L L4

URZAD PATENTOWY
RIBCIVACSFOLTE] POLSKIE)
5o JuBiiEl:T]

i World Intellectual
4 Property Organization

WYNALAZKI

w dziatalnosci
matych i srednich przedsiebiorstw



Opracowanie: Marcin Gedfek
Wspdtpraca:  dr Alicja Adomeczak

Opracowanie graficzne: Marek Sikorski

@ Urzad Patentowy Rzeczypospaolite] Polskie], Warszawa 2008

Druk publikacji zostat sfinansowany przez
Polska Agencje Rozwoju Przedsigbiorczosci

ISBN 978-83-7633-020-4



Wprowadzenie

We wspétczesnej gospodarce szczegdiny nacisk pofozony jest na wzrost i rozwdj innowacyjnosci,
osiggany migdzy innymi poprzez ochrone wynikow prac naukowo-badawczych, warunkujgca

ich efektywne wdroZenie i w konsekwencji uzyskanie wymiernych korzysci ekonomicznych.
Odpowiednia ochrona wynalazkow przesadza o przewadze rynkowej i sukcesie komercyjnym,

a jednoczesnie przyczynia sie do powstawania kolejnych rozwigzan, decydujacych o dalszym
postepie naukowo-technicznym.

Przedsigbiorstwa majg wiele moZliwosci wykorzystywania wiasnych patentow, czy to w nowych
towarach, procesach lub ustugach, osiggajac tym samym przewage konkurencyjng na rynku.
Niejednokrotnie udostgpnienie nowych technologii nastgpuje w wyniku uazielenia licencji, w takim
przypadku sg one Zrédfem korzysci pochodzacych z opfat licencyjnych. W coraz wigkszym
stopniu patenty traktowane sg réwniez jako aktywa stanowigce Zrédfo informacji o mozliwosciach
technologicznych przedsiebiorstwa, wzmacniajac ich pozycje przetargowg w rozmaitych
negocjacjach, takich jak tworzenie joint ventures, dokonywanie fuzji oraz przejec,

czy teZz wprowadzanie przedsigbiorstwa na rynki finansowe.

Celem ninigjszego poradnika jest zwigkszenie swiadomosci i stopnia wykorzystania systemu
patentowego, zwtaszcza przez mate i Srednie przedsiebiorstwa. W przygotowaniu poradnika
wykorzystane zostato opracowanie Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej (WIPO)
pt.: ,Inventing the Future. An Introduction to Industrial Design for Small and Medium-sized
Enterprises”.

Ze wzgledu na popularyzatorski charakter opracowania konieczne byfo dokonanie pewnych
uproszczen. W zwigzku z powyzszym publikacja niniejsza nie moze byc¢ traktowana jako oficjalne
stanowisko lub wyktadnia przepiséw prawa dokonana przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej. Zawarte w opracowaniu informacje stanowig jedynie ogélne wytyczne dla postepowania
w sprawach zwigzanych z ochrong wynalazkow.

W opracowaniu, w celach ilustracyjnych, wykorzystano przyktady produktow wytworzonych wedfug
innowacyjnych wynalazkéw opatentowanych w Polsce oraz w innych paristwach, bedgcych
wtasnoscig réznych przedsigbiorstw lub 0s6b fizycznych.

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
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1. Patenty

Czym jest patent?

Patent jest prawem wytacznym udzielanym
na wynalazek, bez wzgledu na dziedzine
techniki, ktéry jest nowy, posiada
poziom wynalazczy i nadaje si¢

do przemystowego stosowania.

Patent przyznaje uprawnionemu wytgczne prawo
do zakazania innym wytwarzania, uzywania,
oferowania do sprzedazy czy tez importu
produktu lub procesu opartego na wynalazku,
bez jego uprzedniej zgody. Patent jest waznym
narzedziem wykorzystywanym przez
przedsigbiorstwa w dziatalnosci gospodarcze;,
m.in. w celu osiggniecia przewagi konkurencyjnej,
podniesienia renomy przedsigbiorstwa oraz

jego wartosci rynkowej, a takze uzyskania
dodatkowych dochodow, np. z licencii
udzielonych na korzystanie z danego wynalazku.

Firma LfC sp. z 0.0. z siedzibg w Zielonej Gorze,
ktorg w 1989 r. zatozyt ekspert w inzynierii
biomechanicznej dr inz. Lechostaw Ciupik,
odniosta $wiatowy sukces w zakresie
projektowania i produkcji sprzetu chirurgicznego
stosowanego w ortopedycznym

i neurochirurgicznym leczeniu kregostupa.

Przy udziale specjalistow z réznych dziedzin
techniki i medycyny w firmie opracowano wiele
opatentowanych wynalazkéw, w tym unikalny
,ystem Kregostupowy DERO” (Spinal System
DEROQ), stanowigcy zestaw powigzanych ze sobg
i wzajemnie sie uzupetniajgcych wynalazkow
wspomagajacych chirurgiczne leczenie
kregostupa na catej jego dtugosci. W 2007 r.
firma LfC zawarta kontrakt z amerykanska firma
Blackstone/Orthofix, sprzedajac prawa

do zgtoszonego wynalazku ,dystansowy implant
miedzywyrostkowy” (zgtoszenie w Polsce

nr 377136, zgtoszenie migdzynarodowe

nr PCT/PL/000059) stosowanego

w matoinwazyjnej metodzie stabilizacji
biomechanicznej kregostupa ledzwiowego

z zachowaniem ruchomosci (upowszechnionej
w Swiecie rowniez pod nazwa inSWing/DERO),
a takze know-how zwigzane z wynalazkiem.

W 2008 r. kontrahent amerykanski chcac
szybciej osiggnaé sukces na rynku
chirurgicznym, zdecydowat o powierzeniu
produkcji implantéw wytwarzanych

wedtug tego wynalazku firmie LfC.
Jednoczesnie zostat zawarta umowa
dotyczaca prowadzenia dalszej, innowacyjnej
dziatalnosci badawczo-rozwojowe;.



Produkt ztozony (np. aparat fotograficzny, telefon
komérkowy czy samochdd) moze zawieraC wiele
rozwigzan technicznych chronionych patentami,
ktére moga naleze¢ do tego samego lub réznych
podmiotow (uprawnionych).

Patenty sg udzielane przez krajowe urzedy
ds. wiasnosci przemystowej, w Polsce

przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej, lub urzedy regionalne (np. Europejski
Urzad Patentowy i inne urzedy regionalne

— patrz str. 30) w takim przypadku patent
udzielany jest w wyznaczonych przez

Kask motocyklowy wytwarzany przez
koreanska firme HJC, jest chroniony
patentem w 42 panstwach. Dzigki
nowatorskiej technologii oraz nowoczesnemu
wzornictwu firma osiggneta status lidera

w produkcii i sprzedazy kaskow, ktére
stanowig 95% produktow oferowanych
przez HJC. Aby utrzymac ten status ponad
10% dochodow firmy inwestowanych jest

w dziatalno$¢ badawczo-rozwojowg stuzacg
statemu opracowywaniu nowych rozwigzan
technicznych.

e

e

zgtaszajacego panstwach). Patent udzielany
jest na czas okreslony, tzn. maksymalnie

na 20 lat liczac od dnia dokonania zgfoszenia,
oczywiscie pod warunkiem, ze wszelkie optaty
zwigzane z udzieleniem i utrzymaniem ochrony
wynalazku zostaty wniesione. Nalezy pamietac,
ze patent jest prawem terytorialnym,
ograniczonym granicami geograficznymi danego
panstwa lub regionu, w ktérym zostat udzielony.

Zgtaszajgcy zobowigzany jest do publicznego
ujawnienia istoty wynalazku w jego opisie ktory
stanowi cze$¢ dokumentaciji zgtoszeniowej.
Informacja o zgtoszeniu patentowym oraz
o0-udzielonym patencie jest publikowana przez
urzedy patentowe na $wiecie w oficjalnych
publikacjach, w Polsce odpowiednio

w Biuletynie Urzedu Patentowego (zgtoszenie)
i Wiadomosciach Urzedu Patentowego
(udzielony patent).

Czym jest wynalazek?

W polskiej ustawie Prawo wtasnosci
przemystowej z 30 czerwca 2000 r. (Pwp),
podobnie jak w ustawach innych panstw oraz
migdzynarodowych konwencjach patentowych,
zrezygnowano z definiowania wynalazku.
Niewatpliwie wigze sie to z trudnoscig badz
nawet niemoznoscig sformutowania takiej
definicji. Ustawodawcy w wigkszo$ci krajow
poprzestali na okre$leniu wymogoéw jakie
powinien spetnia¢ wynalazek podlegajacy
opatentowaniu. Zatem patenty udzielane

$g na rozwigzania o charakterze technicznym



Wynalazek jest nowym rozwigzaniem okreslonego problemu majgcym wytacznie charakter
techniczny. Innowacja (od fac. innovare — odnowic) jest okre$lana jako nowos¢, celowo
wprowadzana zmiana zaréwno w technice, jak i w organizacji, dziatalnosci gospodarczej lub w innej
sferze ludzkiego zycia. Innowacja moze dotyczy¢ takze przeksztatcenia wynalazku w produkt lub

proces nadajacy sie do wprowadzenia na rynek.

Niektore z powodow, dla ktorych przedsiebiorstwa wprowadzajg innowacyjne rozwigzania:

aby ulepszy¢ proces wytwarzania produktu, w celu oszczedzenia kosztow i podniesienia

produktywnosci,

aby wprowadzi¢ nowe produkty, zgodnie z potrzebami klientow,

aby wyprzedza¢ konkurencje i powiekszaé rynki zbytu,

aby mie¢ pewnos¢, ze technologia jest wtasciwie rozwijana azeby sprosta¢ aktualnym
i pojawiajacym sie potrzebom gospodarki i klientow,

aby uniezalezni¢ sig technologicznie od rozwigzan bedacych w posiadaniu innych

przedsiebiorstw.

ktore sa: nowe, posiadajg poziom wynalazczy
i nadajg sie do przemystowego stosowania
(te kryteria omowione zostaty w dalszej czesci
niniejszej publikaciji). Wynalazek moze dotyczy¢
opracowania nowego urzadzenia, produkiu,
metody, procesu lub moze stanowi¢ dodatkowe
unowoczesnienie juz istniejgcych rozwigzan.

Dlaczego nalezy rozwazyé¢
opatentowanie swojego wynalazku?

Rosngce zapotrzebowanie na nowatorskie
produkty oraz zwigkszajgca sie konkurencja
na rynku wywiera olbrzymig presje

na innowacyjno$¢ przedsiebiorstw,

co wigze si¢ z konieczno$cig indywidualnego
opracowywania nowych technologii badz
produktéw lub uzyskiwania dostepu

do innowacyjnych rozwigzan bedacych

w posiadaniu innych przedsigbiorstw. Prawo
wytaczne w postaci patentu moze mie¢
ogromne znaczenie dla przedsigbiorstw
innowacyjnych, umozliwiajac ich skuteczne
funkcjonowanie w wymagajgcym

i dynamicznym $rodowisku gospodarczym,
zaréwno na rynku krajowym, jak i rynkach
zagranicznych.



Dzieki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu
ochrony patentowej mozna uzyskac:

Silng pozycje na rynku i przewage
konkurencyjna. Patent daje uprawnionemu
wytaczne prawo do zarobkowego lub
zawodowego korzystania z opatentowanego
wynalazku, tym samym wyklucza swobodne
stosowanie tego wynalazku przez
konkurentéw. Prowadzi to do znaczacego
zredukowania ryzyka dziatalno$ci w tym
obszarze, jak réwniez ogranicza mozliwosci
konkurentow. Jezeli przedsigbiorstwo uzyska
patent na warto$ciowy wynalazek, bedzie
mogto za jego pomoca osiggnaé przewage
konkurencyjng na rynku.

Wyzsze dochody lub zwrot naktadow
inwestycyjnych. Jezeli przedsigbiorstwo
opracowujgc wynalazek zainwestowato
znaczng ilo$¢ $rodkow finansowych

w B+R, oraz czas i kadre, patent moze
stanowi¢ narzedzie stuzace w odzyskaniu
poniesionych naktadow i osiggnieciu zysku.

Dodatkowy dochadd z licencji lub
przeniesienia praw. Uprawniony

moze udzieli¢ innym podmiotom licencii

na korzystanie z wynalazku w zamian

za opfaty licencyjne lub udziat w zyskach

z tego wynalazku. Sprzedaz patentu pocigga
za sobg przeniesienie wtasnosci, podczas
gdy udzielenie licencji powoduije jedynie
zgode na korzystanie z licencjonowanego

wynalazku na warunkach szczeg6towo
okreslonych w umowie licencyjnej.

Dostep do technologii poprzez licencje
wzajemna. Jezeli dla efektywnego
wykorzystania wtasnego wynalazku
konieczne jest takze uzywanie technologii
bedacej wtasnoscig innego podmiotu,
istnieje mozliwo$¢ zawarcia umowy o licenc;ji
wzajemnej (,krzyzowej”). Na skutek tego
rodzaju umowy przedsiebiorca i inne strony
wzajemnie si¢ upowazniajg do korzystania
z jednego lub wielu patentéw na warunkach
okre$lonych w umowie.

Dostep do nowych rynkéw. Patent

lub uzyskanie licencji na opatentowany
wynalazek (a nawet na dopiero zgtoszony
do ochrony patentowej wynalazek) moze
umozliwi¢ przedsigbiorstwu sukces

na rynkach, ktére dotychczas byty
niedostepne. Wynalazek taki powinien by¢
jednak chroniony patentem lub przynajmnie;
zgtoszony do ochrony na terytorium
wszystkich panstw, ktérych rynkami zbytu
przedsigbiorca jest zainteresowany.

Zwiekszenie pewnosci obrotu. Poprzez
uzyskanie ochrony patentowej przedsigbiorca
redukuje prawdopodobienstwo naruszenia
swych praw przez konkurencje podczas
komercjalizacji produktu. Patent uniemozliwia
bowiem innym podmiotom opatentowanie
takiego samego wynalazku, zapewniajac



uprawnionemu z patentu swoistg pozycje
monopolistyczna.

Mozliwo$¢ uzyskania grantow i/lub
zwigkszenia funduszy. Posiadanie
patentéw (lub licencji na uzywanie

patentu, do ktérego prawa przystuguja
innym podmiotom) moze zwigkszy¢
mozliwo$ci przedsiebiorcy w zakresie
pozyskiwania kapitatu, ktéry pozwoli
wprowadzi¢ dany produkt na rynek, oraz
ewentualnie kontynuowac prace nad
doskonaleniem produktu. W niektorych
sektorach (np. biotechnologicznym), czesto
niezbedne jest posiadanie silnego portfolio
patentow, w celu przyciagniecia inwestora
kapitafowego.

Silne narzedzie do podijecia dziatan
przeciwko naruszajacym. Posiadanie
patentu znaczaco wzmacnia zdolno$¢
przedsigbiorcy do podjecia krokéw prawnych
w stosunku do naruszycieli chronionego
wynalazku.

Pozytywny wizerunek przedsigbiorstwa.
Partnerzy handlowi, inwestorzy,
akcjonariusze i klienci moga postrzegaé
portfolio patentowe jako wyraz wysokiego
poziomu do$wiadczenia, specjalizacii

i zdolnoci technologicznej danego
przedsigbiorstwa. Taki potencjat patentowy
moze byé pomocny przy gromadzeniu
funduszy, wyszukiwaniu partnerow

gospodarczych oraz podnoszeniu wartoSci
rynkowej przedsigbiorstwa.

Jezeli wynalazek spetnia wymogi
patentowalnosci, to czy zawsze
warto go opatentowac?

Nie zawsze. Jezeli wynalazek spetnia

wymogi patentowalno$ci, nie oznacza

to automatycznie, ze w efekcie przyniesie
wymierne korzysci zaréwno finansowe, jak
réwniez technologiczne. Decyzja o tym,

czy dokona¢ zgtoszenia jest elementem

polityki patentowej przedsigbiorstwa i powinna
opiera¢ sie na prawdopodobienstwie uzyskania
patentu, ktérego uzycie w przysztosci przyniesie
wymierne korzysci.

Patent nr US2002137433.

Innowacyjny przyrzad uzywany

do wykonywania otworéw w szkle i ceramice
zostat opatentowany przez peruwianskiego
wynalazce Jose Vidal Martina, ktory
nastgpnie samodzielnie wprowadzit przyrzad
do obrotu, jak réwniez uzyskat dodatkowe
dochody z zawartych uméw licencyjnych

na ten wynalazek.



Czynniki, jakie nalezy wzia¢ pod uwage
przy podjeciu decyzji o dokonaniu
zgtoszenia patentowego:

czy istniejq jakie$ alternatywne rozwigzania
podobne do opracowanego wynalazku
i w jaki sposob nawigzujg do niego?

czy wynalazek jest uzyteczny jezeli chodzi
0 unowoczesnienie juz istniejacego produktu
lub wytworzenie produktu catkiem nowego?

czy sg potencjalni licencjobiorcy lub
inwestorzy, ktdrzy pomoga we wprowadzeniu
produktu na rynek?

czy jest rynek zbytu dla wynalazku?

jak posiadanie opatentowanego wynalazku
moze pomoc w osiggnieciu przewagi
konkurencyjnej na danym rynku?

czy inne przedsigbiorstwa konkurencyjne
moga opracowac podobny, lecz posiadajacy
zdolno$¢ patentowg wynalazek i jak

to wptynie na warto$¢ i mozliwo$¢ dalszego
stosowania wynalazku wcze$niejszego?

czy zyski z prawa wytgcznego przewyzszg
opfaty za dokonanie zgtoszenia i utrzymanie
patentu?

W 1994 r. nowopowstata australijska spotka
typu ,start-up” o nazwie ITL Corporation
dokonata zgtoszenia na swoj pierwszy
produkt — unikalnie zaprojektowane
urzadzenie do pobierania krwi, ktérego

igta jest automatycznie zabezpieczana
natychmiast po wyjeciu z zyty krwiodawcy.
Pozwala to na maksymalne zredukowanie
mozliwosci zranienia zuzytg igtg przez
wszystkie osoby mogace zetknaé sie z takim
urzadzeniem, poczawszy od pracownikow
stuzby zdrowia az po stuzby gospodarujgce
odpadami. Produkt ten, chroniony jako
wynalazek, wzor uzytkowy i przemystowy,
skomercjalizowano pod nazwg Donorcare®.
Odniést on ogromny sukces na rynku
krajowym i rynkach zagranicznych.




Jezeli wynalazek spetnia wymagania dotyczace patentowalno$ci (patrz str. 10) nalezy podja¢
decyzje: czy utrzymac wynalazek jako tajemnice przedsigbiorstwa (know-how), opatentowac
wynalazek czy tez go ujawni¢, uniemozliwiajgc tym samym opatentowanie tego wynalazku
gdziekolwiek na Swiecie (tego typu dziatanie znane jest pod nazwa: defensive publication).

Niektore korzysci z ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa:
ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa nie wymaga kosztow,

ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa nie wymaga ujawnienia czy tez rejestracji w urzedzie
krajowym,

ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa nie jest ograniczona w czasie,
ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa ma efekt natychmiastowy.
Niekorzystne skutki zwigzane z ochrong tajemnicy przedsigbiorstwa:

jezeli tajemnica zostanie ujawniona, wtedy kazdy, kto uzyska do niej dostep bedzie mégt
korzystac z tego rozwigzania w sposéb nieograniczony,

poziom ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa jest zdecydowanie nizszy niz w przypadku patentow.

Podczas gdy know-how moze by¢ postrzegane jako alternatywny do zgtoszenia patentowego
sposéb ochrony wynalazkow, zazwyczaj uzupetniaja sie wzajemnie. ,_,f

Najbardziej znanym przyktadem wynalazku chronionego nie patentem,

ale tajemnica przedsiebiorstwa jest receptura Coca-Coli, ktora zostata
opracowana w 1886 r. przez Johna Stitha Pembertona, aptekarza z Atlanty.
Gdyby receptura produkciji napoju zostata zgtoszona do opatentowania
niezwtocznie po opracowaniu, ochrona patentowa wygastaby po
dwudziestu latach od daty zgtoszenia i od tej pory kazdy mogtby

czerpac korzysci z produkcji napoju o identycznym sktadzie. Tymczasem
receptura Coca-Coli juz od ponad 120 lat stanowi tajemnice produkcyjng
przedsiebiorstwa The Coca-Cola Company.




Jakie cechy decyduja o zdolnosci
patentowej wynalazku?

Zgodnie z przepisami ustawy Pwp, aby
wynalazek posiadat zdolno$¢ patentowa musi
spetnia¢ szereg wymogow. Patenty sg udzielane
wyfgcznie na rozwigzania o charakterze
technicznym, bez wzgledu na dziedzine techniki,
ktore:

® sgnowe (patrz str. 11)
e posiadajg poziom wynalazczy (patrz str. 12)

e inadajg sig do przemystowego stosowania
(patrz str. 12)

Naukowcy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Mikotaja Kopernika w Toruniu pod
kierownictwem prof. Andrzeja Kowalczyka
rozpoczeli w 1999 r. prace nad wykorzystaniem
detekcji widmowej w tomografii optycznej.

W wyniku prowadzonych prac badawczych
opracowane zostaty dwa wynalazki: ,,Spos6b
szybkiego obrazowania obiektow metoda
spektralnej tomografii optycznej w Swietle
czeSciowo spojnym” oraz ,Uktad sterowania
natezeniem wigzki $wiatta w urzgdzeniu

do spektralnej tomografii optycznej” kiére
zostaty zgtoszone do opatentowania

w Urzedzie Patentowym RP (zgtoszenie

nr 357000 i 362154) oraz za granica. Zgtoszone
wynalazki stanowig podstawe nowoczesnej
technologii stuzacej do odczytywania zmian

w siatkowce oka 100 razy szybciej i doktadniej
niz umozliwiaty to technologie stosowane

do tej pory. Wytaczne prawa do komercjalizacji
tych wynalazkéw uzyskata firma Optopol SA

z siedzibg w Zawierciu. Testowy egzemplarz
Spektralnego Optycznego Koherentnego
Tomografu ,Copernicus”, wytworzony

w oparciu o zgtoszone do opatentowania
wynalazki, zaprezentowany zostat publicznie
w 2005 r. W nastepnym roku rozpoczeto jego
seryjng produkcje. ,Copernicus”, uwazany

za najnowoczesniejsze tego typu urzadzenie
na $wiecie, odniost niekwestionowany sukces
rynkowy, szczegolnie w Stanach Zjednoczonych
oraz Japonii. Tylko w 2008 r. firma Optopol
wyprodukuje prawie p6t tysigca tomografow,
co przetozy sie na 20% Swiatowego rynku
tomografii spektralnej.




Co to jest zdolnos¢ patentowa?

W Polsce, podobnie jak w wigkszosci innych
panstw na $wiecie, pojecie wynalazku
patenowalnego jest okre$lone w aspekcie
pozytywnym (jakie wynalazki mogg podlega¢
opatentowaniu) jak rowniez w aspekcie
negatywnym (jakie rozwigzania nie nadajg sie
do opatentowania). Z mocy prawa za wynalazki
nie uwaza sig¢ w szczegolnosci (art. 28 Pwp):

o odkryc, teorii naukowych i metod
matematycznych;

o wytwordéw o charakterze jedynie
estetycznym;

o planéw, zasad i metod dotyczacych
dziatalnoci umystowej lub gospodarczej
oraz gier;

o wytwordw, ktérych niemozliwo$é
wykorzystania moze by¢ wykazana w Swietle
powszechnie przyjetych i uznanych zasad
nauki;

e programdw do maszyn cyfrowych;

® przedstawienia informacii.

Ponadto na pewne rozwigzania techniczne,
pomimo spetniania przestanek patentowalnosci,

z mocy prawa nie udziela sig patentow.
W Polsce sg to (art. 29 Pwp):

e wynalazki, ktérych wykorzystanie bytoby
sprzeczne z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami; nie uwaza sie
za sprzeczne z porzadkiem publicznym
korzystanie z wynalazku tylko dlatego, ze
jest zabronione przez prawo;

e odmiany roélin lub rasy zwierzat oraz czysto
biologiczne sposoby hodowli roslin lub
zwierzat; nie dotyczy to mikrobiologicznych
sposobow hodowli ani wytworéw uzyskiwanych
takimi sposobami (sposéb hodowii roslin lub
2zwierzgt jest czysto biologiczny, jeZeli w catosci
skiada sie ze zjawisk naturalnych, takich jak
krzyzowanie lub selekcjonowanie);

® sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami
chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz
sposoby diagnostyki stosowane na ludziach
lub zwierzetach; nie dotyczy to produktow,
aw szczegolnosci substancji lub mieszanin
stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

W jaki sposéb ocenia sie

nowos$¢ wynalazku?

Wynalazek jest nowy jesli nie stanowi czesci
stanu techniki. Pojecie ,stan techniki” generalnie
odnosi sie do wiedzy technicznej, powszechnie
dostepnej na catym Swiecie w dacie, wedtug
ktorej ocenia sie nowos¢ wynalazku (z reguty
jest to data zgtoszenia wynalazku do ochrony).
Gdziekolwiek na $wiecie ujawniona informacja

o istocie wynalazku — w formie pisemnej, ustnej,
poprzez wystawienie, czy uzywanie — stanowi



cze$¢ stanu techniki. W szczegéinoSci publikacja
w czasopi$mie naukowym, prezentacja

na konferencji naukowej, uzycie w obrocie
komercyjnym, czy zaprezentowanie w katalogu
firmowym sprawia, ze rozwigzanie traci ceche
nowosci i w zwigzku z tym jego opatentowanie nie
jest mozliwe. Kluczowe w staraniach o uzyskanie
ochrony patentowej jest zatem zapobieganie
przypadkowemu ujawnianiu istoty wynalazku
przed ztozeniem wniosku o udzielenie patentu.

Kiedy wynalazek posiada
«poziom wynalazczy”?

Wynalazek posiada poziom wynalazczy (jest
nieoczywisty), jesli dla specjalisty w danej

dziedzinie nie wynika on wprost ze stanu techniki.

Wymaganie ,poziomu wynalazczego” stuzy
zapewnieniu, by patenty byty przyznawane tylko
za prawdziwie tworcze i pomystowe osiggniecia,
a nie za rozwigzania, ktére osoba posiadajgca
wiedze w konkretnej dziedzinie moze z tatwoscig
wywie$¢ z tego, co jest juz publicznie znane.

W $wietle orzecznictwa sadowego ,poziomu
wynalazczego” nie posiadajg rozwigzania
polegajgce m.in. na:

® zmianie jedynie rozmiaru produktu, ktéra
czyni go przenosnym;

e potaczeniu kilku znanych rozwigzan lub
elementéw o ile nie prowadzi to do zmiany
ich funkcji ani osiggniecia korzystniejszego
efektu niz suma rezultatéw czastkowych;

e zmianie zastosowanych komponentéw
na znane ekwiwalenty.

Co oznacza , mozliwo$é
przemystowego stosowania”?

Wynalazek spetnia wszystkie wymogi
zdolno$ci patentowej jezeli mozna wedtug
niego uzyskiwaé wytwor (produkt) lub
korzystaé ze sposobu, w rozumieniu
technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci
przemystowej, nie wykluczajgc rolnictwa.

Efekt wykorzystania wynalazku nie moze by¢
jedynie czysto teoretyczny, musi by¢ uzyteczny
i powtarzalny.

W-niektérych krajach, zamiast ,przemystowej
stosowalnosci” kryterium zdolnosci
patentowej jest ,uzyteczno$¢”. Wymaganie
uzyteczno$ci stato sig szczegolnie istotne

dla patentéw dotyczacych tancuchéw
genetycznych, ktérych uzyteczno$é moze

nie by¢ znana w chwili zgtaszania rozwigzania
do opatentowania.

Jak szczegoétowo nalezy

ujawni¢ wynalazek

w zgtoszeniu patentowym?

Zgodnie z regulacjami prawnymi w wigkszoci
paristw, w tym Polski, zgtoszenie musi opisywaé
wynalazek w sposéb na tyle jasny, aby znawca
w konkretnej dziedzinie techniki byt w stanie

to rozwigzanie urzeczywistnic.

W niektérych panstwach prawo patentowe
wymaga, aby wynalazca wskazat ,najlepszy
sposob” wykorzystania wynalazku.



Kilka cech wzoru uzytkowego:
Warunki do udzielenia ochrony na wzér uzytkowy, inaczej niz w przypadku zgtoszenia wynalazku
z reguty nie zawierajg wymogu ,poziomu wynalazczego” rozwigzania.
Wzory uzytkowe sg chronione tylko w niektorych pafstwach. Aktualnie (koniec 2008 r.)
0 ochrong wzoru uzytkowego mozna sie ubiega¢ w 78 panstwach, sg to wraz z Polskg m.in.:
Australia, Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Korea Potudniowa,
Portugalia, Rosja, Stowacja czy Ukraina.
W niektorych z tych panstw zakres ochrony jest ograniczony tylko do pewnego obszaru techniki.
W Polsce chroniony wzdr uzytkowy moze dotyczy¢ wytacznie przedmiotu materialnego o trwate
postaci, okre$lonego poprzez cechy techniczne przedmiotu, przejawiajace sie w uksztattowaniu
przestrzennym (ksztafcie) i/lub budowie (konstrukeji) przedmiotu, jako catosci, badz zestawieniu
elementéw niepotaczonych ze sobg konstrukcyjnie. W innych pafistwach uzyskanie ochrony
na wzér uzytkowy mozliwe jest rowniez dla sposobow i metod (tak jak np. w Austrii).
Ze wzgledu na mniejszg liczbe zgtoszen i zakres badania niz w przypadku wynalazkéw,
procedura zwigzana z uzyskaniem ochrony na wzér uzytkowy jest zazwyczaj krétsza.
Maksymalna ochrona na wzor uzytkowy jest zazwyczaj krotsza niz w przypadku patentow
- w Polsce jest to maksymalnie 10 lat.
W pewnych przypadkach juz po dokonaniu zgtoszenia wynalazku mozna je zamieni¢
na zgtoszenie wzoru uzytkowego w razie stwierdzenia braku wystarczajgcego poziomu
wynalazczego na uzyskanie ochrony patentowej danego rozwigzania technicznego. W takiej
sytuaciji pierwotne zgtoszenie patentowe musi spetnia¢ wymogi przewidziane dla dokonania
zgtoszenia wzoru uzytkowego, powinno dotyczy¢ zatem nowego i uzytecznego rozwigzania
o charakterze technicznym, dotyczacego ksztattu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwafej
postaci.

W Polsce zgtoszenie wzoru uzytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno obejmowac:

podanie zawierajace miedzy innymi oznaczenie zgtaszajgcego, okreslenie przedmiotu
zgtoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego,

opis wzoru uzytkowego ujawniajacy jego istote,

zastrzezenie lub zastrzezenia ochronne,

skrot opisu,

rysunek lub rysunki.



Jakie prawa wynikaja opartego na opatentowanym rozwigzaniu, bez
z przyznanego patentu? zgody wiaciciela prawa z patentu.

Patent przyznaje osobie, kidrej zostat udzielony,  Co warto podkresli¢, patent nie gwarantuje
prawo wytaczne do zarobkowego i zawodowego  jego wtascicielowi nieograniczonej swobody

korzystania z wynalazku, umozliwiajac uzywania rozwigzania objetego patentem,
zapobieganie, lub powstrzymanie innych oséb a jedynie uniemozliwia swobodne korzystanie
od wytwarzania, wykorzystywania, sprzedazy, z opatentowanego wynalazku przez inne

czy importowania produktu lub procesu podmioty. Regulacje krajowe okreslajg

W ostatnich latach nastapit znaczacy wzrost zgtoszen wynalazkéw i udzielanych patentow

w dziedzinie biotechnologii. Regulacje prawne przyjete w poszczegdlnych pafistwach pomimo
pewnego zréznicowania generalnie za wynalazki biotechnologiczne uznajg rozwigzania dotyczace
wytworu sktadajgcego sie z materiatu biologicznego lub zawierajacego taki materiat albo sposobu,
przy pomocy ktérego materiat biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany

(np. metoda inzynierii genetycznej). Wynalazek biotechnologiczny musi rowniez spetnia¢ wymogi
dotyczace nowosci, poziomu wynalazczego i stosowania przemystowego.

Polskie uregulowania prawne, jak rowniez uregulowania w niemal wszystkich panstwach, zezwalajg
na patentowanie rozwigzan zwigzanych z mikroorganizmami. Wymagaja one deponowania probek
mikroorganizméw w uprawnionych do tego instytucjach dopoki mikroorganizmy te nie sg publicznie
dostepne i nie mogg by¢ prawidtowo przedstawione. Wiele krajow, w tym Polska, wyklucza
mozliwo$¢ opatentowania nowych odmian roslin i zwierzat, poniewaz istnieje odrebny system
ochrony nowych gatunkéw roélin i zwierzat (patrz www.upov.int). Prawo patentowe zezwala
natomiast na patentowanie materiatu biologicznego, ktory zostat oczyszczony i wyizolowany

z naturalnego $rodowiska, albo wytworzony w procesie technologicznym. Ustawa Pwp wskazuje
konkretne typy wynalazkéw, ktére nie moga zostac¢ objete ochrong patentowa. Naleza do nich

m.in. sposoby klonowania ludzi czy sposoby modyfikacji tozsamosci genetyczne; linii zarodkowej
cztowieka. Ogdlnie przyjete na Swiecie jest, iz za wynalazek nie uwaza sie ciata ludzkiego,

w roznych jego stadiach formowania i rozwoju oraz zwykfego odkrycia jednego z jego elementow,
wiacznie z sekwencjg genu. Jest jednak mozliwe opatentowanie elementéw wyizolowanych z ciata
ludzkiego lub wytworzonych sposobem technicznym, w tym sekwencji lub cze$ciowej sekwencii
genu, pod warunkiem ujawnienia ich przemystowego zastosowania.



szczego6towo ograniczenia praw z patentu oraz
warunki korzystania z chronionych wynalazkéw
przez osoby trzecie.

Ponadto bardzo czesto zakres ochrony
poszczegdlnych patentéw zachodzi

na siebie i uzupetnia si¢ wzajemnie.

Dlatego niejednokrotnie aby wprowadzi¢

do obrotu wtasne opatentowane rozwigzania,
konieczne jest uzyskanie licencji na uzywanie
opatentowanych wynalazkéw innych osob.

Dodatkowo, zanim konkretne wynalazki

(na przyktad leki) bedg mogty zosta¢
wprowadzone do obrotu konieczne moze by¢
uzyskanie na to dalszych zezwolen (na przyktad
zgoda na obrét wydana przez odpowiedni urzad
regulacyjny, w Polsce jest to Urzad Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych
i Produktow Biobojczych Rzeczypospolitej
Polskiej).

Kto moze dokona¢ zgtoszenia

i kto jest wtascicielem

praw z patentu?

W wigkszosci panstw, w tym w Polsce,
zgtoszenia moze dokona¢ osoba, ktdra

jest tworcg wynalazku lub, jezeli wynalazek
powstat w wyniku wykonywania przez tworce
obowigzkéw wynikajgcych ze stosunku pracy
albo innej umowy cywilnoprawnej, zgtoszenia
moze dokona¢ pracodawca badz zamawiajgcy,
chyba ze strony uzgodnity inaczej. Zgtaszajacym
moze by¢ osoba fizyczna (np. twérca) lub osoba
prawna (np. przedsigbiorstwo).

e Wynalazki pracownicze. Prawa
do wynalazku opracowanego przez
pracownikéw moga z mocy prawa naleze¢
do pracodawcy, o ile umowa o prace
z pracownikiem nie stanowi inaczej.
W niektorych przypadkach, jezeli wynalazek
zostanie dokonany poza obowigzkami
wynikajacymi z umowy o prace a jedynie
przy pomocy pracodawcy, wynalazcy
przystuguje prawo do uzyskania patentu,
za$ jego pracodawca uzyskuje niewytagczne
prawo korzystania z przedmiotowego
rozwigzania w zakresie wtasnych potrzeb.
Aby unikngé ewentualnych sporéw
nalezy upewnic sie czy umowy 0 prace
zawierajg postanowienia dotyczace
praw do wynalazkéw dokonanych przez
pracownikow lub dodakowo uregulowac
te kwestie w stosownych regulaminach
wewnetrznych.

e Wynalazki opracowane przez
zleceniobiorcow. W Polsce, podobnie
jak w innych panstwach, zleceniodawca
badz zamawiajacy dokonanie wynalazku
na mocy umowy cywilnoprawne;
traktowany jest podobnie jak pracodawca.
Zatem jesli przedmiotem zamowienia
jest dokonanie wynalazku przez
zleceniobiorce to, o ile umowa nie stanowi
inaczej, prawa do wynalazku nalezne
sg zamawiajgcemu. W przypadku
braku tego typu ustaler umownych
przedsiebiorca praktycznie nie bedzie



miat zadnych praw do tego, co zostanie
opracowane, nawet jesli sfinansowat prace
nad wynalazkiem.

e Wynalazek opracowany przez wielu
tworcow. Jesli w opracowywaniu i realizaci
wynalazku tworczy wktad ma wigcej
niz jedna osoba, prawa do wynalazku
przystuguja im wspolnie i w charakterze
wspottworcow wymienieni sg w zgtoszeniu
patentowym. Jesli sg oni jednoczes$nie
zgtaszajacymi, patent zostanie im
przyznany facznie. Nie jest wymagane
aby wkfad w opracowanie wynalazku byt
identyczny, udziat wspottwércow ustalany
jest z reguty proporcjonalnie do wktadu
pracy tworczej.

Art. 11. 1. Prawo do uzyskania patentu

na wynalazek albo prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, jak rowniez prawa z rejestracji wzoru
przemystowego przystuguje, z zastrzeZzeniem
ust. 2, 315, tworcy.

2. Wspdttwércom wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemysfowego
uprawnienie do uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje
wspdinie.

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego

w wyniku wykonywania przez tworce
obowigzkoéw ze stosunku pracy albo z realizacji

innej umowy, prawo, o ktérym mowa w ust. 1,
przystuguje pracodawcy lub zamawiajgcemu,
chyba ze strony ustality inaczej.

4. W umowie pomieazy przedsigbiorcami moZe
by¢ okreslony podmiot, ktéremu przystugiwac
bedg prawa, o ktérych mowa w ust. 1, w razie
dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego

albo wzoru przemystowego w zwigzku

Z wykonywaniem tej umowy.

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego

przez tworce przy pomocy przedsigbiorcy,
przedsiebiorca ten moze korzystac z tego
wynalazku, wzoru uZytkowego albo wzoru
przemysfowego we wfasnym zakresie.

W umowie o udzielenie pomocy strony moga
ustalic, Ze przedsiebiorcy przystuguje w catosci
lub czesci prawo, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 12. 1. Prawo do uzyskania patentu
na wynalazek, prawa ochronnego na wzor
uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemystowego jest zbywalne i podlega
dzieaziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa, o ktorym
mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem
niewaznosci, zachowania formy pisemnej.



2. Jak uzyska¢ patent
Od czego nalezy zaczaé¢?

Pierwszym krokiem powinno by¢ zapoznanie
si¢ ze stanem techniki. Ze wzgledu

na to, ze w ostatnich latach liczba udzielanych
patentéw na $wiecie dynamicznie ro$nie

i przekracza juz 1,7 miliona rocznie,

istnieje powazne ryzyko iz jeden z nich,

badz ich kombinacja, stanowic¢ bedzie,

ze zgtoszony wynalazek utraci ceche nowosci
lub zostanie uznany za oczywisty i tym samym
nie bedzie posiadat zdolnosci patentowe;.

Przeprowadzenie doktadnych poszukiwan

w stanie techniki moze pozwoli¢ na uniknigcie
powaznych strat finansowych, zwigzanych

z ubieganiem sig 0 ochrong patentowa, jesli
wykazg one istnienie rozwigzan mogacych
uniemozliwi¢ opatentowanie opracowanego
wynalazku. Nalezy pamigta¢, iz badanie stanu
techniki przeprowadza sig nie tylko w oparciu
o literature patentowa, obejmujgca dokonane
zgtoszenia i przyznane patenty, ale réwniez
literature niepatentowa. Badanie powinno zatem
obja¢ réwniez wszystkie istotne publikacje,
wigczajac czasopisma techniczne i naukowe,
sprawozdania z konferencji, informacje

na stronach internetowych, katalogi firmowe
czy wydawnictwa handlowe.

Informacja patentowa jest unikalnym zrodtem
informacii technicznych, ktére, wykorzystywane
w planowaniu strategii patentowej

i przedsiewzie¢ biznesowych, mogg stanowi¢
znaczng warto$¢ dla firm. Czesto wynalazki

sg ujawniane publicznie dopiero w chwili
publikaciji zgtoszenia patentowego w Biuletynie
Urzedu Patentowego. Opublikowane zgtoszenia
patentowe dajg pewng wiedze o aktualnym
stanie badan naukowych w danej dziedzinie
na diugo przed tym, nim konkretny produkt
pojawi sie na rynku. Poszukiwanie nowych
rozwigzan mozliwych do opatentowania
powinno by¢ istotng czes$cig aktywnosci
dziatow Badan i Rozwoju (B+R) kazdego
przedsigbiorstwa.

Jak i gdzie mozna prowadzi¢
poszukiwania w stanie techniki?

Patenty i zgtoszenia wynalazkow, publikowane
przez urzedy patentowe w formie periodycznych
biuletynow, s dostgpne réwniez on-line,

co sprawia, ze przeglad stanu techniki

jest utatwiony. Baza danych zgtoszen do Urzedu
Patentowego RP udostepniona jest on-line

na witrynie internetowej Urzedu pod adresem:
www.uprp.pl.

Waznym narzedziem do prowadzenia
poszukiwan w stanie techniki jest serwis
esp@cenet, umozliwiajgcy dostep do ponad
50 min dokumentéw patentowych z catego
Swiata. Poradnik prowadzenia poszukiwan

w bazie esp@cenet w jezyku polskim

jest udostgpniony na stronie Urzedu
Patentowego RP pod adresem:
http://pl.espacenet.com/



Urzad Patentow i Znakow Towarowych
Stanéw Zjednoczonych (USPTO) udostepnit
baze ponad 7 min aktualnych i historycznych
zgtoszen patentowych poprzez wyszukiwarke
internetowg Google na stronie:
www.google.com/patents

Liste urzedow, ktore nieodptatnie udostepniaja
swoje bazy patentéw, mozna znalez¢ na stronie
internetowe:
www.wipo.int/ipdl//en/resources/links.jsp

Ponadto wiele urzedéw patentowych i innych
instytucji udostepnia dostep do baz danych
patentow za optata.

O ile dostep do informacii o patentach poprzez
Internet jest prosty, o tyle nie jest tatwe
przeprowadzenie ich zaawansowanego
przegladu. Jezyk uzywany w dziedzinie prawa
patentowego jest ztozony, z tego powodu
profesjonalne przeprowadzenie badania stanu
techniki wymaga specjalistycznej wiedzy

i umiejetnosci. Wstepne sprawdzenie moze
zosta¢ dokonane przy uzyciu nieodptatnych
internetowych baz danych, jednak wigkszos¢
przedsiebiorstw potrzebujacych informacii
patentowej w celu podejmowania kluczowych
decyzji biznesowych (np. czy ubiega¢

sig 0 uzyskanie patentu) uzywa bardziej

Poza sprawdzeniem czy wynalazek posiada zdolno$¢ patentowa, regularny i skuteczny przeglad
patentowych baz danych moze dostarczy¢ bardzo istotnych informacji i rozeznania na temat:

aktywno$ci patentowej aktualnych i przysztych konkurentow na rynku,

aktualnych kierunkow i tendencii rozwoju,

technologii, na ktore mozna uzyskac licencje,

potencjalnych dostawcow, partneréw biznesowych oraz aktywnych patentowo oSrodkow

naukowych,

potencjalnych nisz rynkowych mozliwych do zagospodarowania,

stosownych patentow zgtaszanych przez inne osoby w celu upewnienia sig, ze opracowywany

produkt ich nie narusza,

patentow, ktére wygasty i technologii, ktére weszty do powszechnego uzycia,

mozliwych nowych rozwigzan, opartych na istniejgcych technologiach.



rozbudowanych, ptatnych baz danych i/lub opiera
sig na fachowej pomocy rzecznikow patentowych.

Przeprowadzanie poszukiwan w stanie techniki
mozna dokonywaé w oparciu o rozne kryteria,

np. stowa kluczowe, klasyfikacje patentowa,
nazwiska tworcow. Prawidtowe ustalenie stanu
techniki zalezy w znacznej mierze od przyjetej
strategii poszukiwan, uzytego systemu klasyfikacji,
rodzaju i zasobéw uzywanych baz danych
patentow jak réwniez umiejetnosci technicznych
osoby prowadzacej przedmiotowe badanie.

Jak ubiega¢ sie o ochrone
patentowa?

Kiedy badanie stanu techniki zostanie
przeprowadzone i podjgta zostanie decyzja

0 ubieganiu si¢ o ochrong patentowg, nalezy
przygotowa¢ zgtoszenie wynalazku do ochrony
patentowej i ztozy¢ je do odpowiedniego urzedu
patentowego, samodzielnie lub korzystajac

z posrednictwa rzecznika patentowego, ktory
reprezentuje interesy zgtaszajgcego podczas
trwania cafej procedury przed urzedem
patentowym. Zgtoszenie musi zawiera¢ petny opis
wynalazku, zastrzezenia patentowe okre$lajace
zakres ochrony wynalazku, rysunki i skrét

opisu. Niektére urzedy patentowe, w tym Urzad
Patentowy RP, umoZzliwiajg dokonanie zgtoszenia
w formie elektronicznej za pomocg Internetu.

Podstawowy schemat udzielania patentu
jest przedstawiony na nastepnej stronie
niniejszej publikacji. Podejmujac decyzje

0 zakresie terytorialnym ochrony patentowe;
nalezy doktadnie ustali¢ wymogi proceduralne
jak réwniez wysoko$¢ optat w postepowaniu
przed urzedem patentowym.

lle kosztuje opatentowanie
wynalazku?

Koszty te mogg si¢ znacznie rozni¢

w poszczegolnych panstwach. Na catkowity
koszt opatentowania wynalazku sktada sie
bowiem wiele réznych czynnikéw, poczawszy
od opfaty zgtoszeniowych, na ktorych wysoko$¢
majg wptyw m.in. liczba stron opisu, zastrzezen
i rysunkéw wynalazku oraz ilo$¢C zastrzezen,

az do opfat za utrzymanie patentu (lub prawa
ochronnego na wzor uzytkowy) w mocy,

przy czym wysoko$¢ opfat za kolejne okresy
ochronne réwniez sig rozni.

Przed dokonaniem zgtoszenia wskazane
jest zaplanowanie wydatkéw zwigzanych

z uzyskaniem i utrzymaniem w mocy patentu
i wziecie pod uwage:

e Kosztow zwigzanych z przeprowadzeniem
badan stanu techniki, w szczegdlnosci, jesli
korzysta sie z ptatnych baz danych.

e Optat urzedowych zwigzanych
ze zgtoszeniem, ktore znacznie roznig
sig w poszczegdlnych panstwach,
a takze urzedach regionalnych. Niektore
urzedy patentowe stosujg znizki, np. dla
dokonujgcych zgtoszenia przez Internet.



Szczegbtowe informacije na temat wysokosci
opfat w postepowaniu przed krajowymi

i regionalnymi urzedami patentowymi
poszczegdlnych panstw mozna uzyskaé
bezpo$rednio w tych urzedach lub

na witrynach internetowych tych urzedéw
(lista adresow internetowych wybranych
urzedow patentowych znajduije sie na witrynie
UP RP pod adresem:
http://www.uprp.pl/Polski/
Przydatne+adresy/Urzedy+patentowe+na
+swiecie).

e Honorarium rzecznika patentowego (np. za
przeprowadzenie badania stanu techniki,
sporzadzenie opinii w kwestii zdolno$ci
patentowej, przygotowanie dokumentacji
patentowej, prowadzenie korespondencji
z urzedem patentowym).

e Optat za utrzymanie patentu w mocy, zwykle
wnoszonych corocznie.

o Kosztéw postepowania za granica,
na ktore obok optat urzedowych sktadajg
si¢ koszty profesjonalnego petnomocnika
(korzystanie z jego ustug w wielu panstwach
jest obligatoryjne dla obcokrajowcow).

Tabela optat zwigzanych z ochrong wynalazkéw

i wzorow uzytkowych w trybie krajowym

w postepowaniu przed Urzedem Patentowym RP
znajduje sie na witrynie UP RP pod adresem:
http://www.uprp.pl/Polski/
Procedura+krajowa/Oplaty/default.htm.

Kiedy powinno sie
dokona¢ zgtoszenia?

W zasadzie jest wskazane, by dokonac
zgtoszenia tak szybko, jak tylko zdofa

sig zgromadzi¢ wszystkie informacje

i dokumenty wymagane do sporzadzenia
zgtoszenia patentowego. Korzysci z jak
najszybszego dokonania zgtoszenia wynalazku
sg nastepujace:

o W wigkszoSci panstw na catym $wiecie (za
wyjatkiem Standw Zjednoczonych - patrz
str. 23) patenty sg przyznawane na zasadzie
pierwszenstwa ze zgtoszenia (first fo file).

W konsekwenciji im wcze$niej zostanie
dokonane zgtoszenie, tym mnigjsze ryzyko
utraty mozliwo$ci opatentowania wynalazku
w zwigzku z tym, iz inny podmiot wcze$niej
dokona w jakimkolwiek panstwie zgfoszenia
analogicznego rozwigzania technicznego.

e |m szybciej dokonane zostanie zgtoszenie
patentowe, tym fatwiejsze moze by¢
uzyskanie zewnetrznego zrodta finansowania
wdrozenia wynalazku. Dokonanie zgtoszenia
moze rowniez umozliwi¢ komercjalizacje
wynalazku poprzez udzielenie licencii
na wykorzystywanie tej technologii przez
inne podmioty.

e Skuteczne dochodzenie praw z patentu
jest mozliwe dopiero, gdy zostanie on
udzielony przez urzad patentowy. Biorac pod



uwage, Ze procedura udzielania patentow tym szybciej udzielony zostanie patent a tym
jest czasochtonna i zwykle trwa kilka lat, samym wczesniej dostepna bedzie droga
im weczes$niej dokonane zostanie zgtoszenie, sgdowa przeciwko naruszycielom praw.

Procedury podejmowane przez poszczegélne urzedy patentowe w celu przyznania patentu pomimo
pewnych réznic generalnie prowadzone sg wedtug nastepujgcego schematu:

Kontrola formalna. Urzad patentowy sprawdza zgtoszenie pod katem wymogoéw formalnych.
Sprawdza czy zgtaszajacy dopetnit wszelkich formalnosci, np. czy zataczone sg wszystkie
potrzebne dokumenty, czy zostata uiszczona optata.

Poszukiwania w stanie techniki. W wielu krajach, w tym w Polsce, urzedy obligatoryjnie
przeprowadzajg poszukiwania w aktualnym stanie techniki w dziedzinie zwigzanej

z rozpatrywanym zgtoszeniem wynalazku. Raport z tych badan jest wykorzystywany podczas
merytorycznej oceny wynalazku, w celu jego poréwnania z aktualnym stanem techniki.

Badanie merytoryczne. Celem takiego badania jest sprawdzenie czy zgtoszony wynalazek
posiada zdolno$¢ patentowa. Urzad Patentowy RP przeprowadza takie badania obligatoryjnie.

Nie wszystkie urzedy dokonujg sprawdzenia przestanek zdolnosci patentowej, niektore dokonuijg

go tylko na zgdanie zgtaszajgcego. Rezultaty badania merytorycznego sg przesytane zgtaszajagcemu
(jego petnomocnikowi) w celu umozliwienia odpowiedzi i wyjasnienia wyniktych podczas badania
watpliwosci. Proces badania moze skutkowaC zawezeniem zakresu wniosku o ochrone.

Publikacja. W wiekszo$ci panstw, w tym w Polsce, zgtoszenie wynalazku jest publikowane
po raz pierwszy po uptywie 18 miesiecy od daty dokonania zgtoszenia, przy czym mozliwe
jest ztozenie wniosku o wezesniejszg publikacije informacji o dokonaniu zgtoszenia, co ma
znaczenie dla przyspieszenia badania merytorycznego.

Przyznanie patentu. W przypadku, gdy proces badania zakonczy sie pozytywnie, urzad
podejmuje decyzje o udzieleniu patentu na wynalazek, a po wniesieniu stosownych optat wydaje
Swiadectwo patentowe.

Sprzeciw. Wiele urzedéw patentowych wyznacza czas, podczas ktérego osoby trzecie moga
ztozy¢ sprzeciw wobec przyznanego patentu, na przyktad z powodu braku cechy nowosci.

W Polsce sprzeciw mozna wnie$¢ na kazdym etapie postepownia, a takze w ciggu 6 miesigcy
po udzieleniu patentu.



Obok korzysci z jak najszybszego dokonania
zgtoszenia wynalazku nalezy wzig¢ takze

pod uwage okoliczno$ci, sprawiace, ze zbytni
pospiech w dokonywaniu zgtoszenia nie bedzie
wskazany. Przyktadowo:

® Po dokonaniu zgfoszenia wynalazku nie
jest dopuszczalne wprowadzenie do opisu
zgtoszeniowego wynalazku istotnych cech
technicznych, ktére nie byty ujawnione w opisie
zgfoszeniowym w dacie zgtoszenia. Nalezy
rowniez pamigtac, ze nie jest dopuszczaine
rozszerzenie pierwotnego zakresu zadane;
ochrony, okre$lonego zastrzezeniami
patentowymi po ogfoszeniu o zgtoszeniu
w Biuletynie Urzedu Patentowego. Pod
pojeciem rozszerzenia zakresu ochrony nalezy
rozumiec takie zmiany zastrzezen patentowych,
ktére skutkowatyby zwiekszeniem liczby
rozwigzan objetych ochrong patentowa.

® Po dokonaniu pierwszego prawidfowego
zgtoszenia wynalazku (lub wzoru uzytkowego)
zgtaszajacy moze, w okresie 12 miesiecy
od daty tego zgtoszenia, dokonywaé dalszych
zgtoszen tego samego wynalazku réwniez
w innych panstwach, korzystajgc z daty
pierwotnego zgtoszenia (tzw. przywilej
pierwszeristwa konwencyjnego - patrz
str. 29). Dokonywanie kolejnych zgtoszen
powoduije konieczno$¢ poniesienia w réznych
panstwach znacznych kosztow, wskazane
jest zatem uwzglednienie w biznes planie
przedsiebiorstwa mozliwosci finansowych

na uzyskanie w poszczegdlnych paristwach
ochrony patentowej.

W momencie podejmowania decyzji

o dokonaniu zgtoszenia patentowego, nalezy
mie¢ na uwadze to, by zgtoszenie zostato
ztozone w urzedzie patentowym przed
upublicznieniem wynalazku. Jakiekolwiek
ujawnianie wynalazku przed zgtoszeniem

(np. do testéw marketingowych, wobec
inwestoréw, czy partnerdw biznesowych)
powinno by¢ dokonywane po zawarciu umowy
0 zachowaniu poufnosci.

Dlaczego nalezy utrzymywac
opracowanie wynalazku
w tajemnicy przed zgtoszeniem?

Aby uzyska¢ patent na wynalazek,
utrzymywanie jego istoty w tajemnicy

jest absolutnie konieczne. Jakiekolwiek
ujawnienie publiczne wynalazku przed
dokonaniem zgtoszenia (dotyczy to rdwniez
przypadku publikacji przez naukowca wynikow
wiasnych badan) powoduje bezpowrotng utrate
cechy nowosci i w konsekwenciji zdolnosci
patentowej rozwigzania. Dlatego tak wazne
jest uniknigcie ujawnienia wynalazku przed
dokonaniem zgtoszenia.

Pierwszenhstwo ze zgtoszenia,

a pierwszenstwo z wynalezienia

W Polsce, podobnie jak w prawie wszystkich
innych panstwach, patenty sg udzielane
osobom fizycznym lub prawnym, ktore jako



Miedzynarodowa Klasyfikacja Patentowa stuzy do jednolitego — w skali miedzynarodowej

— hierarchicznego przyporzadkowania dokumentéw patentowych zgodnie z podziatem techniki.
Celem IPC jest utworzenie efektywnego narzedzia do wyszukiwania dokumentéw patentowych
przy badaniu nowosci oraz ocenie poziomu wynalazczego zgtoszonych wynalazkow przez urzedy
patentowe i innych uzytkownikéw. Ponadto Klasyfikacja jest podstawg systematyzaciji dokumentéw
patentowych w celu utatwienia dostepu do zawartej w nich informacji technicznej i prawnej.

Osma edycja Migdzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, obowiazujaca od 1 stycznia 2006 r., sktada
sie z 8 dziatow:

Dziat A - Podstawowe potrzeby ludzkie

Dziat B - Rdzne procesy przemystowe; Transport

Dziat C — Chemia; Metalurgia

Dziat D - Wtokiennictwo; Papiernictwo

Dziat E — Budownictwo; Gérnictwo

Dziat F - Budowa maszyn, O$wietlenie, Ogrzewanie, Uzbrojenie, Technika minerska
Dziat G - Fizyka

Dziat H - Elektrotechnika

Obecnie ponad 100 panstw uzywa systemu IPC. Wigcej informacji na temat IPC mozna znalez¢
na stronie internetowej: wipo.int/classification/en/ipc/index.html

pierwsze dokonajg zgtoszenia tego wynalazku ~ podobnych wynalazkéw) temu, kto pierwszy

do ochrony patentowej (tzw. system first opracowat dane rozwigzanie techniczne,

fo file). Wyjatek od tej zasady wprowadzity niezaleznie od tego, czy zostato ono zgtoszone
jedynie Stany Zjednoczone, gdzie funkcjonuje jako pierwsze. W celu udowodnienia swojego
system pierwszenstwa z wynalezienia (tzw. pierwszenstwa w tym systemie wymagane
system first to invent), w ktérym patent jest posiadanie odpowiednio oznaczonych

jest udzielany (w przypadku zgtoszenia i datowanych dokumentow z przebiegu prac



B+R, ktore moga zostac uzyte jako dowéd

w przypadku sporu z innym podmiotem lub
przedsigbiorstwem. Nalezy jednak zauwazyc,
ze obecnie wszystko wskazuije, iz Stany
Zjednoczone w nieodlegtej przysztosci zmienig
swoj system na ogoélnie przyjety first to file,
gdyz stosowne projekty ustaw dotyczace
takiej zmiany zostaty w 2007 r. wprowadzone
na $ciezke legislacyjna.

Jak powinna wyglada¢
dokumentacja zgtoszeniowa?

Na catym $wiecie zgtoszenie

patentowe konstruuje sig podobnie.

W postepowaniu zgtoszeniowym przed
Urzedem Patentowym RP, podobnie jak

w innych krajach postepowanie prowadzone
jest w formie pisemnej. Niektore Urzedy,

w tym takze Urzad Patentowy RP, umozliwiajg
rowniez dokonywanie zgtoszen w formie
elektronicznej za pomocg Internetu.

Zgtoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu
powinno obejmowac:

1) podanie zawierajgce miedzy innymi
oznaczenie zgtaszajgcego, okreslenie
przedmiotu zgtoszenia oraz wniosek
0 udzielenie patentu lub patentu
dodatkowego,

2) opis wynalazku ujawniajacy jego istote,

3) zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe,

4) skrot opisu,

5) rysunki, jezeli sg one niezbedne
do zrozumienia wynalazku,

Ponadto zgtoszenie wynalazku powinno
zawiera¢:

1) dowdd pierwszenstwa, jezeli zgtaszajacy
ubiega sie o przyznanie mu uprzedniego
pierwszenstwa,

2) poswiadczenie instytucji depozytowej,
jezeli zgtaszajacy powotuije sie
na zdeponowanie materiatu biologicznego,

3) o$wiadczenie zgtaszajgcego
0 podstawie prawa do korzystania
z uprzedniego pierwszenstwa, jezeli
dowdd pierwszefistwa nie opiewa
na zgtaszajgcego,

4) petnomocnictwo, jezeli zgtaszajacy dziata
przez petnomocnika.

Podanie powinno zawierac:

1) nazwisko i imi¢ albo nazwe, adres
zamieszkania albo siedzibe zgtaszajgcego
oraz nr identyfikacji podatkowej NIP,

a takze nr PESEL albo nr identyfikacyjny
REGON, o ile zgtaszajacy je posiada (jezeli
jest kilku wspotzgtaszajacych, to nalezy
poda¢ wymienione dane odrebnie dla
kazdego z nich),

nazwisko i imig oraz adres petnomocnika,
jezeli zgtaszajacy dziata przez
petnomocnika (w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym pefnomocnikiem
moze by¢ tylko rzecznik patentowy),
wniosek o udzielenie patentu albo patentu
dodatkowego, ze wskazaniem numeru
patentu gtéwnego albo numeru zgfoszenia
wynalazku w celu udzielenia patentu,
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4) tytut wynalazku,
5) nazwisko i imig oraz adres tworcy
wynalazku.

Zgtoszenie moze obejmowac od kilku do
kilkuset stron, w zalezno$ci od specyfiki
wynalazku i dziedziny techniki, ktorej dotyczy.

Podanie. Jest to dokument wszczynajacy
postepowanie w sprawie udzielenia patentu.
Powinno zawiera¢ takie dane, jak przedmiot
zgtoszenia (tytut wynalazku), imie i nazwisko lub
nazwe zgtaszajgcego oraz jego adres, a takze
wskazywac twérce wynalazku.

Opis wynalazku. Opis wynalazku powinien
przedstawiaC (ujawniac) wynalazek na tyle
jasno i wyczerpujaco, aby znawca magt ten
wynalazek urzeczywistni¢, a ekspert mogt
dokonac¢ rzeczowej analizy poréwnawczej

z dotychczasowym stanem techniki.
SzczegOty rozwigzania muszg by¢ wskazane
w opisie wynalazku, w co najmniej jednym
przyktadzie wykonania. Poniewaz zgtoszenie
jest adresowane do specjalisty w danej
dziedzinie, nie jest wskazane opisywanie
powszechnie znanych informacji.

Zastrzezenia. Zastrzezenia patentowe
okreslajg zakres ochrony wynalazku. Opis
wynalazku i rysunki stuzg do wykfadni
zastrzezen patentowych.

Zastrzezenia powinny okre$lac zastrzegany
wynalazek, definiowaé w sposéb jednoznaczny

zakres zgdanej ochrony patentowej,

posiada¢ jednoznaczng i zwigztg redakcje

i by¢ w cato$ci poparte opisem wynalazku.
Zastrzezenia patentowe moga zawiera¢ wzory
matematyczne lub chemiczne, tablice, gdy to
jest bezwzglednie niezbedne, ale nie moga
zawierac rysunkow. Wybor formy zastrzezenia
patentowego nalezy do zgtaszajgcego.

W interesie zgtaszajacego lezy jednoznaczne
okres$lenie zakresu zadanej ochrony, gdyz

ma to istotne znaczenie zaréwno dla oceny
zdolnoéci patentowej wynalazku jak i dla
zapobiezenia przysztym sporom z osobami
trzecimi.

Zastrzezenia patentowe z patentu PL 197 695,
zatytutowanego ,Pojazd napedzany sitg migéni
nog i rak”

1. Pojazd napedzany sitg mie$ni nég i rak,
znamienny tym, e jest wyposazony
w dwa wahacze napedowe z pedatami
oraz kierownice napgdowa.

2. Pojazd napedzany sita mieni nég
i rak wedtug zastrz. 1, znamienny tym,
ze naped pojazdu reczny i nozny jest
niezalezny od siebie.

3. Pojazd napedzany sita migsni nég i rak
wedtug zastrz. 1 albo 2, znamienny tym,
ze oba rodzaje napgdow sg dowolnie
zmieniane i wykorzystywane tacznie lub
osobno.



Rysunki. Rysunki ukazujg techniczne szczegoty
wynalazku w sposéb wizualny. Nie zawsze

sg konieczng czgscig zgtoszenia patentowego,
jezeli wynalazek dotyczy procesu albo

sposobu, nie sg one wymagane. W zgtoszeniu
wzoru uzytkowego zamieszczenie rysunkow
jest obligatoryjne.

Skrot. Zwigzta i jasna informacija okre$lajaca
przedmiot zgtoszenia i charakterystyczne cechy
techniczne danego wynalazku jak réwniez jego
przeznaczenie, jezeli nie wynika to z okre$lenia
samego przedmiotu zgtoszenia. Skrot opisu

jest publikowany w Biuletynie Urzedu Patentowego
jako cze$¢ ogtoszenia o dokonaniu zgtoszenia.

Jak dtugo trzeba czekaé¢
na udzielenie ochrony patentowej?

Czas udzielania patentu na wynalazek moze sig
znaczaco rozni¢ w poszczegélnych panstwach,
m.in. ze wzgledu na wynikajace z obowigzujacych
uregulowan prawnych réznice w procedurach
rozpatrywania zgtoszen. Istotny wptyw na czas
oczekiwania ma takze liczba dokonywanych
zgtoszen do danego urzedu patentowego, gdyz
badanie kazdego zgtoszenia patentowego

przez eksperta, szczegblnie w dziedzinach
biotechnologii czy nanotechnologii, jest procesem
skomplikowanym i dtugotrwatym. W Polsce, aby
skrocic okres oczekiwania na udzielenie patentu,
zgtaszajacy w okresie dwunastu miesigcy

od daty pierwszeristwa moze ztozy¢ wniosek

0 weze$nigjszg publikacje w Biuletynie Urzedu
Patentowego ogtoszenia o dokonaniu zgfoszenia.

Bez ztozenia takiego wniosku publikacja
nastapi dopiero po uptywie 18 miesigcy od daty
pierwszenstwa do uzyskania patentu.

Kiedy zaczyna sie
ochrona patentowa?

Tymczasowa ochrona wynalazku rozpoczyna
sig od daty dokonania zgfoszenia do urzedu
patentowego. Jednak skuteczne podejmowanie
krokow prawnych przeciwko nieuprawnionemu
uzyciu wynalazku oraz dochodzenie roszczen
mozliwe jest dopiero po uzyskaniu patentu.

Jak dtugo trwa ochrona
patentowa?

Ochrona patentowa moze trwa¢ maksymalnie
20 lat od daty dokonania zgfoszenia, o ile w tym
czasie wszystkie optaty okresowe dotyczace
utrzymania patentu w mocy sg uiszczane

w stosownym terminie a takze nie zostato

w tym czasie skutecznie przeprowadzone
postepowanie 0 uniewaznienie patentu.
Jednakze niezaleznie od trwajacej ochrony
patentowej praktyczna przydatno$¢
opatentowanego wynalazku w aspekcie
biznesowym czy ekonomicznym ustaje, gdy
wynalazek ten okaze sie przestarzaty, nie moze
zosta¢ wprowadzony do obrotu, lub gdy produkt
wytworzony wedtug tego wynalazku nie odnosi
sukcesu rynkowego. W takich przypadkach
wiasciciel patentu moze zdecydowaé

o zaprzestaniu dokonywania opfat okresowych,
tym samym patent ten wygasnie wcze$niej

i staje sie czeScig domeny publiczne;.



Czy do dokonania zgtoszenia
patentowego niezbedny
jest petnomocnik?

Przygotowanie zgtoszenia patentowego,
uczestnictwo w postepowaniu i doprowadzenie
go do etapu udzielenia patentu jest zadaniem
ztozonym. Ubieganie sie o ochrone patentowg
obejmuje m.in.:

® Przeprowadzenie poszukiwan w stanie
techniki.

o Przygotowanie dokumentaciji zgtoszeniowej,
w tym opisu patentowego, zastrzezen
patentowych, skrotu opisu wynalazku oraz
ewentualnie rysunkéw.

e Prowadzenie korespondencji z urzedem
patentowym, zwigzanej zwtaszcza
z nadsyfaniem przez zgtaszajacego
wyja$nien i stosownych dokumentow
na etapie badania merytorycznego
zgtoszenia.

e Dokonanie dopuszczalnych
poprawek i uzupetnien, jak rowniez
ewentualnego wydzielenia odrebnych
wynalazkow z pierwotnego zgtoszenia
lub ograniczenia zakresu ochrony.

Prawidfowe dokonanie tych czynnosci wymaga
specjalistycznej wiedzy zaréwno z dziedziny
prawa patentowego, jak i praktyki danego

urzedu. Wskazane przyczyny powoduija,

ze chociaz korzystanie w postepowaniu

przed urzedem patentowym z petnomocnika,
ktérym moze by¢ jedynie rzecznik patentowy
zasadniczo nie jest obowigzkowe, to w wielu
wypadkach jest jednak nieodzowne. Obowigzek
korzystania z ustug rzecznika patentowego

w zakresie postepowania przed Urzedem
Patentowym RP dotyczy tylko podmiotéw
zagranicznych - tzw. bezwzgledny przymus
rzecznikowski.

Lista kancelarii polskich rzecznikow
patentowych jest dostepna na stronie
internetowej Polskiej Izby Rzecznikéw
Patentowych:
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl

Czy mozna ubiegac¢ sie o ochrone
patentowa wielu wynalazkéw

w jednym zgtoszeniu?

Wiekszo$¢ procedur patentowych na $wiecie
zasadniczo nie zawiera ograniczenia liczby
wynalazkow, jakie moga by¢ zawarte w jednym
zgtoszeniu patentowym, ograniczeniami
wynikajacymi z konieczno$ci spetnienia
wymogu tzw. jednolito$ci wynalazku.
Wynalazki zamieszczone w jednym zgtoszeniu
spefniajg ten wymog kiedy sa potaczone ze
sobg w taki sposdb, ze stanowig wyraznie jeden
pomyst wynalazczy. Takie potaczenie powinno
opiera¢ sie na jednej lub wielu wspéinych

badz wzajemnie sobie odpowiadajgcych
cechach technicznych, wéréd tych, ktére



okreslajg zastrzegane wynalazki, oraz decydujg
0 wkfadzie wnoszonym przez nie do stanu
techniki.

Przydatnym elementem kryterium przy
rozpatrywaniu warunku jednolitosci zgtoszenia
jest klasyfikacja patentowa. Jezeli kolejne,
zastrzegane w zgfoszeniu kategorie, nalezy
zaklasyfikowac¢ w innych niz pierwsza kategoria
klasach oraz prowadzi¢ dla nich odrgbne

badanie merytoryczne, fakt ten moze przesadzi¢
o braku jednolitoci zgtoszenia.

W przypadku braku jednolitosci, zgtaszajacy
moze zostaC wezwany do ograniczenia

zakresu zastrzezen patentowych, lub dokonaé
oddzielnych zgtoszen tych wynalazkow

(tzw. zgtoszenia wydzielone). Zgtoszenia

takie traktowane sg jako dokonane w dacie
pierwotnego zgtoszenia patentowego.

Niektorzy przedsigbiorcy oznaczaja towary wytworzone wedtug zgtoszonego lub opatentowanego
wynalazku poprzez umieszczenie na towarze lub jego opakowaniu stosowanej informacji wyrazonej
zwrotem ,patent pending” (zgtoszony do opatentowania), lub skrét ,pat. pend.”, wraz z podanym
numerem zgtoszenia, co informuje o tym, iz dany wynalazek zostat zgtoszony do opatentowania.
Czasami stosowane jest tozsame wyrazenie ,patent appl.”, wraz z podaniem numeru zgtoszenia.
Po uzyskaniu patentu uprawnieni czesto zaznaczajg ten fakt uzywajac sformutowania ,patented”,
przy ktérym podajg wtasciwy numer rejestru. Chociaz zamieszczanie takich informacii nie

jest obowigzkowe, stuzg one jednak podkresleniu wyjatkowo$ci produktu wytworzonego wedtug
wynalazku, jak réwniez ostrzezeniu osoéb trzecich przed kopiowaniem produktu w catosci, czy tez
pojedynczych rozwigzan technicznych w nim zastosowanych.




3. Opatentowanie
wynalazku za granica

Dlaczego wskazane
jest ubieganie sie o ochrone
patentowa za granica?

Uzyskanie patentu zapewnia ochrone
wynalazku jedynie w panstwie, w ktérym
patent ten zostat udzielony. Brak ochrony
patentowej w danym panstwie oznacza,

ze kazdy podmiot bedzie mégt z tego
wynalazku swobodnie korzystac¢, a takze
produkowac i wprowadzac do obrotu towary
wyprodukowane wedtug tego wynalazku.

Uzyskanie ochrony patentowej w innych
panstwach pozwala na rozszerzenie zakresu
dziatalno$ci wiaciciela praw wytacznych

do tego wynalazku, umozliwiajgc m.in.
uruchomienie produkcji wedtug wynalazku
badz eksport gotowych produktéw na nowe
rynki zbytu lub udzielanie licencji na wynalazek
przedsigbiorcom zagranicznym.

Kiedy nalezy ubiegac¢ sie o'ochrong
patentowa za granicg?

Zgtaszajgcy moze, w okresie 12 miesiecy

od daty dokonania pierwszego prawidtowego
zgtoszenia wynalazku dokonywaé

dalszych zgtoszen tego samego wynalazku
réwniez w innych panstwach, korzystajac

z daty pierwotnej rejestracji. Przywilej ten,
okre$lany mianem tzw. pierwszenstwa
konwencyjnego, wprowadzony w Konwencji

W 1999 r. zesp6t naukowcow z Pomorskie;
Akademii Medycznej w Szczecinie pod
kierownictwem prof. Jana Lubinskiego,

z wiodgcym udziatem dr hab. Bohdana
Gorskiego, opracowat wynalazek

w postaci nowego testu DNA,
dostosowanego do zmian w polskiej
populaciji, ktéry pozwala na niezwykle
efektywne wykrywanie wysokiego ryzyka
raka piersi/jajnika. Dzigki zastosowaniu
nowego testu czas oczekiwania na wyniki
badania skraca sig z ok. 2 miesiecy

do zaledwie 2 dni. Dodatkowg istotng
zaletg nowego testu jego cena,
wynoszaca rownowartos¢ ok. 50 € przy
cenie ok. 3000 € za tego typu testy
dostepne na rynku.

Na opracowany przez polskich
naukowcow wynalazek pt.: ,Sposob

i zestaw diagnostyczny do wykrywania
mutacji genéw BRCA1 i BRCA2 w polskich
rodzinach z agregacjg rakéw sutka i/lub
jajnika” Urzad Patentowy RP udzielit
patent nr 185957. Niestety wynalazek

ten nie zostat w odpowiednim czasie
zgtoszony do ochrony w innych
panstwach. W konsekwencji inne
podmioty poza terytorium Polski mogg
swobodnie produkowa¢ testy wedtug
opracowanego przez polskich naukowcow
wynalazku a potencjalne wptywy z licencji
zostaty bezpowrotnie utracone.



paryskiej o ochronie wlasnosci przemysfowej
z 1883 . (art. 4), obowigzuje we wszystkich
panstwach cztonkowskich tej konwencii

(172 panstwa).

Dokonanie zgtoszenia za granicg powinno
zatem nastapi¢ przed uptywem 12 miesigcy
od daty pierwszego zgtoszenia tego
wynalazku do opatentowania.

W ilu i jakich panstwach

nalezy ubiegac¢ sie

o ochrone patentowg?

Podejmujgc decyzje o zakresie terytorialnym
ochrony patentowej nalezy wzig¢ pod uwage
przede wszystkim:

o (Gdzie patentowany produkt moze zosta¢
wprowadzony do obrotu?

e Jakie sg koszty opatentowania wynalazku
w poszczegolnych panstwach?

e (Gdzie sg gtowne rynki zbytu podobnych
towarow?

o Na jakim rynku konkurencja jest najsilniejsza
i najstabsza?

e (Gdzie produkt bedzie wytwarzany?
e Jakim budzetem dysponuje zgtaszajacy?

e Jak bedzie wygladato egzekwowanie praw
z patentu w poszczegoinych krajach?

Uzyskanie ochrony patentowej w wielu
panstwach jednoczesnie jest przedsiewzigciem
kosztownym, z tego powodu wskazane

jest doktadne rozwazenie jaki zakres terytorialny
ochrony bedzie sprzyjat najbardziej efetywnemu
wykorzystaniu wynalazku.

Jak mozna ubiegac¢ sie o ochrong
patentowa za granica?

Istniejg trzy Sciezki ubiegania sie 0 ochrone
patentowg za granica:

Sciezka krajowa. Zgtoszenie patentowe
dokonywane jest w kazdym krajowym
urzedzie patentowym indywidualnie,

przy zachowaniu stosownych wymogéw
formalnych, jezyka urzedowego danego
panstwa i optaceniu wszelkich kosztow

z tym zwigzanych, w tym kosztow
obligatoryjnego korzystania z po$rednictwa
rzecznikow patentowych w poszczegdinych
panstwach, w zwigzku z zasadg przymusu
rzecznikowskiego obowigzujacego wobec
zgtaszajgcych z zagranicy. W przypadku
jednoczesnego ubiegania sie 0 ochrong
wynalazku w wielu panstwach, $ciezka
krajowa wymaga prowadzenia odrebnych
postepowan przed urzedami krajowymi, co jest
kosztowne i pracochfonne.

Sciezka regionalna. Ubieganie sig o patent
w wielu panstwach jest utatwione, jezeli
panstwa te nalezg do regionalnych porozumien
miedzyrzadowych w sprawie udzielania praw



wytacznych. Organy takiego porozumienia e Afrykanskg Organizacje Wtasnosci

(regionalne urzedy patentowe) petnig Intelektualnej (OAPI);

analogiczng role jak urzedy krajowe, udzielajac e Afrykanska Regionalng Organizacie
patentow obowigzujacych na terytorium panstw Wtasnosci Intelektualnej (ARIPO);
cztonkowskich tego porozumienia. e Euroazjatycka Organizacje Patentowg
Do takich urzedow zalicza sig: (EAPO).

e Europejskg Organizacje Patentowg (EPO);

Europejskie zgtoszenie patentowe powinno zawiera¢: opis wynalazku, jedno lub wiecej zastrzezen
patentowych, rysunki powotane w opisie lub zastrzezeniach, skrét oraz podanie o udzielenie patentu
europejskiego. Do zgtoszenia moga by¢ dotgczone inne dokumenty, jak np. petnomocnictwo,
dokumenty pierwszenstwa, wskazanie tworcy, formularz wniesienia optaty. Wymogi formalne
zgtoszenia oraz informacje dotyczace redagowania opisu, zastrzezen patentowych, skrétu, rysunkow
sg zawarte w Regulaminie wykonawczym Konwenciji o udzielaniu patentéw europejskich. Podanie

0 udzielenie patentu europejskiego powinno by¢ sporzadzone na formularzu opracowanym przez
Europejski Urzad Patentowy, ktéry jest dostepny na stronie internetowej pod adresem:
www.epo.org/patents/grant-procedure/filing-an-application/european-applications/forms.htm

Zgtoszenie moze takze zosta¢ dokonane w formie elektronicznej. W takim przypadku optata

za zgtoszenie jest nizsza, niz w przypadku zgtoszenia w formie papierowej. Tabela opfat

za zgtoszenie jest dostepna na stronie internetowej pod adresem:
http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/costs-and-fees.html

Europejskie zgtoszenie patentowe,moze by¢ dokonane w Urzedzie Patentowym RP lub w Europejskim
Urzedzie Patentowym. Obywatel polski lub osoba prawna majgca odpowiednio miejsce zamieszkania
lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowigzany jest do dokonania europejskiego
zgtoszenia patentowego (nieopartego na pierwszenstwie) w Urzedzie Patentowym RP.

Zgtaszajacy moze dokonywac¢ europejskiego zgtoszenia patentowego w jednym z jezykow
konwencyjnych lub jezyku urzedowym swojego kraju. W terminie 2 miesiecy od daty dokonania
zgtoszenia musi jednak ztozy¢ jego ttumaczenie na jezyk urzedowy obowigzujacy w postepowaniu
przed Europejskim Urzedem Patentowym, ktory staje sie automatycznie jezykiem procedury.

Tryb ten uprawnia do skorzystania z 20% znizki optat m.in. za zgtoszenie oraz przeprowadzenie
badania.



Polska jest cztonkiem Europejskiej Organizacii
Patentowej (EPO) od 1 marca 2003 r. w rezultacie
ratyfikowania Konwencji 0 udzielaniu patentéw
europejskich z 1973 . Obecnie (koniec

2008 r.) do Organizacji nalezg 34 panstwa, w tym
wszystkie pafistwa cztonkowskie Unii Europejskiej
oraz Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Monako,
Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Organem wykonawczym Organizacii

jest Europejski Urzad Patentowy z siedzibg

w Monachium, ktérego zadaniem jest udzielanie
patentow europejskich na podstawie jednego
zgtoszenia, ktére wywiera skutek w wybranych
przez zgtaszajacego panstwach cztonkowskich.
Postepowanie przebiega wedtug jednej
procedury udzielania patentow, w jednym

z trzech jezykéw urzedowych Europejskiego
Urzedu Patentowego (angielski, niemiecki,
francuski). Wybrany przez zgtaszajgcego jezyk
staje sig jezykiem postepowania. Po udzieleniu
patentu europejskiego staje sie on wigzka
patentow krajowych, wywierajac ten sam skutek
i podlegajac tym samym przepisom, co patenty
krajowe udzielone w tych panstwach.

Sciezka migdzynarodowa. Uzyskanie ochrony
patentowej mozliwe jest rowniez w trybie
migdzynarodowym, na podstawie procedury
okreslonej w Uktadzie waszyngtonskim

21970 . o wspotpracy patentowej (PCT).

Na koniec 2008 r. sygnatariuszami Uktadu PCT
jest 139 panistw, w tym wszystkie panstwa
europejskie. Uktad PCT umozliwia ubieganie

sie 0 ochrong w dowolnej liczbie wybranych
panstw cztonkowskich na podstawie jednego
zgtoszenia, sporzadzonego w jednym

jezyku i dokonanego w krajowym urzedzie
patentowym, w organizacji miedzyrzadowe;

lub bezposrednio w Biurze Migdzynarodowym
Swiatowej Organizacji Wtasnosci

Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Zgioszenia
migdzynarodowego mozna dokona¢ rowniez za
posrednictwem Urzedu Patentowego RP w jednym
z nastepujacych jezykéw: angielskim, francuskim
lub niemieckim.

Postepowanie przebiega w dwéch fazach:
miedzynarodowej i krajowej. W fazie
miedzynarodowej wtasciwy miedzynarodowy
organ poszukiwan sporzgdza sprawozdanie

Z miedzynarodowego poszukiwania wraz

z pisemna opinig. Sprawozdanie z poszukiwania
wskazuje dokumenty dotyczace $wiatowego
stanu techniki, ktére moga mie¢ znaczenie przy
badaniu zdolnosci patentowej wynalazku. Pisemna
opinia zawiera wstepna analize dotyczaca
nowosci, poziomu wynalazczego i mozliwoSci
przemystowego stosowania zgtoszonego
wynalazku. Informacje zawarte w sprawozdaniu
z migdzynarodowego poszukiwania oraz pisemna
opinia sg bardzo istotne dla zgtaszajgcego,

gdyz stanowig podstawe do podjecia decyzji

co do dalszego ubiegania sig o ochrong
patentowa. Zgtaszajacy moze badz kontynuowaé
faze migdzynarodowg skfadajgc w terminie

do 22 miesigcy od daty pierwszenstwa wniosek
0 przeprowadzenie migdzynarodowego badania



wstepnego, badz przej$¢ bezposrednio do fazy
krajowej w wyznaczonych krajach w terminie

30 miesiecy od daty pierwszenrstwa z pominieciem
tego drugiego, nieobowigzkowego, etapu fazy
miedzynarodowej

Badanie wstepne przeprowadza wtasciwy
migdzynarodowy organ badan wstepnych, ktéry
sporzadza sprawozdanie z badania wstepnego
wskazujgce czy wynalazek bedacy przedmiotem
zgtoszenia posiada zdolno$¢ patentowa.

Jezeli po otrzymaniu tego sprawozdania
zgtaszajacy podejmie decyzje o kontynuowaniu
postepowania w sprawie uzyskania ochrony
patentowej w wybranych krajach, obowigzany
jest wejs¢ w faze krajowg w terminie 30
miesigcy od daty pierwszeristwa.

Wejscie w faze krajowg wymaga od zgtaszajacego
podjecia szeregu czynno$ci przed urzedami
krajowymi. W szczegblnosci zgtaszajacy powinien

uici¢ wymagane opfaty, dostarczy¢ ttumaczenie
zgtoszenia na jezyk urzedowy danego kraju oraz
wyznaczy¢ rzecznika patentowego (jezeli istnieje
taki obowigzek w danym paristwie).

Po wejsciu w faze krajowa eksperci w urzedach
krajowych lub regionalnych badajg zgtoszenie
pod wzgledem formalnym i merytorycznym

na podstawie prawa krajowego i podejmuijg
decyzje o udzieleniu bgdz odmowie udzielenia
patentu krajowego.

Jedng z dodatkowych zalet systemu PCT

jest to, ze dzigki mozliwosci przedtuzenia
procedury zgtoszeniowej w wybranych przez
zgtaszajacego krajach do 30 miesiecy od daty
pierwszenstwa, zgtaszajacy ma znacznie wiece
czasu na rozwazenie celowo$ci kontynuowania
postepowania 0 uzyskanie ochrony patentowej

w kazdym z wybranych panstw oraz podjecie
strategicznych decyzji biznesowych w odniesieniu
do komercjalizacji zgtoszonego wynalazku.

Zgtoszenie migdzynarodowe powinno zawiera¢ podanie, opis wynalazku, jedno lub

wiecej zastrzezen, jeden lub wigcej rysunkow (jesli sa wymagane) oraz skrét. Zgtoszenia
miedzynarodowego dokonuije sie w krajowym urzedzie patentowym, regionalnym urzedzie
patentowym, lub w Biurze Migdzynarodowym Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej

w Genewie. Podanie powinno by¢ sporzadzone na formularzu opracowanym przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej. Wymogi formalne zgtoszenia oraz
informacje dotyczace redagowania opisu, zastrzezen patentowych, skrétu, rysunkow sg zawarte

w Regulaminie do Uktadu o wspétpracy patentowej.

Formularze zwigzane z postgpowaniem PCT dostgpne sg na stronie internetowej pod adresem:

www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm



4. Komercjalizowanie
opatentowanych
wynalazkéw

Jak skomercjalizowa¢
uzyskany patent?

Posiadanie patentu nie gwarantuje

sukcesu komercyjnego. Patent stanowi
jednak narzedzie, ktére istotnie zwigksza
mozliwosci uzyskiwania korzy$ci z wynalazku.
Wytworzony wedtug patentu produkt moze
poméc w osiggnieciu sukcesu rynkowego,
uzyskaniu przewagi konkurencyjnej,
podniesieniu renomy przedsiebiorstwa oraz
jego wartosci rynkowe;. Istnieje szereg
sposobow na wprowadzanie wynalazku

do obrotu. Sg to m.in.:

e Podjecie produkciji wedtug zgtoszonego lub
opatentowanego wynalazku we wtasnym
zakresie.

e Sprzedaz opatentowanego, a nawet
zgtoszonego wynalazku, na ktory jeszcze
nie zostat udzielony patent.

e Udzielenie licenciji na opatentowany
wynalazek.

o Stworzenie wspdlnego przedsigwzigcia
z innymi podmiotami z wykorzystaniem
wtasnych wynalazkow lub innych praw
wytacznych partneréw przedsiewzigcia.

Jak wprowadzi¢ opatentowany
produkt na rynek?

Sukces komercyjny nowego produktu z reguty
nie opiera sie jedynie na jego walorach
technicznych. Niejednokrotnie sukces rynkowy
uzalezniony jest od sprawnego potaczenia
szeregu rdznych czynnikéw, takich jak m.in.
nowatorska technologia, atrakcyjne wzornictwo
produktu, efektywna kampania reklamowa,
skuteczna strategia rynkowa czy atrakcyjna
cena w poréwnaniu z konkurencyjnymi
produktami na rynku. Nawet niezwykle
zaawansowany technicznie wynalazek nie musi
znalez¢ uznania wérdd konsumentéw, jezeli

w danym czasie nie ma na niego realnego
popytu, lub strategia wprowadzania produktu
wedfug wynalazku na rynek jest niewtasciwa.

Wprowadzeniu produktu na rynek powinien
towarzyszy¢ biznes plan. Powinny sige w nim
znalez¢ informacje o posiadanym portfolio
patentéw czy tez innych praw wytgcznych
(wzoréw uzytkowych, znakéw towarowych,
wzordw przemystowych), ktore moga by¢
przydatne i wykorzystane dla efektywne;
komercjalizacji produktu wytwarzanego wedtug
opatentowanego wynalazku.

Czy mozna sprzeda¢ patent?

Tak, patent jest prawem zbywalnym. Wtasno$é
patentu mozna skutecznie przenie$¢ na inng
0sobe na podstawie umowy zawartej w formie
pisemnej. Nalezy pamigta¢, ze wobec oséb



trzecich przeniesienie staje si¢ skuteczne

z chwilg jego wpisu do rejestru patentowego
(art. 67 ust. 3 Pwp). Zbycie patentu

z reguty oznacza, ze jego wtasciciel otrzyma
ustalone umownie jednorazowe lub ratalne
wynagrodzenie.

W jaki sposéb mozna udzielié¢
licencji na swéj patent?

Wtasciciel patentu, w celu uzyskania korzysci
z opatentowanego wynalazku, nie musi sam
podejmowac produkcji towaréw wedtug

tego patentu ani zbywa¢ przystugujace mu
prawa wytgczne w drodze sprzedazy, moze
bowiem réwniez upowazni¢ inne podmioty

do korzystania z opatentowanego wynalazku,
czyli udzieli¢ licencji. W przypadku zawarcia
umowy licencyjnej formg wynagrodzenia

dla wtasciciela patentu (licencjodawcy)

moze by¢ zryczattowana jednorazowa lub
okresowa optata licencyjna, udziat w zyskach
z wykorzystywanego wynalazku badz inne
taczone formy gratyfikacji. Dla zawarcia umowy
licencyjnej wymagana jest forma pisemna
(art. 76 ust. 1 Pwp)

Jakie sg podstawowe

rodzaje licenc;i?

Ze wzgledu na zakres uprawnief licencjobiorcy
do korzystania z opatentowanego wynalazku,
licencje dzieli sig na petne i ograniczone, za$
z uwagi na charakter licencji — na wytaczne

i niewytaczne.

Licencja jest petna, gdy licencjobiorca ma
prawo korzystania z wynalazku w takim samym
zakresie jak licencjodawca, podczas gdy
jakiekolwiek ograniczenie praw licencjobiorcy
charakteryzowa¢ bedzie licencje ograniczong
(art. 76. ust. 2 Pwp).

Podziat na licencje wytaczne i niewytaczne
uzalezniony jest od mozliwosci udzielania
kolejnych licencii przez licencjodawce

- jezeli umowa licencyjna zastrzega
wytacznosé licencjobiorcy do korzystania
z wynalazku udzielona licencja ma charakter
wytaczny. Brak takiego zastrzezenia
powoduije, ze licencjodawca moze udzielaé
dalszych licencji innym licencjobiorcom,
licencja ma zatem charakter niewytaczny
(art. 76 ust. 4 Pwp).

W Pwp zostaty rdwniez uregulowane m.in.
licencje otwarte oraz licencje dorozumiane,
szczegolnie wazne we wspdpracy naukowo-
badawczej z przemystem.

Art. 80.1. Uprawniony z patentu mozZe

ztozy¢ w Urzedzie Patentowym oswiadczenie
0 gotowosci udzielenia licencji na korzystanie
Z jego wynalazku (licencja otwarta).
Oswiadczenie takie nie moze zostac odwotane
ani zmienione.

2. Informacja o ztoZeniu o$wiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, podlega wpisowi do rejestru
patentowego.



3. W razie ztozenia oswiadczenia o gotowosci
uazielenia licencji otwartej, optaty okresowe

za ochrone wynalazku zmnigjsza sie o pofowe.
Przepis ten stosuje sie rowniez do jednorazowej
opfaty za ochrone lub do pierwszej optaty
okresoweyj, jeZeli ta zmnigjszona opfata

wptynie wraz z oSwiadczeniem najpozniej

w wyznaczonym terminie.

4. Licencja otwarta jest pefna i niewyfaczna,
a opfata licencyjna nie moze przekraczac

10% korzysci uzyskanych przez licencjobiorce
w kazdym roku korzystania z wynalazku,

o potraceniu naktadow.

5. Licencje otwartg uzyskuje sie przez:

1) zawarcie umowy licencyjnej albo

2) przystapienie do korzystania z wynalazku
bez podjecia rokowari lub przed
ich zakoriczeniem; w tym przypadku
licencjobiorca jest obowigzany zawiadomic
o0 tym pisemnie licencjodawce w terminie
miesigca od chwili przystapienia
do korzystania z wynalazku.

6. Jezeli umowa nie stanowi inaczej,
licencjobiorca uiszcza maksymalng opfate,
przewidziang w ust. 4, w terminie miesigca

po zakoriczeniu kazdego roku kalendarzowego,
w ktdrym licencjobiorca korzystat z wynalazku,
chyba ze oswiadczenie licencjodawcy
przewiduje nizszg opfate.

Art. 81. JeZeli umowa o wykonanie prac
badawczych lub inna podobna umowa

nie stanowi inaczej, domniemywa sie,

Ze wykonawca prac udzielit zamawiajacemu
licencji na korzystanie z wynalazkow zawartych
w przekazanych wynikach prac (licencja
dorozumiana).



5. Dochodzenie roszczen
z patentu

Jakie mozliwosci ochrony praw
do wynalazku daje patent?

Sukces rynkowy nowego lub ulepszonego
produktu niesie ze sobg prawdopodobieristwo
wprowadzenia na rynek przez konkurencje
produktow, ktorych cechy techniczne

sg identyczne lub bardzo podobne. Biorac
pod uwage fakt, iz konkurenci nie musieli
ponosié kosztow prac B+R nad opracowaniem
wynalazku ich produkty moga by¢ oferowane
po znacznie nizszej cenie. Takie dziatania
utrudniajg lub uniemozliwiajg osiggniecie
wiekszego zysku z wynalazku jego tworcy

lub wtascicielowi.

Opatentowanie wynalazku daje wtascicielowi
patentu prawo do wytacznego korzystania

z wynalazku w spos6b zarobkowy i zawodowy
na terytorium obowigzywania patentu (art. 63
ust. 1 Pwp). Tym samym moze on zakazaé
osobom trzecim bezprawnego korzystania

z tego wynalazku polegajgcym na:

e wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu
dla tych celéw produktu bedgcego
przedmiotem wynalazku lub

e stosowaniu sposobu bedacego
przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu

lub importowaniu dla tych celéw produktow
otrzymanych bezpo$rednio takim
sposobem.

Naruszenie praw z patentu moze dotyczy¢
jakichkolwiek z wymienionych powyzej
dziatan, niezaleznie od $wiadomosci
naruszajacego co do istnienia prawa
wytagcznego. Podstawowym rodzajem ochrony
praw wynikajgcych z patentu jest ochrona
cywilnoprawna, wiasciwymi do rozpatrywania
spraw 0 naruszenie patentu sg w Polsce

sady okregowe, za$ drugg instancjg sg sady
apelacyjne.

Art. 286. Sad, rozstrzygajac o naruszeniu
prawa, moZe orzec, na wniosek uprawnionego,
0 bedgcych wiasnoscig naruszajgcego
bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach,

ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia

lub oznaczenia. W szczegdlnosci sad moze
orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu
uprawnionemu na poczet zasgazonej na jego
rzecz sumy pienigznej albo zniszczeniu.
Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia
oraz interesy 0séb trzecich.

Art. 287. 1. Uprawniony z patentu,
ktérego patent zostat naruszony, lub osoba,
ktorej ustawa na to zezwala, moze Zada¢
od naruszajgcego patent zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego



naruszenia rowniez naprawienia wyrzgdzonej
szkody:
1) na zasadach ogdinych albo
2) poprzez zapfate sumy pienieznej
w wysokosci odpowiadajgcej opfacie
licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili
ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem
uazielenia przez uprawnionego zgody
na korzystanie z wynalazku.

2. Sad, rozstrzygajac o naruszeniu patentu,
moZze orzec, na wniosek uprawnionego,

0 podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo
catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu,
w sposob i w zakresie okreslonym przez sad.

3. Sad mozZe nakazac osobie, kidra naruszyta
patent, na jej wniosek, w przypadku gdy
naruszenie jest niezawinione, Zaptate stosownej
sumy pienieznej na rzecz uprawnionego, jezeli
zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o ktérym
mowa w art. 286, bytyby dla osoby naruszajacej
niewspdtmiemie dotkliwe, a zapfata stosownej
sumy pienigznej naleZycie uwzglednia interesy
uprawnionego.

Co nalezy zrobi¢ w przypadku
naruszenia przez inne podmioty
praw z patentu?

W przypadku podejrzenia, iz inne podmioty
bezprawnie naruszajg udzielony patent

w pierwszej kolejnosci nalezy zgromadzi¢
dowody naruszenia praw wytgcznych oraz
informacje o podmiocie dokonujgcym
naruszenia. Wskazane jest juz na tym etapie
skorzystanie z ustug rzecznika patentowego
i/lub adwokata badz radcy prawnego
specjalizujgcego sie w prawie patentowym.

Roszczen z tytutu naruszenia praw z patentu
dochodzi sie gtéwnie w trybie postepowania
cywilnego na zasadach ogoinych. Przed
wystapieniem na droge sgdowg nalezy wezwaé
naruszyciela do zaniechania niedozwolonych
dziatar w wyznaczonym terminie (list
ostrzegawczy). Uprawniony z patentu, ktdrego
prawo zostato naruszone moze zadaé:
zaniechania naruszenia i usuniecia jego skutkow
oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a takze naprawienia szkody

na zasadach ogélnych, a takze zamieszczenia
w prasie stosownego o$wiadczenia, oraz, gdy
naruszenie jest zawinione, zapfaty odpowiedniej
kwoty pienieznej na rzecz organizacji, ktérej
celem jest popieranie wtasnosci przemystowe;.

W niektorych parstwach, w tym w Polsce,
regulacje prawne obok cywilnoprawnej
ochrony praw z patentu przewidujg rowniez



odpowiedzialno$¢ karnoprawna. Przepisy karne
w ustawie Pwp ujete sg w art. 303-310 Pwp.

Art. 303. 1. Kto przypisuje sobie autorstwo
albo wprowaadza w btgd inng osobe

co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego
albo w inny sposob narusza prawa tworcy
projektu wynalazczego, podlega grzywnie,

karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do roku.

2. JeZeli sprawca dopuszcza sie czynu
okreslonego w ust. 1 w celu osiggniecia korzysci
majatkowej lub osobistej, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat 2.

Art. 304. 1. Kto, nie bedgc uprawnionym
do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji, zgfasza cuazy wynalazek,
wzor uzytkowy, wzor przemystowy lub

cudzg topografie uktadu scalonego w celu
uzyskania patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia
uzyskang informacje o cudzym wynalazku,
wzorze uzytkowym, wzorze przemysfowym
albo cudzej topografii uktadu scalonego
lub w inny sposéb uniemoZliwia uzyskanie
patentu, prawa ochronnego lub prawa

Z rejestracyji.

3. Jezeli sprawca czynu okreslonego

w ust. 2 dziata nieumysinie, bedac
zobowigzanym do zachowania w tajemnicy
uzyskanej informacji, podlega grzywnie.

Art. 305. 1. Kto, w celu wprowadzenia do
obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem
towarowym, zarejestrowanym znakiem
towarowym, ktérego nie ma prawa uzywac lub
dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi
znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. W wypadku mnigjszej wagi, sprawca
przestepstwa okreslonegow ust. 1 podlega
grzywnie.

3. JeZeli sprawca uczynif sobie z popetnienia
przestepstwa okreslonego w ust. 1 stafe Zrédfo
dochodu albo dopuszcza sie tego przestepstwa
w stosunku do towaru 0 znacznej wartosci,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 6
miesiecy do lat 5.

Art. 306. 1. W razie skazania za przestepstwo
okreslone w art. 305 ust. 3 sad orzeka
przepadek na rzecz Skarbu Paristwa
materiatow i narzedzi, jak rowniez Srodkow
technicznych, ktére stuzyty lub byty
przeznaczone do popetnienia przestepstwa;
jezeli takie materiaty, narzedzia albo Srodki
techniczne nie byty wiasnoscig sprawcy, sad
moze orzec ich przepadek na rzecz Skarbu
Paristwa.



2. W razie skazania za przestepstwo okreslone
w art. 305 ust. 12, sgd moze orzec przepadek
na rzecz Skarbu Paristwa materiatow i narzedzi,
Jjak rowniez srodkdw technicznych, ktore
stuzyty lub byly przeznaczone do popefnienia
przestepstwa, chociazby nie byty wiasnoscig
sprawcy.

3. W razie orzeczenia przepadku, o ktérym
mowa w ust. 1lub 2, art. 195 Kodeksu karmego
wykonawczego stosuje sie odpowiednio
niezaleZnieod wartosci towarow, ktrych
przepadek orzeczono.

Art. 307. 1. Kto w celu wprowadzenia

do obrotu oznacza przedmioty niechronione
patentem, dodatkowym prawem ochronnym,
prawem ochronnym na wzor uzytkowy lub
prawem Zz rejestracji wzoru przemysfowego,
topografii uktadu scalonego lub rejestracji

na oznaczenie geograficzne, napisami lub
rysunkami majgcymi wywofaé mylne mniemanie,
Ze przedmioly te korzystajg z takiej ochrony,
podlega karze grzywny lub aresztu.

2. Tej samej karze podlega, kto przedmioty
wymienione w ust. 1, wiedzgc o mylnym

ich oznaczeniu, wprowaadza do obrotu albo

do celdw obrotu przygotowuje lub przechowuje,
albo podaje w ogtoszeniach, zawiadomieniach
lub w inny sposéb wiadomosci majgce wywotac
mniemanie, ze te przedmioty Korzystaja

Z ochrony prawnej.

Art. 308. Kto wprowadza do obrotu towary
oznaczone znakiem towarowym z wyroznikiem
majgcym wywota¢ mylne mniemanie,

ze przedmioly te korzystajg z takiej ochrony,
podlega karze grzywny.

Art. 309. W jednostkach organizacyjnych
odpowieazialnos¢ okreslong w art. 303,

art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 ponosi
o0soba prowadzgca lub kierujgca jednostkg,
chyba Ze z podziatu kompetencji wynika
odpowiedzialnosc innej osoby.

Art. 310. 1. Sciganie sprawcow przestepstw
okreslonych w art. 303, art. 304 i art. 305 ust. 1
i 2 nastgpuje na wniosek pokrzywazonego.

2. Orzekanie w sprawach o czyny okreslone
w art. 307 i art. 308 nastepuje w trybie przepisow
0 postepowaniu w sprawach o wykroczenia.



Zatacznik
Akty prawne regulujace ochrone wynalazkéw w Polsce

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 . — Prawo wtasno$ci przemystowej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
22004 r. Nr 33, poz. 286,z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 .

Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 .
Nr 180, poz. 1113);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie optat zwigzanych z ochrong
wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 2 marca 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie optat zwigzanych

z ochrong wynalazkdow, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (Dz. U. Nr 35, poz. 309); zmienione rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie optat zwigzanych

z ochrong wynalazkdw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadow scalonych (Dz. U. Nr 41, poz. 241);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrow
prowadzonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. Nr 80, poz. 723 zm.
Dz. U. 22005 r. Nr 109, poz. 912;

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie dokonywania

i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119),
zmienione rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzorow
uzytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 910);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dziatania Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 8, poz. 59);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazkow i wzoréw
uzytkowych dotyczacych obronnosci lub bezpieczehstwa Panstwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056);



e Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie
skfadania i rozpatrywania wnioskéw o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktow
leczniczych i produktéw ochrony roslin;

e Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgtoszen
wynalazkow, produktow leczniczych i produktéw ochrony roslin, wzoréw uzytkowych, wzorow
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych
oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 540);

e Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona
w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajgcym artykut 63 Konwencii
z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji
Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r.
oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokotami stanowigcymi jej integralng czeécig (Dz. U. z 2004 .
Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujacy Konwencje o udzielaniu patentéow
europejskich, sporzadzong w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236,
poz. 1736);

e Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2003 . - o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich,
sporzadzonej w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmienionej aktem zmieniajagcym
art. 63 Konwencii z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizaciji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 .,
5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokofami stanowigcymi jej integralng cze$¢
(Dz. U. Nr 193, poz. 1885);

o Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujgcego
Konwencig o udzielaniu patentéw europejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1520);

e Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgtoszen patentowych oraz
skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 oraz z 2007 r.
Nr 136, poz. 958);



Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. (Akt sztokholmski
z dnia 14 lipca 1967 r.) - Dz. U. 2 1975 1. Nr 9, poz. 51; Akt wycofania przez Rzeczpospolitg Polskg
zastrzezenia ztozonego do art. 28 ust. 1 Aktu sztokholmskiego zmieniajgcego Konwencig paryska
o ochronie wtasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r., zmieniong w Brukseli dnia 14 grudnia
1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie
dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 pazdziernika 1958 r., sporzadzonego w Sztokholmie
dnia 14 lipca 1967 r. — Dz. U. 2 1998 r. Nr 33, poz. 179, 180;

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wtasnosci intelektualnej (TRIPS/WTO)
-Dz. U.z 1996 r. Nr 32, poz. 143 (zatacznik);

Uktad o wspotpracy patentowej sporzadzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,
poprawiony dnia 2 pazdziernika 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70,
poz. 303 + zatgcznik) oraz o$wiadczenie rzadowe z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wycofania
przez Rzeczpospolitg Polskg o$wiadczenia do Uktadu o wspdtpracy patentowej (Dz. U. z 1994 r.
Nr 73, poz. 330);

Porozumienie strasburskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji patentowej,
sporzadzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione nastgpnie dnia 28 wrze$nia 1979 r.
(Dz. U.z 2003 r. Nr 63, poz. 579);

Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazkéw dotyczacych obronnosci, w przypadku
ktorych zostaty ztozone wnioski o udzielenie patentéw, sporzadzona w Paryzu dnia 21 wrze$nia
1960 r - Dziennik Ustaw 2000 nr 64 poz. 744;

Rozporzadzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r.
dotyczace stworzenia dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla $rodkéw ochrony roélin;

Rozporzadzenie Rady (EWG) NR 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczace stworzenia
dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla produktow leczniczych;

Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony
prawnej wynalazkéw biotechnologicznych;
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Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodlegtosci 188/192
00-950 Warszawa

Tel.: (0-22) 579 00 00

Fax: (0-22) 579 00 01
www.uprp.pl

Swiatowa Organizacja
Wiasnosci Intelektualnej
34, chemin des Colombettes
1211 Geneve 20, Suisse

Tel.: (41-22) 33891 N

Fax: (41-22) 733 54 28
www.wipo.int

Europejski Urzad Patentowy
Erhardtstr. 27

B046%9 Minchen

Tel.: (+49) 89 2399 0

Fax: (+49) 89 2399 44465
WWw.epo.org

Polska Agencja

Rozwoju Przedsigebiorczosci
ul. Pariska 81/83

00-834 Warszawa

Tel.: {0-22) 432 80 80

Fax: (0-22) 432 86 20
www.parp.gov.pl

Lrzgd Patentowy Rzeczypospolite] Polskie] jest
centralnym organem administracji rzgdowej, powotanym
do udzielania praw wylacznych na wynalazki, wzory
uzytkowe, wzory przemystows, znaki towarowe,
oznaczenia geograficzne, fopografie uktaddw scalonych
oraz do prowadzenia rejestrow udzielonych patentdw,
praw ochronmych i praw z rejestracii. Ponadto Urzad
gromadzi | udostepnia dokumentacie i terature
patentows, a takie promuje wiedze z dziedziny
whasnosci przemyshowe.

Swiatowa Organizacja Wiasnosd Intelektualne

{(WIPO]} jest agendg ONZ zajmujaca sie koordynacjg

i tworzeniem regulacji dotyczacych systemu ochrony
whasnosci intelekiualne] na swiecie, Organizacia zajmuje
sie rdwnieZ promocig whasnosci intelektualng, a takze
Swiadczeniem pomocy prawne| | technalogiczne),
szezegolinie dla krajow rozwijajgcych sig.

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) jest
migdzyrzgdows organizacis regionalng, ktorej
zadaniem jest udzielanie patentow europejskich.
Ladanie to wykonuje Europejski Urzad Patentowy
z siedzibg w Monachium, Aktualnie do Organizacji
naleza 34 panstwa, wtym Polska.

Polska Agencia Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARF)
jest agencig rzadows podiegajaca Ministrowi
wiasciwemu ds. gospodarki. Powstata na mocy
ustawy 2 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskie)
Agenci Rozwoju Przedsighiorczoscl. Zadaniem
Agenci jest zarzadzanie funduszami pochodzgcymi

z budzetu panstwa i Unii Europejskie], przeznaczonymi
na wspieranie przedsiebiorczose | rozwd] zasobw
ludzkich, ze szczegolnym uwzglednieniem potrzeb
matych i srednich przedsigbiorstw,

ISBEN 978-83-7633-020-4





