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2023 I. opubli-
kowano nowe Wytyczne Preze-
sa Urzedu Patentowego zwia-
zane z interpretacja przepiséw
ustawy Prawa wlasnosci prze-
mystowej, gdzie Urzad Patento-
wy podat wskazowki interpre-
tacyjne w zakresie wynalazkow
iwzoréw uzytkowych. Wytycz-
ne ustanowione przez Prezesa
UPRP maja na celu zapewnie-
nie jednolitej interpretacji
przepiso6w prawa wlasnosci
intelektualne;j.

Najnowsza wersja zaktuali-
zowata rozumienie ww. Wy-
tycznych w zakresie rozwia-
zan objetych ochrong w po-
staci prawa wylacznego tj.
patentu czy wzoru uzytkowe-
go. W publikacji zwrécono
szczegblnag uwage na art. 26
(poziom wynalazczy), 28
(rozwiazania nieuznawane za
wynalazki), 29 (rozwiazania
techniczne, na ktére nie
udziela si¢ patentéw) oraz 93
(wynalazki biotechnologicz-
ne) ustawy Prawo wilasnosci
przemystowej (tj. Dz. U. z
20211. pOZ. 324 z pOzniejszy-
mi zmianami, dalej PWP).

W przepisach podniesione
sa wazne kwestie zwigzane z
okresleniem przedmiotow,
ktorych nie uznaje sie za
wynalazki, oraz poziomu
wynalazczego. W doktrynie
prawa wilasnosci intelektual-
nej nie zdefiniowano jedno-
znacznie pojecia wynalazku,
jednak a contrario, do$¢ do-
kiadnie sprecyzowano, co
wynalazkiem by¢ nie moze.

Celem tej aktualizacji jest
ujednolicanie praktyk UPRP
z praktyka Europejskiego
Urzedu Patentowego (EPO)
oraz innych panstw czton-
kowskich w ramach Konwen-
cji o udzielaniu patentéw
europejskich.

Jednym z waznych proble-
mow, ktore obecnie stanowig
wyzwanie, sa programy
komputerowe, ktore wedtug
art. 28 ust. 1 nie uwaza sie za
wynalazki. Z obowiazujacego
od 27 lutego 2020 r. art. 28
ust. 2 wynika, ze nie uwaza
sie za wynalazki programow
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Patentowy ujednolica swoje
praktyki z Urzedem Europejskim

Celem uaktualnionych wytycznych UPRP dolyczacych wynalazkéw realizowanych za pomoca programow
komputerowych jest unifikacja z wytycznymi EPO.

komputerowych jako takich.
W zwiazku z takim rozumie-
niem ww. przepisow UPRP
odmawia udzielania ochrony
na samodzielne programy
komputerowe, np. w postaci
aplikacji. Natomiast ochrona
moze by¢ udzielona na wyna-
lazki wspomagane progra-
mem komputerowym, ktére
maja rozwiazywac dany pro-
blem techniczny i sa uznawa-
ne jako rozwiazania o charak-
terze technicznym majacy
dalszy efekt techniczny.
Wytyczne precyzuja poje-
cie zdefiniowane jako dalszy
efekt techniczny, czyli efekt,
dzieki ktéremu program
uzyskuje mozliwo$¢ opaten-
towania, wychodzac z kregu
wykluczen zdefiniowanych w
art. 28 p.w.p. W najnowszych
wytycznych za dalszy efekt
techniczny nalezy rozumie¢
kontrole proceséw, ktore
zachodza podczas funkcjo-
nowania samego komputera
po uruchomieniu danego
programu, ktéry nim steruje.
Przechodzac do szczegotow,
UPRP proponuje zmiany w
obrebie zastrzezen, ktore na-
lezy doprecyzowa¢, majac na
uwadze np. praktyke naruszen
w sadach powszechnych. W
przypadku wynalazkow usta-
wa PWP precyzuje dokonywa-
nie zgloszen jako urzadzenie
(produkt) i sposéb wykonania.
W praktyce sadowej tatwiej jest

m odczytywalny komputero-
wo nosnik danych, ktoére
razem stanowia sposob re-
alizowany komputerowo.
W poprzedniej wersji wy-

tycznych z 2020 . propono-
wane zastrzezenia chronity
urzadzenie wspomagane
komputerowo, sposéb z po-
szczeg6lnymi etapami i pro-
dukt komputerowy, ktoéry
zawiera oprogramowanie
realizujace wczesniej wymie-
niony sposoéb.

Celem wuaktualnionych
wytycznych dotyczacych
wynalazkow realizowanych
za pomoca programow
komputerowych jest unifi-
kacja z wytycznymi EPO,
ktore wedlug art. 52(2)(c)
EPC wykluczaja zdolnos¢
patentowa programow
komputerowych jako takich.
Wytyczne europejskie
wskazuja, ze programy
komputerowe majace dal-
szy efekt techniczny maja
zdolno$¢ patentowa. Naj-
nowsza wersja wytycznych
ujednolicita pojecie zdefi-
niowane jako dalszy efekt
techniczny z definicja
przedstawiana przez EPO.

Z powyzszego wynika, ze
Urzad Patentowy RP imple-
mentuje niektére aspekty z
praktyki i wytycznych EPO,
aby ujednolici¢ sposob rozu-
mowania ekspertéw podczas
postepowania zgloszeniowe-

Teraz latwiej bedzie ubiegac sie o patent na
wynalazek realizowany metodami
komputerowymi w Polsce

dowies¢, iz naruszenie dotyczy
zastrzeganych bytéow (urza-
dzen, produktéw) niz sposobu.
Latwiej wykaza¢ posiadanie
np. nos$nika danych czy pro-
gramu komputerowego niz
korzystanie ze sposobu. Zmia-
na wprowadzona w wytycz-
nych ulatwia zatem ujecie za-
strzezen patentowych w taki
spos6b, aby mozna bylo je
sprecyzowac jako byt.

UPRP w wytycznych doty-
czacych zastrzezen wskazuje,
ze zastrzezenia moga byc¢
opisane w taki sposob, aby
zawieraly:
msposéb okreslajacy po-

szczegolne etapy realizo-

wane przez komputer,

m urzadzenie do przetwarza-
nia danych obejmujace
srodki do wykonywania
etapow sposobu,

m program komputerowy za-
wierajacy instrukcje, ktore
po uruchomieniu na kom-
puterze wykonuja nastepu-
jace etapy,

go, co przeklada sie na zwiek-
szenie przewidywalnosci
UPRP w mys$l zasady pogle-
biania zaufania do organu
administracyjnego. Taka
zmiana implikuje zmiany
praktyczne dla przedsigbior-
cow w Polsce. Teraz tatwiej
bedzie ubiegad sie o patent
na wynalazek realizowany
metodami komputerowymi
w Polsce, bez koniecznosci
realizowania postepowania
zgloszeniowego poprzez
EPO.

Szczeg6lng uwage nalezy
poswieci¢ zmianom wytycz-
nych, ktére dotycza art. 26
p.w.p. stanowiacego o pozio-
mie wynalazczym, bedacym
jedna z przestanek uznania
przedmiotu za wynalazek.
Dotychczas Wytyczne orze-
kaly o dwoch sposobach
oceniania poziomu wynalaz-
czego. Aktualizacja pozosta-
wia tylko jeden sposéb, ktory
odwotuje sie praktyki EPO, tj.
do metodologii problem -
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rozwiazanie. Oznacza to za-
tem, ze wszystkie wynalazki
rozpatrywane przez EPO i
UPRP, przy takim samym roz-
patrywanym stanie techniki,
powinny konczy¢ sie takimi
samymi wnioskami dotyczacy-
mi poziomu wynalazczego.

W EPO poziom wynalazczy
opiera si¢ na metodzie obej-
mujacej nastepujace etapy:

m okreslenie najblizszego sta-
nu techniki,

m wskazanie cech odrézniaja-
cych wzgledem najblizszego
stanu techniki,

mokre§leniu obiektywnego
efektu technicznego,

m wskazaniu obiektywnego

problemu technicznego.

Okreslenie efektu technicz-
nego pozwala na wykrycie
obiektywnego problemu
technicznego, ktéry wymaga
rozwiazania. Analizuje sie
dane rozwiazanie i najblizszy
stan techniki pod wzgledem
réznic. Efekt techniczny wyni-
ka z zidentyfikowanych réznic
inajego podstawie formutuje
sie obiektywny problem tech-
niczny. Problem ten gltéwnie
skupia sie na poprawieniu
znanego wczes$niej efektu
albo pozyskaniu nowego
skutku. Aktualizacja wytycz-
nych zdefiniowata kluczowe
pojecia, takie jak znawca
dziedziny.

Znawca dziedziny jest fikcja
prawna. Taki modelowy znaw-
ca ma wiedze wylacznie z da-
nej dziedziny techniki. Znaw-
ca dziedziny charakteryzuje
sie pewnymi cechami - nie
jest kreatywny, jednak umie
wykonywa¢ rutynowe, w da-
nej dziedzinie, prace i umie
taczy¢ rozwiazania, jesli wie,
ze takie dzialanie rozwiazuje
postawiony problem. Jesli
znawca dziedziny podczas
analizy najblizszego stanu
techniki dokonatby jego od-
powiedniej modyfikacji w celu
odnalezienia rozwiazania na
problem techniczny i uzyskat-
by rozwiazanie, ktére jest
zblizone do przedmiotowego,
to rozwiazanie nie cechuje sie
poziomem wynalazczym.

Wytyczne aktualizujq in-
terpretacje przepiséw odno-
szacych sie do ciata ludzkie-
go, sposobow leczenia, dia-
gnozowania i sposobow
diagnostycznych. Przepisy
zakazuja uznania za wynala-
zek ciala ludzkiego, ale nie
wykluczaja patentowania
elementéw wyizolowanych z

organizmu ludzkiego, ktoére
nadaja sie do przemystowego
zastosowania.

Przepisy stanowia o nie-
udzielaniu patentéw na sposo-
by leczenia metodami chirur-
gicznymi lub terapeutycznymi
oraz sposoby diagnostyki orga-

Zmiana wprowadzona w wytycznych ulatwia ujecie
zastrzezen patentowych w taki sposob, aby mozna
bylo je sprecyzowac jako byt

nizméw zywych. Nalezy jednak
wskaza¢, ze przetwarzanie
tkanek lub ptynow ustrojowych
po ich wyizolowaniu z ciata ma
zdolnos$¢ patentowa, o ile te
elementy nie wréca do tego
samego organizmu. Ochronie
patentowej nie podlegaja
wszelkie sposoby, ktére obej-
muja elementy o charakterze
chirurgicznym - ingerowania w
strukture zywego organizmu,
lub terapeutycznym - leczenia
czy tagodzenia objawéw bolow
izaburzen. Wyjatkiem s zabie-
gi inwazyjne, obejmujace nie-
wielkie interwencje, oraz tech-
niki rutynowe.

Sposob diagnozowania
zostal zinterpretowany w
sposob czteroetapowy: zbie-
rania potrzebnych danych,
poréwnania zebranych da-
nych z normami, oszacowanie
odchylen od norm, przypisa-
nia odchylen do obrazéow
klinicznych. Sposoby diagno-
styczne, ktérych etapy o cha-
rakterze technicznym sa sto-
sowanie na organizmie czlo-
wieka lub zwierzecia, nie
podlegaja patentowaniu. W
wiekszo$ci przypadkow
pierwszy etap polegajacy na
zbieraniu potrzebnych da-
nych bedzie mial charakter
techniczny.

W najnowszej wersji wy-
tycznych Urzad Patentowy
precyzuje interpretacje i
dazy do ujednolicenia swojej
praktyki z praktyka Urzedu
Europejskiego. Jest to z pew-
noscia krok w dobra strone
zwlaszcza dla tworcow, kto-
rzy m.in. beda mogli uzyskac¢
patent na rozwigzanie reali-
zowane metodami kompute-
rowymi bez konieczno$ci
kierowania sie do EPO.
Ujednolicenie procedury
okreslania poziomu wyna-
lazczego bedzie gwarantowa-
to powtarzalne i mozliwie
obiektywne wnioski koricowe,
decydujace o cechowaniu sie
wynalazku poziomem wyna-
lazczym, ktory jest jednym z
ustawowych wymogéw uzy-
skania ochrony patentowej na
wynalazek. Wprowadzone
zmiany nalezy ocenic¢ pozy-
tywnie. /©®



