europejskich wymaga prze-

ttumaczenia zastrzezen, a w innych - przettumaczenia zastrzezen

UWAGA
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USPTO

i opisu®. Decyzja, gdzie dokona¢ walidacji patentu europejskie-
go, jest istotna i zalezy przede wszystkim od kwestii marketin-
gowych. Kryteria s3 podobne do wskazanych powyzej w odnie-
sieniu do zgloszenia waznego na calym $wiecie — nalezy wziaé
pod uwage wielkos¢ rynku, potencjalng sprzedaz i zablokowanie
drogi ewentualnym konkurentom.

4.4 Zgtoszenie krajowe w USA

Procedura skladania zgloszenia patentowego w Urzedzie Pa
tentow i Znakéw Towarowych USA (USPTO) pod pewnymi
wzgledami jest podobna do tej w innych krajach z kilkoma
znaczacymi zmianami. Przykladowo, USPTO wymaga od
kazdego z wymienionych wynalazcéw ztozenia podpisanego
o$wiadczenia stwierdzajacego, ze jest on/ona pierwotnym wy-
nalazca lub pierwotnym wspdlnym wynalazca zastrzeganego
wynalazku.

Ponadto na mocy prawa patentowego USA wynalazcy maja staty
obowigzek przedstawiania USPTO o$wiadczenia o ujawnieniu
informacji (IDS), zawierajacego liste wszystkich znanych wyna-
lazcom odwotan do stanu techniki, mogacych by¢ istotnymi dla
zdolnoéci patentowej zgloszenia. Stale sktadanie IDS podczas
badania jest niezbedne do tego, by zapewni¢ waznos¢ i wykonal-
no$¢ patentu w USA. Odniesienia materialne obejmujg wszyst-
kie publikacje, ktére ujawniajg zastrzezony przedmiot i ktoérych
data jest wczeéniejsza niz dzien efektywnego zlozenia danego
zgloszenia. Niespelnienie tego obowiazku moze uniewazni¢ pa-
tent. Ideg stojaca za tym wymogiem jest zniechecenie do robie-
nia ,,szkody” w trakcie postepowania badawczego i oparcie si¢
pokusie uzyskania nieuzasadnionych korzysci dzieki zatajeniu
istotnego stanu techniki.

¢ Wymdg tlumaczenia po przyznaniu: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
natlaw/en/iv/index.htm.


https://youtu.be/sM4LuA6RH8U?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

Rozdziat IV. Zgtaszanie wynalazku do ochrony. Harmonogram i strategie

Sad USA w 1986 r.anulowat wszystkie zastrzezenia w patencie obej-
mujacym system nagrywania sygnatu (patent USA nr 3596275),
poniewaz podczas badania wynalazcy nie ujawnili ekspertowi
odpowiednich odniesien, ktére byty im znane’. W tym przypadku
sad stwierdzit, ze bylo to postepowanie niestuszne, a wynalazcy
celowo ukryli te odniesienia przed ekspertem.

Oficjalne optaty w USPTO zaleza od wielko$ci podmiotu be-
dacego wlascicielem wynalazku. Jesli wlasciciel kwalifikuje sie
jako podmiot maly (np. wynalazca niezalezny, mala firma lub
organizacja non profit), oplaty za zlozenie zgloszenia, wydanie
i utrzymanie sa zmniejszane o polowe. Niezgodne z prawda
przedstawienie si¢ jako podmiot maly (obnizenie optat) moze
uniewaznic patent.

Mimo Ze nie ma ograniczen co do liczby zastrzezer, USPTO pobie-
ra opfaty za zastrzezenia nadmiarowe w wysokosci 210 USD?® od
kazdego zastrzezenia niezaleznego powyzej trzech i od kazdego
zastrzezenia zaleznego i niezaleznego wykraczajacego ponad 20.

Amerykanskie zgloszenia patentowe muszg by¢ napisane w jezy-
ku angielskim, nie ma jednak dodatkowego wymogu, by musiat
to by¢ amerykanski angielski (np. ortografia moze by¢ zgodna ze
stosowang w Wielkiej Brytanii).

7 A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp., 798 F2d 1392 (Fed. Cir. 1986).
& Oplata ta dotyczy podmiotu matego.
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Poniewaz granica miedzy Kanadg a USA jest otwarta, dla wyna-
lazku zgtoszonego w USA warto dokona¢ zgtoszenia patentowe-
go réwniez w Kanadzie. Jezeli wynalazek bytby chroniony tylko
w USA, istniatoby ryzyko, ze produkt powstaty wedtug niego (np.
lek badz suplement diety) bytby znacznie tanszy w Kanadzie. Sta-
nowitoby to zachete dla obywateli USA, aby kupowa¢ dany pro-
dukt w Kanadzie, a nie w Stanach Zjednoczonych.

Zgtoszenia patentowe pochodzace z PCT moga by¢ skfadane
w USA i w Kanadzie dopiero po uptywie 30 miesiecy od daty pierw-
szenstwa.

Niedotrzymanie krajowego terminu dokonania zgloszenia
(30 miesiecy za posrednictwem systemu PCT lub 12 miesiecy
przy zgloszeniu bezposrednim) moze zosta¢ usprawiedliwione,
jezeli wiasciciel patentu lub podmiot dzialajacy w jego imieniu
(np. licencjobiorca czy przedstawiciel) przedstawi USPTO do-
wody potwierdzajace, Ze opdznienia nie mozna bylo unikna¢.

Kontynuacja czesciowa zgloszen patentowych w USA (CIP,
ang. Continuation-in-part)

Kontynuacja czgéciowa zgloszen (zwana takze CIP) jest uni-
kalna dla prawa amerykanskiego. To zgloszenie, zastrzegajace
pierwszenstwo do wczeéniej ztozonego pierwotnego zgloszenia
patentowego, dodajace réwniez pewng ilo$¢ nowego materiatu
do ujawnienia i/lub do zastrzezen. Zgloszenie takie moze ujaw-
ni¢ przedmiot, ktoéry moglby by¢ uwazany za oczywisty w $wietle
zgloszenia pierwotnego.

Mozna sklada¢ zgloszenie CIP, dopoki pierwotne jest w toku, tj.
przed przyznaniem patentu lub odrzuceniem zgtoszenia.



Rozdziat IV. Zgtaszanie wynalazku do ochrony. Harmonogram i strategie

Ztozytes amerykanskie zgtoszenie patentowe, obejmujace zasto-
sowanie znanego zwiazku chemicznego do leczenia réznych cho-
réb, ale dostarczone przez Ciebie dane dotycza tylko jednej choro-
by. Zgtoszenie pierwotne znajduje sie obecnie w trakcie badania
w USPTO. Wyglada na to, ze amerykanski ekspert bedzie sktonny
pozwoli¢ na zastrzezenie leczenia jednej choroby. W minionym
roku przeprowadzite$ dalsze badania i uzyskates dodatkowe dane
doswiadczalne, dowodzace, ze dany zwiazek chemiczny jest sku-
teczny w leczeniu réwniez pozostatych dolegliwosci, ktére zostaty
wymienione w zgtoszeniu pierwotnym, ale nie byty w nim zilustro-
wane. Mozesz ztozy¢ CIP do zgtoszenia pierwotnego, zanim na jego
podstawie bedzie wydany patent, i zawrze¢ w nim nowe dane wraz
z zastrzezeniami obejmujacymi dodatkowe zastosowania.

Zaleta zlozenia CIP w takich przypadkach, jak opisany powyzej,
jest to, ze najprawdopodobniej na tej podstawie zostanie wy-
dany patent przy zastosowaniu stosunkowo krotkiej procedury
sprawdzajacej, zawierajacy zastrzezenia, ktére w innej sytuacji,
ze wzgledu na zgloszenie pierwotne, zostalyby uznane za niepo-
siadajace zdolnosci patentowe;.

Niemniej okres obowigzywania patentu w przypadku CIP wyno-
si 20 lat od daty zgloszenia wniosku pierwotnego, zatem patent
CIP bedzie mial skrocony okres obowigzywania (nawet jezeli zo-
stal ztozony kilka miesiecy czy lat od daty ztozenia zgloszenia).

4.5 Zgloszenie krajowe w krajach innych niz panstwa
europejskie i USA

Jesli chcesz zlozy¢ zgloszenie patentowe w krajach lezacych poza
$wiatem zachodnim, powiniene$ rozwazy¢ te same kryteria:
wielko$¢ rynku, potencjalng sprzedaz i mozliwos¢ zablokowania
drogi konkurencji. Innym kryterium, ktére nalezy uwzglednic,
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jest obecnos¢ na rynku zagranicznym tendencji do egzekwowa-
nia praw wlasnosci intelektualnej. Nalezy zauwazy¢, ze wiekszos¢
krajow innych niz zachodnie stale dgzy w kierunku ustanowie-
nia wlasciwej polityki w zakresie praw wlasnosci intelektualne;.
W tym znaczeniu gléwne rynki azjatyckie, w Chinach, Japonii
i Indiach, nieustannie doskonalg w tym zakresie swoje prawo-
dawstwo oraz egzekwowanie praw poprzez walke z piractwem
i dazenie do osiggnigcia rdwnowagi pomiedzy ochrong praw
wlasnosci intelektualnej wynalazcy/przemystu a interesami pu-
blicznymi. Jednym z gtéwnych probleméw w Azji i w innych
krajach spoza $wiata zachodniego jest koniecznos¢ tlumacze-
nia zgloszen patentowych, wszystkich komunikatéw wydanych
przez urzad patentowy oraz wszystkich odpowiedzi przekaza-
nych przez Ciebie (lub Twojego przedstawiciela) do tego urzedu.
Koszty ttumaczen moga by¢ ogromne, sg one jednak niezbedne.
Wyjatkiem pozostajg Indie - to duzy rynek azjatycki z przyzwo-
itym systemem wlasnosci intelektualnej, zarzadzany w jezyku
angielskim, dzieki czemu w kraju tym nie jest wymagane tluma-
czenie dokumentéw.
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RozdziatV

Zastrzezenia patentowe
- budowa i prowadzenie postepowania

dr Gerda Redl, rzecznik patentowy
1. Przygotowanie zastrzezen patentowych
Czym jest wynalazek?

Rozwazasz dokonanie zgloszenia patentowego w celu zapewnie-
nia ochrony wynalazkowi, ktérego jestes wiascicielem. Twoim
kolejnym krokiem powinno by¢ sprawdzenie, jakie wiadomosci
z tej dziedziny s3 juz znane, oraz okreslenie kluczowych cech
Twojego wynalazku. Musisz zada¢ sobie nastepujace pytanie:

Co odroéznia mdj wynalazek od najblizszego mu stanu techni-
ki? Aby zastrzezenia zgloszenia patentowego mogly zapewni¢
ochrone, powinny opiera¢ si¢ wtasnie na tych cechach.

Zakres przyznawanej przez patent ochrony okreslaja zastrzezenia.
Nalezy je starannie opracowac — najlepiej bedzie, jesli zajmie sie
tym rzecznik patentowy. ZAPAMIETAS

Jaki rodzaj zastrzezenia moze zapewni¢ ochrone wynalazku?

Istnieja dwie podstawowe kategorie zastrzezen: produktowe
i odnoszace si¢ do sposobu (zwane dalej réwniez procesowymi)'.
Oproécz tych gtéwnych kategorii istnieje kilka specjalnych for-
matow zastrzezen, ktére mozna stosowa¢ w okreslonych sytua-
cjach i/lub w niektdrych krajach.

! Wytyczne w sprawie rozpatrywania EPO, cz. F IV-3.
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‘ Aby wynalazek zostat objety petng ochrong, czasem okazuja sie
“ konieczne rézne rodzaje zastrzezen — mozna z nich korzystac przy

ORADA dokonywaniu zgtoszenia patentowego. Nie wszedzie jednak jest

EKSPERTA mozliwo$¢ umieszczania ich na jednym zgtoszeniu patentowym

- w niektérych miejscach mozna to robic jedynie na dodatkowych
zgtoszeniach kontynuacyjnych lub wydzielonych.

—

.1 Zastrzezenia produktowe

Zj

Zastrzezenia produktowe obejmuja zazwyczaj substancje lub
sktad przedmiotu (np. zwiazku chemicznego czy biatka) badz

= element fizyczny (np. przedmiot, artykul, produkeje, urzadzenie
czy maszyne). Opisuja one konkretny, namacalny przedmiot.

Zastrzezenia produktowe zapewniaja najszerszy zakres ochrony

@ — zostaje nig objety produkt jako taki oraz wszelkie jego zastoso-
APANIETA wania. Przyktadowo, zastrzezenie produktowe dotyczace maszy-
ny do ciecia laserem obejmuje nie tylko sama maszyne, ale takze

jej zastosowanie do ciecia drewna, akrylu, metalu czy innych ma-

teriatéw.

Przyklady zastrzezen produktowych
@ ,Urzadzenie do znaczkéw pocztowych stuzace do przyklejania ich
pr—— na koperte, zawierajace A, B i C” (A, B i C stanowia poszczegdlne
czesci urzadzenia).
»Mieszanina substancji farmaceutycznych, zawierajaca X" (X moze
by¢ zwigzkiem chemicznym, rekombinowanym kwasem nukleino-
wym, rekombinowanym biatkiem itp.).
,Urzadzenie do komunikacji zawierajace nadajnik i odbiornik, przy
czym nadajnik jest..”
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1.2 Zastrzezenia procesowe

Zastrzezenia procesowe majg zastosowanie do wszystkich ro-
dzajow dzialalnosci, ktore wigza sie z wykorzystaniem jakiegos
produktu do przeprowadzenia danego procesu. Sktadaja si¢ one
z czynnosci lub etapéw danej metody; dotyczg sposobu jej reali-
zowania lub przeprowadzania.

Przyklady zastrzezen procesowych:

,Sposob wytwarzania zwigzku o wzorze (1), obejmujacy:

a) mieszanie zwigzku A i zwigzku B w celu otrzymania mieszaniny,
b) ogrzewanie powyzszej mieszaniny do 60°C

oraz

¢) wydzielenie zwigzku o wzorze (I)"

+Metoda przemieszczania przedmiotéw, ktére moga by¢ podno-
szone za pomocg podobnego do widelca elementu..”.
,Zastosowanie maszyny do ciecia laserem do ciecia drewna..."
»Zastosowanie produktu X w leczeniu choroby..."

Zastrzezenia procesowe dotyczace wytwarzania danego produktu
moga réwniez obejmowac produkt otrzymywany bezposrednio
w danym procesie, tzw. produkt-przez-sposéb?.

Zastrzezenia procesowe dotyczg zazwyczaj wytwarzania danego
produktu albo zastosowania elementu w celu uzyskania efektu
technicznego lub medycznego. Sa one czgsto zapisywane w forma-
cie zastrzezenia metody, np. ,,metoda wytwarzania X..” czy ,,me-
toda przyklejania znaczkéw przy uzyciu urzadzenia do znaczkow
pocztowych..”, badz tez w formacie zastrzezenia zastosowania, np.
»zastosowanie urzadzenia do znaczkéw pocztowych do przykleja-
nia znaczkéw..” czy ,,produkt do stosowania w leczeniu...”

2 Kodeks Stanéw Zjednoczonych, cz. 35, § 271(g), art. 64(2).
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Urzadzenie
do znaczkéw
pocztowych

Zastrzezenia dotyczace konkretnego zastosowania produktu chro-
nig jedynie to konkretne uzycie. Przyktadowo, zastrzezenie obej-
mujace zastosowanie maszyny do ciecia laserem do ciecia drewna
nie obejmuje sprzedazy maszyny, ale jedynie jej konkretne zasto-

sowanie w zastrzezonym celu.

Zastrzezenia procesowe maja bardziej ograniczony zakres niz
produktowe, ale wcigz moga zapewnia¢ silne prawa wlasnosci in-
telektualnej o duzym potencjale komercyjnym.

Firma A moze zastrzec konkretne zastosowanie wynalezionego przez
siebie produktu, mimo tego ze produkt ten jest wiasnoscig firmy B.
Aby wykorzystac¢ w praktyce nowe zastosowanie, firma B bedzie po-
trzebowata na to licencji od firmy A. Przyktadowo, The Kennedy Trust
for Rheumatology Research ma patent na nowe medyczne zastoso-
wanie produktéw przeciwciat anty-TNFa, stosowanych w potaczeniu
z metotreksatem (,patenty na taczne stosowanie”). Wydata licencje
na tego typu zastosowanie firmie Centocor/J&J, ktéra wprowadza na
rynek Remicade (przeciwciato anty-TNFa) do stosowania w potacze-
niu z metotreksatem, zapewniajac The Kennedy Trust for Rheumato-

logy Research szeroki strumien tantiemow.

1.3 Specjalne formaty zastrzezen
a) Zastrzezenia produkt-przez-sposéb

Zastrzezenie produkt-przez-sposob okresla produkt charaktery-
zujacy sie nowatorskimi cechami, ktdre zostaty uzyskane dzieki
nowatorskiej metodzie produkcji. Ogélny format tego zastrze-
zenia to ,produkt X, uzyskiwany w procesie Y..”. Zastrzezenie
produkt-w-procesie jest rozpatrywane tak samo jak wszystkie
inne zastrzezenia produktowe. Jezeli w poréwnaniu do innego


https://youtu.be/SLrGYriXTuQ?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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znanego juz wytworu dany przedmiot jest nowatorski i odkryw-
czy, bedzie ono mialo zdolnos¢ patentowa.

Zastrzezenie produkt-w-procesie moze by¢ uzasadnione, nawet
jezeli cecha produktu jest trudna do wyjasnienia.

Zastrzezenie produkt-przez-sposéb moze mie¢ znaczenie, w sytua-
¢ji gdy nie mozna opisa¢ samego produktu, np. poprzez okreslenie
jego sktadu, struktury lub innych parametréw.

Frakcja krwi otrzymywana w procesie chromatograficznym, usu-
wajacym inhibitory czynnika krwi, stanowi ztozong mieszanine
réznych zwigzkéw. Tego typu mieszaniny nie da sie opisac za po-
mocg zawartych w niej zwigzkéw, ale mozna to zrobi¢, charaktery-
zujac metode jej produkgji, np. ,frakcja krwi otrzymywana poprzez
usuniecie inhibitora czynnika krwi X przy zastosowaniu chromato-
grafii powinowactwa immunologicznego”.

b) Zastrzezenia dotyczace medycznego zastosowania
produktu

Medyczne zastosowanie produktu w leczeniu choroby u ludzi
lub zwierzat moze by¢ objete ochrong za pomocy specjalnych
zastrzezen. Przyktadowo, w Europie pierwsze medyczne zasto-
sowanie substancji, ktéra nie byta wczeéniej uzywana jako lek,
moze zosta¢ zastrzezone w nastepujacej formie: ,,Substancja X
do stosowania jako lek”

Dla kazdego kolejnego nowego medycznego zastosowania pro-
duktu, ktéry wczesniej byl wykorzystywany do leczenia innej
choroby, zgodnie z praktykg Europejskiego Urzedu Patentowego
zastrzezenie brzmiatoby nastepujaco: ,,Substancja X do stosowa-
nia w leczeniu choroby Y”. W niektdrych panstwach, takich jak
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Kanada, Chiny, Australia i Nowa Zelandia, uzywana jest naste-
pujaca formutla zastrzezenia: ,,Stosowanie substancji X w pro-
dukcji leku do leczenia stanu Y.

Wyjatek od tej zasady stanowi mozliwo$¢ wykorzystania zastrze-
zenia, ktore dotyczy metody leczenia organizmu ludzkiego lub
zwierzgcego, w USA. W Stanach Zjednoczonych mozna np. zgla-
sza¢ zastrzezenia takie jak: ,,Metoda leczenia bolu glowy, obej-
mujgca podawanie zwigzku X”.

. Prawo i praktyka dotyczace niektorych formatow zastrzezen,

C V)

PORADA
EKSPERTA nom. W przypadku ich zgtaszania nalezy wiec skonsultowac sie

w szczegolnosci w odniesieniu do zastosowan medycznych, réznig
sie pomiedzy poszczegdlnymi krajami i podlegajg czestym zmia-

z lokalnym rzecznikiem patentowym, by wybra¢ najbardziej odpo-
wiadajacy nam format.

c) Zastrzezenia srodek-plus-funkcja (means plus function)

Zastrzezenie $rodek-plus-funkcja obejmuje element lub etap wyra-
zony w kategoriach funkcjonalnych, np. ,.$rodki do konwersji cyfro-
wego sygnalu elektrycznego na analogowy sygnal elektryczny” czy
~etap konwersji..”, bez podawania struktury, materiatu lub czynno-
$ci, zwigzanych z danym elementem czy etapem. W tym przypadku

$rodki sa charakteryzowane jedynie poprzez swoje funkcje, co czasa-
mi pozwala zdefiniowa¢ zastrzezenia w bardziej ogolny sposob.

Przykladowo, urzadzenie zawierajace elementy A i B, przymocowa-
ne do siebie za pomocg gwozdzi, $rub, klamer, kleju lub ich odpo-
wiednikéw, moze zostaé zastrzezone jako ,urzadzenie zawierajace
elementy A i B oraz $rodki do ich mocowania’, bez wyszczegolnia-
nia wszystkich mozliwych srodkéw wraz z ich strukturg, tj. gwoz-
dzi, $rub itp.
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Zastrzezenia srodek-plus-funkcja sg typowe dla urzadzen lub ma-
szyn. Moga one by¢ interpretowane w rézny sposéb w zaleznosci
od prawa panstwa, w ktérym dokonuje sie zgtoszenia patentowe-
go. W zwiagzku z powyzszym tego typu zastrzezenia moga miec
waski zakres.

2. Rozpatrywanie zastrzezen

Postepowanie majgce prowadzi¢ do udzielenia patentu na wyna-
lazek dotyczy interakcji miedzy wnioskodawcami i ich przedsta-
wicielami a urzedem patentowym w zakresie zgtoszenia patento-
wego lub udzielonego patentu.

W wigkszo$ci postepowan o udzielenie patentu eksperci urze-
doéw patentowych zglaszaja pewne uwagi do zastrzezen. W od-
powiedzi zglaszajacy lub jego pelnomocnik przedstawiaja swoje
argumenty na poparcie zglaszanych zastrzezen.

Postepowanie w sprawie o udzielenie patentu w duzym stopniu
moze rowniez obejmowaé prowadzenie korespondencji z urze-
dem patentowym: urzad moze zglosi¢ uwagi do zastrzezen,
a strona postepowania ustosunkowuje si¢ do jego twierdzen.

Postepowanie w sprawie zgtoszenia patentowego w poszczegdl-
nych krajach jest requlowane przez rézne prawa i reguty. Nalezy ich
scisle przestrzegac. Najwiekszg wiedze na ten temat maja lokalni
rzecznicy patentowi.

7
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2.1 Europa

Postepowania w sprawie europejskich zgloszen patentowych sa
prowadzone w Europejskim Urzedzie Patentowym (EPO). Typo-
wa procedura przyznania patentu sklada si¢ z etapéw przedsta-
wionych na rysunku ponizej.

mozliwos¢ wycofania wniosku

Ftowone Aoz zcioszeNe [ GB DE
== FR
Zgtoszenie Sprawozdanie Publikacja Rozpatrywanie Udzielenie Walidacja
patentowe z poszukiwania - upublicznienie zgtoszenia patentu w urzedach
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okoto 4-5 lat

Po dokonaniu europejskiego zgloszenia patentowego najpierw
nalezy ustali¢, czy zawiera ono wszystkie wymagane dokumenty
i czy spelnia wymogi formalne. Jezeli zgloszenie przejdzie bada-
nie formalne, przygotowane zostaje sprawozdanie z poszukiwa-
nia (zawierajace liste wszystkich dostepnych EPO dokumentéw),
ktére nastepnie wysyla si¢ do wnioskodawcy. Sprawozdanie wy-
mienia dokumenty, ktére moga mie¢ istotne znaczenie dla oceny
nowosci i poziomu wynalazczego danego wynalazku.

Sprawozdanie z poszukiwania przedstawia wstepne zdolnosci pa-
tentowe wynalazku. Lista dokumentéw zawiera rézne kategorie, np.
dokument oznaczony literg X jest uznawany przez urzad patentowy
za rozpoznanie podwazajace nowos¢ wynalazku, natomiast ozna-
czony litera Y — podwazajace jego poziom wynalazczy.
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Sprawozdanie z poszukiwan jest zazwyczaj wysylane do wnio-
skodawcy przed opublikowaniem zgloszenia patentowego.
Whioskodawca moze podja¢ decyzje o wycofaniu wniosku,
aby zapobiec jego opublikowaniu, np. jezeli otrzyma negatyw-
ne sprawozdanie z poszukiwania. Gdy tylko zgloszenie zostanie
opublikowane, zastrzezenia moga zapewni¢ ochrone tymczaso-
wa. Jednakze pewna ochrone nadajg dopiero zastrzezenia rozpa-
trzone i ostatecznie przyznane przez urzad patentowy.

Przed rozpoczeciem badania merytorycznego ekspert okredli, czy
zgtoszenie patentowe dotyczy tylko jednego wynalazku. Kazdy
udzielony patent bedzie bowiem obejmowac tylko jeden wyna-
lazek. Jezeli zgtoszenie zawiera ich wieksza liczbe, wnioskodawca
moze rozpocza¢ postepowanie w sprawie kolejnych wynalazkéw
w zgtoszeniu wydzielonym (lub w kilku zgtoszeniach wydzielonych).

,1.Klucz, znamienny tym, ze koricéwka (1) ma zygzakowaty rowek (2)"
»2. Dziurka od klucza, znamienna tym, ze kotek (3) ma zygzakowaty
profil (4)".

Zastrzezenia 1 i 2 zostang uznane za jeden wynalazek, jezeli rowek
i kotek oddziatuja ze sobg podczas odblokowywania, poniewaz s
w posrednim zwigzku technicznym. Jezeli rowek i kotek nie pasuja
do siebie i nie oddziatuja ze soba, wéwczas zastrzezenia 1 i 2 nie
beda ze sobg zgodne.

Badanie merytoryczne trwa zazwyczaj od kilku miesiecy do kil-
ku lat i obejmuje serie pisemnych komunikatéw wydawanych
przez EPO oraz odpowiedzi skladanych przez wnioskodawce,
omawiajacych zdolno$¢ patentows zastrzezen i, w wiekszosci
przypadkéw, wprowadzajgcych do nich poprawki. Jezeli wszyst-
kie argumenty wnioskodawcy zostaly rozwazone i ekspert osta-
tecznie zdecyduje si¢ na odrzucenie zgloszenia, wnioskodawca
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moze zlozy¢ odwotlanie lub zgloszenie wydzielone z tymi samy-
mi zastrzezeniami, ktore znajdowaly si¢ w pierwszym zgloszeniu
(zwanym réwniez pierwotnym), lub z czeécig zastrzezen, ktore
zostana rozpatrzone dodatkowo do pierwszego zgloszenia.

Zgtoszenia wydzielone moga byc¢ sktadane w dowolnym czasie,
o ile pierwsze zgtoszenie jest w trakcie rozpatrywania (tzn. przed
jego przyznaniem lub odrzuceniem oraz w okresie, w ktérym moz-
liwe jest ztozenie odwotfania). Tres¢ zgtoszenia wydzielonego jest
zazwyczaj taka sama jak pierwotnego i zawiera te same lub popra-
wione zastrzezenia.

Jezeli ekspert uzna, Ze zastrzezenia majg zdolno$¢ patentows,
wydany zostaje komunikat o zamiarze ich uznania. Wniosko-
dawca musi je nastepnie przettumaczy¢, poniewaz udzielony
patent EP jest publikowany wraz z zastrzezeniami w trzech jezy-
kach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Po opublikowaniu przyznanego patentu europejskiego musi on
zosta¢ walidowany w tych krajach, w ktorych wnioskodawcy
majg zamiar obja¢ wynalazek ochrona z patentu europejskiego,
dokonujac m.in. odpowiednich optat rocznych. W niektérych
sytuacjach uprawniony z patentu europejskiego decyduje si¢ na
ochrone we wszystkich 38 panstwach czlonkowskich (sygnatariu-
szach konwencji o patencie europejskim). W wielu przypadkach
wnioskodawca zdecyduje sie na ochrone tylko w kilku krajach
majacych z jego punktu widzenia najwiekszy potencjat rynkowy.
Takie rozwigzanie pozwala unikng¢ nadmiernych wydatkow.

2.2USA

Postepowania w sprawie zgloszen patentowych w USA sg pro-
wadzone przez Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych USA.
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USPTO, podobnie jak EPO, po otrzymaniu zgloszenia naj-
pierw okresla, czy spelnione zostaty wszystkie wymogi formal-
ne. Zgodnie z praktyka stosowana w Stanach Zjednoczonych
szczegblnym wymogiem jest to, ze kazdy musi zlozy¢ przysiege
lub o$wiadczenie stwierdzajace, Ze jest on/ona prawdziwym
wynalazcg.

ZGt0SZENIE
PATENTOWE

RAPORT

ZGLOSZENIE

2GLOSZENIE
PATENTOWE PATENTOWE

RAPORT

&

Zawiadomienie
o zamiarze

udzielenia patentu

Zgtoszenie Przysiega lub Publikacja Warunek Raporty
patentowe oswiadczenie - upublicznienie ograniczenia zbadania
zgtoszenia
18 miesiecy Rozpatrywanie zgtoszenia
do kilku lat

Zgtoszenie wydzielone

Po zakonczeniu formalnoéci ekspert rozpoczyna badanie. Po-
dobnie jak w przypadku EPO, zgloszenie patentowe USA jest
publikowane 18 miesiecy po dacie jego skutecznego dokonania
(dacie pierwszenstwa), a opublikowane zastrzezenia mogg za-
pewni¢ pewng ochrone tymczasows.

Podczas badania ekspert najpierw okres$la, czy zgloszenie pa-
tentowe dotyczy jednego, czy wigkszej liczby wynalazkéw. Jezeli
obejmuje ono wiecej niz jeden wynalazek, ekspert wyda wa-
runek ograniczenia. Zgodnie z praktyka stosowang w Stanach
Zjednoczonych wskaze on wiecej rodzajow wynalazkéow niz
ekspert EP. Przykltadowo, zgloszenie patentowe moze ujawniaé
i poczatkowo zastrzega¢ urzadzenie i metody jego wykorzysta-
nia. W takim przypadku ekspert USA okresli, Ze zawiera ono
dwa wynalazki, i wyda warunek ograniczenia, natomiast ekspert

Udzielenie
patentu
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EP zazwyczaj uzna, ze to tylko jeden wynalazek, pod warun-
kiem ze urzadzenie jest nowe. Ekspert USA wezwie wniosko-
dawce, by wybral jeden wynalazek do dalszego rozpatrywania.
Zastrzezenia dotyczace pozostalych, niewybranych, nie beda
rozwazane; mozna je kontynuowac¢ w zgloszeniu wydzielonym
(jednym lub w kilku).

Wydzielone zgtoszenia patentowe mozna zgtasza¢ jedynie wow-
czas, gdy pierwsze/pierwotne zgtoszenie jest wcigz w trakcie roz-
patrywania, a zatem jezeli patent nie zostat jeszcze udzielony ani

nie odrzucono zgtoszenia.

Badanie merytoryczne w USPTO (podobnie jak w EPO) moze
zaja¢ od kilku miesiecy do kilku lat.

W tym przypadku brzmienie zastrzezen patentowych moze by¢
przedmiotem dyskusji prowadzonej pisemnie pomiedzy eks-
pertem z urzedu a zglaszajacym badz jego pelnomocnikiem.
W toku prowadzonej korespondenciji zgtaszajacy badz jego pet-
nomocnik moga w okres$lonym zakresie przedstawia¢ poprawki
do zastrzezen patentowych. W Stanach Zjednoczonych pierwszy
raport z badania (nieostateczny) jest okredlany jako non-final
Office Action, podczas gdy drugi (ostateczny) zwany jest final
Office Action.

,Ostateczna” decyzja urzedowa nie oznacza, ze zgtoszenie zostato
definitywnie odrzucone i nie mozna juz prowadzi¢ postepowania
w jego sprawie. Wnioskodawca moze zawsze kontynuowac poste-
powanie, skfadajac wniosek o dalszg analize (ang. Request for Con-
tinued Examination) lub zgtoszenie kontynuacyjne. Alternatywe
stanowi obrona zastrzezer w ramach odwotania.
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Gdy tylko ekspert uzna, ze zastrzezenia maja zdolnos¢ patento-
wa, wydaje zawiadomienie o zamiarze udzielenia patentu (ang.
Notice of Allowance). Nastepnie wnioskodawca musi uisci¢ opta-
te emisyjna i patent zostaje niezwlocznie wydany.

Istnieje obowigzek ujawnienia ekspertowi stosownych odniesien
do stanu techniki, by byt on swiadomy wszelkich kwestii zwigza-
nych ze zdolnoscia patentowa. Tego typu odniesienia nalezy zgto-
si¢ do USPTO w tzw. deklaracjach ujawnienia informacji (ang. Infor-
mation Disclosure Statements, IDS).

3. Interwencje oséb trzecich

Urzedy patentowe w wielu miejscach, w tym w Europie i w USA,
pozwalajg osobom trzecim na zgtaszanie swoich uwag w trak-
cie postepowan w sprawie zgtoszen oczekujacych oraz na kwe-
stionowanie wazno$ci juz przyznanego patentu. Dokumenty
z badan sa publicznie dostepne i mozna je $cisle monitorowac.
A zatem osoba trzecia ma mozliwos¢ interwencji, np. poprzez
dostarczenie dodatkowych odwolan do stanu techniki czy argu-
mentdw, ktore ekspert powinien wzigé pod uwage podczas roz-
patrywania zgloszenia.

Dokumenty z postepowan w sprawach patentowych dotycza-
ce opublikowanych zgtoszen sg dostepne publicznie w niekté-
rych urzedach patentowych i mozna je przeglada¢ za posrednic-
twem internetu. Przyktadem jest tu Europejski Rejestr Patentowy
(https://register.epo.org) czy publiczna informacja o zgtoszeniach
patentowych (ang. Public PAIR) w USPTO (http://portal.uspto.gov/
pair/PublicPair).
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3.1 Europa

Uwagi osoby trzeciej: Zgodnie z zasadami EPC kazda osoba ma
prawo do zgloszenia uwag (ang. Third Party Observation) doty-
czacych zdolnosci patentowej wynalazku w dowolnym czasie po
publikacji oczekujacego europejskiego zgloszenia patentowego,
do momentu przyznania patentu EP. Tego typu uwagi mozna
sklada¢ anonimowo, bez optaty administracyjnej, w jezyku an-
gielskim, francuskim lub niemieckim. Sg one przekazywane nie-
zwlocznie przez EPO do wnioskodawcy, ktéry moze je nastepnie
skomentowac¢. Takie uwagi strony trzeciej sa nastepnie rozwa-
zane przez dzial rozpatrywania lub dziat sprzeciwéw w trakcie
badania sprawy.

Osoba trzecia, ktéra chce zgtosic swoje uwagi, moze dokonac tego
w prosty sposob za posrednictwem strony internetowej epoline®.
Jest to dobre narzedzie, dzieki ktéremu mozna zapobiec przyzna-
niu patentu.

Sprzeciw: Kazdy (oprocz wlasciciela patentu) moze w ciagu
9 miesiecy po przyznaniu patentu europejskiego zglosi¢ sprze-
ciw, podajgc fakty i argumenty przeciwko zdolnosci patentowej
zastrzezen. Osoba zglaszajaca sprzeciw musi poda¢ swoje nazwi-
sko, ale moze by¢ jedynie figurantem, jezeli strona zglaszajaca
chce pozosta¢ anonimowa.

Podczas procedury zwigzanej ze zgloszeniem sprzeciwu patent
zostaje ponownie rozpatrzony pod katem argumentéw osoby
wnoszacej sprzeciw. Pod koniec postepowania mozemy uzyskaé
trzy rezultaty:

* https://www.epo.org/searching/free/observations.html.
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1) sprzeciw jest odrzucany i patent nadal uznaje si¢ za udzielony,

2) patent jest utrzymany w zmienionej formie — w takim przy-
padku zostaje opublikowany nowy patent

3) patent zostaje uniewazniony.

Sprzeciw dotyczy wszystkich panstw wskazanych w patencie
europejskim. W ciagu dwoch miesiecy od daty podjecia decyzji
mozna zlozy¢ odwolanie przed izba odwotawczg, ktéra moze po-
nownie zmieni¢ decyzje w danej sprawie.

Firma Tanox Biosystems opracowywata przeciwciata anty-IgE we
wspotpracy z firma Ciba-Geigy (obecnie Novartis z siedzibg w Ba-
zylei, Szwajcaria). W tym samym czasie firma Genentech pracowata
nad podobnym przeciwciatem anty-IgE. Obie strony podjety zatem
szeroko zakrojone interwencje 0sdb trzecich, skierowane przeciw-
ko patentom strony drugiej. Np. patent EP 0407392, obejmujacy
przeciwciato anty-IgE (omalizumab), zostat przyznany Tanox Bio-
systems. Firma Genentech zgtosita sprzeciw, ktéry doprowadzit do

utrzymania patentu w zmienionej formie.

Ostatecznie strony rozwiazaly spor i zawarly umowe, na mocy
ktorej potacza swoje projekty zwigzane z przeciwcialem anty-IgE.
Umowa ta stanowi o rozwoju i komercjalizacji jednego lub wie-
cej produktéw anty-IgE. Obecnie omalizumab (nazwa handlowa
Xolair, Roche/Genentech i Novartis) jest hitem wsréd produktow
anty-IgE w leczeniu alergii.

Whiosek o uniewaznienie: Patent moze zostaé zakwestionowa-
ny na drodze procedury uniewaznienia, ktéra odbywa sie zgod-
nie z krajowym prawem patentowym. Roéwniez w tej sytuacji
osoba trzecia moze dowodzi¢ braku zdolnosci patentowej za-
strzezen, a wladze moga podja¢ decyzje o utrzymaniu lub unie-

waznieniu patentu.
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Whniosek o uniewaznienie jest znacznie kosztowniejszy od sprze-
ciwu. Podczas gdy sprzeciw wobec patentu EP wptywa na cate
terytorium, ktére zostato nim objete, uniewaznienie dotyczy tylko
poziomu krajowego, dla kazdego paristwa osobno.

3.2USA

Podobnie jak w Europie, udzial oséb trzecich w trakcie po-
stepowania w sprawie oczekujacego zgloszenia patentowego
jest mozliwy takze w Stanach Zjednoczonych®. Polega on na
przedstawieniu uwag przed udzieleniem patentu. Sg one bar-
dziej ograniczone niz uwagi uznawane w EPO, poniewaz moga
by¢ sktadane tylko w okreslonym przedziale czasowym, doty-
czg zgloszenia oczekujgcego® i ograniczajg sie do argumentdw
zwigzanych z publikacjami drukowanymi. Do zgloszenia na-
lezy dotaczy¢ zwigzly opis domniemanego znaczenia kazdego
dokumentu, uisci¢ oplate i zlozy¢ o$wiadczenie, ze zgloszenia
dokonano zgodnie z wymogami ustawowymi. Jednakze, tak
samo jak w przypadku uwag uznawanych w EPO, mozna je
sktada¢ stosunkowo fatwo, bez duzych nakladéw finansowych
i anonimowo.

Po przyznaniu patentu USA strona trzecia ma mozliwo$¢ sko-
rzystania z réznych procedur, pozwalajacych na zakwestionowa-
nie waznosci udzielonych zastrzezen. Na mocy amerykanskiej
ustawy o wynalazkach (ang. America Invents Act, AIA) w2012 r.
wprowadzono nowe procedury, a mianowicie procedure prze-
gladu po przyznaniu (ang. Post-Grant Review, PGR) oraz prze-
gladu z udzialem obu stron (ang. Inter Partes Review, IPR).
Ponadto mozna zastosowa¢ rowniez powtdrne rozpatrywanie

*Kodeks Standw Zjednoczonych, cz. 35, § 122(e); Kodeks przepisow federalnych, cz. 37, § 1.290.
* Zgloszenia przedemisyjne mozna sktadaé w ciaggu 6 miesiecy od publikacji zgloszenia, o ile
nie wydano zawiadomienia o zamiarze udzielenia patentu (nawet jezeli wydano jaka$ decyzje
urzedowy), oraz po uplynieciu 6 miesiecy po publikacji zgloszenia, jezeli wydano zawiado-
mienie o zamiarze udzielenia patentu lub decyzje urzedowsa co do istoty sprawy.
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przy udziale jednej strony (ang. Ex Parte Reexaminations) lub

pozew o uniewaznienie.







Rozdziat VI. Naruszenia i egzekwowanie patentow

Rozdziat VI

Naruszenia i egzekwowanie patentow

dr Liora Bogin, rzecznik patentowy
1. Naruszenia praw patentowych

Naruszenia patentu s3 na 0got zwigzane z korzystaniem z chronio-
nego patentem wynalazku bez zgody uprawnionego. Zazwyczaj
zgoda jest udzielana poprzez zawarcie umowy licencyjne;.

Zanim zaglebimy sie w szczegdly naruszen praw patentowych,
zwro¢my uwage na to, ze istnieja dwa gltéwne typy patentéw
- obejmujace produkt oraz zastosowanie. Pierwszy zastrzega
prawa do produktu jako takiego, np. do urzadzenia czy zwigzku
chemicznego (zob. rys. 1A), oraz do sposobu wytwarzania (zob.
rys. 1B). Zastrzezenia patentu na zastosowanie dotycza nowego
wykorzystania znanego juz wczesniej produktu (zob. rys. 1C).

)
C\’
*
Rysunek 1A Rysunek 1B
Nowe zastosowanie Znane zastosowanie
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Za naruszenie praw patentowych moze zosta¢ uznane:

e tworzenie — np. produkowanie chronionego patentem produktu;

¢ wykorzystywanie — np. uzywanie chronionego patentem produk-
tu w jakimkolwiek celu, w tym réwniez w celu wytworzenia inne-
go produktu; uzytkowanie produktu generycznego/znanego, kto-
rego zastosowanie jest chronione patentem (w niektérych krajach
dotyczy to tylko celéw komercyjnych);

e oferowanie sprzedazy — np. umieszczanie na swojej stronie
internetowej szczegétowych informacji na temat chronionego
patentem produktu, przeznaczonego do sprzedazy;

e sprzedaz — np. uzyskiwanie przychodu ze sprzedazy chronio-
nego patentem produktu osobie trzeciej;

o w niektérych krajach (takich jak np. USA! i Polska?) za naru-
szenie praw patentowych uznaje si¢ réwniez importowanie do
kraju chronionego patentem wynalazku.

Patent to prawo ograniczone terytorialnie — chroni wynalazek je-
dynie tam, gdzie dokonano zgtoszenia i gdzie przyznano patent!
W zwiazku z tym réwniez naruszenie praw patentowych jest ogra-
niczone terytorialnie. Oznacza to, ze mozna naruszy¢ je jedynie
w panstwie, w ktérym obowiazuje dany patent. Poza parnstwami,
w ktérych obowiazuje patent, nie istnieja ograniczenia co do wy-
korzystywania danego wynalazku.

1.1 Bezposrednie i posrednie naruszenie praw patentowych

Naruszenie praw patentowych moze zosta¢ dokonane bezpo-
$rednio przez podmiot o to oskarzony - jest to okreslane jako
naruszenie bezposrednie. Prawa patentowe mozna jednak tak-
ze naruszy¢ posrednio. Mianowicie strona trzecia moze zostaé

! Kodeks Stanéw Zjednoczonych, czgs¢ 35, § 154(a)(1).
2 Art. 66 ustawy - Prawo wlasnosci przemystowe;.
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oskarzona o naruszenie praw patentowych, nawet jezeli sama nie
dokonata tego czynu, lecz jedynie aktywnie pomagala podmio-
towi, ktory dziatal bezposrednio®.

Firma lub osoba prywatna moze zosta¢ pozwana za naruszenie
praw patentowych, nawet jezeli nie dokonata ona bezposrednio

Czynu naruszenia.

Przyktadem moze by¢ pomoc podmiotowi bezposrednio naru-
szajacemu prawo w montazu chronionego patentem produktu,
dostarczenie szczegétowych instrukeji dotyczacych wytwarzania
wynalazku czy tez udzielanie takiemu podmiotowi licencji na
materialy lub proces, umozliwiajace mu wyprodukowanie chro-
nionego patentem produktu lub wykorzystanie opatentowanego
procesu.

Posrednie naruszenie praw patentowych obejmuje réwniez przy-
czynianie si¢ do naruszenia, a konkretniej — oferowanie sprzeda-
zy, sprzedaz i/lub import czesci opatentowanej aparatury badz
materiatu czy urzadzenia, ktére jest wykorzystywane podczas
stosowania w praktyce chronionego patentem procesu.

* Prawo patentowe w USA rozréznia dwa rodzaje naruszenia bezposredniego — przyczynienie
sie do naruszenia oraz naklanianie do naruszenia. Zgodnie z prawem USA ,,kazdy, kto w spo-
sOb aktywny naklania do naruszenia praw patentowych, ponosi odpowiedzialno$¢ za naru-
szenie” (Kodeks Stanéw Zjednoczonych, cz. 35, § 271(b)) podobnie jak kazdy, kto ,oferuje
sprzedaz lub sprzedaje w Stanach Zjednoczonych badz importuje do Stanéw Zjednoczonych
cz¢$¢ opatentowanego urzadzenia, wyrobu, polaczenia czy skfadu lub materiat czy aparature,
ktore s wykorzystywane podczas stosowania w praktyce chronionego patentem procesu, sta-
nowigcego istotny element wynalazku, wiedzac, ze zostaly one stworzone lub przystosowane
specjalnie w celu naruszenia praw patentowych i ze towaréw tych nie mozna wykorzystywa¢
w zadnym istotnym celu, nie naruszajac przy tym praw patentowych” (Kodeks Stanéw Zjed-
noczonych, cz. 35, § 271(c)).
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Firma Advanced Cardiovascular Systems Inc. (ACS) wprowadzata
na rynek cewnik perfuzyjny do stosowania w angioplastyce na-
czyn wiencowych. Firma C.R. Bard Inc. pozwata ACS za naruszenie
praw patentowych do metody wykorzystywania cewnika w an-
gioplastyce naczyn wiencowych nr 4581017 (Bard nabyto prawa
patentowe do tej metody 31 grudnia 1986 r.)*. Bard twierdzito, ze
chirurg, zaktadajac cewnik ACS do tetnicy wiencowej w miejsce,
w ktérym otwdr wlotowy blizszego kornca cewnika pobiera krew
z tetnicy, narusza patent USA nr 4581017, w zwiagzku z czym ASC,
prowadzac sprzedaz cewnika, przyczynia sie do naruszenia praw
patentowych. ACS odpowiedziato, ze cewnik ten moze mie¢ row-
niez inne zastosowania. Sad Apelacyjny orzekt jednak o winie
ACS, oswiadczajac, ze ,czynem naruszenia praw patentowych
jest sprzedaz cewnika, wykorzystywanego podczas stosowania
w praktyce chronionego patentem procesu® stanowigcego istotng
czes¢ wynalazku, przy posiadaniu wiedzy o tym, ze cewnik zostat
stworzony lub przystosowany specjalnie w celu naruszenia praw
patentowych, oraz ze cewnika nie mozna wykorzystywac¢ w zad-
nym istotnym celu, nie naruszajac przy tym praw patentowych”s.

W Europie naruszenie praw zaréwno w przypadku patentéw krajo-
wych, jak i europejskich jest zasadniczo rozpatrywane przez sady
krajowe. Chociaz patenty europejskie sg przyznawane przez Euro-
pejski Urzad Patentowy, egzekwuje sie je na poziomie krajowym,
a wiec w poszczegdlnych panstwach.

+Sad Apelacyjny USA dla Okregu Federalnego, 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990).

* Termin ,,proces chroniony patentem” odnosi si¢ do patentu, ktérego zastrzezenia dotycza
uzytkowania znanego lub nowego produktu. Przy analizie naruszenia chronionego patentem
procesu spér dotyczy wiec tylko tego, czy zostaly naruszone sposoby uzytkowania produktu,
zdefiniowane w zastrzezeniach. Méwigc w skrocie, jezeli zastrzezenia patentowe dotyczg pro-
duktu jako takiego, naruszenie odnosi si¢ do kazdej czynnosci z nim zwigzanej (np. wytwa-

rzania, importowania itp.), a nie tylko samego uzytkowania produktu.

¢ Chodzi o produkt majacy rézne zastosowania, a nie tylko pewne okreslone z gory (jak np.

ograniczone zastosowania cewnika).
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1.2 Unikanie naruszenia praw patentowych

Aby unikna¢ naruszenia praw patentowych, wlasciciel technolo-
gii powinien sprawdzi¢, czy w interesujacych go panstwach (tzn.
tam, gdzie jego technologia zostanie skomercjalizowana) istnieje
ryzyko naruszenia cudzych patentéw. Takiego sprawdzenia do-
konuje sie poprzez profesjonalne badania mozliwo$ci naruszenia
praw patentowych (znane réwniez jako badania FTO — wolno$ci
dzialania) oraz ich ocene.

2. Badanie i ocena mozliwosci naruszenia praw
patentowych

Badanie mozliwo$ci naruszenia praw patentowych ma na celu zi-
dentyfikowanie patentéw, w ktorych dokonano zastrzezenia inte-
resujacej nas technologii. Badania te sg ograniczone terytorialnie,
nalezy je wiec przeprowadzi¢ w kazdym panstwie osobno.

2.1 Koordynacja czasowa

Aby badanie mialo sens, musimy mie¢ wiedz¢ na temat szczeg6-
téw danej technologii i starannie zaplanowac strategie. Dlatego tez
na wezesnych etapach doskonalenia wynalazku, gdy nie wszyst-
kie szczegoly zostaly jeszcze opracowane, mozna uzyskac jedynie
wstepng ocene mozliwoéci naruszenia praw patentowych. Wraz
z rozwojem technologii w kierunku komercjalizacji moze poja-
wic sie potrzeba uzyskania kolejnych ocen - az do momentu, gdy
szczeglly zostana dopracowane. Przykladowo, jezeli wynalazek
obejmuje zmodyfikowang genetycznie komorke wykorzystywana
do terapii komorkowej, nalezy przeprowadzi¢ badanie mozliwo-
$ci naruszenia praw patentowych dla kazdego czynnika bioracego
udzial w procesie przygotowywania komdrek, w tym réwniez dla
stymulatora wykorzystywanego przy transfekcji genetycznej, no-
$nikéw uzywanych dla kultur komérkowych itd.

ZOBACZ ANIMACIJE
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2.2 Strategia i zrodta

Badania mozliwo$ci naruszenia praw patentowych sg przepro-
wadzane na podstawie baz danych zbioréw patentowych. Nie
majg tutaj znaczenia inne materialy, niezwigzane z dokumenta-

mi patentowymi.

Do wigkszosci (ponad 90%) patentéw i zgloszen z calego $wiata
mozna uzyska¢ fatwy dostep za poérednictwem oficjalnych stron
internetowych Urzedu Patentéw i Znakéw Towarowych USA
(USPTO), Europejskiego Urzedu Patentowego (EPO), Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO/PCT) oraz Japon-
skiego Urzedu Patentowego.

Zazwyczaj strategia badania skupia si¢ na zidentyfikowaniu
obowigzujacych patentéw. Jej celem moze by¢ tez odfiltrowanie
patentow, ktorych wazno$¢ juz wygasta. Jesli znamy rok, w kto-
rym zostanie wdrozona nasza technologia, mozemy réwniez
znalez¢ patenty, ktore do tego czasu zdgza wygasnaé. Warto jed-
nak przejrzec takze te, ktdre juz przestaly obowiazywaé, i usta-
li¢, czy pojawia sie w nich dana technologia — w takim przypad-
ku moze sie okazac, ze jej stosowanie jest bezpieczne, poniewaz
dotyczacy jej patent (patenty) zostal ujawniony.

Badanie mozliwoéci naruszenia praw patentowych moze réw-
niez skupia¢ si¢ na poszukiwaniu zgloszen oczekujacych, na-
wet jezeli wnioskowane w nich zastrzezenia sg w dalszym ciagu
sprawdzane i zakres tych, ktére moga zosta¢ przyznane, po-
zostaje wcigz nieznany. Jednakze zgloszenia oczekujace, ktdre
uznamy za istotne, mozna pdzniej monitorowac i ponownie
ocenia¢ na kolejnych etapach, gdy na ich podstawie zostana
przyznane patenty.
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Aby oceni¢ naruszenie praw patentowych, nalezy ustali¢, czy
technologia, ktdra planujemy wykorzystac, jest objeta zastrzeze-
niami waznego patentu. Informacja z nig zwiazana, ktora pojawia
sie w innych czesciach dokumentu (np. w szczegétowym opisie
wynalazku), lecz nie w zastrzezeniach, nie ma znaczenia przy oce-
nie mozliwosci naruszenia tych praw.

2.3 Analiza

Nalezy przeanalizowa¢ wyniki badania — ogélne lub szczegdto-
we, w zalezno$ci od ustalen, etapu komercjalizacji, na ktérym
znajduje si¢ technologia, oraz budzetu. Analiza obejmuje okre-
$lenie zakresu zastrzezen dla kazdego patentu, ktory zostal zi-
dentyfikowany w badaniu, a nastepnie ocene¢ danej technologii
w $wietle kazdego zastrzezenia. Naruszenie prawa patentowego
nastepuje tylko w sytuacji, gdy wszystkie elementy zastrzezenia
obejmuja dang technologie.

2.4 Koszty

Koszty badania mozliwo$éci naruszenia praw patentowych moga
wynosi¢ 5000 euro lub nawet wiecej. Zaleza przede wszystkim
od zakresu - im dokladniej zdefiniowana zostala technologia,
tym wezszy i bardziej skoncentrowany bedzie zakres badania.
Naklady zaleza réwniez od dziedziny, do ktérej nalezy tech-
nologia - jezeli w danej dziedzinie przyznano wiele patentow,
badanie bedzie drozsze. Analiza badania generuje dodatkowe
koszty, na ktére wplywa przede wszystkim liczba zidentyfikowa-
nych patentéw. Catkowity koszt profesjonalnego badania i oceny
mozliwoéci naruszenia praw patentowych moze wynosi¢ ponad
10 000 euro.
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3. Postepowanie w przypadku wykrycia kolizyjnych
patentow

Jezeli przy ocenie mozliwosci naruszenia praw patentowych oka-

ze sie, ze interesujgca nas technologia lub istotny jej element sg

objete ochrong (jednym lub kilkoma patentami) w konkretnych
panstwach, by unikng¢ naruszenia praw patentowych, mozna
wykona¢ nastepujace czynnosci:

o Sprawdzi¢ date wygasniecia wazno$ci danego patentu (paten-
tow) i rozwazy¢ odroczenie wdrozenia technologii az do mo-
mentu, gdy uplynie termin obowigzywania patentu w konkret-
nych panstwach.

e Rozwazy¢ wymiane chronionego patentem elementu na gene-
ryczny (w konkretnych panstwach). Taka opcja ma zazwyczaj
sens, gdy technologia nie osiggnela jeszcze ostatecznej formy
komercyjnej i wciaz mozna wprowadzi¢ do niej zmiany.

o Skontaktowa¢ sie z wiascicielem danego wynalazku za po-
$rednictwem rzecznika patentowego i sprawdzi¢, czy jest udo-
stepniana licencja na dany patent - jesli odpowiedz bedzie
pozytywna, rozwazy¢ rozpoczecie rozmoéw z wlascicielem wy-
nalazku na temat licencjonowania.

e Sprobowac uniewazni¢ dany patent, wykorzystujac ocene jego

waznosci.

4, Badanie i ocena waznosci patentu

Celem badania i oceny waznosci patentu jest ustalenie, czy dany
patent wciaz obowiazuje, czy tez stracit swojg wazno$¢ w swietle
nowych informacji, ktdre nie zostaty rozwazone w trakcie bada-
nia przeprowadzanego przez eksperta w urzedzie patentowym.

Dlatego tez okre$lenie, czy patent wciaz jest wazny, czy stracit
waznos$¢, wymaga o wiele wiekszej doktadnosci niz badanie moz-
liwosci naruszenia praw patentowych. Celem tego ostatniego jest
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zidentyfikowanie patentdw, ktore obowigzuja w okreslonych ra-
mach czasowych i w konkretnym panstwie, natomiast pierwsze
stanowi kompleksowe badanie stanu techniki, prowadzace do
zidentyfikowania wszelkiego rodzaju publikacji (patentdw, zgto-
szen 1 materialoéw niezwigzanych z dokumentami patentowymi),
pojawiajacych sie w jakimkolwiek miejscu przed datg dokonania
danego zgloszenia. Celem badania waznos$ci patentu w kontek-
$cie niniejszego rozdzialu jest zatem uniewaznienie jednego lub
wiecej zastrzezen patentu, ktory wedlug badania mozliwosci na-
ruszenia praw patentowych zostal okreslony jako istotny.

Patent moze zosta¢ uznany za niewazny, jezeli urzad popetnit bfad
w trakcie badania, nie uwzgledniajac istotnych elementéw stanu
techniki i np. udzielajac ochrony na rozwigzanie, ktére nie bylo
nowe w dacie zgloszenia. Nalezy zwroci¢ uwage, ze czas i $rodki na
badania stanu techniki, ktérymi dysponuja eksperci w wiekszosci
urzeddw, sg ograniczone.

4.1 Koordynacja czasowa

Badanie waznoéci patentu jest zazwyczaj przeprowadzane wow-
czas, gdy wlasciciel technologii ma uzyska¢ licencje na wynalazek
lub kupi¢ do niego prawa i chce si¢ dowiedzie¢, czy patent wciaz
obowiazuje, czy tez jest on niewazny w $wietle stanu techniki. Wta-
Sciciel technologii moze zatem wykorzysta¢ wyniki badania, by
podjac prébe uniewaznienia patentu w sadzie lub, jezeli jest zainte-
resowany zdobyciem licencji badz zakupem praw do wynalazku, by
mie¢ wiecej informacji i zaja¢ silniejsze stanowisko w negocjacjach.

4.2 Strategia i zrodtia

Strategia badania, ktore ma postuzy¢ do uniewaznienia patentu,
powinna opiera¢ si¢ na wykorzystaniu wszystkich dostepnych
zrédel informacji. Dane uzyskane w trakcie przeprowadzanego
badania moga by¢ pomocne np. w podjeciu decyzji odnoénie do
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zakupu lub licencjonowania danego patentu. Nalezy podkresli¢,
ze w gre moga tu wchodzi¢ wielkie pienigdze. Badanie waznosci
patentu obejmuje zatem sprawdzenie wszystkich wcze$niejszych
publikacji, takze tych, ktére pojawily sie przed sprzedaza lub
przed wykorzystaniem wynalazku na uzytek publiczny. Wymaga
to szeroko zakrojonych badan stanu techniki, skupiajacych sie na
kazdym odrebnym zrédle, a kazde zrédlo wymaga innej metody
badania.

Oczywiscie liczba miejsc, w ktérych mozna znalez¢ informacje
o stanie techniki, jest ogromna. Najczestszymi zrodlami sg tu
patenty, opublikowane zgloszenia i materialy niezwigzane z do-
kumentami patentowymi, takie jak czasopisma, ksigzki, prace
naukowe, materialy dotyczace produktéw oraz publikacje inter-
netowe. Stan techniki obejmuje takze produkty fizyczne i dowody
sprzedazy lub wykorzystania na uzytek publiczny. Do jego okresle-
nia mozna wykorzysta¢ nawet historyjki o Kaczorze Donaldzie’.

Zbiory patentowe wyrézniajg sie na tle innych zrédet informacji
o stanie techniki dzi¢ki doskonalej organizacji, szczegdlowym da-
nym i dostepnosci®. Jednakze w materialach niezwiazanych z doku-
mentami patentowymi, w tym w klasycznych publikacjach nauko-
wych, czgsto brakuje tego rodzaju szczegdtow technicznych, ktére
sg tu potrzebne. W efekcie badania waznoéci patentu sg trudniejsze
i drozsze niz badania mozliwosci naruszenia praw patentowych.

Osoby zawodowo zajmujace sie tg tematyka powinny prze-
prowadza¢ badania mozliwosci naruszenia praw patentowych
i/lub waznosci patentu pod kierownictwem rzecznikéw patento-
wych. Warto réwniez zleci¢ rzecznikowi wykonanie analizy na pod-
stawie wynikéw tych badan.

7 http://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck.
8 Zob. np. $wietne mozliwosci wyszukiwania informacji w WIPO (https://patentscope.wipo.
int/search/en/tutorial jsf).
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4.3 Analiza

Analiza podstaw do uniewaznienia patentu wymaga oceny jego
zastrzezen w odniesieniu do wszystkich dokumentéw zidenty-
fikowanych wczesniej w analogicznym badaniu. Dobrze wyko-
nana analiza moze zawieral propozycje postepowania, w tym
ocene warto$ci patentu lub optat licencyjnych. Uniewaznienie
patentu jest mozliwe w nastepujacych sytuacjach®:

o zastrzegany wynalazek nie byl nowy, poniewaz kazdy element
w zastrzezeniach patentowych stanowit cze$¢ stanu techniki;

e zastrzegany wynalazek byt oczywisty lub nie mial poziomu
wynalazczego, poniewaz polaczenie jednego lub wiekszej licz-
by odniesien znanych ze stanu techniki z powszechng wiedza
sprawialo, Ze zastrzezenia patentowe byly oczywiste;

e opis nie byl wystarczajaco szczegdtowy lub nie pozwalat innym
na zastosowanie wynalazku w praktyce';

e nie ujawniono stanu techniki — w niektérych panstwach, ta-
kich jak np. Stany Zjednoczone (nie dotyczy to krajow euro-
pejskich), wlasciciel wynalazku ma obowiazek ujawnienia
znanego sobie stanu techniki, ktéry moze mie¢ istotne znacze-
nie dla zdolnoéci patentowej danego wynalazku; jesli mozna
wykaza¢, ze wiasciciel nie spelnit tego wymogu, patent moze
zosta¢ uniewazniony;

o wlasciciel wynalazku przekazal urzedowi patentowemu fatszy-
we informacje - podanie nieprawdziwych informacji, zgodnie
z niektérymi przepisami, obowigzujacymi np. w USPTO, moze
by¢ przyczyna uniewaznienia patentu.

° Przestanki uniewaznienia patentu w poszczegdlnych panstwach moga by¢ rézne. Lista przed-
stawiona w niniejszym rozdziale ma charakter ogdlny i odnosi si¢ gléwnie do zdolnosci pa-
tentowej zgodnie z prawem Stanéw Zjednoczonych oraz konwencji o patencie europejskim.
1 Odnosi si¢ to jedynie do Stanéw Zjednoczonych. W Europie méwitoby sie wéwczas o nie-
wystarczajagcym ujawnieniu wynalazku. Chodzi tu w szczeg6lnosci o mozliwo$¢ odtworzenia
wynalazku przez osob¢ majacg odpowiednig wiedze z zakresu dziedziny, ktérej on dotyczy.

ZOBACZ ANIMACIJE

Metoda
sprzeciwu
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Niektére urzedy patentowe - przede wszystkim USPTO - wyma-
gaja, aby wszyscy wynalazcy i ich przedstawiciele (petnomocnicy)
ujawnili caty istotny stan techniki (,istotny” oznacza te informacje,
ktére moga okazac sie wazne przy okreslaniu zdolnosci patento-
wej). Obowiazek ten trwa bez przerwy od dnia dokonania zgtosze-
nia do momentu przyznania patentu. Nieujawnienie takich infor-
macji moze by¢ przyczyna uniewaznienia patentu.

PatentUSAnr5820551,nalezacy doTherasense (apdzniejdo Abbott
Laboratories), opisuje jednorazowe paski do badania poziomu glu-
kozy we krwi, pozwalajace odczytac ilos¢ glukozy w prébce przy
uzyciu elektrody. Stan techniki obejmowat patent USA nr 4545382,
ktéry dotyczyt jednorazowych paskéw do badania poziomu glu-
kozy we krwi, wyposazonych w membrany ochronne, zapobie-
gajace zanieczyszczeniu elektrod. Opis wynalazku stanowigcego
czesc stanu techniki zawierat opis, zgodnie z ktérym membrana
byta ,opcjonalnym, lecz wartosciowym” elementem paska. W cza-
sie postepowania w sprawie patentu USA nr 5820551 w Stanach
Zjednoczonych rzecznik, ktéry reprezentowat firme Abbott, stwier-
dzit, ze fakt, iz pasek jest bezmembranowy, odréznia go od patentu
stanowigcego czesc stanu techniki. Ekspert poprosit o przekazanie
oswiadczenia, ze patent stanowiacy czes¢ stanu techniki wymaga
zastosowania membrany (poniewaz patent ten réwniez nalezat do
firmy Abbott). W odpowiedzi firma ztozyta oswiadczenie, stwier-
dzajace, ze pracownik o przecietnych umiejetnosciach rozumie
stowa ,opcjonalny, lecz wartosciowy’, ktére pojawiajg sie w opisie
patentu stanowigcego czes¢ stanu techniki, jako wymaég zastoso-

wania membrany.

Réwnolegle do wyzej wspomnianego postgpowania w USA
prowadzone bylo analogiczne europejskie zgloszenie paten-
towe, dotyczace patentu stanowigcego cze$¢ stanu techniki
w EPO. Europejski Urzad Patentowy odrzucil zastrzezenia
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analogicznego zgloszenia patentowego ze wzgledu na odnie-
sienie do innego paska testowego, zawierajacego membrane.
W zwigzku z powyzszym rzecznik patentowy przedtozyt do
EPO odpowiedz — poparta oswiadczeniem bieglego (tego sa-
mego, ktéry wydal wyzej wspomniane o$wiadczenie na po-
trzeby USPTO) - catkowicie sprzeczng z argumentami przed-
stawionymi ekspertowi w USA w trakcie postepowania dla
patentu USA nr 5820551. Odpowiedz ta stwierdzala, ze mem-
brana nie jest niezbedna.

Firma Abbott pozwala Becton Dickinson za naruszenie kilku
praw patentowych, w tym patentu USA nr 5820551". Jednakze
sad okregowy uznal, ze patent USA nr 5820551 jest nieegzekwo-
walny ze wzgledu na wspomniane sprzeczne o$wiadczenia, ktore
musialy zawiera¢ informacje falszywe.

4.4 Koszty

Badania podstaw do uniewaznienia patentu sg drozsze niz ba-
dania mozliwosci naruszenia praw patentowych, poniewaz wy-
magajg wyjatkowo dokladnych informacji. Co wigcej, odpowia-
dajace tym badaniom oceny wazno$ci patentu moga zwiekszy¢
catkowity koszt analiz o kilka tysiecy euro, w zaleznosci od iloéci
ijako$ci stanu techniki, okreslonego w badaniu waznosci patentu.

Badania i opinie nie stanowia czesci postepowania sadowego, ale
nalezy je koniecznie zdoby¢ przed podjeciem decyzji o wejsciu na
droge prawna.

' Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc).
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5. Wytaczenia z odpowiedzialnosci za naruszenia
praw patentowych

W wielu systemach prawnych, w tym w Stanach Zjednoczonych
i w Europie, niektore dzialania nie stanowig naruszenia praw pa-
tentowych. Ponizej znajduja sie szczegélowe informacje na ten
temat.

5.1 Uzywanie w celach badawczych

Prawo patentowe w Stanach Zjednoczonych i w wiekszosci
panstw europejskich zezwala na wykorzystywanie chronionego
patentem wynalazku do celéw eksperymentalnych bez narusza-
nia praw posiadacza patentu.

Pan Madey byt wyktadowca na Uniwersytecie Dukea. Posia-
dat kilka patentéw zwigzanych z technologig laserowa, w tym
nr 4641103 i 5130994, ktore uzyskat przed rozpoczeciem wspot-
pracy z uczelnig. Gdy Madey przestat pracowac na uniwersytecie,
zorientowat sie, ze uczelnia w dalszym ciaggu bez jego zgody ko-
rzystata z urzadzen laserowych, ktére byly objete wspomnianymi
patentami. Madey pozwat uniwersytet o naruszenie praw paten-
towych wynalezionej przez siebie technologii laserowej'. Uczelnia
bronita sie, twierdzac, ze urzadzenia sa wykorzystywane jedynie do
badan, co nie stanowi naruszenia praw patentowych. Sad jednak
nie zgodzit sie ze stanowiskiem uniwersytetu dotyczacym jego
rzekomych praw do uzytkowania sprzetu w celach badawczych,
poniewaz dziatania naruszajace prawa patentowe stanowity czesc
dziatan komercyjnych (ksztatcenie studentéw otwiera nowe moz-
liwosci badawcze, co przyciagga wieksza liczbe studentéw i granty
na badania).

12 Madey v. Duke University, 307 F3d 1351 (Fed. Cir. 2002).
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5.2 Dozwolony uzytek prywatny

W Stanach Zjednoczonych i w wielu panstwach europejskich
wykorzystanie opatentowanego wynalazku w celach niekomer-
cyjnych przez osoby prywatne, np. na uzytek domowy, nie sta-
nowi naruszenia praw patentowych.

5.3 Wyjatki dotyczace uzytkowania zwigzanego
z dopuszczeniem do obrotu

Firma farmaceutyczna, ktéra prowadzi badania nad nowymi
produktami, moze potrzebowaé opatentowanego przez inny
podmiot produktu badz procesu do badan klinicznych lub
w celu uzyskania dopuszczenia do obrotu od oficjalnych urze-
doéw regulacyjnych w kazdym panstwie. Ten rodzaj dzialalnosci
nie stanowi naruszenia praw patentowych w wigkszosci krajow
$wiata zachodniego. Wylaczenie takie jest powszechnie okresla-
ne jako wyjatek Bolara.

Wedlug prawa patentowego w USA uzytkowanie chronionego
patentem wynalazku, w sposéb uzasadniony zwigzane z opraco-
waniem i przedstawieniem informacji, na mocy prawa federal-
nego (regulujacego kwestie wytwarzania, uzytkowania i sprze-
dazy lekéw badz tez produktéw biologicznych dla przemystu
weterynaryjnego) nie stanowi naruszenia praw patentowych".
W Europie istnieje podobna zasada, jednak podejscie poszcze-
golnych panstw cztonkowskich UE do tego, jaki zakres uzytko-
wania moze by¢ objety wyjatkiem Bolara, znacznie si¢ od siebie
rézni. W Polsce np. jest dozwolone wykonanie leku w aptece na
podstawie indywidualnej recepty lekarskiej™.

13 Kodeks Stanéw Zjednoczonych, cz. 35, § 217 ((1)e).
4 Art. 69 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej.
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6. Dochodzenie roszczen z naruszenia patentu

Patent to potezne narzedzie prawne, umozliwiajace walke z na-
ruszeniami praw patentowych, w czasie gdy obowiazuje ochro-
na. Ogodlnie rzecz biorac, ochrona rozpoczyna si¢ w chwili, gdy
patent zostaje przyznany, i trwa przez 20 lat od dnia dokonania
zgloszenia, na podstawie ktérego go przyznano. Po uzyskaniu
patentu wlasciciel ma prawo pozwaé o naruszenie praw patento-
wych kazdego, kto wytwarza dany wynalazek, uzywa go, impor-
tuje, sprzedaje lub oferuje sprzedaz bez zgody wiasciciela.

Jednakze egzekwowanie praw patentowych to zazwyczaj skom-
plikowany i ryzykowny proces. Ponadto koszty postepowania
sadowego sa bardzo wysokie i mogg wykracza¢ poza mozliwosci
ekonomiczne 0s6b fizycznych czy matych firm.

Posiadanie nieograniczonego budzetu moze da¢ domniemane-
mu sprawcy naruszenia praw patentowych przewage nad osoba
fizyczna lub matg firma, bedaca wiascicielem wynalazku. Przed
rozpoczeciem postepowania sgdowego wtasciciel wynalazku po-
winien rozpocza¢ wspétprace z partnerem o dobrej sytuacji finan-
sowej, ktéry bedzie moégt pokry¢ koszty procesu. Postepowanie sa-
dowe w USA zazwyczaj miesci sie w zakresie 1 000 000-5 000 000
dolaréw amerykanskich.

Kwestia udowodnienia naruszenia praw patentowych nalezy do
wlasciciela wynalazku, ktéry musi zebra¢ stosowne, wystarczaja-
ce dowody. Dowodem moga by¢ np. ulotki i/lub strony interneto-
we danego podmiotu (domniemanego sprawcy), wskazujace, ze
chroniony patentem wynalazek zostal wystawiony na sprzedaz.
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Poniewaz pozwy w sprawach patentowych sa trudne do zrealizo- ‘
wania i dotyczg skomplikowanych kwestii prawnych i naukowych, =
osoby fizyczne nie s3 w stanie skutecznie ich przeprowadza¢ bez %’Aﬁ
pomocy strony trzeciej. Powinni sie tym raczej zajmowac specja- ERSEERTA

lisci w dziedzinie sporéw patentowych, znajacy prawo i orzecznic-
two w kraju, w ktérym popetniono wykroczenie.

Prawnicy, korzystajac z dowodéw dostarczonych przez wilasci-
ciela wynalazku, moga pomdc w ocenie, czy prawa patentowe
rzeczywiscie zostaly naruszone i czy ich egzekwowanie jest osia-
galne z punktu widzenia finanséw. Moga oni réwniez czasami
okresli¢ poziom szans na wygrana.

Sad, ktory uzna naruszenie patentu, moze orzec w szczegolnosci
w zakresie uniemozliwienia sprawcy dalszych dziatan narusza-
jacych patent. Sad moze réwniez przyzna¢ odszkodowanie na
rzecz wlasciciela wynalazku. W prawie polskim katalog roszczen
uprawnionego z tytulu patentu okreslony jest w art. 287 usta-
wy — Prawo wlasnosci przemystowej. W USA, w przypadku gdy
naruszenie zostalo udowodnione, prawo wlasciciela patentu do
uzyskania takich $rodkéw jest okreslone w Kodeksie Stanow
Zjednoczonych, cz. 35, §281.
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Rozdziat VII

Badanie patentow i stanu techniki

dr Gerda Redl, rzecznik patentowy
1. Rodzaje oraz cele badania patentéw i stanu techniki

Kiedy nalezy rozwazy¢ badanie patentéw i jakie badanie warto
przeprowadzi¢?

ZDOLNOSC PATENTOWA: Masz dowéd na stusznos¢ kon-
cepcji swojego wynalazku, tzn. jeste$ w stanie wykaza¢, ze dziata.
Czy Twoj wynalazek ma zdolno$¢ patentows, tzn. czy jest nowy
i nieoczywisty?

SWOBODA DZIALANIA: Planujesz wprowadzi¢ swoj produkt
na rynek. Czy nie naruszysz przy tym cudzych praw patentowych?

OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE: Rozwazasz rozpoczecie
badan w konkretnej dziedzinie. Kim sg Twoi konkurenci? Czy
jest miejsce dla rozwoju produktu (komercyjnego), czy tez dzie-
dzina ta jest tak popularna, ze moze sie okaza¢, iz wydasz wie-
le pieniedzy, a szanse na zwrot z poczynionych inwestycji beda
bardzo nikte?

Informacje zawarte w literaturze patentowej i niezwigzanej z pa-
tentami moga pomodc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania.
Zdobyte odpowiedzi moga z kolei ulatwi¢ podjecie waznych
wybordéw biznesowych i/lub decyzji, czy warto realizowa¢ dany
projekt badawczy. Jednakze kazde z tych pytan rdzni si¢ od po-
zostalych; inne sg takze badania i analizy, ktdre nalezy przepro-
wadzi¢, by méc na nie odpowiedzie¢.
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Kazdy moze wyszukac¢ informacje w patentowych bazach danych
oraz w literaturze. Wycigganiem wnioskéw na temat zdolnosci pa-
tentowej oraz swobody dziatania powinien sie jednak zaja¢ rzecz-
nik patentowy.

Przeprowadzajac badanie patentéw oraz stanu techniki, mozna
stosowac rézne metody, np. szukanie stowa kluczowego czy wy-
szukiwanie wedlug klasyfikacji (dla dokumentéw patentowych),
opisane ponizej. W przypadku czasteczek chemicznych i/lub
biologicznych potrzebne moze by¢ réwniez mocno specjalistycz-
ne wyszukiwanie obejmujace ich strukture lub sekwencje.

Istnieje wiele baz patentowych — w tym takie, do ktérych dostep
jest publiczny i bezptatny, oraz komercyjne — umozliwiajgcych
przeprowadzenie badania. Urzedy wydajace patenty - takie jak
USPTO, EPO - albo inne instytucje - takie jak WIPO - zapew-
niajg bazy danych, ktére sg dostepne dla kazdego i moga by¢ wy-
korzystywane do badania patentéw i opublikowanych zgloszen.
Wydawcy komercyjni réwniez prowadza patentowe bazy da-
nych, udostepniane zazwyczaj odptatnie. Dostawcy rozwiazan,
do ktérych dostep jest swobodny i zazwyczaj finansowany z re-
klam, oferuja réwniez patentowe bazy danych, wymagajace opla-
ty za specjalne funkcje lub pobieranie dokumentéw. Wszystkie
bazy réznia si¢ od siebie pod wzgledem chronologii i/lub zakresu
geograficznego, termindw aktualizacji, mozliwosci badania oraz
tatwosci obstugi. Lista niektorych baz opublikowanych na stro-
nie internetowej WIPO znajduje sie w zalaczniku 1. do niniej-
szego rozdziatu.

Warto réwniez zapoznac sie z literaturg niezwigzang z patenta-
mi. Dostep do niej mozna uzyskac za posrednictwem baz danych
i wyszukiwarek w czasopismach naukowych, repozytoriach, ar-
chiwach czy innych zbiorach artykutéw naukowych, z ktérych
najbardziej znane s3 PubMed i Google Scholar. Wiele uniwersy-
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tetow oraz wydawcow komercyjnych i non profit réwniez posia-
da bazy informacji, czasami zawierajace jedynie pewien konkret-
ny temat. Niektore komercyjne bazy danych, takie jak np. Dialog
lub STN, obejmujg zbiory zaréwno publikacji patentowych, jak
i naukowych.

W celu uzyskania petnego obrazu moze by¢ potrzebne wyszuki-
wanie w wiecej niz jednej bazie danych, np. przy uzyciu réznych
rodzajow stéw kluczowych, numeréw klasyfikacyjnych, struktur
chemicznych i/lub sekwencji biologicznych.

1.1 Wyszukiwanie stéw kluczowych
Wyrazenia i operatory logiczne

Typowe strategie badania opieraja si¢ na stowach kluczowych.
Systematyczne wyszukiwanie takich stéw polega na okreslaniu
waskich, szerokich i powigzanych wyrazen, potencjalnie zgrupo-
wanych blisko siebie i/lub polaczonych za pomocy operatoréw
logicznych (np. AND, OR, NEAR), z innymi grupami wyrazen,
opisujacymi dodatkowe aspekty przedmiotu.

Wyszukiwanie stéw kluczowych powinno obejmowaé wszyst-
kie mozliwe wyrazenia, ktore moga opisywac element bedacy
przedmiotem badania. Warto zauwazy¢, Ze wyrazenia uzywane
w dokumentach patentowych w celu opisania danego elementu
czesto rdznig sie od tych, ktérych uzywa sie do opisania dane-
go elementu w codziennym zyciu. Np. dtugopis moze zostaé
scharakteryzowany jako ,,przyrzad do pisania’, pitka jako ,,kuli-
sty przedmiot o elastycznych widknach”, gwozdzie, $ruby i nity
jako ,,$rodki mocujace’, a sprezyny jako ,$rodek przechowu-

jacy energie”
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Korzystanie z duzej ilosci synoniméw lub powigzanych stow dla
tego samego przedmiotu, oddzielonych w tancuchu wyszukiwa-
nia stowem OR, rozszerza zakres wyszukiwania i moze dopro-
wadzi¢ do uzyskania zbyt duzej liczby wynikéw. Mimo to wcigz
istnieje mozliwo$¢ pominiecia potencjalnie powigzanych doku-
mentéw, np. ze wzgledu na wyrazenie, ktére nie zostalo ujete
w lanicuchu wyszukiwania, bledy ortograficzne lub ograniczenia
w zbiorach danych.

Laczenie réznych wyrazen za pomocy operatora logicznego
AND moze pomdc w zmniejszeniu liczby wynikéw. Nalezy jed-
nak zadba¢ o to, by nie ograniczylo to zbyt mocno wyszukiwania
przez wylaczenie wynikéw potencjalnie powigzanych.

Wyrazenia zawarte w dokumentach patentowych czesto réznig
sie od tych, ktérych uzywa sie do opisania danego elementu
w codziennym zyciu. Nalezy okresli¢ odpowiednie stowa i ostroz-
nie stosowac operatory logiczne, by zoptymalizowac faricuch wy-

szukiwania.

Wyszukujesz informacje o blokadzie kierownicy. Twoj tancuch
wyszukiwania powinien zawiera¢ wszystkie potencjalne synoni-
my dla terminu ,blokada” oddzielone operatorem logicznym OR.
Mozna zastosowac réwniez okreslenia, takie jak,pret”, ,laska’, ,dra-
zek” czy,,mechanizm blokujacy” Mozna takze dodac dalsze istotne
funkcje, jezeli jest to wiasciwe i konieczne, by ograniczy¢ liczbe wy-
nikéw. W danym przyktadzie blokada ma zosta¢ wykorzystana do
zabezpieczania kierownicy samochodu. Do wyrazen zwigzanych
z blokada mozna wiec dodac¢ stowa, takie jak ,kierownica” czy ,po-

jazd", oddzielone operatorem logicznym AND.
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Jak wspomniano powyzej, wyrazenia oddzielone operatorem
logicznym AND moga w niektérych przypadkach zbyt moc-
no ogranicza¢ wyszukiwanie. W powyzszym przyktadzie wpi-
sanie wyrazenia ,kierownica” i jego synoniméw moze wyklu-
czy¢ publikacje, opisujacych blokade ze wszystkimi funkcjami
technicznymi Twojej blokady, jezeli nie pojawia si¢ w nich
stowo ,,kierownica”. Publikacje te moga by¢ bardzo istotne dla
ustalenia, czy masz np. prawo do sprzedawania swojej bloka-
dy (w przypadku gdy tego typu publikacje obejmuja przyznany
patent lub patenty i badanie dotyczy swobody dziatania) lub czy
Twoja blokada ma zdolno$¢ patentowa.

W celu upewnienia sig, ze taricuch wyszukiwania byt whasciwy, na-

lezy zawsze sprawdzac poprawnos¢ badania poprzez:

® powtdrne badanie z wykorzystaniem wynikéw innych wyszukiwar;

e sprawdzenie, czy dokumenty, o ktérych wiadomo, ze s3 istotne,
znajduja sie w wynikach wyszukiwania;

e sprawdzenie, czy odniesienia przywotane w istotnych dokumen-
tach réwniez stanowig czes¢ wynikéw wyszukiwania.

.2 Wyszukiwanie wedtug klasyfikacji

Ten rodzaj wyszukiwania moze by¢ wykorzystywany tylko
w przypadku badania dokumentéw patentowych (tzn. patentéw
i zgloszen), poniewaz urzedy przypisuja do dokumentéw paten-
towych przynajmniej jedno wyrazenie okreslajace klasyfikacje,
ktorej dotyczy wynalazek. Historycznie rzecz biorgc, istnieja
cztery gléwne systemy klasyfikacji patentowych: USPC (USA),
ECLA (Europa), IPC (Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelek-
tualnej i wigkszo$¢ jej panistw cztonkowskich) oraz f-term (Japo-
nia). Kazdy z nich jest unikatowy i kazdy ma wiasne podejscie
do taksonomii. Powigzane kategorie sg wymieniane na pierwszej
stronie dokumentu patentowego.
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W celu zharmonizowania klasyfikacji dokumentow patentowych
EPO i USPTO stworzyly Wspoélna Klasyfikacje Patentowa (CPC,
ang. Cooperative Patent Classification), opartg na IPC. Sklada si¢
ona z dziewieciu czesci: A-H oraz Y, ktére z kolei dzielg si¢ na
klasy, podklasy, grupy i podgrupy.

Twoj wynalazek to rakieta tenisowa. Korzystajac z wyszukiwania
‘@ \ wedtug klasyfikacji, ktére mozna przeprowadzi¢ na stronie Espace-
pe— net (http://worldwide.espacenet.com/classification), po wprowa-
dzeniu wyrazenia ,rakieta” dowiesz sie, ze rakiety tenisowe sa kla-
syfikowane w kategorii CPC A63B 49/00 (,rakiety z naciggami*). Na-
ciagi do nich znajdujg sie w kategorii CPC A63B 51/00. Kategorie te

maja kilka podkategorii, ktére réowniez moga by¢ wykorzystywane

do badania.

ZOBACZ ANIMACJE Aby okresli¢ powiagzang klasyfikacje, mozna réwniez przepro-
Badanie wadzi¢ szybkie wyszukiwanie stéw kluczowych w celu znale-
zdolnosci
patentowej zienia powigzanego dokumentu patentowego. Nastepnie moz-

na wykorzysta¢ kategorie wymienione na pierwszej stronie
danego dokumentu, by wyszuka¢ podobne dokumenty wedtug
danej klasyfikacji. W powyzszym przyktadzie stowo kluczo-
we moze okreéli¢ powigzany dokument patentowy, sklasyfi-
kowany przez nastepujace podkategorie CPC: A63B49/038,
A63B49/14, A63B49/035, A63B60/52, A63B60/54. Moga by¢
one wykorzystane do dalszych poszukiwan.

I Dokumenty patentowe zazwyczaj posiadaja kilka kategorii (CPC).
Istotne jest, aby wszystkie potencjalnie istotne kategorie zostaty
UV:GA ujete w farcuchu wyszukiwania. Jezeli cho¢ jedna z nich nie zo-

stanie uwzgledniona, istnieje ryzyko pominiecia catej grupy doku-
mentéw patentowych przez nig klasyfikowanych.
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1.3 Wyszukiwanie specjalistyczne - wyszukiwanie sekwencji
i struktur chemicznych

W dziedzinie biotechnologii lub chemii moze okaza¢ sie ko-
nieczne wyszukiwanie publikacji, ktore opisuja sekwencje kwa-
s6w nukleinowych lub aminokwaséw badz zwigzkéw chemicz-
nych, z ktorych kazdy charakteryzuje si¢ okreslona informacja
o sekwengji i struktura chemiczng. Istniejg specjalistyczne plat-
formy i bazy danych umozliwiajgce wyszukiwanie sekwencji
aminokwaséw i kwaséw nukleinowych oraz zwigzkéw chemicz-
nych wedlug numeru CAS i/lub wzoréw molekularnych.

2. Zdolnos¢ patentowa

2.1 W jakim celu wykonywane jest badanie zdolnosci
patentowe;j?

Badanie zdolno$ci patentowej ma na celu sprawdzenie, czy zo-
stata opublikowana jaka$ literatura, ktéra przewiduje pojawienie
sie wynalazku. Wczesniejsze publikacje mogly bowiem opisywaé
badz sugerowad to samo rozwigzanie, ktore jest przedmiotem
naszego wynalazku. Przed podjeciem decyzji o przygotowaniu
i dokonaniu zgloszenia patentowego dobrze jest sprawdzi¢, co
dotychczas zostalo opublikowane w tym zakresie.

Sprawdzajac zdolno$¢ patentowa, nalezy si¢ dowiedzie¢, czy wy-
nalazek jest nowy i czy nie jest oczywisty na tle tego, co juz ist-
nieje (stan techniki). A zatem badanie zdolno$ci patentowej nie
ogranicza si¢ do znalezienia dokumentéw patentowych, ale obej-
muje wszelkiego rodzaju publikacje, w tym literature naukows,
plakaty, prezentacje Power Point lub inng publicznie dostepna
wiedze. Poniewaz Twdj wynalazek musi posiada¢ poziom wy-
nalazczy, by¢ nieoczywisty, a nawet zaskakujacy w $wietle tego,
co zostalo juz opublikowane, wyniki badania nie powinny by¢
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oceniane tylko pod wzgledem ujawnienia Twojego wynalazku,
lecz réwniez pod katem opiséw podobnych.

Badanie zdolnosci patentowej ma na celu znalezienie opubliko-
wanej juz literatury, zaréwno dokumentéw patentowych, jak i tek-
stow niezwigzanych z patentami, ktére przewiduja pojawienie sie
proponowanego wynalazku lub eliminuja taka mozliwos¢. A za-
tem nalezy uwzgledni¢ tego typu literature, by méc przygotowac
wniosek patentowy, ktérego zastrzezenia nie beda pokrywac sie
z tym, co jest juz znane, zwiekszajac tym samym szanse, by dany
whniosek zostat przeksztatcony w patent.

2.2 Kiedy nalezy ocenia¢ zdolnos¢ patentowa?

Badania zdolnosci patentowej sa przeprowadzane na wczesnym
etapie i pozwalaja oceni¢, czy istnieje mozliwo$¢ uzyskania pa-
tentu. Nalezy je wykona¢ najpdzniej przed zlozeniem zgloszenia.
Moga by¢ przydatne zaréwno przy podejmowaniu decyzji, czy
w ogoble warto dokonywac¢ zgloszenia, jak i przy wczesnym okre-
$lanie tego, czy wynalazek moze zosta¢ opatentowany. Bywaja tez
pomocne w zdobyciu finansowania lub inwestycji.

2.3 Jakie elementy nalezy rozwazyc¢ przy badaniu zdolnosci
patentowej?

Gléwnym celem badania zdolnosci patentowej jest ujawnienie ca-
tego stanu techniki, uwzgledniajacego w szczegdlnosci wszystkie
publikacje z dziedziny naszego wynalazku. Dlatego tez przeszuku-
je sie nie tylko dokumenty patentowe, ale réwniez kazdy opubli-
kowany tekst. A zatem analiza patentowa obejmuje zaréwno pa-
tentowe, jak i naukowe bazy danych oraz wszelkie inne dostepne
zrodta, w ktérych mogly zosta¢ opublikowane istotne materialy.
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Aby przeprowadzi¢ badanie zdolno$ci patentowej, nalezy okre-
§li¢ kluczowe cechy wynalazku, a nastepnie rozpoczaé badanie
danych cech i ich kombinacji w stanie techniki. Laricuch wyszu-
kiwania powinien obejmowac rowniez wszelkie mozliwe specja-
listyczne wersje tych cech.

Badanie zdolnosci patentowej nie powinno ograniczac sie jedynie
do dokumentéw patentowych — nalezy przeszuka¢ WSZYSTKO,
co zostato opublikowane. A zatem trzeba réowniez przeprowadzic¢
wyszukiwanie w literaturze naukowej i wszelkiego typu prezenta-

cjach, np. materiatach z konferencji.

Czasami wynalazcy sami publikujg elementy swojego wyna-
lazku przed dokonaniem zgloszenia patentowego, np. w cza-
sopismach naukowych, na plakatach czy w trakcie prezentacji
ustnych. Tego typu publikacje moga by¢ bardzo istotne dla
okreslenia zdolnosci patentowej i powinny si¢ znalez¢ w wyni-
kach wyszukiwania.

W celu sprawdzenia poprawnosci wynikéw badania zdolnosci
patentowej nalezy sie upewni¢, ze prezentuja one przynajmniej
publikacje wynalazcy badz znanych konkurentéw.

2.4 W jaki spos6b nalezy analizowa¢ wyniki badania?

Glownym celem badania zdolnosci patentowej jest sprawdzenie,
czy wynalazek nie zostal juz zaprezentowany publicznie. A za-
tem nalezy poréwna¢ wszystkie ujawnione wczesniej dokumen-
ty (faktycznie opublikowane przed data dokonania zgloszenia)
ze swoim wynalazkiem.

ZOBACZ ANIMACJE
Rakieta
tenisowa

UWAGA

v
LV ]
PORADA
EKSPERTA

131


https://youtu.be/WuSpLdLIu2E?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

JAK SKUTECZNIE PATENTOWAC

ZAPAMIETAJ

132

\

Przy ocenie zdolnosci patentowej nalezy wzig¢ pod uwage kazdy
publicznie ujawniony materiat (a nie tylko inne dokumenty paten-
towe), dostepny przed data dokonania zgtoszenia. W przypadku
dokumentéw patentowych istotne sg nie tylko zastrzezenia, lecz
cata publikacja.

2.5 Wnioski

Badanie zdolnosci patentowej moze dostarczy¢ warto$ciowych
informacji na temat stanu techniki w momencie dokonywania
zgloszenia. Jezeli w wynikach badania pojawi si¢ powigzana
publikacja, nie oznacza to, Ze nie mozna dokona¢ zgloszenia.
Zamiast tego mozna wykorzysta¢ zdobyte informacje w celu
udoskonalenia projektu przed zlozeniem go w urzedzie (dzieki
uniknieciu naruszenia stanu techniki oraz podkresleniu aspek-
tow nowosci i wynalazczosci w poréwnaniu do juz znanych
aspektow innych produktow).

3. Swoboda dziatania (FTO)
3.1 Cel badania swobody dziatania

Badanie swobody dziatania (FTO, ang. Freedom to operate, zwa-
ne réwniez badaniem czystoéci patentowej) jest zazwyczaj sto-
sowane w celu okreslenia, czy produkt lub metoda mogg zostaé
skomercjalizowane bez naruszania nalezacych do innych oséb
praw patentowych.

Badanie to jest ograniczone terytorialnie, co oznacza, ze powin-
no zosta¢ przeprowadzone w odniesieniu do kazdego panstwa,
w ktérym produkt i/lub metoda maja zosta¢ wprowadzone na
rynek. Moze sie zdarzy¢, ze jedno panstwo wydato powigzany pa-
tent, obejmujacy planowany przez nas produkt, a drugie takiego
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patentu nie wydalo lub nawet nie otrzymato od nikogo zgtosze-
nia. Poniewaz badanie swobody dzialania musi by¢ wykonane dla
kazdego panstwa osobno, powinien je przeprowadzaé miejscowy
rzecznik patentowy, ktory zna lokalne prawo i orzecznictwo.

Nawet jezeli posiadasz patent zastrzegajacy Twoj produkt, nie
oznacza to, ze automatycznie otrzymujesz swobode dziatania.
Twoj produkt moze by¢ réwnoczesnie objety innym patentem!
Patent zabezpiecza Cie jedynie przed produktami nasladowczymi,

ktoére mozesz wykluczy¢ w zastrzezeniach.

Przygotowana przez rzecznika analiza swobody dzialania za-
zwyczaj zawiera przeglad potencjalnie powigzanych dokumen-
tow patentowych, informacje¢ o statusie prawnym w kazdym
kraju, w ktérym zostaly one przyznane, daty ich wygasnigcia
oraz ocene przyznanych zastrzezen. Tego typu informacje cze-
sto zawierajg takze wskazowke, jakie warunki nalezy wzia¢ pod
uwage przy rozpatrywaniu zastrzezen. W przypadku wspomnia-
nej wezeéniej blokady kierownicy moze istnie¢ wazny patent,
ktérego zastrzezenia obejmuja blokade majaca wszystkie cechy
Twojej blokady, ale przy tym wymagaja, by byta ona wykonana
z okreslonego materialu. Mozna unikng¢ naruszenia takiego za-
strzezenia, stosujac inny material, ktory np. byl uzywany przed
przyznaniem danego patentu.

W przypadku pojawienia sie potencjalnie powigzanego zastrzeze-
nia nalezy sprawdzi¢, na jakim terytorium ono obowiazuje oraz jaki
jest jego status prawny, poniewaz:

e opublikowane zastrzezenia moga réznic sie od tych, ktére zosta-
ty finalnie zaakceptowane przez urzad; uprawniony mégt réw-
niez zrezygnowac z czesci zastrzezen przed uzyskaniem ochrony
patentowej;
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e wiasciciel patentu moégt z niego zrezygnowad, nie dokonujac wy-
maganych optat;

e patent mogt juz wygasnac (zazwyczaj 20 lat od chwili ztozenia);

e potencjalnie powiagzane zastrzezenie mogto zosta¢ uznane je-
dynie w konkretnym panstwie, w ktérym nie zamierzasz wpro-
wadza¢ produktu na rynek i/lub go wytwarza¢, a zastrzezenia
przyznane w innych krajach zostaty ograniczone i nie obejmujg
Twojego produktu.

3.2 Kiedy nalezy przeprowadzi¢ badanie swobody dziatania?

Zaczynasz prace nad produktem, ktére wymagaja duzo wysitku,
czasu i pieniedzy, lub Twdj produkt jest juz gotowy do komercja-
lizacji. Przed podjeciem decyzji o wprowadzeniu go na rynek do-
brze jest pozna¢ potencjalne ryzyko naruszenia prawa patentowego.
W najgorszym przypadku trzeba bedzie wycofa¢ dany produkt ze
wzgledu na zastrzezenia, ktdre zostaly wczesniej przeoczone. Taka
sytuacja moze okazac¢ sie katastrofalna w skutkach i by¢ przyczyna
ogromnych strat finansowych, dlatego tez badanie swobody dziata-
nia oraz dokladna analiza badania powinny zosta¢ przeprowadzone
w kazdym panstwie przez miejscowych rzecznikéw patentowych.

Zgtoszenia patentowe sa publikowane po uptywie 18 miesiecy od
daty pierwszego zgtoszenia. Moze zaistnie¢ potrzeba aktualizacji
badania swobody dziatania, by znalez¢ zgtoszenia, ktére zostaty
opublikowane poézniej. Chociaz nie mozna naruszy¢ zgtoszen pa-
tentowych (kwestia naruszenia odnosi sie wyfacznie do opubli-
kowanych lub uznanych zastrzezen), nalezy zdawac¢ sobie sprawe
z istnienia powigzanych publikacji patentowych i monitorowac
zwigzane z nimi postepowania, tak by w przypadku gdy powiaza-
ne zgtoszenie zostanie przeksztatcone w patent, mozna byto na-
tychmiast poprosi¢ rzecznika patentowego o dokonanie analizy
opublikowanych zastrzezen.
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3.3 Co nalezy wzig¢ pod uwage przy przeprowadzaniu badania
swobody dziatania?

W celu okreslenia swobody dziatania nalezy przeprowadzi¢ wy-
szukiwanie mozliwego najszerszego pojecia, ktére mogloby ob-
ja¢ dany produkt. Np. szerokie zastrzezenie obejmujace blokady
kierownicy, nieograniczone zadng szczegdlng cechg, materiatem
itp., powinno obja¢ kazda blokade kierownicy, w tym jej specja-
listyczng wersje, ktora zamierzasz skomercjalizowaé. Poza tym
kazda cecha produktu moze by¢ przedmiotem patentu, a zatem
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe wyszukiwanie dla kazdego ele-
mentu, uzytych materialéw oraz metod produkcji.

To zastrzezenia okreslaja, czy dany produkt jest objety patentem,
czy tez nie. A zatem moze si¢ okazaé, ze wystarczy przeprowa-
dzi¢ wyszukiwanie obejmujace wylacznie zastrzezenia badz tez
ktérekolwiek z zastrzezen, tytuly czy streszczenia.

W przypadku badania swobody dziatania czesto wystarcza przepro-
wadzenie wyszukiwania jedynie w zakresie zastrzezen, poniewaz
tylko one sa tutaj istotne. Jednakze nalezy przy tym wyszukiwac na
tyle szerokie wyrazenia, by mozna byto znalez¢ nawet zastrzezenia

obejmujace najbardziej ogdélng wersje Twojego wynalazku.

Aby ograniczy¢ wyszukiwanie (oraz koszty), mozna skupi¢ sie
jedynie na dokumentach patentowych w krajach, w ktérych
planowana jest produkcja i/lub sprzedaz. Jezeli najwazniejszymi
rynkami sg Stany Zjednoczone i Europa, mozna ograniczy¢ wy-
szukiwanie do amerykanskich, europejskich i miedzynarodo-
wych dokumentéw patentowych. Nalezy koniecznie uwzgledni¢
zgloszenia miedzynarodowe, by okresli¢ te z nich, ktére moga
stanowi¢ podstawe dla przysztych europejskich lub amerykan-
skich zgtoszen.
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Kazde badanie ma ograniczenia - dlatego tez zawsze istnieje ry-
zyko przeoczenia blokujacego patentu. Opinia na temat swobody
dziatania wydana przez rzecznika patentowego ograniczy to ryzy-
ko i bedzie stanowi¢ dowdd na to, ze — zgodnie z najlepsza wiedzg

- produkt nie narusza zadnych zastrzezen.

3.4 W jaki sposob analizowane sa zastrzezenia?

Gléwnym celem badania swobody dzialania jest sprawdzenie,
czy produkt posiada wszystkie cechy opisywane w zastrzeze-
niach patentowych. Jezeli Twdj produkt nie zawiera istotnego
elementu okres§lonego w zastrzezeniu, prawo patentowe nie zo-

stalo naruszone.

Wynaleziony przez Ciebie produkt to obuwie sportowe, ktére jako
pierwsze wykorzystuje rzepy zamiast sznurowadet. Przed dokona-
niem przez Ciebie zgtoszenia nie opublikowano informacji o obu-
wiu sportowym z rzepami, a urzedy patentowe uznaty, ze wyna-
lezione obuwie jest nowe i posiada poziom wynalazczy. Hurra!
Dostaniesz patent! Jestes juz gotowy, by rozpocza¢ sprzedaz, prze-
prowadzasz wiec badanie swobody dziatania. Rzecznik patentowy
znajduje jednak zastrzezenie, ktére dotyczy np. konkretnego ma-
teriatu wykorzystywanego do produkgcji podeszwy, a Ty stosujesz

wiasnie ten materiat.

e Fakt posiadania patentu nie gwarantuje, ze prawa patentowe
innych 0séb nie zostang naruszone.

e To, czy sprzedaz wynalezionego przez Ciebie obuwia rzeczywi-
$cie naruszy prawa patentowe innych oséb, bedzie zalezato od
szczegotowej analizy wszystkich cech Twojego produktu.

e Aby badanie swobody dziatania dato prawidtowe wyniki, nale-
zy opisac¢ wszystkie cechy produktu lub metody, ktére zostang
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wiaczone - badz najprawdopodobniej zostang wigczone - do
ostatecznej platformy komercyjnej produktu lub sposobu. A za-
tem nie ma sensu przeprowadza¢ badania swobody dziatania na
wczesnym etapie, poniewaz nie bedzie ono doktadne i/lub moze
obejmowac analize zbyt duzej liczby patentéw. Cze$¢ z nich moze
nie mie¢ znaczenia dla komercjalizacji — w efekcie badanie moze
okazac sie bardzo drogie, lecz mimo to bezuzyteczne.

3.5 Wnioski

Wezesnie zdobyta wiedza na temat tego, ktore zastrzezenia sg
powiazane z Twoim produktem lub metods, pozwala unikngé
naruszenia praw patentowych.

W analizie swobody dziatania nalezy rozwazy¢ wiele aspektow.
Opracowanie porzadnej strategii badania i prawidtowa ocena za- @
strzezen patentowych w odniesieniu do danego produktu wyma-

ZAPAMIETA)
gaja specjalistycznej wiedzy.

4, Otoczenie technologiczne

Organizacja WIPO zdefiniowala otoczenie technologiczne pa-
tentu jako ,,przeglad aktywnosci patentowej w dziedzinie danej
technologii”

4.1 W jakim celu wykonywane jest badanie otoczenia
technologicznego patentu?

Badanie otoczenia technologicznego patentu moze dostarczyé
informacji o konkurencji w dziedzinie, ktéra Ci¢ interesuje,
a w szczegdlnosci pomdc w zidentyfikowaniu wiodacych firm
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w tej branzy, ich zainteresowan w zakresie innowacji oraz zasig-
gu geograficznego, a takze rozwoju danej technologii.

Wiedza na temat gtéwnych konkurentdw, ich dziatalnosci oraz
historii i ogélnego kierunku rozwoju danej dziedziny moze po-
modc w planowaniu wlasnego biznesu.

4.2 Kiedy nalezy wykona¢ badanie otoczenia technologicznego
patentu i co trzeba wzig¢ pod uwage?

Zazwyczaj jest ono wykonywane w trakcie tworzenia biznes-
planu w przypadku zakladania lub restrukturyzacji firmy badz
jej dzialu, w celu wyszukania informacji na temat dzialalno$ci
konkurencyjne;j.

Wyszukiwanie w przypadku badania otoczenia technologicz-
nego patentu obejmuje nie tylko jeden konkretny produkt, ale
takze rézne produkty konkurencyjne w tym samym sektorze
technologicznym.

Badanie obejmuje wszystkie dane ujawnione w dokumencie pa-
tentowym, a nie tylko zastrzezenia, bez wzgledu na to, czy zo-
staly one uznane. Analiza otoczenia technologicznego patentu
bedzie jednak zawiera¢ informacje, czy wnioskodawca zrezy-
gnowal z danego patentu, czy tez nie. Dzieki temu mozna sie¢
dowiedzie¢, jakie dziatania firmy podjely, lecz w pewnym mo-
mencie ich zaniechaly.

Badanie otoczenia technologicznego patentu daje ogdlny, lecz
niepetny przeglad sektora technologicznego, czesto przedsta-
wiony w postaci wykreséw i diagraméw. Tego typu przeglad nie
bedzie zawierat wszystkich szczegétow, ktore sa istotne przy okre-
slaniu, czy wynalazek posiada zdolnos¢ patentowa i czy istnieje
swoboda dziatania.
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Zalacznik 1.
Wybrane bazy danych

Urzedy patentowe:

« Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelektualnej — Patentscope
- http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
e Europejski Urzad Patentowy — Esp@cenet
- http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
e Europejski Urzad Patentowy — PatStat
- http://www.epo.org/searching/subscription/raw/product#14#24.html
e Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych Stanéw Zjednoczo-
nych - strona Patent Search (badanie patentow)
- http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
* Koreanski Instytut Informacji Patentowej — KIPRIS
— http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
e Japonski Urzad Patentowy — IPDL
- http://www.ipdLinpit.go.jp/homepg_e.ipdl
e Chinski Urzad Patentowy — Patent Search (badanie patentow)
- http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init

Darmowe wyszukiwarki internetowe:

* Google Patents
— http://www.google.com/?tbm=pts
e FreePatents Online
— http://www.freepatentsonline.com
e TheLens
- http://www.lens.org/lens/
¢ PatentInspiration
- http://www.patentinspiration.com
e SureChEMBL - Open Patent Data

— https://www.surechembl.org
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Wyszukiwarki komercyjne:

¢ STN International - STN
- http://www.stn#international.de/index.php?id=123
¢ Questel — Questel#Orbit
- http://www.questel.com/index.htm
e Thomson Reuters - Thomson Innovation
- http://info.thomsoninnovation.com
¢ Minesoft - PatBase
- http://www.patbase.com/login.asp
e LexisNexis — TotalPatent
- http://www.lexisnexis.com/en#us/products/total#patent.page
e Chemical Abstracts Service — SciFinder
- https://scifinder.cas.org/scifinder/login
e ProQuest — Dialog
- http://www.dialog.com/proquestdialog108
e [FI Claims - Claims Direct
- http://ificlaims.com/index.php?page=products_data_global
e Gridlogics - PatSeer
- http://patseer.com
e Pantros IP
- http://www.pantrosip.com/solutions/patent#search
e ArchPatent
- http://www.archpatent.com
¢ AcclaimIP
- https://www.acclaimip.com
e GenomeQuest
- http://www.genomequest.com
» Worldwide Intellectual Property Service - WIPS
- http://www.wipsglobal.com/ZZ000
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Rozdziat VIl

Korzysci ekonomiczne

dr Gerda Redl, rzecznik patentowy
1. Wprowadzanie wynalazku na rynek

Patenty stanowig strategiczne zasoby firmy, dlatego tez moga by¢
wyjatkowo solidng podstawa, umozliwiajacg wprowadzenie na
rynek ujawnionych w nich technologii. Jedng z podstawowych
korzyéci wynikajacych z patentu obejmujacego dang techno-
logie jest zachowanie wylacznosci na rynku (tzn. wolnosci od

konkurencji generycznej) w czasie prowadzenia dziatan marke-
tingowych. W rzeczywisto$ci nie ma sensu wydawa¢ fortuny na
patenty, jezeli zastrzezenia nie obejmuja technologii, ktéra ma
potencjat rynkowy. Prawo wylacznosci uzyskane na podstawie
patentu obowiazuje do momentu jego wygasniecia. Gdy patent
straci waznos¢, inne podmioty mogg juz bez ograniczen wcho-
dzi¢ z dang technologig na rynek.

Poniewaz patent jest prawem ograniczonym terytorialnie, wyni- '
kajacy z niego monopol obejmuje jedynie rynki, na ktérych on

obowigzuje. W dziedzinie biotechnologii decyzja o tym, gdzie na- o
lezy dokonac zgtoszenia, jest zazwyczaj podejmowana na wiele lat

przed wejsciem na rynek technologii chronionej przez okreslony

patent. Czesto sie zdarza, ze w momencie dokonywania zgtosze-

nia budzet firmy jest ograniczony i nie ma mozliwosci zapewnie-

nia ochrony wynalazku na catym $wiecie. Dlatego tez wczesniej

warto zbadac rynek globalny i dowiedzie¢ sie, ktére rynki beda

miaty najwieksze znaczenie dla zastrzeganej technologii.
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Istnieje kilka sposobéw komercjalizacji wynalazku chronionego

patentem, np.:

® Rozwdj i sprzedaz produktu objetego patentem przez wiasci-
ciela patentu.

KORZYSC: Wtasciciel patentu otrzymuje wysokie przychody
dzieki sprzedazy produktu, poniewaz patent zapewnia okres
wylacznosci na rynku.

* Wspolpraca z partnerem w celu rozwoju i sprzedazy tego typu
produktu.

KORZYSC: Ryzyko i przychody sa dzielone pomiedzy wspét-
pracujace strony.

e Udzielanie licencji na patent, pozwalajacej partnerowi na roz-
woj i sprzedaz produktu.

KORZYSC: W przypadku licencjonowania wlasciciel paten-
tu szybko otrzymuje wynagrodzenie pieni¢zne. Partner, ktory
posiada licencje, przejmuje odpowiedzialno$¢ za rozwdj i ko-
mercjalizacje produktu.

e Utworzenie bazy patentowej jako skladnika majgtku dla zabez-
pieczania kredytéw lub inwestycji, np. przez inwestora dostar-
czajacego kapital wysokiego ryzyka.

KORZYSC: Wlasciciel patentu moze oferowaé¢ bankom Iub
inwestorom poreczenia majatkowe inwestycji lub kredytow
opartych na aktywach.

Opatentowany wynalazek moze zosta¢ skomercjalizowany tylko
wtedy, gdy zastrzezenia obejmujg zbywalna technologie lub pro-
dukt. Bedg Ci zatem potrzebne dobrze sformutowane zastrzezenia,
by méc uzyskac korzysci finansowe. Musisz uzasadni¢ podana war-
tos¢ przed rozpoczeciem wspdtpracy z partnerem rozwijajagcym
lub licencjonujacym produkt badz z inwestorem.
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2. Licencjonowanie

Licencjonowanie to umozliwienie korzystania (zazwyczaj od-
platnie) z wlasnosci intelektualnej przez jej wlasciciela (licen-
cjodawce) osobie lub firmie (licencjobiorcy), ktéra chce jej uzy¢
w celach zarobkowych. Wtasno$cia intelektualng moze by¢ np.
patent, prawa autorskie czy znak towarowy.

Platforma licencjonowania postaci Disneya
Najbardziej popularna postacia z bajek Disneya jest chyba Mysz- @

ka Miki. W latach 60. pewien biznesmen chciat umiesci¢ jej wize-

PRZYKLAD

runek na tysigcach piérnikéw - i wtedy wtasnie narodzita sie idea
licencji. Biznesmen zaptacit za pozwolenie na takie przyozdobienie
swoich produktéw i od tego czasu zaczety sie pojawia¢ wszelkiego
rodzaju towary z postaciami Disneya. Z kazdego produktu Disney
otrzymuje pewien procent od ceny hurtowej bez angazowania sie

w produkcje i wprowadzanie do obrotu.

Nespresso

Nespresso to marka Nestle Nespresso SA, jednostki operacyjnej @
Grupy Nestle. Produkty Nespresso sg oparte na chronionym pra- p——
wami autorskimi systemie pojedynczo podawanych kapsutek za-

wierajacych zmielong kawe oraz specjalistycznego urzadzenia do

parzenia espresso z kapsutek.

Koncepcja ta (urzadzenie, kapsulka, obstuga) jest chronio-
na blisko 70 patentami i pozwala marce Nespresso na stwo-
rzenie modelu ekonomicznego wylaczajacego konkurencje.
Kapsulki z kawg Nespresso moga by¢ stosowane jedynie z ta-
kimi samymi znakami towarowymi, ktérych wylacznos¢ jest
chroniona patentami. Ponadto wigkszos$¢ klientow jest zmu-
szona do kupowania kapsutek od Nestle za posrednictwem
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Sprawa
ztotego ryzu

zalozonej przez marke strony internetowej lub jednego ze
sklepéw Nespresso.

Nespresso wspolpracuje z kontrahentami, takimi jak Turmix,
Krups czy Philips, w zakresie sprzedazy urzadzen, a tym samym
licencjonowanej technologii.

By méc okresli¢, jakie licencje moga by¢ potrzebne dla danej tech-
nologii, nalezy uzyska¢ petng ocene swobody dziatania (FTO) od
rzecznika patentowego w kraju, w ktérym technologia ta ma zo-
sta¢ uruchomiona. Cho¢ jest nowa, jej produkcja moze obejmowac
opatentowane technologie, do korzystania z ktérych potrzebna
bedzie licencja. Przyktadowo, kompozycja farmaceutyczna zawie-
rajgca nowa czasteczke leczniczag moze obejmowac rézne substan-
cje pomocnicze (np. rozcienczalniki, srodki smakowo-zapachowe
itp.) objete zastrzezeniami juz przyznanych patentéw na intere-
sujacym nas rynku. Wiasciciel kompozycji farmaceutycznej przed
wejsciem na te rynki musi wiec uzyskac¢ zezwolenie na wykorzysta-
nie danych patentéw.

Projekt Zfoty ryz: umowa licencjonowania o charakterze
humanitarnym

Ztoty ryz to genetycznie zmodyfikowana odmiana ryzu, zaprojek-
towana po to, by wyréwnywac¢ niedobér witaminy A, ktéry w kra-
jach rozwijajacych sie, gdzie ryz jest podstawowym skfadnikiem
diety, powoduje anemie oraz smier¢ ponad miliona dzieci rocznie.

Na poczatku lat 90. XX w. zesp6t kierowany przez prof. Ingo Po-
trykusa, prof. Petera Beyera oraz dr. Adriana Dubocka odkryt
metode produkcji ryzu na drodze modyfikacji genetycznej. Pro-
dukt ten, bedacy w stanie wytwarza¢ beta-karoten (witamine A),
nazwano poézniej ztotym ryzem. Czasteczka DNA kodujaca ge-


https://youtu.be/n_JltRKCmEs?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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netycznie zmodyfikowany ryz oraz sposéb jego wytwarzania zo-
staly opatentowane na calym $wiecie (np. patent US 7 838 749
i EP 1159428).

Cho¢ patenty sa narzedziami stuzagcymi do ochrony intereséw
handlowych i inwestycji, zamierzeniem zespotu bylo wykorzy-
stanie stworzonego ryzu w celach humanitarnych i bezptatne li-
cencjonowanie jego produkgeji instytucjom hodowlanym w kra-
jach rozwijajacych si¢. Jednakze droga, jakg musial przejs¢ ztoty
ryz, by trafi¢ z laboratorium na talerze, nie byla wcale tatwa.

Do jego uzyskania potrzebne bylo zastosowanie technologii ob-
jetych licznymi patentami nalezacymi do innych podmiotéw.
Aby zatem moc dziala¢ komercyjnie (nawet bez zysku), zespot
musiat zdoby¢ odpowiednie licencje. Po przeprowadzeniu ne-
gocjacji udato sie uzyska¢ dla celéw humanitarnych bezplatny
dostep do niezbednych technologii od firm', ktére dysponowaly
obejmujacymi je patentami.

Za te szlachetna postawe Urzad Patentdéw i Znakéw Towarowych
USA przyznal prof. Potrykusowi, prof. Beyerowi i dr. Dubockowi
w 2015 r. nagrode Patents for Humanity>

Co jest bardziej korzystne - licencjonowanie czy produkcja
we wlasnym zakresie?

Licencjonowanie moze by¢ korzystniejsze dla firm/wynalazcow
niedysponujacych kwotami wystarczajacymi na zainwestowa-
nie w proces produkeji oraz w sprzedaz. Prowadzenie produkcji
zaréwno w kraju, jak i za granica wymaga ogromnej inwesty-
cji czasu i pieniedzy. Poczatkowo konieczne jest przygotowanie
solidnego biznesplanu, opfacenie materiatéw i ubezpieczenie

! Syngenta, Bayer AG, Monsanto Co, Orynova BV i Zeneca Mogen BV.
2 http://www.uspto.gov/patent/initiatives/patents-humanity.
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NIEWYLACZNA
WSPOLWYLACZNA

od odpowiedzialnoéci za produkt. Nastepnie nalezy pracowac
z réznymi zespolami inzynieréw, projektantéw przemystowych
itp. W dalszej kolejnosci trzeba stworzy¢ zesp6t do spraw sprze-
dazy i marketingu, ktéry bedzie zajmowat si¢ dystrybucja. Same
koszty rekrutacji moga wynosi¢ dziesiatki tysiecy dolaréw jesz-
cze przed rozpoczeciem produkeji, nie méwigc juz o sprzedazy.

A zatem jezeli firma badz wynalazca nie mogg lub nie chca bra¢
na siebie catej odpowiedzialnosci i ryzyka (gtéwnie finansowe-
go) zwiazanego z produkcjg i sprzedaza, moga zastanowic sie
nad udzielaniem licencji na swoja technologie.

2.1 Poziom wytacznosci w przypadku licengji

Istniejg cztery gtéowne rodzaje licencji o réznych poziomach
wylacznosci: wylaczna, niewylaczna, wspétwylaczna i jedyna.
W przypadku udzielania i uzyskiwania licencji w ramach praw
wlasnoéci intelektualnej strony muszg na samym poczatku za-
stanowi¢ si¢ nad poziomem wylacznosci, ktdry ma zosta¢ przy-
znany.

Licencja wylaczna oznacza, Ze zadna osoba ani firma (w tym
licencjodawca) inna niz wymieniony w niej podmiot nie moze
wykorzystywaé danych praw wlasnosci intelektualne;. Jesli licen-
cjodawca chce kontynuowaé wykonywanie dziatalnosci objetej
prawem wlasnoséci intelektualnej (np. jezeli licencjodawcy jest
uczelnia, ktdra chce kontynuowa¢ swoje badania) lub jesli licen-
cjodawca przyznal wczesniej jakie§ prawa zwigzane z dang wla-
snoscig intelektualna, w tre$ci umowy musi znalez¢ sie wyrazny
zapis, ze licencja jest wylaczna z zastrzezeniem konkretnych, wy-
odrebnionych elementéw.

Z drugiej strony, licencja niewylaczna przyznaje licencjobior-
cy prawo do korzystania z wlasnosci intelektualnej, ale oznacza
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takze, ze licencjodawca oraz dowolna liczba innych licencjo-
biorcéw moga swobodnie korzysta¢ z tej samej wlasnosci inte-
lektualne;j.

Licencja moze takze dotyczy¢ praw posrednich, a zatem moze
by¢ ona np. wspotwylaczna. To oznacza, ze jest przyznawana
przez licencjodawce wigcej niz jednemu licencjobiorcy, jednakze
ich liczba licencjobiorcéw jest ograniczona.

Inng rzadko stosowana formg jest licencja jedyna, ktéra od wy-
facznej rézni sie tym, ze licencjodawca zastrzega sobie rowniez
pelne prawo do wykorzystania wlasnosci intelektualnej we wia-
snym zakresie, ale nie za po$rednictwem o0so6b trzecich. W takim
przypadku licencjodawca nie ma prawa udzielania zadnych in-
nych sublicengji.

2.2 W jaki sposob dziata licencjonowanie?

Licencjonowanie wynalazku zazwyczaj wymaga przejscia przez
nastepujace etapy:

a) Zidentyfikowanie potencjalnego partnera, ktory jest zaintere-
sowany zdobyciem licencji oraz ma mozliwo$¢ produke;ji lub ko-
mercyjnego wykorzystywania technologii w inny sposéb. Moga
to by¢ firmy, ktére juz produkuja lub komercjalizuja podobne
produkty.

b) Przygotowanie materialéw marketingowych, nieobjetych ta-
jemnicg broszur, stron internetowych, projektéow, znakéw towa-
rowych i wszelkich materiatéw, ktdre prezentujg Twoja techno-
logie w sposob przejrzysty i atrakcyjny. Materialy marketingowe
powinny réwniez zawieraé przewidywane zyski, ktore bedzie
mozna uzyskaé, oszacowane na podstawie potrzeb rynku oraz
zyskow plynacych z podobnych produktow.

ZOBACZ ANIMACIJE

Poziom
wylacznosci
w przypadku
licengji

147


https://youtu.be/zuCwXAhv0-A?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

JAK SKUTECZNIE PATENTOWAC

Wszystkie dane zawarte w materiatach marketingowych powin-

I ny by¢ informacjami publicznymi lub chronionymi przez prawa
wiasnosci intelektualnej (np. patent lub zgtoszenie patentowe).
e W przypadku jakichkolwiek informacji poufnych, ktére musza zo-
sta¢ udostepnione potencjalnemu licencjobiorcy, nalezy podpisac

umowe o zachowaniu poufnosci.

¢) Dostarczenie materiatéw marketingowych producentom, ktdrzy
chca pozna¢ dang technologie i sa sktonni rozwazy¢ jej wytwarzanie.

d) Negocjowanie warunkéw licencji z producentem (producen-
tami), ktory zostal wybrany po etapie c), oraz zawarcie pisemne;j
umowy licencyjne;j.

Przy negocjowaniu warunkéw licencji firma/wynalazcy powinni
6% dziata¢ za posrednictwem lokalnych rzecznikéw patentowych,

ktorzy sg ekspertami w dziedzinie konsultacji zwigzanych z licen-
ZAPAMIETAJ

cjonowaniem i reprezentacji w catym procesie licencjonowania.

2.3 Umowa licencyjna
ZOBACZ ANIMACJE Umowy licencyjne zawieraja typowe warunki okreslajace rodzaj
Licencje

licencji. Kazda dotyczy konkretnego celu biznesowego. Umowy li-
cencyjne zazwyczaj obejmuja pewne standardowe elementy, w tym:

a) Przedmiot licencji

e Jaki rodzaj licencji nas interesuje? Przyktadowo: wylaczna/
niewylaczna, podlegajaca/niepodlegajaca sublicencjonowaniu,
zbywalna/niezbywalna, obcigzona obowigzkiem uiszczania
tantiem itp.
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e Jakie prawa wlasnoéci intelektualnej sg licencjonowane? Jakich
patentow lub zgloszen patentowych (w tym ewentualnych zglo-
szen kontynuacyjnych) dotycza?

e Jaka technologia lub jaki produkt bedg sprzedawane?

e Na jakim terytorium bedzie wprowadzana do obrotu dana
technologia lub produkt?

b) Kwestie finansowe

e Platnos$¢ dokonana z gory, nalezna po podpisaniu umowy li-
cencyjne;j.

e Platnosci gtéwne nalezne warunkowo przy pomys$lnym rozwi-
nieciu lub wprowadzeniu na rynek technologii lub produktu.

* Tantiemy wyplacane co kwartat / co pot roku / co rok, oblicza-
ne jako procent sprzedazy netto. Zazwyczaj minimalne optaty
licencyjne sa uzgadniane pomiedzy stronami.

 Roczne oplaty eksploatacyjne — bardzo czesto licencjobiorca
placi np. za pierwszy rok tantiem.

c) Sumienny rozwdj i komercjalizacja
Licencjobiorca zobowigzuje si¢ do rozwijania i komercjalizacji
technologii lub produktu, np. poprzez dolozenie wszelkich sta-
ran zgodnie z planem marketingowym.

d) Ubezpieczenie obejmujace wynalazce (wynalazcow)

Tego typu klauzula w umowie zapewnia ochrone, w przypadku
gdy wynalazek spowoduje szkode lub obrazenia oséb, ktore go
uzywaja. Klauzula ta stanowi, ze licencjobiorca przejmie odpo-
wiedzialnos¢ i np. na swdj koszt wykupi polise zabezpieczajaca
wynalazce przed odpowiedzialno$cia za szkody na duza sume.

e) Prawo do audytu

Klauzula ta pozwala na zorganizowanie audytu przeprowadzane-
go przez biuro rachunkowe w celu sprawdzenia, czy otrzymywane
tantiemy byly poprawnie obliczone.

149



JAK SKUTECZNIE PATENTOWAC

150

UWAGA

f) Rozwiazanie umowy

Klauzula ta umozliwia licencjodawcy rozwigzanie umowy, jezeli
licencjobiorca nie wypetnia swoich obowigzkéw starannej pracy
wynikajacych z umowy licencyjnej lub staje si¢ niewyplacalny.
Z drugiej strony, jezeli licencjobiorca chce zaprzesta¢ rozwija-
nia i komercjalizacji technologii lub produktu, powinien mieé
mozliwo$¢ rozwiazania umowy z zachowaniem pewnego okresu

wypowiedzenia.

Kolejne typowe klauzule dotycza: zobowigzan do prowadzenia
spraw patentowych (kto bedzie ponosit koszty?), wlasnosci i li-
cencjonowania udoskonalen, poufnosci, zbywalnosci (czy umo-
wa licencyjna moze by¢ przeniesiona na inna osobe?), obowig-
zujacego prawa, wlasciwego miejscowo sadu itp.

Umowa licencyjna jest skomplikowana i musi obja¢ wszystkie istot-
ne aspekty, dlatego tez powinna by¢ przygotowywana przy wspoét-
pracy z doswiadczonym rzecznikiem patentowym lub prawnikiem.

3. Dodatkowa procedura:
Wytacznos$é na wprowadzenie do obrotu lekéw

Opracowywanie produktéow farmaceutycznych (lekéw) jest
kosztownym, czasochlonnym i niepewnym procesem, ktory
trwa wiele lat. Zatem do$¢ czesto sie zdarza, ze ochrona pa-
tentowa wygasa, jeszcze zanim nowy lek zostanie dopuszczony
do obrotu. W rzeczywistoéci uzyskanie pozwolenia moze zajaé
firmie nawet do 12 lat, dlatego tez w momencie wprowadzania
produktu na rynek pozostaje niewiele czasu objetego ochrong
patentowa (badz nie ma go wcale). W efekcie wiekszos¢ firm
farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej
polega na prawach wylacznosci przyznawanych przez Agencje
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Zywnosci i Lekéw USA (ang. Federal Food and Drug Admini-
stration, FDA) oraz odpowiadajace im organy UE (Europejska
Agencja Lekéw, ang. European Medicines Agency, EMA). Agen-
cje te s3 odpowiedzialne za zatwierdzanie lekéw dla ludzi i zwie-
rzat, szczepionek i innych produktéw biologicznych po okresle-
niu ich bezpieczenstwa, skutecznosci, jakosci oraz ochrony. Sa
one réwniez upowaznione do udzielania praw wylacznych do
przedluzania okresu, w ktérym firmy moga sprzedawa¢ swoje
leki bez konkurencji generycznej, a tym samym majg mozliwo$¢
odzyskania znaczacych inwestycji w proces opracowywania le-
kéw i ich zatwierdzenia®.

Firmy farmaceutyczne powinny konsultowac sie z lokalnymi rzecz-
nikami i zapoznawac sie z réznymi obowigzujacymi w USA i UE for-
mami wytacznosci, ktére nie wynikaja z patentu, by méc wykorzy-
stac te z nich, ktére beda najlepsze dla danego wynalazku.

3.1 Wylacznos¢é na wprowadzenie do obrotu lekéw w USA i UE

W USA i w Europie prawa wylacznosci na wprowadzenie do ob-
rotu mogg by¢ zalezne lub niezalezne od patentu. Okres, na jaki
FDA i EMA przyznajg prawa wylacznosci na nowy lek, zalezy od
rodzaju wylaczno$ci. Nalezy jednak pamietaé, ze okres ten nie
jest dodawany do czasu obowigzywania patentu.

Ogodlnie rzecz biorac, istnieja dwie kategorie wylacznosci: wy-

faczno$¢ danych i wylacznosé rynkowa:

e Wylacznos¢ danych dotyczy ustalonego czasu po dopusz-
czeniu do obrotu danego produktu, w trakcie ktdrego jest
on chroniony przed produktami nasladowczymi. Moéwiac

* Leki zatwierdzone przez FDA s3 wskazane w publikacji potocznie okreslanej mianem Po-
marariczowej ksiggi, ktéra zawiera informacje patentowe dotyczace lekéw w niej wskazanych.
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konkretniej, oznacza to, ze firma generyczna nie moze odwo-
tywa¢ sie do danych wynalazcy w celach uzyskania aprobaty
urzedu regulacyjnego dla produktu generycznego w czasie
trwania okresu wylacznoéci danych.

* Wylacznos¢ rynkowa dotyczy okresu, w ktérym lek jest chro-
niony przed bezposrednig konkurencja ze strony lekéw gene-

rycznych. Zaden produkt generyczny nie moze wej$¢ na rynek
w czasie trwania wylaczno$ci rynkowe;j.

W Stanach Zjednoczonych prawa wyltacznosci moga obejmowac*:
a) leki sieroce;

b) nowa jednostke chemiczng;

¢) badania kliniczne;

d) badania pediatryczne.

Szczegotowe informacje na temat trzech gtéwnych rodzajow wy-
facznosci znajduja si¢ ponize;j:

a) Prawo wylacznosci do leku sierocego (ang. Orphan Drug
Exclusivity) — prawo to przyznawane jest na 7 lat dla zatwier-
dzonych lekdw, przeznaczonych do leczenia choréb lub standéw
chorobowych, ktére dotycza mniej niz 200 000 oséb w Stanach
Zjednoczonych (lub ponad 200 000 os6b, jezeli odzyskanie po-
niesionych kosztow jest mato prawdopodobne). W przypadku
tego prawa FDA nie moze zatwierdzi¢ zadnego innego zastoso-
wania medycznego dla tego samego leku do leczenia tej samej
choroby lub stanu chorobowego przez 7 lat.

b) Prawo wylacznosci do nowej jednostki chemicznej (ang. New
Chemical Exclusivity, NCE) - prawo to przyznawane jest na 5 lat
dla nowych jednostek chemicznych, cechujacych sie innowacyjno-
$cig. W przypadku tego prawa FDA nie moze rozpatrywa¢ zadnego

* Podsumowanie rodzajow prawa wylacznoéci, przyznawanego przez FDA, jest dostepne na
stronie internetowej: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/
SmallBusinessAssistance/ UCM447307.pdf.
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wniosku o zatwierdzenie leku generycznego (ang. Abbreviated New
Drug Application, ANDA?®) dotyczacego produktu zawierajacego te
sama czgsteczke czynng przez okres do lat 5.

c) Prawo wylacznoséci do badan klinicznych — prawo to zapew-
nia 3 lata wytaczno$ci rynkowej i moze zostac przyznane w przy-
padku istotnych zmian w juz zatwierdzonych produktach leczni-
czych, takich jak np. nowe zastosowanie. Wniosek o przyznanie
tego typu prawa musi zawiera¢ raporty z badan klinicznych
wykazujgce zmiany w zatwierdzonym produkcie, wplywajace
na jego substancje czynna, sile, forme dawkowania, droge poda-
wania lub warunki stosowania. W czasie trwania okresu wytacz-
nosci na badania kliniczne FDA nie moze zatwierdzi¢ wniosku
ANDA dla nowego zastosowania.

d) Prawo wylacznosci do badan pediatrycznych - w ramach
tego prawa do istniejacego okresu obowigzywania patentu/pra-
wa wylacznosci dodawane jest 6 miesiecy dodatkowej ochrony
na rynku produktéw leczniczych zawierajacych dang czasteczke
czynng. W tym przypadku wymagane jest przedlozenie badan
pediatrycznych dotyczacych danej czasteczki czynne;j.

Podobne prawa wylacznosci, niewynikajace z patentu, sg réw-
niez dostepne dla firm farmaceutycznych, wprowadzajacych leki
na rynek w UE. Szczegdly dotyczace podstawowych wylacznosci
$3 nastepujace:

a) Prawo wylacznos$ci do nowej jednostki chemicznej przewi-
duje okres trwajacy 10 lat lub do 11 lat, jesli nowy produkt prze-
znaczony jest do ,istotnego nowego zastosowania’. Szczegolne
zastosowanie tzw. formuly 8+2+1° obejmuje 8 lat wylacznosci

® Firma, ktora chce wprowadzi¢ na rynek generyczng wersje zatwierdzonego leku, musi ztozy¢
wniosek ANDA. Trzeba w nim wykaza¢, ze proponowany produkt jest rownowazny biolo-
gicznie z juz zatwierdzonym lekiem referencyjnym, znajdujacym si¢ na liscie w Pomarari-
czowej ksigdze.

¢ Dyrektywa 2004/27/EC - New European Data Exclusivity Provisions article.
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danych, 2 lata wylacznosci rynkowej oraz 1 dodatkowy rok wy-
facznosci rynkowej, gdy dana jednostka wiaze si¢ z ,istotnym
nowym zastosowaniem”. A zatem kolejny podmiot moze zlozy¢
wniosek o dopuszczenie do obrotu po uplynieciu 8 lat, ale musi
czeka¢ przynajmniej jeszcze 2 lata, zanim bedzie mégt wprowa-
dzi¢ produkt na rynek.

b) Prawo wylacznosci do leku sierocego jest przyznawane le-
kom przeznaczonym do diagnozowania lub leczenia stanu cho-
robowego zagrazajacego zyciu lub przewlekle wyniszczajacego,
dotyczacego nie wiecej niz 5 oséb na 100 000 w Unii Europej-
skiej, albo do zapobiegania temu stanowi. Przewiduje ono okres
wylacznosci rynkowej trwajacy 10 lat. Istnieje mozliwo$¢ uzy-
skania dodatkowych 2 lat wylacznosci rynkowej dla lekéw pe-
diatrycznych’.

c) Prawo wylacznosci do badan pediatrycznych przewiduje
6-miesigczne przedluzenie dodatkowego $wiadectwa ochronne-
go danego produktu (ang. Supplementary Protection Certificate,
SPC). Aby je uzyska¢, nalezy przedstawi¢ dane dotyczace zasto-
sowania produktu w leczeniu dzieci.

W wyniku rosngcego podobienstwa standardéw praw wylacz-
noéci w Stanach Zjednoczonych i w UE oraz panujgcej wsrod
wynalazcéw lekéw tendencji do tego, by wprowadzac swoje pro-
dukty na obu rynkach, rozpoczeto starania na rzecz uproszcze-
nia podwdjnego procesu przyznawania tego prawa. Pod koniec
2007 r. Stany Zjednoczone i UE polaczyly swoje dziatania w za-
kresie udzielania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lekow
sierocych, dzieki czemu wystarczy dokona¢ jednego zgloszenia
dla obu rynkéw, cho¢ kazdy organ regulacyjny nadal rozpatruje
wspolne zgloszenie w sposdb niezalezny.

7 Regulacja (EC) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego.
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3.2 Strategia marketingowa

Innym waznym narzedziem, istotnym dla powodzenia na rynku
globalnym, jest budowanie strategii, ktora taczy wszystkie cele

m
5%

marketingowe w jeden kompleksowy plan. Dobra strategia po-
winna opiera¢ si¢ na badaniach rynkowych i skupia¢ na tech-
nologii, ktdra ma zosta¢ wprowadzona do obrotu, dzigki czemu
mozliwe bedzie osiggnigcie maksymalnego potencjalnego zysku
i utrzymanie firmy. U podstaw tego planu lezy zatem strategia

marketingowa.
Do planowania wartosciowej strategii marketingowej warto zaan-
gazowac specjalistow, ktérzy sa ekspertami w dziedzinie wprowa-

dzania na rynek interesujacej nas technologii. ZAPAMIETA)
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Rozdziat IX

Zasady komercjalizacji wtasnosci intelektualne;j

Rafat Parczewski, rzecznik patentowy
1. Podmiot uprawniony

Jak zostalo wyjasnione w poprzednich rozdzialach, wlasnoé¢
intelektualna jest wyrazana poprzez rdznego rodzaju prawa
podmiotowe. Mozna wéréd nich wymieni¢ np. patent, prawa
ochronne (na znaki towarowe lub wzory przemystowe) czy pra-
wa autorskie majatkowe.

W przypadku checi komercjalizacji innowacyjnego rozwigza-
nia jednym z kluczowych zagadnien jest odpowiedz na pytanie,
komu te prawa faktycznie przystuguja. Inwestor zainteresowa-
ny wykorzystaniem komercyjnym wynalazku, ktory powstal na
uczelni lub w innej instytucji, musi mie¢ pewnos¢, ze podmiot
przenoszacy dane prawa do wlasnosci intelektualnej badz udzie-
lajacy na nie licencji ma do tego uprawnienia.

Uczelnia w ramach realizowanego grantu wymyslita innowacyjne
urzadzenia oraz sposob oczyszczania Sciekéw. W pracach oprécz
pracownikéw uczelni uczestniczyli réwniez naukowcy z innych

osrodkéw akademickich.

Po zrealizowaniu grantu uczelnia wystgpita o udzielenie paten-
téw na wynalazki powstale w ramach wykonywanego projek-
tu. Nastepnie poinformowata media o duzym sukcesie, czyli
o wymysleniu urzadzen i sposobu oczyszczania $ciekow, ktory
w poréwnaniu do obecnie stosowanych metod jest znacznie
bardziej ekologiczny. Po publikacji materialu w mediach (isto-
ta wynalazku nie zostala ujawniona) zglosit si¢ przedsiebiorca
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zainteresowany wdrozeniem innowacyjnej technologii. Po nego-
cjacjach uczelnia udzielita mu licencji na wylaczne korzystanie
z patentéw, know-how oraz praw autorskich majatkowych (do
dokumentacji technicznej i programéw komputerowych) zwia-
zanych z omawianag technologia.

Przedsigbiorca rozpoczal wdrazanie technologii na podstawie
licencji uzyskanych od uczelni.

Tymczasem osoby uczestniczace w projekcie, ale niebedace pra-
cownikami uczelni dowiedzialy sie, Ze w jednym ze zgloszen
wykorzystywany jest sposdb, ktory zostal wymyslony wylacznie
przez nie. W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze umowa, ktorg
dane osoby zawarly z uczelnig, nie przeniosta na te¢ instytucje
ich praw wlasnosci intelektualnej - w tym przypadku praw do
patentu.

Osoby te mogly zada¢ uniewaznienia lub przeniesienia na nie
udzielonego patentu. Stronom udalo si¢ porozumie¢ i uczelnia
nabyta prawa do wspomnianego wyzej wynalazku w zamian za
udzial w czesci zyskow z komercjalizacji.

Whnioski

Jezeli stronom nie udaloby si¢ porozumieé, sytuacja przedsie-
biorcy bytaby bardzo niekorzystna. Jezeli bowiem patent zostatby
uniewazniony, stracitby on przewage konkurencyjng wynikajaca
z wylacznego prawa do korzystania z opatentowanej technolo-
gii. Sytuacja uczelni réwniez bylaby bardzo niekorzystna, gdyz
istnialoby wysokie prawdopodobienstwo, ze zostataby ona po-
zwana przez przedsigbiorce i musialaby naprawi¢ jego szkody
poniesione wskutek nieuprawnionego udzielenia licencji.


https://youtu.be/fo5RI2XAdh0?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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e Przed dokonaniem zgtoszenia patentowego doktadnie sprawdz,
czy faktycznie posiadasz petnie praw do wynalazku oraz czy
umowy Twoich pracownikéw i ustalenia, ktére zawarte$ z pod-
wykonawcami, skutecznie przeniosty na Ciebie wszelkie prawa
do danego wynalazku.

e Przed rozpoczeciem procesu komercjalizacji sprawdz, czy posia-
dasz petnie praw do débr, ktére maja byc jego przedmiotem.

2. Uwarunkowania prawne
2.1 Prawo wiasnosci przemystowej

W ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej co do zasady prawo
do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na
wzor uzytkowy, jak réwniez prawa z rejestracji wzoru przemy-
stowego przystuguja tworcy. Od tej ogélnej reguly istnieje jednak
kilka wyjatkdow.

W przypadku wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru prze-
mystowego powstalego w wyniku wykonywania przez tworce
obowigzkéw ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy
prawo, o ktérym mowa, przystuguje pracodawcy lub zamawiaja-
cemu. Ustawa - Prawo wlasno$ci przemystowej dopuszcza moz-
liwo$¢ uregulowania tej kwestii przez strony w odmienny sposéb.

W omawianym przypadku powinien zachodzi¢ bezposredni
zwigzek pomiedzy dokonaniem wynalazku a stosunkiem pra-
cy, ktéry nalezy tu pojmowac w sposob zbiezny z prezentowa-
nym w kodeksie pracy. Prawo wlasnoéci przemystowej bedzie
przystugiwaé pracodawcy, jezeli zakres obowigzkéw pracow-
nika obejmuje swego rodzaju aktywnos¢ tworcza, badawczo-
-rozwojows itd.
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Prawo do wynalazku zwigzanego z innowacyjnym sposobem mo-
cowania konstrukgji, dokonanego przez osobe, ktérej zakres obo-
wiagzkéw obejmuje wytacznie sortowanie i pakowanie elementéw
konstrukcyjnych, nie przejdzie na pracodawce.

Jezeli wynalazek taki zostatby dokonany przez osobe odpowie-
dzialna za tworzenie rozwigzan usprawniajacych produkcje, prawo
do uzyskania patentu przystugiwatoby pracodawcy.

2.2 Prawo autorskie majatkowe

W podobny sposdb powyzsze kwestie uregulowane sa w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z 0gdlng za-
sada poza wyjatkami ujetymi w ustawie lub gdy umowa o prace
nie stanowi inaczej, pracodawca, ktérego pracownik stworzyt
utwér w wyniku wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy,
nabywa z chwilg jego przyjecia autorskie prawa majatkowe w gra-
nicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru
stron. Podobnie jest w przypadku praw autorskich majatkowych
do programu komputerowego stworzonego przez pracownika
w wyniku wykonywania obowigzkow ze stosunku pracy - prawa
te przystuguja pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Powyzsze zasady odnoszg sie jedynie do praw autorskich majatko-
wych. Nie znajdujg one zastosowania do nabycia przez pracodaw-
ce praw autorskich zaleznych (ttumaczenia, przerébki, adaptacje).
Co do zasady twérca zachowuje wylgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, nawet gdy w umowie
postanowiono o przeniesieniu catosci autorskich praw majatko-
wych. Z punktu widzenia pracodawcy, nabywcy praw do utworu
czy licencjobiorcy niezwykle istotne jest zapewnienie sobie pra-
wa do modyfikacji utworu. Nalezy zatem zadba¢, aby zawierajac
stosowng umowe, doda¢ odpowiednie zapisy upowazniajace do
takich czynnosci.


https://youtu.be/lgwj6LAFHyk?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A

Rozdziat IX. Zasady komercjalizacji wlasnosci intelektualnej

Sporzadzajac umowy o prace i okreslajac zakres obowigzkéw swo-
ich pracownikéw, pamiegtaj, by zapewnic¢ sobie nabycie praw do
wytwarzanych przez nich débr intelektualnych. Pamietaj réwniez
o uregulowaniu w umowach kwestii zwigzanych z nabywaniem
praw zaleznych.

2.3 Uprawnienia do praw wlasnosci intelektualnej powstatych
w ramach projektow finansowanych przez Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju (NCBR)

Duza czg$¢ projektow naukowo-badawczych realizowana jest
dzieki finansowaniu zewnetrznemu. Warto przy tej okazji od-
powiedzie¢ na pytanie, komu przystuguje prawo do wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego czy praw autorskich
majatkowych powstatych w ramach projektu realizowanego przy
wsparciu NCBR.

Co do zasady prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo pra-
wa ochronnego na wzor uzytkowy, jak réwniez prawa z rejestra-
cji wzoru przemystowego uzyskanego w wyniku prac lub zadan
finansowanych przez NCBR przystuguje podmiotowi, ktéremu
przyznano srodki finansowe. Warto w tym miejscu podkresli¢, ze
ta ogblna zasada moze by¢ zmieniona umowg zawartg pomiedzy
NCBR a podmiotem otrzymujgcym $rodki finansowe albo decy-
zja o przyznaniu srodkow.

W przypadku praw autorskich majatkowych powstalych w wyniku
realizacji zadan finansowanych przez NCBR stosuje si¢ przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynika z tego,
ze finansowanie projektu przez NCBR nie ma wplywu na zmiane
zasad okreslenia uprawnionego z praw autorskich majatkowych.

Istotnym wyjatkiem od opisanej w niniejszym punkcie zasa-
dy jest sytuacja, gdy projekt finansowany przez NCBR dotyczy
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badan naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronnosci
ibezpieczenstwa panstwa. Wlascicielem wynalazku, wzoru uzyt-
kowego lub wzoru przemyslowego jest wowczas Skarb Panstwa
reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Z powyzszego wynika, ze jezeli w ramach takiego projektu po-
wstal wynalazek, to uprawnionym z tego wynalazku jest Skarb
Panstwa, a nie jednostka, w ktérej go dokonano. O ochrone pa-
tentowa moze zatem wystgpic nie jednostka naukowa, tylko Skarb
Panstwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowe;j.

2.4 Szczego6lne uprawnienia i obowiazki tworcéw bedacych
pracownikami uczelni publicznych

Jak wyzej wskazano, co do zasady prawa majatkowe do wia-
snoéci intelektualnej wytwarzanej przez pracownikéw uczelni
przechodza na pracodawce. Istniejg jednak szczegdlne sytuacje,
w ktorych pracownik uczelni publicznej bedzie mogt na pre-
ferencyjnych zasadach naby¢ od uczelni prawa np. do swojego
wynalazku. Istniejg réwniez szczegdlne zasady wynagradzania
pracownikéw, jesli wyniki ich pracy zostang skomercjalizowane.
Aby jednak do tego doszlo, pracownik uczelni musi powiadomi¢
swojego pracodawce o stworzeniu dobra intelektualnego.

Zgodnie z ustawa — Prawo o szkolnictwie wyzszym uczelnia
publiczna ma trzy miesigce od dnia otrzymania od pracow-
nika informacji o wynikach badan naukowych lub prac roz-
wojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami na
podjecie decyzji, Ze zamierza rozpoczaé dzialania w sprawie ich
komercjalizacji. W przypadku podjecia decyzji o niekomercja-
lizacji albo po bezskutecznym uplywie wyzej wspomnianego
terminu uczelnia jest zobowiazana w terminie 30 dni do zltoze-
nia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odplatnej
umowy o przeniesienie praw do wynikéw badan naukowych
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lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wy-
nikami, facznie z informacjami, utworami, nosnikiem, na kté-
rych utwory te utrwalono, i do§wiadczeniami technicznymi.
Wynagrodzenie przystugujace uczelni publicznej z tego tytutu
nie moze by¢ wyzsze niz 10% minimalnego wynagrodzenia za
prace, obowigzujacego w dniu zawarcia umowy. W przypadku
nieprzyjecia przez pracownika oferty wszelkie prawa pozostaja
przy uczelni.

Powyzsza zasada nie odnosi sie do sytuacji, gdy badania nauko-

we lub prace rozwojowe byly prowadzone:

e na podstawie umowy ze strong je finansujacg lub wspoifinan-
sujaca, przewidujacej zobowiazanie do przeniesienia praw do
wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej
strony lub podmiotu innego niz strona umowy (badania lub
prace zlecone);

ez wykorzystaniem $rodkéow finansowych, ktérych zasady
przyznawania lub wykorzystywania okreélaja odmienny niz
w ustawie sposob dysponowania wynikami badan naukowych
lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wy-
nikami.

2.5 Wynagrodzenie pracownika

Jesli dobro intelektualne wytworzone przez pracownika uczelni
publicznej zostalo skomercjalizowane, przystuguje mu nie mniej
niz 50% wartosci srodkéw uzyskanych z tego tytutu, obnizonych
o nie wigcej niz 25% kosztéw bezposrednio zwigzanych z komer-
cjalizacja, ktore zostaty poniesione przez uczelnie lub spolke ce-
lowa (art. 86f ustawy o szkolnictwie wyzszym).

Jesli komercjalizacja dokonywana jest przez pracownika, uczelni
publicznej przystuguje 25% wartosci srodkow uzyskanych przez
niego z tego tytulu, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztéow
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Klaster BTM

bezposrednio zwigzanych z ta komercjalizacjg', ktore zostaty po-
niesione przez pracownika. Prawa te przystuguja nie dtuzej niz
przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych srodkow.

3. Komercjalizacja

Pojecie komercjalizacji jest definiowane na wiele sposobdow. Jesli
moéwimy o komercjalizacji wtasnosci intelektualnej, najtrafniej-
sze wydaje si¢ okreslenie tego procesu jako udostepnienia wy-
tworzonej wlasnosci intelektualnej podmiotom dzialajacym na
rynku lub wykorzystania jej w celu generowania zyskow.

Ustawa o szkolnictwie wyzszym wyrdznia dwa modele:

a) komercjalizacje bezpo$rednia, przez ktoérg rozumie sie
sprzedaz wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych lub
know-how zwigzanego z tymi wynikami albo oddawanie do
uzywania tych wynikéw lub know-how, w szczegélnosci na
podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierzawys;

b) komercjalizacje posrednia, ktora oznacza obejmowanie albo
nabywanie udzialéw lub akeji w spétkach w celu wdrozenia
lub przygotowania do wdrozenia wynikéw badan nauko-
wych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi
wynikami.

Warto zaznaczy¢, ze w przypadku uczelni publicznych proces
komercjalizacji powinien by¢ prowadzony przy pomocy Cen-
trum Transferu Technologii lub tzw. spéiki celowe;j.

! Przez koszty zwigzane bezposrednio z komercjalizacja rozumie si¢ koszty zewnetrzne,
w szczegdlnoéci ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartosci przedmiotu komercjalizacji
i optat urzedowych. Nie wlicza si¢ do nich wydatkéw poniesionych przed podjeciem decyzji
o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 86e ust. 2. ustawy o szkolnic-
twie wyzszym.


https://youtu.be/sVn0OTMDoLM?list=PLy7ph4PoWQhspYgnOi-TsHxvp-1t4Z68A
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Wspomniana ustawa stanowi, ze uczelnia w celu komercjali-
zacji posredniej moze utworzy¢ spotke celowa. Na pokrycie
jej kapitalu zakladowego moze wnie$§¢ w calosci albo w cze-
$ci wklad niepieniezny (aport) w postaci wynikéw badan na-
ukowych lub prac rozwojowych, w szczegélnosci bedacych
wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym
lub topografiag ukladu scalonego, wyhodowang albo odkryta
i wyprowadzong odmiang roéliny, oraz know-how zwigzanego
z tymi wynikami. Spotke celowg tworzy rektor za zgoda senatu
uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej — organ wskaza-
ny w statucie. Nalezy zaznaczy¢, ze spoltka celowa moze by¢
wylacznie jednoosobowa spdtka kapitalowa. Wyjatkiem od tej
zasady jest sytuacja, gdy spotka celowa jest tworzona wspdlnie
przez kilka uczelni.

Uczelnia w drodze odplatnej albo nieodptatnej umowy moze po-
wierzy¢ spdlce celowej zarzadzanie jej prawami wiasnosci inte-
lektualnej w zakresie komercjalizacji bezpo$redniej.

Jak wyzej zaznaczono, komercjalizacja na uczelni moze by¢ réw-
niez wspomagana przez Centra Transferu Technologii, ktére
zgodnie z ustawg o szkolnictwie wyzszym tworzy si¢ w celu ko-
mercjalizacji bezposredniej. Nalezy zaznaczy¢, Ze nie ma formal-
nych przeszkdd, aby centra te wspomagaly uczelnie lub spotke
celowa w procesie komercjalizacji po$redniej.

Warto podkresli¢, ze to do podmiotu komercjalizujacego swoje
prawa wlasnosci intelektualnej nalezy podjecie decyzji, w jakiej
sytuacji z ktérego modelu bedzie korzystal.

Komercjalizacja bezposrednia daje szanse na uzyskanie jednora-
zowego wigkszego przychodu, podczas gdy posrednia umozliwia
czerpanie relatywnie mniejszych zyskow przez dluzszy czas.
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W ramach realizowanego projektu na uczelni powstat innowacyjny
@ sposob oczyszczania spalin. W trakcie prowadzonych badan uczelnia
\ dokonywata zgtoszen wynalazkéw odnoszacych sie do tego sposobu.

PRZYKLAD
Metoda byta na tyle atrakcyjna, ze do Centrum Transferu Techno-

logii zgtosit sie przedsiebiorca z branzy motoryzacyjnej zaintereso-
wany komercyjnym wykorzystaniem wspomnianej metody.

W opisanej sytuacji strony moga zdecydowac, czy portfolio praw
wiasnosci intelektualnej (prawa do patentéw, patent, prawa autor-
skie majatkowe, know-how) zostanie sprzedane wspomnianemu
przedsiebiorcy, czy tez uczelnia udzieli na nie licencji.

Sytuacja 1.

Uczelnia sprzedaje portfolio praw wlasnosci intelektualne;.
Wszystkie prawa przechodzg wéwczas na nabywce, co oznacza,
ze uczelnia nie posiada juz praw majatkowych do wspomnianej
technologii. Teoretycznie na tym moglaby sie skonczy¢ wspot-
praca pomiedzy stronami, jednak w praktyce do wdrozenia
technologii przedsiebiorca moze potrzebowa¢ wsparcia uczel-
ni, a konkretnie 0s6b zaangazowanych w powstanie omawianej
technologii (pracownikéw badz wspolpracownikéw uczelni). To
wlasnie te osoby majg petna wiedze na temat wspomnianych in-
nowacyjnych rozwiazan. Dlatego tez warto pamietaé, ze pomi-
mo przekazania kompletu dokumentacji technicznej oraz zapo-
znania si¢ przez nabywcow z przedmiotem opiséw patentowych
wsparcie autordw innowacyjnego rozwigzania moze znacznie
ulatwi¢ wdrozenie transferowanej technologii. Zasady takiego
wsparcia oczywidcie powinny by¢ uregulowane pomiedzy stro-

nami osobng umows.

Sytuacja 2.
Uczelnia (badz spotka celowa)” udziela licencji na prawa odno-
szace sie¢ do transferowanej technologii. Licencja ta moze zostaé

> W zaleznosci od tego, czy uczelnia powierzyla jej zarzadzanie swoimi prawami wlasnosci
intelektualne;j.
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ograniczona wylacznie do branzy motoryzacyjnej. Po pewnym
czasie zglasza sie wytworca energii elektrycznej zainteresowany
wykorzystaniem omawianej technologii w procesie oczyszcza-
nia gazéw emitowanych przez elektrownie. Jesli uczelnia prze-
niosta wczesniej swoje prawa na rzecz firmy z branzy motory-
zacyjnej, nie mialaby formalnej mozliwo$ci udzielenia licencji
przedsiebiorcy z branzy elektroenergetycznej. Oczywiscie, tak
jak w pierwszej sytuacji, tu réwniez uczelnia juz po udzieleniu
licencji moze wspiera¢ przedsiebiorce w procesie wdrazania
technologii.

W ramach realizowanego projektu na uczelni powstat innowacyjny
spos6b oczyszczania spalin. W trakcie prowadzonych badan uczel-
nia dokonywata zgtoszerr wynalazkéw odnoszacych sie do tego
sposobu.

Technologia moze znalez¢ komercyjne zastosowanie w procesie
oczyszczania gazéw. Uczelnia nie ma jednak srodkéw, aby dopro-
wadzi¢ ja do poziomu nadajacego sie do wdrozenia.

Zgtosit sie jednak fundusz inwestycyjny? oferujacy wsparcie finan-
sowe W zamian za udziat w przysztych zyskach z komercjalizacji.
W tym celu strony (uczelnia za posrednictwem swojej spotki ce-
lowej oraz inwestor) powotaty spétke specjalnego przeznaczenia
(spin-off). Udziaty w niej oprdcz spotki celowej i inwestora objeli
réwniez pracownicy uczelni, ktéra we wspétpracy z inwestorem
okreslita harmonogram prac nad projektem oraz udzielita nowo
powstatej spofce licencji na korzystanie z dotychczas wytworzo-
nej technologii. Strony ponadto ustality, ze dany projekt bedzie
kontynuowany w ramach nowo powstatej spétki, ktéra nabedzie
prawa do wynikéw dalszych badan. Po wdrozeniu technologii stro-
ny maja podjac¢ decyzje, czy pozostajg w spotce, czy tez sprzedaja
swoje udziaty w celu kapitalizacji zysku.

> W praktyce takim inwestorem czgsto jest przedsigbiorca zainteresowany wykorzystaniem
i wdrozeniem danego rozwigzania.
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W dobie innowacyjnosci nauki i wiedzy szczegblnego
charakteru nabierajg zagadnienia zwigzane z pa-
tentowaniem twoérczych wynikdbw prac naukowcow.
W gaszczu przepisdw krajowych oraz wobec skompli-
kowanej tematyki patentowania w wymiarze migdzy-
narodowym istotng role odgrywa ocena potencjatu,
wiasciwe podejscie i postepowanie w ramach komer-
cjalizacji prac B+R. Niniejsza publikacja pozwoli nau-
kowcom i wynalazcom uzyskac¢ niezbedng wiedze, jak
zabezpieczy¢ rozwigzanie technologiczne w celu jego
pdzniejszej komercjalizacji.

Prezentowane tresci przyblizg kwestie znaczenia och-
rony wiasnosci przemystowej, zdolnosci patentowe;j
oraz budowy i zgtaszania wynalazku do ochrony.

Zamiarem autorow publikacji jest utatwienie sktadania
zgtoszen patentowych, a praktyczne animacje majg
zapozna¢ naukowcow z kluczowymi elementami pos-
tepowania od innowacyjnego pomystu do patentu.
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