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Europejska rewolucja w ochronie
patentow nadal nie w Polsce

Niemal rok temu (1 czerwca 2023 r.) weszlo w Zycie porozumienie o Jednolitym S3dzie Patentowym (Dz.Urz, UE z 2013 r. C 175, S, 1), a Wraz z nim
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzajace wzmocniona wspélprace w dziedzinie
tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz.Urz. UE z 2012 1, L 361, s, 1; dalej: rozporzadzenie 1257/2012) oraz rozporzadzenie Rady
(UE) nr 1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzajace wzmocnion3 wspolprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej
w odniesieniu do majacych zastosowanie ustaleri dotyczacych thimaczeri (Dz.Urz, UE z 2012 1. L 363, s, 89), Tego samego dnia rozpoczat réwniez
swoja dzialalnosc¢ Jednolity Sad Patentowy (JSP). Mimo Zze Polska, podobnie jak Chorwacja i Hiszpania, wstrzymala sie na razie z przystapieniem
do tego systemu, to jednak nie wyklucza to wplywu tego systemu na polskich przedsiebiorcéw chroniacych innowacje techniczne na rynkach
europejskich. Zaréwno praktyka Europejskiego Urzedu Patentowego, jak i orzecznictwo JSP z pewnoscia beda mialy wplyw na ksztalt polskiego
prawa patentowego oraz wyroki polskich sadéw. JSP bedzie stosowaé prawo unijne i wspélpracowaé z Trybunalem Sprawiedliwoéci Unii
Europejskiej (TSUE), aby uzyska¢ jednolita wykladnie prawa Unii. A w zwiazku z tym, ze Polska jest krajem czlonkowskim UE, jest zobowigzana
do przestrzegania orzeczen TSUE,
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Co dla przedsigbiorcéw oznacza to, ze Polska,
cho¢ przystapita do unijnej procedury wzmoc-
nionej wspélpracy dazacej do utworzenia syste-
mu patentu jednolitego, to jednak nie podpisata
porozumienia o Jednolitym Sadzie Patentowym
(dalej: porozumienie o JSP) w tej sprawie, przez
co nie bedzie stanowi¢ cze¢sci jednolitego sys-
temu patentowego? Przede wszystkim zglosze-
nie europejskiego patentu wcigz nie ma skut-
ku na terenie Polski. A wiec, jesli przedsiebiorcy
beda chcieli korzystaé z ochrony patentowej
w naszym kraju, beda musieli si¢ o nig ubie-
gac bezposrednio w Urzedzie Patentowym RP
lub z wykorzystaniem dotychczasowej Sciezki
europejskiego patentu walidowanego w Polsce.

Jednak mimo braku biato-czerwonego pod-
pisu pod porozumieniem polscy przedsiebiorcy
moga zglaszad patenty za posrednictwem no-
wego systemu w celu uzyskania patentu euro-
pejskiego o jednolitym skutku na terytorium
17 umawiajgcych sie panistw stanowiacych czesé
tego systemu. Co wiecej, nasi przedsiebiorcy
beda mogli dochodzic¢ swoich praw przed JSP
w zwigzku z posiadanym jednolitym prawem
ochronnym.

PATENT KRAJOWY, EUROPE)SKI CZY EUROPE)SKI
0 JEDNOLITYM SKUTKU

Obecnie, zgodnie z polskimi regulacjami, zgla-
szajacy moze sie ubiegac o ochroneg na ten sam
wynalazek w ramach zgloszenia krajowego,
skladanego do wlasciwego krajowego urzedu
patentowego, np. przy ubieganiu sie o ochrone
w Polsce - do Urzedu Patentowego Rzeczypo-
spolitej Polski (UPRP) albo w ramach zglosze-
nia europejskiego - do Europejskiego Urzedu
Patentowego (EPO).

Najczestsza praktyka zglaszajacych jest pierw-
sze zgloszenie krajowe w swoim kraju (czy-
li w tym, w ktérym zglaszajacy ma siedzibe),
anastepnie dokonanie zgloszenia w EPO w cig-
gu 12 miesiecy na zasadzie pierwszenstwa.

EPO oraz odpowiedni urzad krajowy pracuja
rownolegle i niezaleznie od siebie. Oba zglosze-
nia moga uzyskaé ochrong patentowg albo do-
sta¢ odmowe. Co ciekawe, moze wystapic takze
taka sytuacja, ze jeden urzad udzieli ochrony,
a drugi nie.

Dwie procedury

O ochrong przed EOP mozna si¢ ubiegac we-
diug dwéch procedur.

» Procedura 1, Dokonywanie tzw. walidacji
(ztozenie odpowiednich thumaczen i uiszcze-
nie oplat w celu uprawomocnienia patentu
europejskiego) w wybranych krajach po otrzy-
maniu informacji o udzieleniu patentu eu-
ropejskiego

To dotychczasowa §ciezka, na ktérej w celu
otrzymania ochrony patentowej na danym te-
rytorium nalezalo dokonaé walidacji w odpo-
wiednich lokalnych urzedach patentowych, Tak
uzyskana ochrona obowiazuje w paristwach wy-

branych przez uprawnionego sposrod 39 krajow
nalezacych do Europejskiej Organizacji Paten-
towej. S3 to: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria,
Chorwacja, Cypr, Czarnogoéra, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Li-
twa, Luksemburg, Lotwa, Macedonia Pélnocna,
Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Por-
tugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Stowa-
cja, Slowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, We-
gry, Wielka Brytania, Wlochy.

Ponadto istnieje grupa krajow (tj. Bosnia i Her-
cegowina, Kambodza, Maroke, Moldawia, Tune-
zja), ktére na mocy osobnych porozumien moga
uzna¢ na swoim terenie patenty europejskie.
Spelniajac odpowiednie warunki, uprawniony
z patentu europejskiego moze sprawi¢, ze jego
patent bedzie wazny réwniez w wybranych przez
niego krajach z tej grupy, Walidacja w wybra-
nych przez uprawnionego krajach wciaz pozo-
staje opcja dostepna dla uprawnionych.

» Procedura 2z, Patent europejski o jedno-
litym skutku

0Od 1 czerwca 2023 . druga mozliwa $ciezka
ubiegania si¢ o ochrone w 17 krajach (tj. w Au-
strii, Belgii, Bulgarii, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Holandii, na Litwie, w Luksemburgu,
Lotwie, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Sto-
wenii, Szwecji oraz we Wioszech), ktére si¢ na
to zgodzily, jest patent europejski o jednolitym
skutku, gdzie ochrona obejmuje jednoczes$nie
wszystkie te kraje. Taka ochrona, zwana jedno-
lita, jest mozliwg do zastosowania alternatywg
zamiast wspomnianej w kontekscie procedury
1 walidacji w ww. 17 krajach. A przypomnijmy
jeszcze raz - walidacja to zespét czynnosci pro-
wadzacych do uprawomocnienia patentu euro-
pejskiego w wybranym paristwie cztonkowskim.

SPORY

Do rozstrzygania sporéw na terenie ww.
17 panstw umocowany jest Jednolity Sad Pa-
tentowy - ze skutkiem dla wszystkich tych
paristw. W jego gestii lezy rozpatrywanie spo-
réw dotyczacych patentéw jednolitych i paten-
toéw europejskich walidowanych, pozostajacych
w mocy na terenie krajow, ktore ratyfikowaly
porozumienie o JSP, o ile uprawniony nie za-
dziatat aktywnie na rzecz wylaczenia swojego
patentu spod jurysdykcji JSP, sktadajac tzw, opt-
-out. Kwestie naruszenia i waznosci walidowa-
nych patentéw europejskich, dla ktérych zto-
zono opt-out, beda rozstrzygane przez organy
krajowe, W kazdym przypadku przez pierwsze
dziewiec¢ miesiecy od daty publikacji patentu
europejskiego mozliwy bedzie sprzeciw, wno-
szony do EPO i rozstrzygany przed tym sadem.

Uniewaznienie patentu europejskiego o jedno-
litym skutku przed JSP bedzie oznaczalo unie-
waznienie go we wszystkich wspomnianych
17 krajach. W przypadku pozostalych patentow
europejskich, ktére nie s3 patentami europejski-
mi o jednolitym skutku, uniewaznienia paten-

tu sg przeprowadzane osobno w kazdym kraju
przed organem krajowym paristwa, w ktérym
dokonano walidacji.

PODWOJNA OCHRONA?

Polskie przepisy nie reguluja podwojnej ochrony
wynikajacej z posiadania jednocze$nie patentu
europejskiego walidowanego w Polsce oraz pol-
skiego krajowego patentu. Taka sytuacja moze
zaistnie¢ w przypadku uzyskania ochrony kra-
jowej i zarazem w EPO oraz dokonaniu walida-
cji w Polsce, Tego typu scenariusz jest mozliwy
przy dotychczasowym patencie europejskim
oraz przy patencie europejskim o jednolitym
skutku (PEJS). Zgtaszajacy moze si¢ zdecydo-
wacé na ochrone poprzez patent jednolity i za-
razem dokonac walidacji w innych interesuja-
cych go krajach.

W wigkszodci krajow Europejskiej Organizacji
Patentowej jednak taka sytuacja jest niedozwo-
lona. Wezedniejsza pozytywna decyzja udziela-
jaca ochrony patentowej wyklucza udzielenie
drugiej. Tak jest m.in, w Niemczech, gdzie wa-
lidacja europejskiego patentu wyklucza ochro-
ne pochodzacy z patentu krajowego. Inaczej jest
we Wioszech, gdzie obecnie dopuszczalne jest
istnienie podwéjnej ochrony, tj. ochrony z pa-
tentu europejskiego (o skutku jednolitym lub
krajowym) i z wioskiego patentu krajowege. Ma
to zapewnié ochrone kluczowych wynalazkow
na poziomie krajowym i poziomie europejskim.

Posréd 17 krajow cztonkowskich, w ktorych nie
jest dozwolone istnienie podwéjnej ochrony pa-
tentowej, uniewaznienie PEJS czy inne dziala-
nie bedzie odbywalo sie przed jednym organem
- JSP. W krajach, w ktérych kwestia podwéjnej
ochrony nie jest uregulowana lub taka ochro-
na jest dozwolona, sprawy sadowe dotyczace
PEJS beda rozstrzygane przed JSP, a dotyczace
patentu krajowego - przed organem krajowym.

WZMOCNIONA WSPOLPRACA

Wedhug rozporzadzenia 1257/2012 wprowadzaja-
cego wzmocniong wspotprace w dziedzinie two-
rzenia jednolitego systemu ochrony patentowej
nie powinno ono zastepowac przepiséw uczest-
niczacych panstw czionkowskich dotyczacych
patentéw i powinno dawaé swobode zglaszaja-
cemu w wyborze rodzaju ochrony.
Zglaszajacy powinien mieé swobode w wy-
borze starania si¢ o patent krajowy, PEJS, pa-
tent europejski obowigzujacy w jednym lub
wiekszej liczbie umawiajacych sie panstw
konwencji o patencie europejskim albo o PEJS
uznawany dodatkowo w jednym lub wigkszej
liczbie umawiajacych sie panstw konwencji
o patencie europejskim niebedacych pan-
stwami czlonkowskimi uczestniczacymi we
wzmocnionej wspdlpracy na mocy rozporza-
dzenia 1257/2012. Z powyzszego wynika, ze sy-
tuacja podwéjnego patentowania w przypad-
ku patentu krajowego i PE]JS zalezy od prawa
krajowego kazdego z panstw. Przyklad Wioch
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pokazuje, ze zmiany prawne regulujace kwestie
podwdjnej ochrony moga nastapi¢ takze i w in-
nych sposrdd 17 krajow czlonkowskich systemu
patentu jednolitego.

Warto pamietaé, Ze nie jest mozliwe réwnocze-
sne walidowanie tego samego patentu europejskie-
go w jakimkolwiek kraju czlonkowskim systemu pa-
tentu jednolitego i ubieganie sie o jednolity skutek
tego patentu europejskiego. Zgtaszajacy nie moze
dokonac¢ walidacji np. w Niemczech i jednocze$nie
zlozyé wniosku o PEJS, gdyz Niemcy s posrod 17 kra-
jéw systemu patentu jednolitego.

W tych krajach, w ktérych kwestia podwéjnego
patentowania nie jest uregulowana, uprawniony
do patentéw moze sie spotkaé z uniewaznieniem
przed kilkoma organami. Uprawniony, ktéry uzy-
ska PEJS i jednocze$nie bedzie mial inne - krajowe
- prawo wylaczne, dotyczace tego samego wynalaz-
ku, bedzie strong postgpowania zaréwno przed JSP,
jak i sadem krajowym. Oba te postgpowania beda
toczyc sie oddzielnie,

STRUKTURA JSP - WIELE ODDZIALOW, WIELE KRAJOW

Strukturalnie JSP obejmuje Sad Pierwszej Instancji
(SPI), Sad Apelacyjny oraz Sekretariat, Sad Apelacyj-
ny oraz Sekretariat zostaly zlokalizowane w Luksem-
burgu. Z kolei SPI ma zdecentralizowany charakter
isklada sie z oddziatu centralnego oraz z oddziatéw
lokalnych i regionalnych.

» Oddziat centralny SPI

Ma on siedzibe w Paryzu oraz filie w Mediolanie
i Monachium, Zaréwno oddziat centralny, jak i filie
s3 wlasciwe dla spraw dotyczacych rozwiazan z danej
klasy wedlug Miedzynarodowej Klasyfikacji Paten-
towej. [tabelas] W praktyce oznacza to, ze przedmiot
patentu bedzie wplywal na to, ktéry oddzial central-
ny lub filia sadu beda wlasciwe do rozstrzygniecia
sprawy. Dzieki temu oddziat prowadzgcy sprawe be-
dzie miat kompetencje nie tylko prawne, lecz takze
techniczne w odpowiedniej dziedzinie techniki, do
ktorej nalezy sporne rozwigzanie (np. budowy ma-
szyn, chemii, transportu),

» Oddzialy lokalne

Zostaly one ustanowione w naste¢pujacych mia-
stach: Wieden (Austria), Bruksela (Belgia), Kopen-
haga (Dania), Helsinki (Finlandia), Paryz (Francja),
Diisseldorf (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Mann-
heim (Niemcy), Monachium (Niemcy), Mediolan (Wto-
chy), Haga (Niderlandy), Lizbona (Portugalia), Lubla-
na (Stowenia).

Obecnie ustanowiono jeden oddziat regionalny
- Nordycko-Baltycki, ktory obejmuje nastepujace
miasta: Sztokholm (siedziba; Szwecja), Ryga (Lotwa),
Tallin (Estonia), Wilno (Litwa).

W praktyce oznacza to, ze w wigkszoéci krajow
czlonkowskich systemu patentu jednolitego jest od-
dziat sadu, w krajach pozostajacych poza systemem
patentu jednolitego - jak np. Polska, Hiszpania lub
Chorwacja - takich oddziatow zas nie ma.

WAZNE! JSP na obecnym etapie obejmuje swoja
wlasciwoscia terytoria 17 krajéw UE, co stanowi
mniej niz pok 1 0w wchodzacych w za-
kres terytorialny patentu europejskiego. W przy-
szlosci jednak liczba krajéw, dla ktérych JSP jest
wlasciwy, moze ulec zmianie.

OKRES PRZEJSCIOWY, OPT-OUT (ODSTAPIENIE

OD KOMPETENC]I JSP) ORAZ OPT-IN

Docelowo JSP bedzie jedynym sadem wlasciwym za-
réwno dla patentéw europejskich PE, jak i PEJS, Nato-
miast przez pierwsze siedem lat dzialania JSP bedzie
obowigzywal okres przejsciowy (moze on ulec wydtu-
zeniu o maksymalnie siedem lat). W tym okresie do
s3dow krajowych lub innych wlasciwych organow
krajowych nadal bedzie mozna wnie$¢ powodztwa
o naruszenie lub uniewaznienie patentu europej-
skiego lub powddztwa o naruszenie lub stwierdze-
nie niewaznosci dodatkowego $§wiadectwa ochron-
nego wydanego dla produktu chronionego patentem
europejskim,

Ponadto w okresie przej§ciowym uprawnieni
z patentu europejskiego (oraz dodatkowych swia-
dectw ochronnych), a takze zglaszajacy patent eu-
ropejski maja mozliwos¢ odstapienia od wytgcznej
kompetencji sadu. Mozliwos¢ ta nie dotyczy PEJS.
W praktyce oznacza to, ze w przypadku braku od-
stapienia (brak opt-out) JSP albo sad krajowy/or-
gan krajowy bedzie mial wylgczng kompetencje
w przypadku wniesienia pierwszej sprawy do ta-
kiego sadu/organu.

Z kolei w przypadku odstapienia (opt-out) jedynie
sady krajowe/organy krajowe beda wtasciwe dla oce-
ny danego patentu. Wycofanie takiego odstapienia
bedzie mozliwe w kazdej chwili (opt-in).

W $wietle porozumienia o JSP nie jest jednak do
korica pewne, czy takie odstapienie bedzie mialo
skutek na caly czas trwania patentu, a nie jedynie
na czas trwania okresu przejsciowego. Cho¢ zdaje
sie dominowac poglad, ze skutek bedzie obejmowat
caly czas trwania,

Tabela 1. Miedzynarodowa Klasyfikacja Patentowa [GlG)

(A) podstawowe potrzeby ludzkie
(bez dodatkowych §wiadectw
ochronnych)

transport

(B) r6zne procesy przemystowe;

(C) chemia; metalurgia (bez dodatko-
wych éwiadectw ochronnych)

(D) wiékiennictwo; papiernictwo

(F) budowa maszyn; odwietlenie;
ogrzewanie; uzbrojenie; technika
minerska

(E) budownictwo, gérnictwo

(G) fizyka

(H) elektrotechnika

dodatkowe Swiadectwa ochronne

Zrédto: https:/fwww.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_o3_26062023_-amend-

ment-upca.pdf

Tabela 2. Uproszczone reguly dotyczace okreslania oddzialu wlasciwego

w zaleznosci od rodzaju sprawy

GlC]

i, N2, iy 20, 0.3

sedziego technicznego,

B oddziat lokalny, pod ktéry podlega terytorium, na ktérym doszto do naruszenia
lub wystapita albo mogta wystapi¢ grozba naruszenia lub oddziat regionalny,
pod ktary podlega dane umawiajgce sie panstwo cztonkowskie;

® oddziat lokalny, pod ktory podlega terytorium, na ktérym siedzibg ma pozwany
(jeden z pozwanych) lub ma gtéwne miejsce prowadzenia dziatalnosci.

“W przypadku wniesienia powodztwa wzajemnego dany oddziat lokalny moze:

B prowadzi¢ postepowanie zarowno w zakresie powodztwa o naruszenie,
jak i powddztwa wzajemnego o uniewaznienie oraz wystapi¢ o przydzielenie

® przekazaé powédztwo wzajemne o uniewaznienie do rozpatrzenia przez oddziat
centralny i zawiesi¢ lub kontynuowa¢ postgpowanie w sprawie naruszenia albo
™ za zgoda stron przekazac sprawe do rozpatrzenia przez oddziat centralny.

25 oddziat lokalny, pod ktory podlega terytorium, na ktdrym siedzibe ma pozwany/jeden

z pozwanych lub ma gtéwne miejsce prowadzenia dziatalnosci lub oddziat regionalny,
pod ktary podlega dane umawiajace sie parnstwo cztonkowskie; jesli chodzi o terytorium
spoza terytoriéw krajéw umawiajgcych sie, to oddziat centralny.

13. 1.4

lub regionalnego.

oddziat centralny; jezeli jednak powddztwo 0 naruszenie migdzy tymi samymi stronami
i dotyczace tego samego patentu zostalo wniesione do oddziatu lokalnego lub regional-
nego, powodztwa te mogg byE wniesione wytacznie do tego samego oddziatu lokalnego

2.4, a takze sprawy,
w ktérych terytorium
danego panstwa nie
podlega pod oddziat
lokalny/regionalny

oddziat centralny.

A zatem w praktyce oznacza to, ze domyslnym
sadem wiasciwym jest JSP, jednak obecnie i az do
2030 1. mozna zlozy¢ opt-out, wowczas wlasciwy
bedzie sad krajowy.

Opt-outu nie mozna zlozy¢ po wniesieniu powédz-
twa do JSP - woéwczas jest na to za pozno. Warto
jednak pamietac, ze z opt-outu mozna si¢ wycofac,
skladajac opt-in.

Opt-out i opt-in sklada zglaszajacy/uprawniony
z patentu, bo to on jest dysponentem prawa, jakim
jest patent europejski lub PEJS.

Do kompetencji JSP nalezy rozstrzyganie spraw do-
tyczacych patentéw europejskich lub PEJS, a takze
dodatkowych $wiadectw ochronnych opartych na
wspomnianych patentach, w zakresie:

1.1. faktycznych lub grozacych naruszen, roszczen
wzajemnych dotyczacych licencji,

1.2, Srodkéw i nakazéw tymczasowych i ochron-
nych,

1.3. stwierdzenia braku naruszenia,

1.4, uniewaznienia,

1.5. powodztw wzajemnych dotyczacych uniewaz-
nienia.

Ponadto JSP rozpatruje sprawy:

2.1, 0 odszkodowania lub zadoséuczynienia wyni-
kajace z ochrony tymczasowej udzielonej w zwigzku
z publikacja europejskiego zgtoszenia patentowego,

2.2. dotyczace stosowania wynalazku przed udzie-
leniem patentu europejskiego lub PEJS lub dotycza-
cych prawa opartego na uprzednim stosowaniu wy-
nalazku,

2.3. 0 wynagrodzenie z tytutu licencji PEJS na pod-
stawie art. 8 rozporzadzenia 1257/2012;

2.4. dotyczace postanowieri Europejskiego Urze-
du Patentowego wynikajacych z jego zadan admi-
nistracyjnych (wskazanych w art. 9 rozporzadze-
nia 1257/2012).

Juz na pierwszy rzut oka widoczny jest wiec sze-
roki zakres kompetencji JSP, wbrew intuicji pod-
powiadajacej jego wlasciwos¢ jedynie w zakresie
PEJS.

Z wyjatkiem spraw z pKt. 2.4 (czyli dotyczacych po-
stanowien EUP wynikajacych z jego zadan admini-
stracyjnych) strony beda mogly uzgodnié¢ prowadze-
nie sprawy w wybranym przez nie oddziale (réwniez
centralnym), Mozna jednak przypuszczac, ze taka sy-
tuacja bedzie nalezala do rzadkosci i oddzial whasci-
wy zostanie okreslony zgodnie z regutami zawarty-
mi w art, 33 porozumienia o JSP. [tabela 2]

Jezyki postepowania
Przed JSP bedzie obowiazywato wiele jezykow poste-
powania, Punktem wyjscia beda jezyki danego od-
dzialu lokalnego lub regionalnego. Natomiast po-
rozumienie o JSP przewiduje mozliwosé wyboru
w okreélonych sytuacjach jezyka, w ktoérym patent
zostal udzielony - przede wszystkim w zaleznosci
od siedzib stron i kompetencji jezykowych skladu
orzekajacego.

Z kolei w oddziale centralnym jezykiem postepowa-
nia jest jezyk, w ktérym udzielono danego patentu.

SKUTECZNA OCHRONA UPRAWNIONEGO

Wiasciciel patentu europejskiego/PEJS w postepo-
waniu przed JSP moze dochodzié zakazania osobie
trzeciej niemajacej jego zgody:

1) w zakresie patentu dotyczacego produktu:

- wytwarzania,

- oferowania,

- wprowadzania do obrotu,

- uzywania,

- importowania lub przechowywania tego pro-
duktu do wspomnianych celéw;

2) w zakresie patentu dotyczacego sposobu:

- stosowania sposobu,

- oferowania sposobu;

3) w zakresie produktu uzyskanego bezposrednio
w drodze zastosowania chronionego sposobu:

- oferowania,

- wprowadzania do obrotu,

- uzywania lub importowania lub przechowywa-
nia do wspomnianych celow;

4) posredniego korzystania z wynalazku rozumia-
nego jako zaopatrywanie (lub oferowanie zaopatrywa-
nia), jakiejkolwiek osobie innej niz strona uprawniona
do korzystania z wynalazku chronionego patentem
w $§rodki odnoszace sie do ,,zasadniczego elemen-
tu” tego wynalazku, jesli osoba trzecia wie lub po-
winna byla wiedzieé, ze takie s$rodki s3 odpowied-
nie i przeznaczone do praktycznego zastosowania
tego wynalazku; nie dotyczy to srodkéw bedacych
wStandardowymi produktami komercyjnymi”, chy-
ba ze zaszla sytuacja naklaniania przez osobe trze-
cig osoby zaopatrywanej do podejmowania okreslo-
nych dziatan zabronionych.

Rzuca sig¢ zatem w oczy szeroki, obejmujacy
wprost réwniez naruszenie posrednie, katalog
roszczen uprawnionego. Z punktu widzenia pol-
skiego przedsigbiorcy warto zauwazy¢, ze kwe-
stia naruszenia posredniego nie jest uregulowa-
na w prawie polskim.
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Kto w skladach JSP

W skiadach orzekajacych JSP bedg zasiadali sedziowie
majacy nie tylko wyksztalcenie prawnicze, lecz takze
czesto majacy wyksztalcenie techniczne. JSP ma zapew-
nic szybkie postepowanie prowadzone przez doswiad-
czonych i wykwalifikowanych sedziéw, ktérzy beda mieli
specjalistyczng wiedze i odpowiednie przygotowanie

do prowadzenia sporéw patentowych - w tym beda
kompetentni w okreslonych dziedzinach techniki,

ktérych dotyczy patent. ©@

W bardzo uproszczonym zarysie postepowanie przed
JSP bedzie przebiegalo wedlug nastepujacych po sobie
procedur:

m pisemnej (pismo inicjujace postepowanie i pisma obej-
mujace przedstawienie stanowisk przez strony),

= dodatkowej (przede wszystkim przygotowanie do roz-
prawy),

= ustnej (rozprawa),

m odszkodowawczej,

= dotyczacej postanowien o kosztach.

Chodzi o to, by postepowanie przed JSP bylo szybkie.

JSP bedzie moéglt stosowaé réwniez szeroki katalog srod-
kéw ochrony (lub wspomagajacych ochrone) praw upraw-
nionego nawet przed wydaniem decyzji stwierdzajacej
naruszenie. Bedzie mogt np.:

m nakazac zabezpieczenie dowodow z wykorzystaniem
Srodkow tymczasowych takich jak: szczegolowy opis,
pobieranie prébek, zajecie fizyczne produktéw, odpo-
wiednich materiatéw i narzedzi oraz powiazanych do-
kumentéw;

® nakazaé przeszukanie pomieszczen;

m zakazac, w trybie tymczasowym i w stosownych przy-
padkach pod grozba powtarzajacej sie kary pienieznej,
dalszego domniemanego naruszania lub dopuscic je pod
warunkiem zlozenia zabezpieczenia majgcego zapew-
ni¢ edszkodowanie dla posiadacza praw;

= nakazac zajecie lub przekazanie towaréw podejrzewa-
nych o to, Ze naruszaja patent;

®m nakaza¢ zapobiegawcze zajecie mienia ruchomego i nie-
ruchomego nalezacego do domniemanego sprawcy na-
ruszenia, w tym blokade rachunkéw bankowych i innych
skitadnikow majatku nalezacych do tej osoby;

m nakazacé stronie, by nie usuwala z obszaru jego jurys-
dykcji jakichkolwiek skladnikéw majatku znajdujgcych
sie na tym obszarze ani nie rozporzadzala skladnika-
mi majatku bez wzgledu na to, czy znajduja sie one na
obszarze jurysdykeji sadu.

Ponadto JSP bedzie mogl nakaza¢ przedstawienie do-
woddéw znajdujacych sie pod kontrola strony przeciwnej
lub strony trzeciej.

W odpowiednich sytuacjach JSP bedzie mégt réwniez
zadecydowaé o zastosowaniu okreslonego Srodka jesz-
cze przed rozpoczeciem postepowania dotyczacego isto-
ty sprawy, a wiec réwniez bezposrednio po otrzymaniu
pisma inicjujacego postepowanie, a nawet bez wystucha-
nia drugiej strony.

POWODZTWO O STWIERDZENIE BRAKU NARUSZENIA
1 LISTY OCHRONNE

Dla 0s6b trzecich (np. podmiotéw nieposiadajgcych licen-
cji) przewidziano réwniez §rodki majace na celu ochro-
ne ich intereséw.

Uprawniony z patentu, ktérego patent zostal naru-
szony, moze zadac od naruszyciela m.in. zaprzestania
naruszen. Z kolei osoba trzecia, ktéra bedzie chcia-
a rozpoczac korzystanie z okreslonego rozwigzania
chronionego patentem uprawnionego i niemajaca li-
cencji na korzystanie z tego rozwigzania, po uprzed-
nim skontaktowaniu sie z uprawnionym i braku od-
powiedzi z jego strony w ciagu miesiaca bedzie mogia
wystapic¢ z powddztwem o stwierdzenie braku naru-
szenia. Ma to na celu zapewnienie ochrony osobie trze-
ciej, ktorej moze zosta¢ postawiony zarzut naruszenia
patentu. Takie powédztwo bedzie miato na celu uzy-
skanie wyroku JSP potwierdzajgcego brak naruszenia
patentu/dodatkowego $wiadectwa ochronnego przez
dane rozwigzanie.

Ponadto przewidziano mozliwos¢ zlozenia tzw. listu
ochronnego, ktdry jest pismem sktadanym do sadu w sy-
tuacji wysokiego prawdopodobieristwa zastosowania §rod-
kéw tymczasowych. Kazda osoba, ktéra uzna za prawdo-
podobne, ze w najblizszej przyszlosci zostanie zlozony do
JSP wniosek o zastosowanie §rodkéw tymczasowych prze-
ciwko niej, moze wczesniej ztozy¢ taki list do JSP. Jest to
$rodek ochronny pozwalajgcy na przedstawienie JSP ar-
gumentéw przeciwko wydaniu nakazu o zastosowaniu
Srodkéw tymczasowych,

Uwaga! Nie kazdy jednak bedzie mégt z tego rozwiaza-
nia skorzystac. Krag podmiotéw zostat w tym przypad-
ku ograniczony do 0séb uprawnionych do wszczecia po-
stepowania na podstawie art. 47 porozumienia o JSP, i to
tylko w przypadku podejrzenia, ze moga zosta¢ wobec
nich zostaé zlozone wnioski o érodki tymczasowe, Ogra-
niczenie to nie jest jednak do korica przejrzyste. Wspo-
mniany art, 47 porozumienia o JSP w pierwszej kolejnosci
wymienia wlasciciela patentu i uprawnionego z licencji
wylacznej jako uprawnionych do wniesienia powddztwa,
co z perspektywy ochrony przed s§rodkami tymczasowy-
mi, o ktérych zastosowanie wystepuje np. wlasciciel in-

nego patentu, wymagatoby od potencjalnego naruszycie-
la bycia jednoczesnie uprawnionym z wiasnego patentu
lub wlasnej licencji wylacznej, By¢ moze jednak mozli-
wosci sktadania listow ochronnych przez podmioty inne
niz wlasciciel patentu czy licencjobiorca wylaczny nale-
zy upatrywac w art. 47 ust. 6 porozumienia o JSP, ktéry
przewiduje, Ze: ,Kazda inna osoba fizyczna lub prawna,
lub kazdy podmiot uprawniony do wniesienia powédz-
twa zgodnie z prawem krajowym, ktérych dotyczy pa-
tent, moze wnie$¢ powoddztwo zgodnie z regulaminem
wewnetrznym”,

W przypadku rygorystycznego, waskiego rozumienia
podmiotow uprawnionych do zlozenia listu ochronnego
w praktyce bedzie moglo sie zdarzyd, ze listu ochronnego
nie bedzie mégt ztozy¢ podmiot nieposiadajgcy patentu
jednolitego, ktory np. z uwagi na postepowania toczace
sie w innych krajach spodziewa sie wszczecia postepo-
wania przed JSP.

‘Warto zaznaczyc, ze dopiero praktyka JSP przyniesie
konkretne informacje w tym zakresie. Wtedy nastapi réw-
niez niezbedna wykladnia przepiséw porozumienia o JSP.

Wazna argumentacja

W liscie ochronnym bedzie mozna np. zawrze¢ argumen-
tacje przemawiajaca za oddaleniem wnioskéw o zastoso-
wanie srodkow tymczasowych. Tym samym JSP otrzymu-
jac np. powoddztwo wraz z wnioskami o zabezpieczenie
dowodow, bedzie miat mozliwos$¢ zapoznania sie z argu-
mentacja domniemanego naruszyciela, co bedzie moglo
istotnie zwiekszy¢ szanse podmiotu pozwanego na decy-
zje o niezastosowaniu $rodkéw tymczasowych,

Taki list bedzie nalezalo ztozy¢ w jezyku, w jakim zo-
stal udzielony dany patent, ktérego naruszenie moze zo-
sta¢ potencjalnie podniesione,

List bedzie podlegal oplacie w wysokosci 200 euro za
zlozenie i przechowanie przez szes¢ miesiecy. Za przedhu-
Zenie przechowywania listu przewidziano oplate w wyso-
kosci 100 euro. Z kolei w razie zlozenia wniosku o $rodki
tymczasowe list taki jest przekazywany do skladu orze-
kajacego. Listy ochronne nie s3 publicznie udostepniane.

Mozliwe ugody
Porozumienie o JSP zaklada wspieranie szybkiego roz-
wigzywania sporéw przez same strony w drodze ugo-
dy. Zawarcie ugody bedzie mozliwe w kazdym mo-
mencie postepowania, z potwierdzeniem takiej ugody
przez JSP.

Nalezy jednak zaznaczyg, ze taka ugoda nie bedzie mogta
skutkowac uniewaznieniem czy ograniczeniem patentu.

UWAGA NA LICENCJE PE]S

‘W $wietle rozporzadzenia 1257/2012 PEJS moze by¢ przed-
miotem licencji w odniesieniu do catosci lub czesci tery-
toriéw uczestniczacych panstw czlonkowskich, Moze by¢
wiec np. tak, ze licencjobiorca PEJS w odniesieniu do te-
rytorium Niemiec bedzie spélka X, dla terytorium Fran-
cji spolka Y, a dla pozostatych terytoriéw uprawnionym
bedzie wlasciciel patentu - spétka Z.

Ponadto porozumienie o JSP roznicuje sytuacje licen-
cjobiorcy wylacznego (tj. licencjobiorcy, wobec ktére-
go licencjodawca zobowiazat sie réwnocze$nie do nie-
udzielania kolejnych licencji w tym samym zakresie) oraz
licencjobiorcy niewylacznego (tj. licencjobiorcy, ktérego
licencjodawca moze udziela¢ kolejnych licencji w tym sa-
mym zakresie). Porozumienie o JSP nie czyni tego jednak
w sposob definitywny. O ile umowa licencyjna nie stano-
wi inaczej, licencjobiorca wylaczny ma prawo wniesie-
nia powodztwa w takim samym zakresie jak wlasciciel
patentu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania
wlasciciela patentu.

Natomiast licencjobiorca niewylaczny nie ma prawa
wniesienia powddztwa do JSP, chyba ze wlasciciel pa-
tentu zostanie o tym uprzednio poinformowany i tylko
w takim zakresie, jaki wyraZnie przewidziano w umo-
wie licencyjnej.

W rezultacie kazdorazowo istotna role bedzie odgrywato
odpowiednie sformutowanie postanowien umowy licen-
cyjnej. Sposdb sformulowania postanowien licencyjnych
bedzie mial znaczenie dla wlasciciela patentu i podmio-
tow, z ktorymi zostala zawarta umowa licencyjna. Moze
mieé takze znaczenie dla podmiotéw biorgcych udzial
w transakcjach obejmujacych patent europejski/PEJS (np.
w ramach zakupu przedsiebiorstwa), Nalezy bowiem za-
znaczy¢, ze regulacje porozumienia o JSP i rozporzadze-
nia 1257/2012 odnosza sie tylko do wybranych zagadnieri
dotyczacych licencji. W pozostalym zakresie istotna role
bedzie odgrywaé wiasciwe dla danej umowy licencyjnej
prawo krajowe.

Dodatkowe komplikacje

Sytuacja moze sie jeszcze bardziej skomplikowaé w przy-

padku transgranicznych uméw licencyjnych zwigzanych

z udostepnieniem/transferem technologii, w sklad kté-

rej wchodza rézne przedmioty praw wilasnosci intelektu-

alnej - np. prawa do poufnego technicznego know-how

chroniacego te technologie, a takze patenty chroniace

wynalazki, udzielone:

m w trybie krajowym,

® jako patenty europejskie podlegajace walidacji w wy-
branych panstwach oraz

u jako PEJS,

Szczegodlnej uwagi bedzie wymagal np. sposéb okre-
§lenia wynagrodzenia za korzystanie z takiej wielo-
skiadnikowej technologii przez licencjobiorce, prawo
wlasciwe dla umowy czy jurysdykcja i sady wlasciwe

w przypadku ewentualnego sporu na gruncie umo-
wy. Ten ostatni aspekt wydaje sie tym bardziej istotny
wobec wyraznego uregulowania w porozumieniu o JSP
wylacznej jurysdykcji JSP w zakresie roszczen wzajem-
nych dotyczacych licencji w zakresie patentéw euro-
pejskich lub PEJS.

WAZNE! W sprawie o naruszenie, ktéra zostala wszcze-
ta przez licencjobiorce, nie bedzie mozna podwazyé
waznosci patentu - konieczne bedzie wszczecie osob-
nego postepowania przeciwko wlascicielowi paten-
tu. Z kolei w kazdym przypadku wlasciciel patentu
bedzie mial prawo przystapienia do postgpowania
przed JSP toczacego sie z udzialem licencjobiorcéw,
niezaleznie od typu licencji, na podstawie ktorej zo-
stanie wniesione powddztwo.

POLSKIE PODMIOTY PRZED JSP

Cho¢ Polska nie przystapila do porozumienia o JSP, to
nie pozostaje ono bez wpltywu na polskie podmioty. Roz-
wazmy tu trzy przykladowe sytuacje, jakie moga wysta-
pi¢ w praktyce,

» Sytuacja 1. Polski wlasciciel patentu europejskie-
go lub PEJS

Z perspektywy polskiego podmiotu uprawnionego JSP
moze jawic sie jako sprawne forum dla dochodzenia ochro-
ny swoich rozwigzan chronionych patentami/dodatkowy-
mi §wiadectwami ochronnymi. Szczegélnie w przypadku
silnych patentéw mozna zakladac, ze JSP bedzie zapew-
niac szybka i skuteczng ochrone przed naruszeniami. Po-
nadto JSP moze stanowi¢ element strategii dochodzenia
ochrony na wielu terytoriach.

Bedzie mozna np. dochodzi¢ ochrony patentowej przed
JSP, ktéra obejmie 17 krajéw UE i réwnolegle dochodzié
ochrony w postepowaniach przed sgdami krajéw nieob-
jetych porozumieniem o JSP. W ten sposéb uprawniony
bedzie mégt uzyskaé ochrone na znacznej liczbie ryn-
kow, przy jednoczesnej stabilnosci kosztowej wynika-
jacej z objecia 17 krajéw jednym postepowaniem. Choé
dochodzenie roszczen z patentu przed JSP i jednocze-
$nie przed sadami krajowymi w paristwach, gdzie patent
walidowano, moze wymagac od uprawnionego wzmo-
zonego wysitku i pieczotowitej koordynacji, stwarza to
uprawnionym nowe mozliwosci ochrony swoich roz-
wiazan technicznych.

Majac na uwadze, ze w skladach orzekajacych JSP bedzie
mozna réwniez spotkac sedziéw z wyksztalceniem tech-
nicznym, nalezy zaklada¢, ze JSP wniesie nowg jakos¢ co
do oceny przejecia chronionej kombinacji cech technicz-
nych (a wiec oceny naruszenia) przez sporne rozwigza-
nie. Przed JSP uprawniony dysponuje pewnym stopniem
swobody w zakresie wyboru oddzialu JSP, przed ktérym
wytoczy powodztwo. Ponadto JSP dysponuje szerokim
wachlarzem Srodkéw tymczasowo zabezpieczajacych in-
teresy uprawnionego. Choé dopiero czas to pokaze, juz
na obecnym etapie nalezy sie spodziewaé, ze JSP bedzie
przystepnym sadem dla uzyskiwania ochrony patento-
wej - rowniez kosztowo, szczegélnie w przypadku obje-
cia postepowaniem kilku krajow.

Ochrona jednolita jest nie tylko tarisza do uzyska-
nia i utrzymania w poréwnaniu z walidacjami paten-
tu w poszczegdlnych krajach (nawet w kilku krajach,
nie wspominajac juz o wszystkich 17), lecz takze da-
leko prostsza do uzyskania, bo wymaga zlozenia tylko
jednego wniosku - do EPO (a nie kilku lub kilkunastu
wnioskéw o walidacje w poszczegdlnych krajach). Tak-
ze utrzymanie ochrony jednolitej w kolejnych latach
(przez wniesienie jednej oplaty rocznej - do EPO) jest
prostsze niz wnoszenie oplat osobno w kilku lub kil-
kunastu krajach walidacji.

PEJS jest - jak wspomniano - rozwigzaniem wyraz-
nie tariszym w poréwnaniu z tradycyjnymi walidacjami
patentu w 17 krajach. Orientacyjne: dokonane przez nas
oszacowania wskazuja, ze - po otrzymaniu patentu euro-
pejskiego - uzyskanie skutku jednolitego oznacza w prak-
tyce koszt ok. 1500 euro, utrzymanie zas ochrony az do
20 lat od daty zgloszenia - to koszt ok. 40 tys. euro, wig-
czajac w to nalezne oplaty urzedowe, a takze koszt moni-
torowania termindéw i wnoszenia tych oplat. Dla porow-
nania koszt walidacji patentu europejskiego w17 krajach
bedacych czlonkami systemu patentu jednolitego to ok.
20 tys. euro, a koszt utrzymania ochrony az do 20 lat od
daty zgloszenia - to ponad 200 tys. euro (w tym opla-
ty urzedowe oraz monitorowanie termindéw i wnosze-
nie tych oplat).

0Od czerwca 2023 . obserwujemy wsrod naszych klien-
téw duze zainteresowanie uzyskaniem ochrony jednoli-
tej. Dotyczy to zwlaszcza uprawnionych bedacych maty-
mi i srednimi przedsiebiorcami, dla ktérych niski koszt
takiej ochrony jest bardzo waznym argumentem. Koszt
ten dodatkowo jest obnizany przez mozliwo$¢ zlozenia
wraz z wnioskiem o skutek jednolity ttumaczenia paten-
tu na jezyk polski (mimo Ze Polska nie nalezy do krajéw
systemu patentu jednolitego) oraz uzycia tego samego
tlumaczenia do walidacji patentu w Polsce. Dodatko-
wo uprawniony bedacy MSP z Polski otrzymuje od EPO
kwote 500 euro tytulem kompensacji kosztéw ttuma-
czenia patentu.

» Sytuacja 2, Polski podmiot prowadzacy dzialalnosé
na terytoriach panstw, ktore ratyfikowaly porozumie-
nie o JSP

Z kolei podmioty polskie prowadzace dziatalnos$¢ na
terytoriach panstw, ktére ratyfikowaly porozumienie
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o0 JSP, musza bra¢ pod uwage ryzyka zwigzane z po-
stepowaniami wszczynanymi przed JSP i w zwigzku
z tym dostegpne sposoby ich minimalizacji/uniknig-
cia. W kazdym przypadku przed wprowadzeniem
produktu na rynki UE nalezy przeprowadzi¢ tzw.
badania FTO (ang. freedom to operate), ktore po-
zwola wstepnie ustali¢ ryzyka zwigzane z poten-
cjalnymi naruszeniami praw wiasnosci intelektu-
alnej (w tym patentéw i dodatkowych $wiadectw
ochronnych). W razie wystapienia takich ryzyk na-
lezy przygotowac strategie dla konkretnego pro-
duktu, ktéra uwzgledni np. mozliwosci wytoczenia
powddztwa o ustalenie braku naruszenia, koniecz-
nos¢ zlozenia listu ochronnego czy perspektywy
zwiazane z centralnym uniewaznieniem patentu
europejskiego przed JSP, Brak przygotowania takiej
strategii moze niestety wigzac sie z drastycznymi
konsekwencjami srodkow tymczasowych stosowa-
nych przez szybko dzialajacy JSP.

» Sytuacja 3. Polski wlaéciciel patentu europej-
skiego lub PEJS w sporze z innym polskim pod-
miotem

Trzecig wartg rozpatrzenia sytuacjg jest spor
pomiedzy dwoma podmiotami majgcymi siedzi-
be w Polsce. Sytuacja, w ktorej polski podmiot jest
uprawnionym z patentu europejskiego, nie jest
rzadka, a zarazem nalezy sie spodziewac duze-
go zainteresowania PEJS z uwagi na wspomniang
wczeéniej atrakcyjnoséé kosztowa tej formy ochro-
ny wynalazku.

Z kolei spory o naruszenie patentu europejskiego/
PEJS moga np. skutkowaé natychmiastowym (tj. jesz-
cze przed definitywnym stwierdzeniem naruszenia)
zajeciem spornych produktéw, np. urzadzen elek-
tronicznych, materialow budowlanych, produktow
chemicznych czy, w przypadku PEJS, nawet polpro-
duktéw posrednio naruszajacych patent.

A co w sytuacji, w ktorej patent europejski nie byt
walidowany w Polsce, lecz zostal udzielony jako PEJS?
W takim scenariuszu i przy braku réwnolegtej ochro-
ny krajowej kazdy moze korzysta¢ w naszym kraju
z rozwigzania chronionego PEJS, ale nie moze z niego
korzysta¢ (np. prowadzié¢ sprzedazy) na terenie kra-
jow, w ktoérych PEJS jest w mocy. Jesli taki produkt
bez zgody wlasciciela PE]JS trafilby na terytorium,
gdzie PEJS jest w mocy, doszloby do naruszenia pa-
tentu i to JSP, a nie polski sad, miatby kompetencje
do rozpatrywania naruszenia.

W opisanej wyzej sytuacji powddztwo w sprawie
naruszenia patentu moze zostac ztozone do jed-
nego z oddziatéw Sadu Pierwszej Instancji, zgod-
nie z decyzja uprawnionego, Porozumienie o JSP
wskazuje, ze mozliwe jest zlozenie powdédztwa
w oddziale lokalnym badz regionalnym znajduja-
cym sie na terytorium umawiajacego sie panistwa
czlonkowskiego, na ktérym doszlo do narusze-
nia patentu. Jednak ze wzgledu na przyjete zato-
Zenie, Ze naruszyciel ma siedzibe w Polsce, czyli
poza terytorium, na ktérym PEJS jest w mocy, to
powddztwo moze zosta¢ wniesione takze do od-
dzialu centralnego JSP.

Wybér oddziatu jest szczegolnie istotny z punk-
tu widzenia jezyka postepowania, Oddziaty lokalne
i regionalne moga prowadzi¢ postepowanie w je-
zyku urzedowym danego kraju, a takze w jezyku
angielskim. W oddziale centralnym postepowa-
nie toczy¢ sie bedzie w jezyku, w ktérym udzie-
lono patentu.

Patrzac na statystyki EPO, a takze na praktyke
rynku polskiego, jezykiem tym bedzie najpraw-
dopodobniej jezyk angielski. Na marginesie na-
lezy wskazaé, ze w postepowaniu sprzeciwowym
przed EPO strony mogg sie umoéwic w sprawie uzy-
wania jednego z oficjalnych jezykéw EPO w trak-
cie czesci ustnej postepowania, Takiej mozliwosci
w ramach postepowania o uniewaznienie patentu
przed JSP nie ma.

Podmiot inny niz wlasciciel danego patentu eu-
ropejskiego lub PEJS moze samodzielnie ztoZy¢ po-
wodztwo o stwierdzenie braku naruszenia patentu
albo o uniewaznienie patentu. W przypadku otrzy-
mania pozwu w sprawie naruszenia patentu moz-
liwe jest zlozenie powddztwa wzajemnego o unie-
waznienie patentu.

Z kolei w przypadku, gdy dany patent europejski
zostat walidowany na terenie Polski, pojawia sie
alternatywna w stosunku do JSP mozliwos¢ roz-
strzygniecia sporu o naruszenie, tj. rozstrzygnie-
cie w Polsce, przed krajowymi organami, ze skut-
kiem na terenie Polski. W takim przypadku sprawa
nie bedzie rozpatrywana przez JSP, ale przez sad
krajowy, a konkretnie Sad Okregowy w Warsza-
wie. Kwestie ewentualnego uniewaznienia paten-
tu w ramach sprzeciwu rozpatrywaé bedzie EPO, do
dziewieciu miesiecy od daty opublikowania infor-
macji o udzielonym patencie, a po uplywie wspo-
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Polska z 10-proc, wzrostem zgloszen patentowych do EPO

= Polska jest na siédmym miejscu wsréd cztonkéw EPO, jeéli chodzi o tempo wzrostu zgloszen patentowych
ina dziesiatym miejscu wsrod wszystkich krajow swiata.
= Najwiecej polskich zgloszeni dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutykéw i inzynierii

ladowej.

= Najwieksza dynamike wzrostu zgloszeni przez podmioty z Polski notuje technologia zywnosci.
= Najaktywniejszymi podmiotami zglaszajacymi wynalazki z Polski do EPO sg uczelnie i instytuty badawcze.
® W 2023 1. liczba europejskich zgloszeri patentowych z Polski do EPO wyniosla 671, co oznacza wzrost

010,5 proc. w stosunku do 2022 1. To plasuje nas wéréd krajéw notujacych najwieksza dynamike wzrostu

zgltoszen.

® W 2023 1. liczba udzielonych patentéw europejskich dla podmiotéw z Polski wyniosta 258, co oznacza
wzrost 0 37,2 proc. w stosunku do 2022 1, (188) 1 oznacza powrdt do sytuacii sprzed spowolnienia wywolanego

kryzysem pandemicznym.

= Globalna liczba zgloszeni do EPO wyniosla 199 275, dajac 2,9 proc, wzrostu, Oznacza to, ze liczba zgloszen
z Polski ro$nie czterokrotnie szybciej niz zgloszen z calego §wiata. Udzial zgloszen patentowych z Polski

stanowi 0,3 proc.

= Globalna liczba udzielonych patentéw europejskich wyniosla 104 609, co oznacza wzrost o 28 proc,
w stosunku do 2022 1. (81 754). Udzial patentéw z Polski stanowi 0,2 proc. o®

Zrédto: uprp.gov.pl; ,Indeks Patentowy Europejskiego Urzedu Patentowego 2023 (EPO Patent Index 2023)”

mnianych dziewieciu miesiecy - UPRP na podstawie
wniosku o uniewaznienie patentu europejskiego,
Postepowanie przed Sadem Okregowym w War-
szawie oraz ewentualne postepowanie dotyczace
uniewaznienia patentu przed UPRP toczy¢ sie beda
w jezyku polskim (co dla podmiotéw majacych sie-
dzibe w Polsce bedzie oczywiscie wygodne). Roz-
strzygniecie o naruszeniu - jakkolwiek skuteczne
jedynie na terenie Polski - moze by¢ wystarczajace
dla uprawnionego, jesli np. wytwarzanie spornego
produktu odbywa sie w Polsce, a sprzedaz - w in-
nych krajach, poniewaz na postawie wyroku stwier-
dzajacego naruszenie patentu w Polsce uprawniony
moze zabroni¢ naruszycielowi produkcji w naszym
kraju. Wowczas sprzedaz produktu wytwarzane-
go w Polsce ustanie na wszystkich rynkach. Warto
zadem zadba¢ o walidacje uzyskanego patentu eu-
ropejskiego w Polsce (niezaleznie od ochrony wy-
nikajacej z PE]S), aby w ten sposéb uzyskaé dodat-
kowe, niezalezne od JSP, forum dochodzenia praw
ze swojego patentu.

Zakup w Polsce i odsprzedaz w krajach
objetych PEJS

Ciekawym zagadnieniem, ktére najpewniej bedzie
rozpatrywane w przypadku krajéw takich jak Polska
czy Hiszpania, jest kwestia zakupu legalnie wprowa-
dzonego produktu na terenie tych krajow i ich dalszej
odsprzedazy w Krajach, w ktérych obowiazuje PEJS.
Zgodnie z art. 29 porozumienia o JSP prawa przyzna-
ne na mocy patentu europejskiego nie rozciagaja sie
na dzialania dotyczace produktu chronionego tym
patentem po wprowadzeniu tego produktu do obro-
tu w UE przez wiasciciela patentu lub za jego zgoda,
chyba ze istnieja uzasadnione podstawy do tego, by
wlasciciel patentu sprzeciwiat sie dalszemu udostep-
nianiu produktu na zasadach handlowych. Polska
czy Hiszpania s3 w UE i - w omawianej przyktado-
wej sytuacji - doszloby do wprowadzenia chronio-
nego produktu do obrotu przez wiasciciela patentu,
W chwili pisania artykutu JSP nie wypowiedziatl sie
jeszcze w kwestii art. 29 porozumienia o JSP i naj-
pewniej zagadnienie to zostanie wyjasnione w cia-
gu najblizszych kilku lat.

Opisana powyzej sytuacja jest réwniez istotna
w przypadku, w ktérym patent europejski nie zo-
stal walidowany na terenie Polski. Wtedy rowniez
moze dojé¢ do sytuacji, w ktérej uprawniony z PEJS
sprzedaje chroniony produkt w Polsce, a inny pod-
miot ten produkt skupuje i sprzedaje za granica, gdzie
w mocy jest PEJS.

REPREZENTACJA PRZED UPC

W trakcie wszczetego postepowania strony sg re-
prezentowane, wedlug art. 48 porozumienia o JSP,
przez profesjonalnych pelnomocnikéw.

Pelnomocnikiem moze by¢ prawnik, ktory jest
uprawniony do wystepowania przed sagdem uma-
wiajacego sie panistwa czlonkowskiego (a wiec np.
przed sadem niemieckim), albo europejski rzecz-
nik patentowy, ktéry jest uprawniony do dziatania
przed EPO i do rozstrzygania sporéw patentowych.
Europejski rzecznik patentowy nabywa kwalifi-
kacje do rozstrzygania sporéw patentowych, uzy-
skujac certyfikat europejski uprawniajacy do roz-
strzygania sporéw patentowych, koriczac studia
prawnicze zgodnie z odpowiednimi standardami
ksztalcenia w panstwie czlonkowskim UE, a w okre-
sie jednego roku od wejscia w zycie porozumienia
o JSP takze przekladajac dyplom ukonczenia jed-
nego z odpowiednich kursow. Uprawnieni pelno-
mocnicy moga uzyskac wsparcie od rzecznikow
patentowych, ktérzy nie sa uprawnieni do repre-
zentacji przed JSP. Tacy rzecznicy moga takze za-
bieraé glos na rozprawie,

Istotne jest, Zze uprawnienia do reprezentacji przed
JSP nie ograniczaja sie do europejskich rzecznikéw
patentowych z krajéw czlonkowskich systemu pa-
tentu jednolitego. Na liste uprawnionych pelnomoc-

nikéw przed JSP mogg zosta¢ wpisani europejscy
rzecznicy patentowi np. z Polski czy Wielkiej Bryta-
nii i tym samym sa oni upowaznieni do reprezenta-
cji stron przed JSP.

Strona nie jest zobligowana do korzystania z re-
prezentacji przez pelnomocnika w kilku sytuacjach.
Tymi wyjatkami s3: odwotlania od decyzji EPO doty-
czacej rejestracji patentu europejskiego o jednolitym
skutku, zlozenie wniosku opt-out, zlozenie wniosku
0 pomoc prawng oraz wnoszenie oplat urzedowych.

Z perspektywy polskich przedsiebiorcéw nie mniej
istotne bedzie rowniez ustalenie optymalnej stra-
tegii egzekwowania praw z patentu europejskie-
go lub PEJS albo obrony przed poniesionymi wobec
nich roszczeniami przed JSP - z udziatem kancela-
rii prawnej majacej doswiadczenie w prowadzeniu
i koordynowaniu transgranicznych sporéw patento-
wych lub kancelarii rzecznikowskiej, w ktérej pra-
cuja europejscy rzecznicy patentowi uprawnieni do
reprezentacji przez JSP.

Whiosek o rejestracje jednolitego skutku
Skladany do EPO wniosek o rejestracje PEJS musi
spelniac wiele wymogéw formalnych i merytorycz-
nych. Nalezy go m.in. zlozy¢ na piSmie w jezyku po-
stegpowania w terminie jednego miesigca od publi-
kacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego
w Biuletynie EPO oraz musi on zawiera¢ - w sied-
mioletnim okresie przejéciowym - thumaczenie pa-
tentu europejskiego na jeden z jezykéw urzedowych
UE (patrz nizej). Zlozenie wniosku o rejestracje PEJS
nie wymaga wniesienia oplaty urzedowej.

Thimaczenie patentu europejskiego

Wraz z wnioskiem o rejestracje PEJS wymagane jest
obecnie zlozenie tlumaczenia patentu europejskie-
g0, przy czym:

m jezeli patent europejski zostat udzielony w jezyku
niemieckim lub francuskim, to nalezy zlozy¢ pelne
tlumaczenie patentu na jezyk angielski;

w jezeli patent europejski zostat udzielony w jezy-
ku angielskim, to nalezy zlozy¢ pelne thumaczenie
patentu na dowolny jezyk urzedowy UE.
Thumaczenie na dowolny jezyk urzedowy moze

by¢ np. thumaczeniem na jezyk urzedowy paristwa,

w ktéorym planowane jest dokonanie klasycznego

uprawomocnienia (walidacji) patentu europejskie-

g0, a w ktérym nie obowiazuje porozumienie o JSP

(np, Polska czy Hiszpania),

Thumaczenie nie podlega kontroli jakosci przez
EPO i nie wymaga zloZzenia odwiadczenia thumacza,
stuzy bowiem jedynie celom informacyjnym. Co jed-
nak wazne, zgodnie z motywem 12 rozporzadzenia
nr 1260/2012 thumaczenie to nie powinno by¢ ttu-
maczeniem maszynowym.

Kompensacja kosztéw tlumaczenia

W okresie obowigzywania wymogu zlozenia pelne-
go thumaczenia patentu europejskiego, obecnie do
1 czerwca 2030 1., obowiazuje system kompensacji
kosztéw zlozenia tlumaczenia wymaganego w fazie
przed udzieleniem patentu europejskiego. System ten
- po spelnieniu okre§lonych warunkéw - dostepny
jest dla 0s6b fizycznych, matych i srednich przed-
sigbiorstw, organizacji typu non profit, uniwersyte-
téw i publicznych organizacji naukowych. Wniosek
o kompensacje musi by¢ zlozony wraz z wnioskiem
o rejestracje PEJS, Jezeli jest wiecej uprawnionych
z patentu, to kazdy z uprawnionych musi speiniac¢
wskazane powyzej wymogi.

Kompensacja - wynoszaca obecnie 500 euro - uzu-
pelnia 30-proc, obnizenie wysokosci oplat urzedo-
wych za zgloszenie i badanie, dostepne obecnie
w przypadku zlozenia zgloszenia europejskiego lub
tzw. EURO-PCT w jezyku urzedowym paristwa czlon-
kowskiego innym niz jezyk angielski, francuski lub
niemiecki.
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