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Skutki podwojnego patentowania
tego samego rozwigzania

Juz teraz istnieje w Polsce rzeczywista potrzeba, aby uregulowac prawnie kwestie podwéjnej ochrony patentowej
wynikajacej z patentu europejskiego walidowanego w Polsce oraz z polskiego krajowego patentu lub prawa

ochronnego na wzor uzytkowy.
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Na kanwie szeroko komentowanej ostatnio decyzji [zby Odwo-
fawczej Europejskiego Urzedu Patentowego w sprawie o sygna-
turze G4/19, dotyczacej zakazu podwéjnej ochrony tego same-
go rozwiazania patentem europejskim, warto zastanowic sie¢
nad obecnym stanem mozliwej rownoczesnej ochrony paten-
towej w Polsce.

Potrzeba prawnego uregulowania posiadania przez tego
samego uprawnionego ochrony z tytutu dwoch lub wigcej praw
wylacznych, ktérych zakresy przedmiotowe pokrywaja si¢
(w szczegolnosci: wykluczenie takiej ochrony - bedace jednym
zmozliwych rozwigzan w tym zakresie) wynika przede wszyst-
kim z postulatu zabezpieczenia sytuacji prawnej innych uczest-
nikow obrotu, ktérych prawa ulegaja ograniczeniu na skutek
obowiazujacych patentow.

Ale od poczatku i po kolei.

Polska w Europejskiej Organizacji Patenfowej

Polska jest czlonkiem Europejskiej Organizacji Patentowej
od 1 marca 2004 roku. Patenty udzielone przez Europejski
Urzad Patentowy (European Patent Office, EPO) z europejskich
zgloszen wynalazkow zlozonych po tej dacie moga zostac¢ wa-
lidowane w Polsce i rodzi¢ w naszym kraju skutek prawny
analogiczny jak patenty udzielone przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) na podstawie krajowych
zgloszen wynalazkow. Pierwsze walidacje patentow europej-
skich w Polsce pojawily sie w 2005 roku. Wedle danych zawar-
tych w raporcie rocznym UPRP za rok 2019 liczba walidacji
patentéw europejskich w Polsce w tamtym roku wyniosla 13020,
za$ liczba wszystkich walidowanych w Polsce i pozostajacych
w mocy patentéow europejskich wyniosia 73638. Dla poréwna-
nia: liczba praw wylacznych udzelonych przez UPRP i pozo-
stajacych w mocy wyniosla 21959 (lacznie patentéw na wyna-
lazki i praw ochronnych na wzory uzytkowe).

Mozliwosc zgtaszania wynalazkéw do UPRP i EPO

Zglaszajacy moga zglosi¢ do ochrony ten sam wynalazek w
ramach zgloszenia krajowego do UPRP lub w ramach zgloszenia
europejskiego do EPO. Typowo dokonuja oni zgloszenia naj-
pierw do UPRP (np. z powodu lepszej dostgpno$ci - w tym
znacznie nizszych oplat urzedowych i postepowania w jezyku
polskim), ado 12 miesigcy pozniej - zglaszaja swoj wynalazek
rowniez w ramach zgloszenia europejskiego do EPO, z zastrze-
zeniem pierwszenstwa. Zgloszenie dokonane najpierw nazywa
sie zgloszeniem pierwszym. Zgloszenie dokonane pozniej na-
zywa si¢ zgloszeniem nastepnym.

Zgloszenie pierwsze i zgloszenie nastepne nie musza by¢
identyczne ale czesto zdarza sig, ze sa. Aby prawidlowo zastrzec
pierwszenstwo wymaga si¢, aby zgloszenie nastepne dotyczylo
wynalazku opisanego (ujawnionego) w zgloszeniu pierwszym.
Inaczej rzecz ujmujac: pierwszenstwo przysluguje w zakresie,
w jakim przedmiot zgloszenia pézniejszego pokrywa si¢ z ujaw-
nieniem zgloszenia pierwszego.

Mozliwos¢ wspétistnienia patentuzUPRP i zEPO

UPRP i EPO prowadza postepowania rownolegle ale nieza-
leznie od siebie. Eksperci tych urzedéw podejmuja - nieza-
leznie od siebie - autonomiczne decyzje. Moze si¢ zatem
zdarzy(¢, ze oba zgloszenia (polskie i europejskie) spotkaja si¢
z odmowa, ze zostanie udzielony patent na podstawie tylko
jednego z nich, albo - w koncu - ze zostang udzielone dwa
patenty (polski i europejski). W tym ostatnim przypadku
mozliwa jest walidacja uzyskanego patentu europejskiego w
Polsce i jego wspdlistnienie w polskim porzadku prawnym z
patentem krajowym.
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Patrzac na zakres przedmiotowy monopolu wynikajacego z
takich wspélistniejacych patentéw (1i 2) typowo zobaczymy
jeden z ponizszych trzech obrazkow - przy czym moze by¢ tak,
ze 1 lo patent polski, a 2 - walidowany patent europejski albo
odwrotnie.
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Po uzyskaniu patentu w celu jego utrzymania wnosi sie co-
roczne oplaty za ochrone, maksymalnie do 20 lat od daty
zgloszenia. Jesli uprawniony nie jest zainteresowany dalszym
utrzymywaniem patentu - to przestaje placi¢ za ochrone, co
skutkuje wygasnieciem patentu z koncem ostatniego oplaco-
nego roku ochrony.

Trzy racjonalne scenariusze

Rozsadne jest zaloZenie, ze zglaszajacy (a pézniej: uprawnio-
ny) dziala racjonalnie. W szczeg6lnosci: z reguly nie chce placi¢

dwa razy zato samo - w tym za utrzymywanie dwoch patentow
owspolnym zakresie lub za dzialania zmierzajace do uzyskania
jednego z nich (ktére wymaga wysilku, czasui pienigdzy) w sy-
tuacji, gdy drugi z nich zostal juz uzyskany. Istnieje zatem dos¢
naturalny hamulec” ekonomiczny zapobiegajacy wspolistnie-
niu patentéw ,na to samo”. Miejmy jednak $wiadomosc, ze
w Polsce nie istnieje - poki co - zaden ;hamulec” prawny w tym
zakresie.

W praktyce spotyka si¢ najczesciej jeden z nastepujacych

trzech scenariuszy.
Scenariusz 1: odmowa UPRP i walidacja EP w Polsce

1 « W sytuacji, wktorej postepowanie przed UPRP zakonczy-
lo si¢ odmowa udzielenia patentu, a tymczasem jaki$ czas
pézniej otrzymuje on patent europejski - zupelnie naturalne
jest, ze zechce on walidowac¢ swoj patent europejski w Polsce,
anastepnie bedzie utrzymywal ochrong patentowa w kolejnych
latach, stosownie do potrzeb.

Przyklady takich sytuacji - zaczerpniete z praktykizawodo-
wej autora (JS) - wskazano ponizej.

PRZYKEAD:

m Zgloszenie wynalazku pt. ,.Sposob srebrzenia powierzchni, zwtaszcza
aluminium”, zgtoszenie polskie nr P-392419 z 16 wrze$nia 2010 . -
postepowanie zakoficzone decyzja o odmowie udzielenia patentu
wmaju 2013 r; zgloszenie europejskie nr EP 11180709.5 z 9 wrzesnia
2011 - postepowanie zakofhczone decyzh EPO o udzieleniu patentu
w grudniu 2012 r. Patent y w Polsce
i pozostaje w mocy.
m Zgloszenie wynalazku pt. ,Sposéb elektrochemiczno-mechanicznego
polerowania piynkzwqgﬂca krzemu”, zgioumle polskie nr P-391076

227 kwietnia 2010r. - ep decyzja 0 odmowi
udzielenia p: w lisfopadzie 2013 r; P nrEpP
11163617.1223 2011 1. - postep kon decyzia

EPO o udzieleniu patentu w kwietniu 2013 ¢ Patent europejski zostat
walidomny w Polsce i pozostaje w mocy.

pt. ynek wieloapartamentowy
z

zgloszenie polskie nr P-407724 2 31 marca 2014 r. - pusiqpowanle
zakofnczone decyzjg 0 odmowie udzielenia patentu w czerwcu 2020 ¢,
zgloszenie eu’opelslde nrEP 15187198.5 z dnia 28 wrzeénia 2015«
(bezp decyzja EPO

0 udzieleniu patemu wstya.nlu 2020 . Patent europejski zostat
walidowany w Polsce i pozostaje w mocy.

We wszystkich powyzszych p e kraj

Polsce (niepewnosc wyniku) zostalo porzucom w Swietle uzyskanego

Scenariusz 2: najpierw patent polski
2.. - brak walidacji EP w Polsce

W sytuacji, w ktérej post¢powanie przed UPRP zakonczylo
sie udzieleniem patentu, a jakis$ czas pozniej zglaszajacy otrzy-
muje patent europejski - nie potrzebuje on walidowac swojego
patentu europejskiego w Polsce (i ponosi¢ zwiazanych z tym
kosztow). O ile zakres ochrony z patentu polskiego jest dla
uprawnionego satysfakcjonujacy - bedzie on utrzymywal
ochrong w Polsce jedynie patentu krajowego.

Przyklady takich sytuacji - zaczerpniete z praktykizawodo-
wej autora (JS) - wskazano ponizej.

PRZYKEAD:

m Zgloszenie wynalazku pt. ,Sposéb wy grafenu”,

polskie nr P 391&16 27 zerwca 2010 . - postepowanie zakoriczone
decyzja o | P w 2012r, patent pozostaje
wmocy;2g pejskie nr EP 11168749.7 z dnia 6 czerwca
2011r. - postgpowanie zakoficzone decyzja EPO o udzieleniu patentu
w listopadzie 2018 r. Patent europejski nie zostat y w Polsce
(ale byt walidowany w innych krajach EPO).
nZ pt. nanoptatidw tlenku grafenu
wwodzie, jej zastosowanie i spos6b jej ofrzymywania”, zgloszenie
polskie nr P-407166 z 13 lutego 2014 1. - postgpowanie zakonczone
decyzja o we 2017, patent pozostaje w
mocy; zgloszenie eumpejskle nr EP 15707557.3zdnia 5 lufego 2015 .
(jako faza regionall PCT)-
postepowanie zakoczone decyzjq EPO o udzieleniu patentuw lipcu
2020+ Patent pejski nie zostat y w Polsce (ale byt
walidowany w innych krajach EPO).

Scenariusz 3: patent poiski i walidacja EP w Polsce
3 « Jest jednak réwniez mozliwe, aby zglaszajacy doprowa-
dzil do korica postepowanie przed UPRP, uzyskujac patent
krajowy, a ponadto doprowadzil do konca postepowanie przed
EPO, uzyskujac patent europejski, walidowal ten patent euro-
pejski w Polsce, a nastepnie utrzymywal ochrone obydwu tych
patentéw w naszym kraju.



W scenariuszu 3 - o ile zglaszajacy jest zdeterminowany aby
doprowadzi¢ do korica oba postgpowania (przed UPRP i przed
EPO) - nie ma znaczenia, ktéry z patentéw (polski czy europej-
ski) zostanie udzielony wczesniej.

Za walidacja uzyskanego patentu europejskiego w Polsce
moze przemawiac fakt, ze ochrone z patentu europejskiego
mozna utrzymywac dluzej niz z patentu krajowego, z ktérego
zastrzegano pierwszenstwo - typowo okolo roku poézniej.
Zwroémy uwage, ze jest to korzy$¢ wystepujaca zawsze - L.
w braku patentu krajowego (scenariusz 1) lub mimo posiadania
patentu krajowego (scenariusz 3).

Nie jest to bynajmniej mozliwo$¢ czysto akademicka - prze-
ciwnie, urzeczywistnia si¢ jako cze$¢ porzadku prawnego
w naszym kraju.

Przyklad takiej sytuacji - zaczerpniety z praktyki zawodowej
autora (JS) - wskazano ponizej.

PRZYKEAD:
u Zgloszenie wynalazku pt. . Jedn y sposob otrzymy
nadtlenku wodoru klasy HTP do pedowych i uktad di

jego ofrzymywania™

m Zgloszenie polskie nr P-413099 z 14 lipca 2015 r. - postepowanie

zakonczone decyzjq o udzieleniu patentu w maju 2019 r, patent nr PL

233084 B1 pozostaje w mocy.

m Zgloszenie europejskie nr EP 16179128.0 zdnia 12 lipca 2016 «.

- postepowanie zakoiiczone decyzja EPO o udzieleniu patentu

wsierpniu 2017 r. Patent europejski nr EP 3118157 B1 zostat
wPolsce i wmocy.

Co ciekawe, zgloszenie europejskie bylo identyczne z polskim.
Kazde ze zgloszen obejmowalo - zgodnie z tytulem - dwa roz-
wigzania - t.j. sposéb i uklad przeznaczony do realizacji tego
sposobu. Analiza zastrzezen patentéw udzielonych z tych zglo-
szen pokazuje do$¢ zlozona zalezno$¢ miedzy zakresami uzy-
skanej ochrony: w kategorii ukladu patent polski daje szersza
ochrone niz patent europejski - patent polski obejmuje to, co
europejski i jeszcze wigcej. W zakresie sposobu jest natomiast
odwrotnie. Zilustrowano to na rysunku ponizej.
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Rzeczywista potrzeba regulacji prawnych

Jasno widac zatem, ze juz teraz istnieje w Polsce rzeczywista
potrzeba, aby uregulowaé prawnie kwestie podwojnej ochrony
patentowej wynikajacej z patentu europejskiego walidowanego
w Polsce oraz z polskiego krajowego patentu lub prawa ochron-
nego na wzor uzytkowy. Potrzeba ta bedzie z czasem narastag,
poniewaz coraz czesciej bedziemy $wiadkami realizacji przez
uprawnionego omowionego wyzej scenariusza 3. Regulacja
powinna dotyczy¢ przynajmniej nastepujacych aspektow:

m zakresu faktycznej ochrony z réwnolegle obowiazujacych
praw,

= kwestii uniewaznienia (jednego z) tych praw - i jego wplywu
na zakres i wazno$¢ drugiego prawa,

= kwestii zmian wlascicielskich (jednego z) tych praw - iich
zwigzku z wlasnoscia drugiego prawa.

Polska na tle krajoéw cztonkowskich EPO

Sposréd 38 krajow czlonkowskich Europejskiej Organizacji
Patentowej w 31 krajach kwestia jednoczesnej ochrony paten-
towej na podstawie patentu krajowego i patentu europejskie-
go jest uregulowana i zasadniczo niedozwolona. W Portugalii
jednoczesna ochrona jest dozwolona. Z kolei w Austrii, Danii,
Finlandii, Islandii, Norwegii, Polsce, Szwecji i na Wegrzech
jednoczesna ochrona nie jest wykluczona. W Polsce - w prak-
tyce - oznacza to na dzis$ brak regulacji prawnych w tym za-
kresie.

Podwaéjne patenfowanie w Polsce - praktyczne
implikacje

Jak wspomniano powyzej, przepisy polskiego prawa paten-
towego nie wylaczaja mozliwosci uzyskania przez ten sam
podmiot réwnoleglej ochrony patentowej w Polsce na to samo
rozwiazanie w oparciu o:
= zgloszenie krajowe wynalazku dokonane w UPRP iuzyskany

najego podstawie patent krajowy oraz
= zgloszenie europejskie tego wynalazku dokonane w EPO

i uzyskany na jego podstawie patent europejski, walidowany

nastepnie w Polsce.

Najnowsza decyzja EPO w sprawie G4/19 dotyczaca podwoj-
nego patentowania oraz przywolany powyzej zakres jego do-
puszczalnosci w Polsce - stanowia doskonalg okazje do przyj-
rzenia si¢ kilku praktycznym konsekwencjom uzyskania przez
ten sam podmiot dwdéch patentéw obowigzujacych na tym sa-
mym terytorium w odni iu do tego g0 rozwigzania.
Obserwacje w tym zakresie sa tym bardziej interesujace wobec
okoliczno$ci, iz skuteczne na terytorium Polski dwa patenty
dotyczace tego samego rozwiazania moga (jak pokazano to
wczesniej na rysunkach):
= (A) zastrzegad, poprzez zastrzezenia patentowe, identyczny

zakres wylacznosci,
= (B) pozostawac ze soba w stosunku zawierania si¢ (np. zakres

wylacznosci wynikajacej z patentu krajowego zawiera sie w

szerszym zakresie wylgczno$ci wynikajacej z walidowanego

w Polsce patentu europejskiego) lub
u (C) pozostawac ze soba w stosunku krzyzowania sig, tj.

w sytuacji, w ktérej poza cze$cia wspolng objeta wylacz-

nos$cia obu patentow - kazdy z nich zastrzega jakie$ do-

datkowe cechy techniczne dotyczace chronionego rozwia-
zania, ktore nie podlegaja ochronie na podstawie drugiego
patentu.

Ponizej kilka praktycznych perspektyw, z ktorych mozna sie
takiemu zjawisku przyjrze¢. Poza ramami niniejszego podsu-
mowania pozostawiamy wspomniany wczesniej aspekt ekono-
miczny zwiazany z koniecznoscia ponoszenia kosztow utrzy-
mywania rownoleglej ochrony takich wspdélistniejacych praw
wylacznych.

Ktory orez w przypadku naruszenia?

W przypadku korzystania przez podmiot trzeci, bez zgody
uprawnionego, z rozwigzania chronionego wspolistniejgcymi
w Polsce patentami, decyzja o tym, ktéry z nich powinien by ¢
wykorzystany w procesie o naruszenie bedzie pochodng
dokonanej przez uprawnionego oceny stanu faktycznego
sprawy, w tym zakresu ewentualnego wkroczenia przez
osobe trzecia w chroniona wylaczno$¢ patentowa oraz zaist-
nienia jednego z przypadkéw (A) - (C) przedstawionych po-
wyzej. Najbardziej interesujacy jest oczywi$cie wariant, w
ktorym wykorzystywane przez osobe trzecia rozwiazanie
techniczne (np. zawarte we wprowadzanym do obrotu pro-
dukcie) ,wpada” w zakres wylaczno$ci wynikajacej z obu
wspolistniejacych patentéw. Taka sytuacja rodzi bowiem
istotne pytanie o wyboér wlasciwego patentu jako instrumen-
tu prawnego w obronie przed naruszeniem. W orbicie zain-
teresowan ianalizy uprawnionego w takiej sytuacji powinny
wowczas pozostawac choéby takie aspekty jak:
= wplyw poste¢powania prowadzonego w Polsce na ew. inne

postepowania w innych parnstwach, dotyczace tego samego

rozwiazania technicznego,

w skutki, jakie prawomocny wyrok w sprawie o ochrone jedne-
go ze wspolistniejacych patentow bedzie mial na ewentualne
postepowanie o ochrone drugiego,

= zakres roszczen, jakie mogg by¢ dochodzone w procesie
o naruszenie kazdego z patentow.

Rzecz o Historn

W KAZDY PIATEK

Obrona przed uniewaznieniem

Wazno$¢ udzielonego patentu moze by¢ kwestionowana
przez osobe trzecia, ktora twierdzi, ze zgloszony wynalazek nie
spelnial przeslanek patentowalno$ci wynikajacych z przepisow
prawa.

Atak na waznos¢ patentu stanowi tez do$c standardowy $ro-
dek obronny w przypadku podjecia przez uprawnionego
dzialan prawnych w celu ochrony patentu, zwlaszcza wszczecia
postepowania sadowego. W tym konteksécie - wobec zniesienia
w polskim prawie patentowym w ubieglym roku wymogu wy-
kazania przez podmiot wnoszacy o uniewaznienie patentu ist-
nienia tzw. interesu prawnego zadaniu uniewaznienia i otwarcia
w ten sposéb dostepu do uniewazniania patentéw kazdemu -
wybor przez uprawnionego tylko jednego ze wspolistniejacych
patentow jako podstawy powodztwa nie wplynie w zaden spo-
sob na poziom ryzyka ataku na waznos¢ obu patentow.

Cojednak istotne w kontekscie postepowan z ataku na waznos¢é
wspolistniejacych w Polsce patentéw, to podstawy prawne zada-
nia uniewaznienia w odniesieniu do patentu krajowego oraz
walidowanego w Polsce patentu europejskiego i konsekwencje,
jakie moga z tego wynikac. Organem wlasciwym do oceny zadania
uniewaznienia zaréwno krajowego patentu, jak i walidowanego
w Polsce patentu europejskiego jest Urzad Patentowy Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Patent krajowy moze jednak zosta¢ uniewaznio-
ny woparciu o przestanki wskazane w polskiej ustawie z 30 czerw-
ca 2000 r. prawo wlasnosci przemyslowej, podczas gdy podstaw
uniewaznienia patentu europejskiego nalezy szuka¢ w przepisach
Konwencjio patencie europejskim z 5 pazdziernika 1973 r. I cho¢
podstawy uniewaznienia obu rodzajéw patentow sa do siebie
bardzo zblizone - poniewaz przywolane przepisy konwencji
i polskiej ustawy sa zharmonizowane - to jednak: (i) nie sa one
identyczne oraz (i) praktyka i orzecznictwo dotyczace stosowa-
nia kazdej z tych podstaw réowniez cechuja pewne odmiennosci.
To zkolei moze mie¢ wplyw narozstrzygniecie UPRP oraz sqdéw
administracyjnych dotyczace wazno$ci kazdego zdwaéch rodza-
jow patentéw, rowniez w sytuacii, gdy chronig one identyczne
rozwiazanie.

Wspatistniejgce patenty w obrocie

W kontekscie funkcjonowanianarynku jednoczesnie dwoch
Jtozsamych” lub bardzo zblizonych co do zakresu ochrony
patentow, rzeczywistos¢ moze dostarczy¢ wielu interesujacych
scenariuszy. Tytulem przykladu, bedzie nia sytuacja, w ktorej
jeden z patentéw przestanie by¢ wlasnoscia dotychczasowego
uprawnionego (lub spoélki z jego grupy kapitalowej) i zasili
portfel praw wlasnosci intelektualnej konkurenta.

Wreszcie, z perspektywy wartosci przedsigbiorstwa, okolicz-
nos$¢ posiadania przez uprawnionego dwoch patentow w Polsce
na to samorozwigzanie moze (cho¢ nie musi) miec istoty wplyw
na jego rynkowa wycene¢. Natomiast ewentualne zbycie przez
uprawnionego jednego z posiadanym patentow (w szczeg6lno-
$ci narzecz podmiotu spoza grupy kapitalowej uprawnionego)
- z pewnoscia na taka wycene bedzie juz mialo wplyw. Taka
transakcja zbycia jednego z patentow faktycznie pozbawi bo-
wiem wyceniane przedsi¢biorstwo wylacznosci w eksploatacji
okreslonego, innowacyjnego rozwiazania.

Praktyczne wskazowki dla przedsigbiorcow

Zanim w naszym kraju kwestia jednoczesnej podwdjnej
ochrony zostanie nalezycie uregulowana prawnie - polscy
przedsiebiorcy checacy odniesé maksimum korzy$ciz narzedz
w postaci patentow polskich (krajowych) i europejskich powin-
ni zwroci¢ uwage, aby:
= odpowiednio przygotowac opis zgloszeniowy, w tym - wla-
Sciwie zredagowac zastrzezenia patentowe, aby wykorzystaé
prawo pierwszenstwa, uzyskac patent, a po jego uzyskaniu
- mie¢ praktyczng mozliwos¢ poszukiwania ochrony najego
podstawie;

= $wiadomie i w skoordynowany spos6b prowadzi¢ postepo-
wania przed UPRP i EPO - wazac korzysci i koszty (por.
omowione wezesniej scenariusze 1,21 3).

Wobec zlozono$ci i wielowatkowoSci zasygnalizowanych
powyzej aspektow istotne bedzie rowniez wsparcie specjali-
stow do$wiadczonych w tym zakresie - rzecznikéw patento-
wych zawodowo wystepujacych przed UPRP i EPO, a takze
radcow prawnych lub adwokatow z doswiadczeniem dotycza-
cym patentow. Okolicznosc te dostrzegl rowniez polski usta-
wodawca, ktory wsprawach o ochrone praw wiasnosci intelek-
tualnej w lipcu 2020 roku wprowadzil (poza kilkoma wyjatka-
mi) zasade obowiazkowego zastepstwa profesjonalnego
pelnomocnika. /®

Odkrywaj nieznane karty historil

Biografie ciekawsze niz w podrgcznikach. przywodcy, bohaterowie, 2draicy.
Hstoria od podszewk: ukryte niencje, tajne plany, konspracyne msje
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