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Patent	–	ograniczone	w	czasie	prawo	wyłączne	
•  Skutek	monopol	ekonomiczny	
•  W	Europie	na	rzecz	twórców	–	wyjątki	wynikające	z	
ustawy	(np.	wynalazki	pracownicze)	

•  Skuteczne	na	terytorium	danego	kraju	
–  Patenty	krajowe	
–  Patenty	europejskie	
–  Patent	unijny	o	jednolitym	skutku	(?)	

•  Prawo	zakazowe	
•  Udzielenie	patentu	=	umowa	społeczna	
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Procedury	udzielenia	patentu	w	Europie	
•  Procedura	krajowa	–	prawo	krajowe:	Ustawa	prawo	własności	

intelektualnej	
–  Zgłoszenie	wynalazku	do	Urzędu	Patentowego	

•  Procedura	regionalna	(ponadnarodowa):Konwencja	o	
udzielaniu	patentów	europejskich	(EPC)	
–  Zgłoszenie	wynalazku	i	wskazanie	państw	–	terytoriów	ochrony	(art.	

38	EPC)	

•  Procedura	międzynarodowa:	Patent	Cooperation	Treaty	(PCT)	
–  Zgłoszenie	do	WIPO	i	wskazanie	państw-terytoriów	ochrony	(art.	152	

PCT)	

•  Niezależnie	od	procedury	udzielany	jest	patent,	który	jest	
tytułem	krajowym	i	który	ma	treść	i	zakres	zgodnie	z	danym	
prawem	krajowym	!	
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Zgłoszenie	do	EPO	albo	
właściwego	urzędu	

krajowego	(+uiszczenie	
opłaty	z	tytułu	badania	

patentowego)	

Wstępne	badanie	
zgłoszenia	pod	kątem	
wymogów	formalnych.	
Ewentualnie	wezwanie	
do	uzupełnienia	braków	

formalnych	

Przygotowanie	raportu	
opisującego	stan	

techniki	oraz	zdolności	
patentowej	

zgłoszonego	wynalazku	

Publikacja	zgłoszenia	
patentowego	w	języku	
postępowania	(po	

angielsku,	niemiecku,	
francusku)	

Badanie	merytoryczne	
zgłoszenia	wynalazku,	w	

tym	pod	kątem	zgodności	z	
EPC	

Powiadomienie	EPO	o	
dopuszczeniu	do	udzielenia	

patentu	i	wezwanie	
zgłaszającego	do	uiszczenie	
opłaty	za	ochronę	i	publikację	
informacji	o	udzieleniu	patentu	

Udzielenie	patentu	i	
publikacja	informacji	o	
udzieleniu	–	rozpoczęcie	
procedury	walidowania	
patentów	na	terytorium	
krajowym	wskazanych	we	

zgłoszeniu	

Procedura	udzielenia	patentu	europejskiego	na	podstawie	konwencji	o	udzielaniu	
patentów	europejskich	



Zdolność	patentowa	-	patent	może	być	
udzielony	na:		
•  Wynalazek	(brak	definicji	ustawowej;	rozwiązanie	o	

charakterze	technicznym)	

•  Bez	względu	na	technologie	

•  Jeżeli	jest	on:	
–  Nowy	
– Ma	przemysłową	stosowalność	
–  Charakteryzuje	go	postęp	techniczny	

•  3	rodzaje	patentów:	produkt,	sposób,	zastosowanie	
–  4	na	dawkowanie?	

Dr	Agnieszka	Sztoldman		 6	



Jaki	wynalazek	może	zostać	zarejestrowany	–	
podsumowanie	
•  Czy	dane	rozwiązanie	jest	wyłączone	od	
patentowania?	

•  Czy	dane	rozwiązanie	ma	charakter	
techniczny?	

•  Czy	dany	wynalazek	jest	nowy,	cechuje	go	
postęp	techniczny	i	ma	przemysłową	
stosowalność?	
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Kryterium	
patentowalności	

Ustawa	Prawo	
własności	
przemysłowej	

EU	dyrektywa	o	
wynalazkach	
biotechnologiczn
ych	

Konwencja	
udzielaniu		
patentów	
europejskich	
(EPC)	

Regulacje	
implementując	
(EPC)	

Wyłaczenie	ze	względu	
na	porządek	publiczny	/	
moralność	

Art.	29	(1)	pkt	1	 Art.	6	i	związane	
motywy:	26,	36	i	45	

Art.	53a	 Zasada	28	

Wyłączenie	odmian	
roślin	i	procesów	
wyłącznie	
biologicznych	

Art.	29	(1)	pkt	2	
	

Art.	2,3,4	i	12	i	
związane	motyw,	w	
tym	8-10,13,29-33	i	
47-53.	

Art.	53b	 Zasady	26(4-6),	27	(b-c)	

Wyłączenie	metod	
medycznych	
(chirurgiczne,	
terapeutyczne,	
diagnostyczne)	

Art.	29	(1)	pkt	3	
	

Motyw	35	 Art.	53c	 -	

Wymogi	dla	wynalazku	 Art.	28	 Art.	3	i	5	i	związane	
motywy,	w	tym	20-23	

Art.	52(1),(2)	i	(3)	 Zasady	27(a)	i	29(1)	i	
(2)	

nowość	 Art.	25	 Art.	3	i	związane	
motywy,	w	tym	22	

Art.	52	(1),	54	i	55	 -	

Poziom	wynalazczy	 Art.	26	 Art.	3	i	związane	
motywy,	w	tym	22	

Art.	52(1)	i	56	 -	

Przemysłowa	
stosowalność	

Art.	27	 Art.	3	i	związane	
motywy,	w	ty,	20-24	

Art.	52(1)	i	57	 Zasada	29(3)	
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Wyłączenia	od	patentowalności	(niezależnie,	czy	
spełniają	przesłanki	zdolności	patentowej):	
•  Wynalazki,	których	komercjalizacja	byłaby	
sprzeczna	z	porządkiem	publicznym	lub	
moralnością	

•  Odmiany	roślin	i	rady	zwierząt	
•  Konieczne	biologiczne	procesy	do	produkcji	
roślin	lub	hodowli	zwierząt	

•  Metody	chirurgiczne,	terapeutyczne	i	terapie	
diagnostyczne	
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Wynalazki	sprzeczne	z	moralnością	lub	porządkiem	publicznym	
(I)	
•  Nie	jest	wystarczające,	że	komercjalizacja	jest	zakazana	przez	ustawę	
•  Porządek	publiczny	–	ochrona	bezpieczeństwa	publicznego,	fizycznej	

integralności	osób	jako	członków	społeczeństwa	i	ochrona	środowiska	
(decyzja	EPO,	T-356/93,	PLANT	GENETIC	SYSTEMS)	

•  MORALNOŚĆ	–	związana	z	przekonaniem,	że	określone	zachowanie	jest	
słuszne	i	akceptowalne,	a	inne	nie;	oparte	na	całości	istniejących	norm	w	
danej	kulturze	(decyzja	EPO,	T-356/93,	PLANT	GENETIC	SYSTEMS)	

•  Przykłady	wynalazków	sprzecznych	z	porządkiem	publicznym	lub	
moralnością	(por.	art.	6(1)	i	6(2)	dyrektywy	o	wynalazkach	
biotechnologicznych):	
–  Proces	klonowania	ludzi	
–  Proces	modyfikowania	linii	tożsamości	genetycznej	ludzi	
–  Korzystanie	z	ludzkich	embrionów	dla	celów	przemysłowych	i	komercyjnych	
–  Proces	modyfikowania	tożsamości	genetycznej	zwierząt,	który	prawdopodobnie	z	

powoduje	ich	cierpienie	bez	istotnej	korzyści	medycznej	dla	ludzi	lub	zwierząt	
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Wynalazki	sprzeczne	z	moralnością	lub	porządkiem	publicznym	
–	przykłady	spraw	(II)	
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Podstawa	
prawna	

Sprawa	 Krótkie	streszczenie	

Art.	53a	EPC	 Howard	Florey	/	Relaxin	
(1995)	

Sekwencja	DNA	nie	może	zostać	opatentowana,	nawet	jeżeli	dawca	się	na	
to	zgadza	

Art.	53a	EPC	
	

C-377/98	Kingdom	of	
Netherlands	pko	Parlament	
Europejski	

Można	patentować	materiał	biologiczny	pochodzący	od	człowieka	za	zgodą	
dawcy	

Art.	53a	EPC	/	
6(1)	dyrektywy	
o	wynalazkach	
biotechnologicz
nych	
	

C-34/10	Brustle	p-ko	
Greenpeace	

Materiał	biologiczny	pochodzący	od	człowieka	jest	wyłączony	od	
patentowania,	jeżeli	jego	komercjalizacja	może	naruszyć	godność	lub	
integralność	osoby	ludzkiej	

Art.	53a	EPC	/	
6(1)	dyrektywy	
o	wynalazkach	
biotechnologicz
nych	

T19/90	Onco-mouse	 Każdy	przedmiot	będzie	wyłączony	od	patentowania,	jeżeli	społeczne	
koszty	są	większe	niż	korzyści	z	jego	opatentowania	dla	społeczeństwa	

Art.	53a	EPC	/	
6(2)(c)	
dyrektywy	o	
wynalazkach	
biotechnologicz
nych	

G2/06	WARF	/	Stem	Cells	
(2009)	

Materiał	biologiczny	pochodzący	od	człowieka	jest	wyłączony	od	
patentowania,	jeżeli	jego	komercjalizacja	może	naruszyć	godność	lub	
integralność	osoby	ludzkiej	
	



Odmiany	roślin	/	konieczne	procesy	biologiczne	
•  art.	53b	EPC	/	art.	4	dyrektywy	o	wynalazkach	biotechnologicznych-	

wyłączenie	od	patentowania	z	uwagi	na	interes	publiczny:	
–  Odmian	roślin	
–  Ras	zwierząt	
–  Koniecznych	procesów	biologicznych	dla	wytwarzania	odmian	roślin	lub	ras	zwierząt	

•  Ale	można	patentować	wynalazki,	które	wykorzystują	materiał	biologiczny	
i	tworzą	razem	dodatkową	jakość	(np.	nie	samą	odmianę)	

•  Jeżeli	produkt	(np.	odmiana	roślin)	może	być	wyłącznie	uzyskany	w	wyniku	
zastosowania	procesu	biologicznego	bez	innych	metod	ujawnionych	w	
zgłoszeniu	patentu	
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Wyłączenie	od	patentowania	metod	chirurgicznych,	
terapeutycznych	i	diagnostycznych	(art.	53	(c)	EPC)	
•  Można	jednak	udzielić	patentu	na	produkty,	zwłaszcza	substancje,	gdy	

stosowane	są	metody	terapeutyczne	i	ta	konieczność	jest	uzasadniona	
przepisem	prawa	(art.	52(4)	EPC)	

•  Można	też	udzielić	patentu	na	zastosowanie	produktu	w	celu	wytworzenia	
produktu	leczniczego	o	określonym	terapeutycznym	zastosowaniu	
(decyzja	EPO	T1780/12	w	sprawie	Board	of	regents,	University	of	Texas	/	
Cancer	Treatment)	

•  Można	też	udzielić	patentu	na	produkt	o	zastosowaniu	medycznym	
(decyzja	EPO	G2/08	w	sprawie	Abbott	respiratory	/	dosage	regime)	(art.	
54	(4)	i	(5)	EPC)	
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Wymogi	dotyczące	wynalazku	(art.	52(2)	i	(3)	EPC)	
•  Nie	są	wynalazkami:	

–  Odkrycia,	teorie	naukowe,	metody	matematyczne	
–  Dzieła	estetyczne	
–  Plany,	zasady,	metody	czynności,	metody	gier	lub	prowadzenia	

biznesu,	programy	komputerowe	
–  Przedstawienie	informacji	

•  Test,	czy	rozwiązanie	ma	charakter	techniczny,	aby	być	
wynalazkiem:	
–  Wystarczy,	 że	 zawiera	 jedną	 techniczną	 właściwość,	 która	 nie	 musi	

dominować	 (G3/08	 ws.	 Presidents	 reference	 /	 computer	 programe	
exclusion)	

–  Musi	 wynikać	 z	 działania	 człowieka	 polegającym	 na	 używaniu	 siły	
natury	w	celu	uzyskania	przyczynowego,	obiektywnie	postrzegalnego	i	
powtarzalnego	rezultatu	(decyzja	EPO	z	2010	ws.	Essentially	Biological	
Process	I)	
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Przesłanka	nowości	
•  Wynalazek	jest	nowy	jeżeli	nie	należy	do	stanu	techniki	w	

chwili	pierwszeństwa	i	oceniając	stan	faktyczny	można	
rozsądnie	oczekiwać,	że	w	chwili	zgłoszenia	nie	będzie	częścią	
stanu	techniki	

•  Test	ujawnienia	-		czy	na	podstawie	posiadanych	informacji	
znawca	stanu	techniki	mógłby	otworzyć	dane	rozwiązanie	
techniczne?	
–  Co	jest	wynalazkiem	i	czy	posiada	konieczne	(konstytuujące)	elementy	

techniczne?	
–  Jaka	jest	data	pierwszeństwa	i	stan	techniki	w	dacie	pierwszeństwa?	
–  Czy	wszelkie	odniesienia	przed	datą	pierwszeństwa	umożliwiają	

znawcy	techniki	odtworzenie	wynalazku	w	dacie	pierwszeństwa?	
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Ujawnienie	wynalazku	nieniweczące	nowości	
•  Przypadki	nieuczciwego	ujawnienia	wynalazku,	które	na	

podstawie	ustawy	/	konwencji	(art.	54(2)	i	art.	55	EPC)	nie	
powoduje	zniweczenia	przesłanki	nowości	

•  Ujawnienie	musi	być	wynikiem	nadużycia	względem	
zgłaszającego	lub	jego	poprzednika	prawnego	
–  Nadużycie	nie	może	mieć	miejsca	wcześniej	niż	do	6	miesięcy	od	

zgłoszenia	(nie	od	daty	pierwszeństwa,	co	wynika	z	decyzji	EPO	G3/98	
ws.	Univeristy	patents	/	six	months	period)	

•  Ujawnienie	wynalazku	na	wystawie	(pierwszeństwo	
wystawowe)	
–  Wystawa	musi	być	zarejestrowana	na	oficjalnej	liści	prowadzonej	

przez	Urząd	Patentowy	RP	albo	Europejską	Organizację	Patentową	
(EPO)	

–  Sprawa	Cohen-Boyer,	w	której	państwa	członkowskie	odmówiły	
uznania	okresu	łaski,	wskazując,	że	na	wystawie	doszło	do	ujawnienia	
wynalazku	szkodzącego	nowości	
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Poziom	wynalazczy	(I)	
•  Chodzi	o	zapewnienie,	że	dany	wynalazek	jest	dostatecznie	

różny	od	znanego	stanu	techniki	w	danej	dziedzinie	
technologii	(czyli	nie	tylko	inne	w	stosunku	do	tego,	co	jest	
znane	odbiorcom)	

•  Wynalazek	ma	poziom	wynalazczy,	jeżeli	mając	na	względzie	
stan	techniki,	rozwiązane	zawarte	w	wynalazku	nie	jest	
oczywiste	dla	znawcy	techniki	

•  Rozwiązania	techniczne,	których	wkład	w	stan	techniczny	jest	
nie-techniczny	albo,	które	nie	mają	żadnego	wkładu	
technicznego	lub	nie	–	nie	mają	poziomu	wynalazczego	
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Poziom	wynalazczy	–	test	(II)	
Ustalenie	poziomu	wynalazczego	wynalazku	wymaga	ustalenia	3	
elementów:	
•  Identyfikacja	wynalazku	i	jego	niezbędnych	elementów	

technicznych	
•  Identyfikacja	daty	pierwszeństwa	i	stanu	techniki	w	dacie	

pierwszeństwa,	wyłączywszy	ujawnienie,	które	nie	niweczy	
nowości	

•  Ustalenie,	czy	mając	na	względzie	stan	techniki	i	bez	żadnej	
wiedzy	o	wynalazku,	wynalazek	byłby	oczywisty	dla	znawcy	
techniki	w	dacie	pierwszeństwa	
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Przemysłowa	stosowalność	
•  Wynalazek	musi	nadawać	się	do	stosowania	w	wybranej	

dziedzinie	przemysłu,	w	tym	w	rolnictwie	

•  Wystarczy,	aby	ujawnienie	wynalazku	powodowało	konkretną	
korzyść	w	postaci	praktycznego	zastosowania	(korzyść	
teoretyczna	nie	wystarczy)	
–  Decyzja	EPO	T898/05	ws.	ZYMOGENETICS	

•  W	przypadku	patentu	na	produkt	należy	wskazać	funkcję	
produktu	
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Skutki	udzielenia	patentu	
•  Na	wskazanym	terytorium	

•  Od	daty	zgłoszenia	wynalazku	(w	razie	decyzji	o	udzieleniu	
patentu)	

•  Na	okres	do	20	lat	(ale	w	przypadku	patentów	dotyczących	
produktów	leczniczych	możliwość	udzielenia	dodatkowego	
prawa	ochronnego)	
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Zakres	przedmiotowy	patentu	(I)	
•  Zakres	przedmiotowy	określają	zastrzeżenia	patentowe	

•  Opis	i	rysunki	wynalazku	mogą	być	wykorzystywane	dla	
interpretacji	zastrzeżeń	patentowych	

•  Metody	interpretacji	zastrzeżeń	patentowych	
1)	Interpretacja	kontekstualna	z	perspektywy	znawcy	techniki	

•  Wynik	próby	znalezienia	złotego	środka	między	sprzecznymi	podejściami	
wykładni	zastrzeżeń	patentowych	w	Anglii	i	Niemczech	(zob.	np.	decyzja	
EPO	G2/88	ws.	Mobil/	Friction	Reducing	Additive;	Improver	Corporation	
pko	Remington	Consumr	Products)	

•  Celem	jest	rekonstrukcja	znaczenia	literalnego	wynikającego	z	użytego	
języka	przez	osobę	redagującą	zgłoszenie	patentowe	

•  Bierze	się	pod	uwagę	ideę	techniczną	wynalazku	
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Zakres	przedmiotowy	patentu	(II)	
2)	Doktryna	ekwiwalentów	(podstawa	art.	2	protokołu	do	EPC)	
–  wprowadzona	w	celu	ujednolicenia	europejskich	kryteriów	oceny	zakresu	przedmiotowego	

patentu	
–  W	celu	ustalenia	zakresu	ochrony	wynikającej	z	patentu	europejskiego,	należy	wziąć	pod	

uwagę	każdy	element	ekwiwalentny	do	elementu	określonego	w	danym	zastrzeżeniu	
–  Połączenie	zasad	interpretacji	i	rekonstrukcji	celów	politycznych	ochrony	patentowej	w	danej	

jurysdykcji	(bo	wykroczenie	poza	literalne	brzmienie	zastrzeżeń	patentowych)	
–  Rozbieżność	między	poszczególnymi	jurysdykcjami,	np.	angielską	i	niemiecką:	
a)  Sprawa	Occlutech	GmbH	v.s	AGA	Medical	Corporation	(2011)	(Niemiecki	Sąd	Najwyższy)	

-	Każdy	ekwiwalentny	przedmiot,	do	którego	odnosi	się	patent	jako	alternatywa	do	wynalazku	
będzie	poza	zakresem	monopolu	uprawnionego	z	patentu	
b)	Sprawa	Catnic	/	Kirin	–Amgen	(2017)	(UK	Supreme	Court)	

-  Dwustopniowy	test,	czy:	
1)  Czy	dany	przedmiot	wchodzi	w	zakres	zastrzeżeń	w	wyniku	„normalnej	interpretacji”?	
2)  Czy	dany	przedmiot	różni	się	od	tego	w	wyniku	„normalnej	interpretacji”	w	pomijalny	

sposób,	mając	na	względzie	wynik	interpretacji	i	względy	polityczne?	
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Uprawnienia	zakazowe	wynikające	z	patentu	
•  Oferowanie	
•  Wytwarzanie	
•  Importowanie	(+eksportowanie)	
•  Wprowadzanie	do	obrotu	(+wprowadzanie	na	rynek)	
•  Składowanie	(w	tym	przechowywanie)	
•  Stosowanie	
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Ograniczenia	patentu	
•  działanie	w	chodzi	w	treść	patentu	bez	zgody	uprawnionego,	

ale	nie	stanowi	naruszenia	patentu	z	uwagi	na	brak	
bezprawności	wynikający	z	przepisu	ustawy	

•  Katalog	zamknięty	(art.	69	Ustawy	prawo	własności	
przemysłowej)	
–  Wyjątek	badawczy	i	regulacyjny	
–  Tranzyt	
–  Przywilej	apteczny	

•  Wyczerpanie	patent	–	w	wyniku	pierwszego	wprowadzenia	do	
obrotu	na	terytorium	UE	konkretnego	egzemplarza	produktu	
chronionego	patentem	przez	uprawnionego	lub	osoby	za	
zgodą	uprawnionego	
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Aktualne	wyzwania	prawa	patentowego	
•  Wzrost	zgłoszeń	patentowych	na	świecie	

•  Nowe	sektory:	patenty	biotechnologiczne	i	farmaceutyczne	
(ang.	essential	medicines	i	gąszcze	patentowe)	

•  Druk	3D	

•  Działania	na	rzecz	ulepszenia	jakości	i	efektywności	systemu	
patentowego	–	pakiet	patentu	unijnego	o	jednolitym	skutku	
po	Brexit	i	wyroku	niemieckiego	Trybunału	Konstytucyjnego	
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