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AKTU ZMIENIAJACEGO KONWENCJE MONACHIJSKA

I. UWAGI WSTEPNE

13 grudnia 2007 r. wszedt w zycie akt zmieniajacy konwencje o udzielaniu
patentéw europejskich, sporzadzony w Monachium 29 listopada 2000 r.1Celem
niniejszego artykutu jest przedstawienie najwazniejszych zmian w tekscie
konwencji, a takze w innych regulacjach tworzacych system patentu europej-
skiego. W toku analizy uwzglednione zostang zmiany w materialnym prawie
patentowym, w tym postanowienia okre$lajace zdolnos¢ patentowgwynalazkoéw.
Szczegdlna uwaga poswiecona zostanie nowemu unormowaniu zdolnosci
patentowej substancji leczniczych. Przedstawione réwniez zostang zmiany
dotyczace europejskich zgloszenn patentowych, a takze skutkoéw udzielenia
patentu europejskiego w panstwach-stronach konwencji, w tym réwniez w Polsce.

Ponadto przeprowadzone zostanie poréwnanie nowych rozwigzan kon-
wencyjnych w Swietle prawa polskiego, z uwzglednieniem ustawy - Prawo
wiasnosci przemystowej (dalej: ,ustawa - p.w.p.”)2 oraz ustawy normujacej
dokonywanie europejskich zgtoszern patentowych w Polsce i skutki patentdw
europejskich w naszym kraju3. Omoéwiony zostanie stan prac legislacyjnych
w Unii Europejskiej, zmierzajgcych do stworzenia patentu wspdélnotowego,
a takze zamierzenia dotyczgce powigzania konwencyjnego systemu patentu
europejskiego z przysztym patentem wspolnotowym.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONWENCYJNEGO SYSTEMU
PATENTU EUROPEJSKIEGO

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich, okreslana réwniez jako
.Konwencja o patencie europejskim”4 (dalej: EPC lub konwencja), zostata

1 Akt zmieniajacy (Act Revising the Convention on the Grant of European Patents) zostat przyjety na
konferencji dyplomatycznej odbywajacej sie w dniach 20-29 listopada 2000 r. w Monachium. Tekst aktu
zostat ogtoszony w Dz. U. 2007, Nr 236, poz. 1736. Nowy, ujednolicony tekst konwencji, okres$lany jako
European Patent Convention 2000, zostat przyjety na podstawie decyzji Rady Administracyjnej
Europejskiej Organizacji Patentowej z 28 czerwca 2001 r. i jest ogtoszony w Dzienniku Urzedowym
Europejskiego Urzedu Patentowego (wydanie specjalne) z 2007 r., nr 1, dostepnym takze na stronie
internetowej Urzedu (www.european-patent-office.org).

2 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

3 Ustawa z 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zm.).

4 Convention on the Grant of European Patents; European Patent Convention. W literaturze polskiej
zob. A. Szajkowski, Uzyskiwanie ochrony patentowej w trybie konwencji o patencie europejskim, ,Zeszyty
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sporzadzona 5 pazdziernika 1973 r. w Monachium. W stosunku do pierwszych
szesciu panstw (Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Szwajcaria i Wielka
Brytania) weszta w zycie 7 pazdziernika 1977 r. Zostata zmieniona aktem z 17
grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 paz-
dziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r., 10 grudnia 1998 r. i 27 paZdziernika
2005 r., a takze aktem z 29 listopada 2000 r., ktéry - jak wspomniano - wszedt
w zycie 13 grudnia 2007 r., tj. po ponad siedmiu latach od dniajego przyjecias

Wedtug art. 164 konwencji, jej integralnymi cze$ciami sg: regulamin
wykonawczy, protokét w sprawie uznawania, protokdt w sprawie przywilejow
i immunitetéw, protokdt w sprawie centralizacji, protokét w sprawie inter-
pretacji art. 69 oraz protokot w sprawie obsady personelu. Na podstawie EPC
utworzona zostata Europejska Organizacja Patentowa (European Patent
Organisation), ktorej organem jest Europejski Urzad Patentowy (European
Patent Office) z siedzibg w Monachium i agendami w Hadze, Berlinie, Wiedniu
i Brukseli.

Omawiana umowa miedzynarodowa jest ,porozumieniem szczeg6lnym”
w rozumieniu art. 19 konwencji paryskiej o ochronie wiasnosci przemystowej6.
Panstwa tworzace Europejskg Organizacje Patentowg skorzystaty z kom-
petencji przyznanej w art. 19 konwencji paryskiej, obejmujgcej zawieranie
porozumienn szczegdlnych, pod warunkiem, ze nie sg one sprzeczne
z postanowieniami tej konwencji.

Obecnie do EPC nalezg 32 panstwa: wszystkie panstwa Unii Europejskiej
(od 1 marca 2007 r. takze Malta), a ponadto Szwajcaria, Liechtenstein, Monako,
Turcja i Islandia.

Polskajest strong konwencji od 1 marca 2004 r.7Dokonywanie europejskich
zgtoszen patentowych oraz skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej reguluje wspomniana ustawa z 14 marca 2003 r., ktora weszta w zycie
z dniem zwigzania Polski konwencjg (1 marca 2004 r.). Uzyskanie cztonkostwa
w tej umowie miedzynarodowej nastgpito w trybie art. 166 ust. 1 pkt 2 EPC, tj.
na zaproszenie Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej.
Ustawg z 12 wrzesnia 2002 r. Sejm wyrazit zgode na ratyfikacje aktu z 29

Naukowe Uniwersytetu Jagielloniskiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej”
1977, z. 10, s. 95 i n.; idem, System patentu europejskiego a dostosowanie prawa polskiego do europejskiego
prawa patentowego, ,Panstwo i Prawo” 1996, z. 4-5; J. Szczepaniak, Patent europejski. Przestanki
zdolnosci patentowej, Warszawa 2003.

5 W akcie zmieniajagcym przewidziano, ze wejdzie on w zycie po uptywie dwoéch lat od ztozenia
pietnastego dokumentu ratyfikacyjnego albo po uptywie trzech miesiecy od dnia ztozenia dokumentu
ratyfikacyjnego przez ostatnie panstwo-strone konwencji, o ile nastapi to w terminie wczeéniejszym.
W zwigzku z tym, ze 13 grudnia 2005 r. dokonana zostata ratyfikacja aktu zmieniajgcego przez pietnaste
panstwo-strone (Grecje), wejscie w zycie nastgpito 13 grudnia 2007 r.

6 Konwencja paryska z 1883 r. jest najstarsza umowa miedzynarodowa w dziedzinie wikasnosci
przemystowej. Polska jest strong konwencji od 10 listopada 1919 r. Przystapienie do dwcze$nie wigzacego
tekstu waszyngtonskiego nastgpito w wykonaniu zobowigzania przyjetego przez Parnstwo Polskie w tzw.
matym traktacie wersalskim z 1919 r. Obecnie obowiazujacy tekst sztokholmski z 1967 r. wszedt w zycie
w stosunku do Polski 24 marca 1975 r. (Dz. U. 1975, Nr 9, poz. 51). Wedtug stanu na dzien 31 stycznia
2008 r., do konwencji paryskiej nalezg 172 panstwa.

7 Owczesnie obowigzujacy tekst konwencji wraz z regulaminem wykonawczym i protokotami
stanowiacymi jej integralng czeé¢ zostat ogtoszony w ,Dzienniku Ustaw” 2004, Nr 79, poz. 737.
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listopada 2000 r. zmieniajagcego konwencje8 a ustawg z 19 wrzesnia 2003 r.
wyrazona zostata zgoda na ratyfikacje konwencji w wersji éwczesnie obowig-
zujgcej9 Do dnia wejscia w zycie aktu zmieniajgcego (13 grudnia 2007 r.)
Polska byta zwigzana uprzednio obowigzujgcym tekstem konwencji.

Najwazniejszy skutek przystgpienia Polski do konwencji polega na tym, ze
patenty europejskie sg udzielane, na podstawie decyzji Europejskiego Urzedu
Patentowego, takze na terytorium naszego paristwa. Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej przestat by¢ jedynym organem przyznajacym monopol
patentowy w Polsce. Poniewaz konwencyjny tryb uzyskiwania patentéw jest
dostepny nie tylko dla zgtaszajacych z panstw-stron EPC, lecz réwniez z innych
panstw, przystgpienie do konwencji wigze sie z tym, ze patent europejski
skuteczny w Polsce jest udzielany na rzecz podmiotéw ze wszystkich panstw
Swiata. Wprawdzie polski Urzad Patentowy nadal udziela patentéw wedtug
przepisow polskiej ustawy - p.w.p., jednakze podmioty zagraniczne uzyskujg
wytacznos¢ w Polsce przede wszystkim w trybie konwencyjnym, na podstawie
decyzji Europejskiego Urzedu Patentowego, dokonujac zgtoszenia w Mona-
chium, a nie w Warszawie. Mozliwos¢ uzyskania patentu w tym trybie prowadzi
do wzrostu liczby patentéw w Polsce, co sprawia, ze blokada patentowa naszych
przedsiebiorcow ze strony zagranicznych konkurentéw jest silniejsza niz
dotychczas.

Ocena ta znajduje potwierdzenie w informacjach zawartych w ,Raportach
rocznych” Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W 2005 r. do Urzedu
wptyneto tacznie 6593 zgtoszen w trybie krajowym (w tym tylko 199 dokonanych
przez podmioty zagraniczne). Dla poréwnania, w 2003 r. (poprzedzajgcym
przystapienie do konwencji) w polskim Urzedzie Patentowym dokonano 21 506
zgtoszen. W stosunku do 2004 r. liczba zgtoszen w trybie krajowym spadta
w 2005 r. o 19,9%, w tym zgtoszenn od podmiotéw krajowych o 14,8%, a od
podmiotéw zagranicznych - az o 50%. W 2006 r. igczna liczba zgtoszen
wynalazkéw wyniosta 2812, czyli 0 3781 mniej niz w 2005 r., co oznacza spadek
liczby zgtoszen o 57,3%. Zgtoszen w trybie krajowym dokonano 2369, w tym
tylko 212 zagranicznych. W faze badan prowadzonych przez Urzad Patentowy
(tzw. faze krajowa) weszty 443 zgtoszenia, tj. 0 89,9% mniej niz w roku 2005 r.

Wedtug danych zawartych we wspomnianych ,Raportach”, w 2005 r.
obowigzywato w Polsce 12 patentéow europejskich, a w 2006 r. liczba ta
wzrosta do 342.

Konwencja, zgodnie ze swoim tytutem, reguluje udzielanie patentow
europejskich (European patents), okreslajgc w szczeg6lnosci materialnoprawne
przestanki zdolnosci patentowej wynalazkéw, wymagania dotyczgce europej-
skich zgtoszen patentowych oraz tryb postepowania w sprawie udzielenia
patentu. Patenty europejskie sg udzielane przez Europejski Urzad Patentowy,
a postepowanie w tym trybie jest otwarte dla os6b fizycznych i prawnych oraz
innych jednostek, bez ograniczen co do panstwa pochodzenia zgtoszenia (art. 58
EPC). Moga wiec w tym trybie uzyskiwaé ochrone nie tylko podmioty
z panstw-stron konwencji, lecz réwniez z innych panstw. Na podstawie jednego

8 Dz. U. Nr 183, poz. 1520.
9 Dz. U. Nr 193, poz. 1885.
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zgloszenia i w wyniku jednego postepowania nastepuje udzielenie patentu
europejskiego, skutecznego na terytorium tych panstw-stron konwencji, ktére
zostaly wyznaczone przez zgtaszajgcego. Jak wspomniano, od dnia
przystgpienia Polski do konwencji patenty europejskie udzielane sg réwniez na
terytorium naszego panstwa.

Warto zaznaczyé, ze takze w okresie poprzedzajacym przystgpienie do
konwencji podmioty polskie mogly uzyskiwac patenty europejskie na tery-
torium panstw-stron EPC. Jednakze liczba zgtoszen, a takze liczba patentéw
europejskich udzielonych na rzecz podmiotéw polskich jest znikoma, co
niedobrze $wiadczy o poziomie innowacyjnosci naszej gospodarki.

Na przykitad, w 2002 r. podmioty polskie uzyskaty 10 (sic!) patentéw
europejskich (na ogélng liczbe 47 384). W 2003 r. liczba ta wzrosta do 12 (na
0g0lna liczbe 59 992), aw 2004 r. - do 14 (na ogdlng liczbe 58 730). W 2006 r. na
rzecz polskich zgtaszajacych udzielono 17 patentéw europejskich (na og6lng
liczbe 62 780). Dla pordwnania, w 2006 r. udzielono 14274 patentow
europejskich na rzecz zgtaszajacych z RFN i 14 834 na rzecz zgtaszajacych ze
Stanéw Zjednoczonychi10

W 2005 r. podmioty polskie dokonaty 111 europejskich zgtoszeh patento-
wych (na ogdlng liczbe 63 650 zgtoszen pochodzgcych z panstw-stron konwencji
i taczng liczbe wszystkich zgtoszen 128 679, z czego 32 738 pochodzito ze Standw
Zjednoczonych, a 23 789 z RFN). W 2006 r. liczba polskich zgtoszeri wzrosta do
122 (na og6lng liczbe 65 606 zgtoszen pochodzacych z panstw-stron konwencji
i taczng liczbe wszystkich zgtoszehn 135 183, z czego 34 794 pochodzito ze Standw
Zjednoczonych, a 24 867 z RFN)1L

Konwencja nie reguluje ani tresci patentu, ani ochrony tego prawa. Po
udzieleniu patent europejski, stanowigcy wigzke patentéw krajowych, ,,rozpada
sie” na patenty krajowe tych panstw-stron konwencji, na ktoérych terytorium
zostal przyznany, zgodnie z wyznaczeniem dokonanym przez zglaszajgcego,
i wywiera taki sam skutek oraz podlega tym samym warunkom, co patent
udzielony przez to panstwo, chyba ze konwencja stanowi inaczej (zob. art. 2
ust. 2 EPC). Rowniez art. 64 ust. 1 stanowi, ze z zastrzezeniem postanowienia
ust. 2, patent europejski, od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu,
przyznaje uprawnionemu w kazdym panstwie cztonkowskim, w stosunku do
ktorego zostat udzielony, takie same prawa, jakie przyznawatby patent krajowy
udzielony w tym panstwie. Zastrzezenie dotyczace ust. 2 wyraza zasade, ze
jezeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona
przyznana patentem rozcigga sie na produkty uzyskane bezposrednio tym
sposobem12 Kazdy przypadek naruszenia patentu europejskiego jest roz-
patrywany zgodnie z ustawodawstwem krajowym (art. 64 ust. 3 EPC). Reguty te
wyraza rowniez art. 6 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. stanowiac, ze przez
uzyskanie patentu europejskiego, w ktérym Rzeczpospolita Polska zostata

10 Zrédo: European Patent Office Annual Report 2003, 2004, 2005, 2007.

1 Zrédio: European Patent Office Annual Report 2006, 2007.

 Te sama regute, ustanawiajaca tzw. posrednig ochrone produktu, wyraza art. 64 ust. 1 ustawy
- p.w.p. (w poprzednim stanie prawnym zob. art. 16 ust. 4 ustawy z 19 pazdziernika 1972r.
owynalazczosci, ostatnio obowigzujacej w teksciejednolitym ogtoszonym w Dz. U. 1993, Nr 26, poz. 117 ze
zm., uchylonej z dniem wejscia w zycie ustawy - p.w.p., tj. z dniem 22 sierpnia 2001 r.).
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wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie (z zastrzezeniem ust. 2 i 3) takie
same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy - p.w.p.13
Regulacja ta odzwierciedla zasade terytorializmu ochrony patentowej, ktéra ma
petne zastosowanie do patentéw europejskich.

Poza wspomnianym art. 64 ust. 2 EPC, konwencja tylko w bardzo waskim
zakresie normuje jednolite skutki materialne patentu europejskiego, okre-
Slajac, na przyktad, dwudziestoletni czas jego trwania (art. 63)4 i spos6b
ustalania zakresu ochrony wynikajgcej z patentu (art. 69). W szczeg6lnosci
jednak postepowanie o0 naruszenie patentu, a takze ojego uniewaznienie, toczy
sie przed organami krajowymi i podlega ustawom krajowym, chociaz podstawy
uniewaznienia wskazane sg w konwencji (art. 138). Uniewaznienie patentu
europejskiego w jednym parstwie konwencyjnym (np. w Wielkiej Brytanii),
przez organ tego panstwa i na podstawie jego prawa krajowego, nie powoduje
niewaznosci tego patentu w innym panstwie (np. w Polsce).

Juz w tym miejscu nalezy podkresli¢, ze patent europejski nie jest instru-
mentem wspo6lnotowym (unijnym). Wbrew obecnym konotacjom przymiotnik
~europejski” nie odnosi sie do Unii Europejskiej, a cztonkiem konwencji moze
by¢ kazde panstwo europejskie. Jakkolwiek konwencja nie jest cze$cig unijnego
acquis communautaire, a uczestnictwo Polski w tej umowie miedzynarodowej
nie bylo uzaleznione od cztonkostwa w Unii Europejskiej, to jednak przysta-
pienie do konwencji byto czescig zobowigzan przedakcesyjnych, a obowigzek ten
Polska przyjeta juz w Ukladzie Europejskim z 1991 r., ustanawiajgcym
stowarzyszenie ze Wspoélnotami Europejskimi i ich panstwami cztonkowskimi
(art. 66 ust. 2)15

Podsumowujac te cze$¢ uwag warto zauwazyé, ze réwniez po przystapieniu
Polski do konwencji monachijskiej, a takze do Unii Europejskiej, zaréwno tres¢
patentu, jak i spos6b wykonywania praw wylgcznych podlegajg prawu
polskiemu, w szczeg6lnosci przepisom ustawy - p.w.p. O tym, czy okreslone
dziatanie narusza patent przyznany na terytorium naszego panstwa (udzielony
przez polski Urzad Patentowy albo Europejski Urzad Patentowy), nalezy
orzeka¢, podobnie jak w okresie przed przystgpieniem do konwencji, wytgcznie
na podstawie prawa polskiego. W stosunku do patentu, zaréwno krajowego, jak
i europejskiego, nadal obowigzuje bowiem zasada, ze ochrona przystuguje
w panstwie, na ktérego terytorium zostata przyznana, a prawo tego parnstwa

13 Na temat zastrzezen dotyczacych art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z 14 marca 2003 r. zob. nizej pkt IV.

U 20-letni czas trwania patentu odpowiada wymaganiu okreslonemu w art. 33 Porozumienia TRIPS
(Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej, stanowigce zatgcznik 1C
do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu, ogloszone w zakgczniku do Dz. U. 1996,
Nr 32, poz. 143). W Polsce przepis art. 33 TRIPS zostatl uznany za bezposrednio skuteczny, wymuszajacy
20-letnig ochrone takze w stosunku do patentéw udzielonych w poprzednim stanie prawnym, w ktérym
obowigzywat 15-letni czas trwania patentu. Zob. wyrok NSA z 8 lutego 2006 r., Il GSK 54/05,
ONSAIWSA 2006, nr 4, poz. 96, w ktérym wypowiedziano sie za bezposrednig skutecznoscig art. 33
w zwigzku z art. 70 ust. 2 TRIPS. W konteks$cie tego rozstrzygniecia warto zwréci¢ uwage na wyrok ETS
z 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-431/05 Merck Genéricos - Produtos Farmacéuticos Ldau Merck & Co.
Inc., Merck Sharp & Dohme Lda w ktérym Trybunat nie przyznat bezposredniego skutku przepisowi
art. 33 TRIPS, lecz uznat jedynie, ze prawo wspélnotowe nie sprzeciwia sie temu, aby przepis ten byt
bezposrednio stosowany przez sad krajowy na warunkach okreslonych przez prawo krajowe.

55 Dz. U. 1994, Nr 11, poz. 38 z p6zn. zm.



24 Aurelia Nowicka

@lex loci protectionis) rozstrzyga zaréwno o tresci patentu ijego ograniczeniach,
jak i srodkach ochronyls Sytuacja ulegnie zmianie dopiero po stworzeniu
patentu wspdélnotowego (Community patent) i tylko w stosunku do tego patentu.
Jego tres¢, ograniczenia i ochrona beda bowiem podlega¢ przepisom unijnym,
jesli - rzecz jasna - dojdzie do ich uchwalenia. Obecnie, o czym bedzie mowa
ponizej, trudno przewidzie¢, czy, kiedy i w jakim ksztalcie zostang one przyjete.

I11. ZDOLNOSC PATENTOWA WYNALAZKOW
W SWIETLE PRZEPISOW KONWENCJI

1. Wynalazki majgce zdolnos¢ patentowa

Stosownie do art. 52 ust. 1 EPC, patenty europejskie sg udzielane na
wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem ze sg one nowe,
posiadajg poziom wynalazczy i nadaja sie do przemystowego stosowania. Zmia-
na wprowadzona aktem z 2000 r. polega na dodaniu w tym przepisie zwrotu
~we wszystkich dziedzinach techniki” {,;in all fields oftechnology"), co nastgpito
w celu dostosowania do postanowienia art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS.
Jakkolwiek w konwencyjnym okresleniu wynalazkéw podlegajacych opaten-
towaniu brak wyraznego wystowienia wymagania ,technicznego charakteru”
rozwiagzan, to jednak wynika ono z postanowienn regulaminu wykonawczego
EPC17 Na podstawie zasad 42 i 43 regulaminu mozna sformutowa¢ wniosek, ze
rozwigzanie ma charakter techniczny, gdy: a) dotyczy dziedziny techniki, b)
odnosi sie do zagadnienia technicznego, c) zostato scharakteryzowane srodkami
technicznymi. Techniczny charakter rozwigzania miesci sie zresztg implicite
w samym pojeciu wynalazku, a obowigzywanie tego wymogu znajduje obecnie
potwierdzenie w sformutowaniu, iz patenty moga by¢ udzielane na wynalazki
we wszystkich dziedzinach techniki.

Przytoczong regulacje uzupetnia art. 52 ust. 2 EPC, zawierajacy przy-
ktadowe wyliczenie rozwigzan, ktdrych nie uwaza sie za wynalazki mogace
podlega¢ opatentowaniu. Wyliczenie to obejmuje: a) odkrycia, teorie naukowe
i metody matematyczne (discoveries, scientific theories and mathematical
methods), b) wytwory o charakterze estetycznym (aesthetic creations), c) sche-

16 Odno$nie do $rodkéw ochrony patentu i innych praw wiasnosci intelektualnej w Polsce trzeba
uwzgledni¢ unijnag dyrektywe 2004/48/WE 2z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 195 z 2 czerwca 2004 r.), ktdrej transpozycja do prawa polskiego,
w tym do ustawy - p.w.p., nastapita na podstawie ustawy z 9 maja 2007 r. 0 zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). W stosunkach
pomiedzy panstwami cztonkowskimi Unii Europejskiej wiasciwosé¢ legis loci protectionis znalazta
potwierdzenie w przyjetym 11 lipca 2007 r. rozporzadzeniu nr 864/2007 Rady i Parlamentu Europej-
skiego dotyczacym prawa wiasciwego dla zobowigzan pozaumownych (Rzym ID, Dz. Urz. UE L 199
z 31 lipca 2007 r., s. 40-49 (zob. art. 8).

7 W zwigzku z aktem zmieniajagcym konwencje dokonano réwniez zmian w regulaminie wyko-
nawczym (Implementing Regulations), bedacym - jak wspomniano - integralng czescia konwencji.
Zmieniona wersja regulaminu, w brzmieniu nadanym decyzjg Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizacji Patentowej z 7 grudnia 2006 r., a zostata ogtoszona w ,Dzienniku Urzedowym Europejskiego
Urzedu Patentowego” z 2007 r. (wydanie specjalne) nr 1, s. 91 i n. i ma zastosowanie od dnia wejscia
w zycie aktu zmieniajgcego (13 grudnia 2007 r.).
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maty, zasady i metody przeprowadzania procesow mys$lowych, gier lub pro-
wadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz programy komputerowe (schemes,
rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business,
and programs for computers), d) przedstawienia informacji (presentations of
information). Zgodnie jednak z art. 52 ust. 3 EPC, wymienione przedmioty sg
wytgczone od opatentowania tylko wtedy, gdy europejskie zgtoszenie patentowe
lub patent europejski dotyczg tych przedmiotow ,jako takich” (as such).
Wsp6lng cechg wymienionych rozwigzan jest nie-techniczny lub abstrakcyjny
charakter, a ich wyodrebnienie zostato oparte na zatozeniu, ze pomysty te nie
mieszczg sie w zadnej z dziedzin techniki, w zwigzku z czym nie sg uwazane za
wynalazki w rozumieniu art. 52 ust. 1 konwencji.

Powyzsze unormowanie zostato przyjete juz w pierwotnej wersji konwencji
(z 1973 r.). Wprawdzie w toku ostatniej rewizji, zakoriczonej przyjeciem aktu
z 2000 r., przewidziane byto skreslenie programéw komputerowych z listy
pomystéw wymienionych w art. 52 ust. 2 EPC, jednakze nie osiggnieto w tej
sprawie porozumienia, w zwigzku z czym tres¢ przepisu nie ulegta zmianie.
Obawiano sie bowiem, ze skreslenie programéw komputerowych z listy
przedmiotéw wytaczonych spod opatentowania mogtoby by¢ poczytane za impuls
w kierunku nadmiernego rozszerzenia kregu pomystéw objetych ochrong
patentowg, co wigzatoby sie z ryzykiem udzielania patentéw na metody
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (business methods), zwtaszczaw dziedzinie
handlu elektronicznego. Warto dodac¢, ze przepis art. 52 ust. 2 EPC nie wyklucza
udzielania patentéw na wynalazki, ktére zawierajg program lub zaktadajajego
uzycie (okreslane mianem wynalazkéw urzeczywistnianych przy uzyciu kompu-
tera (computer-implemented inventions). Obecnie stosowane kryteria oceny
zdolnosci patentowej takich rozwigzan sg znacznie bardziej liberalne niz
w poczatkowym okresie obowigzywania konwencji. Ztagodzenie kryteriéw dotyczy
przede wszystkim oceny, czy przedmiot zgtoszenia ma charakter techniczny.
Istotny zwrot w tym kierunku zaznaczyt sie w decyzjach izb odwotawczych
Europejskiego Urzedu Patentowego18z 1 lipca 1998 r.19oraz 4 lutego 1999 r.2D
(w obu sprawach zgtaszajacym byt IBM; sprawy sg okreslane jako Computer
program product | and Il), w ktérych przyjeto, co do zasady, dopuszczalnosé
opatentowania programow komputerowych powodujgcych skutek techniczny
wykraczajagcy poza zwykle zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszace
wykonywaniu programu.

2. Wylaczenia ze zdolnosci patentowej (zakazy udzielania patentéw)

W pierwotnej wersji konwencji wytaczenia te, wymienione w art. 53,
dotyczyty tylko dwoch kategorii rozwigzan: a) wynalazkéw, ktérych publiko-
wanie lub stosowanie bytoby sprzeczne z porzadkiem publicznym (ordre public,

18 Funkcje orzecznicze w ramach tego Urzedu petnig techniczne izby odwotawcze (Technical Board of
Appeals) bedace instancjami odwotawczymi od decyzji Urzedu, a takze Wielka lzba Odwotawcza
(Enlarged Board of Appeal).

19 Decyzja w sprawie T 1173/97 Asynchronous resynchronization of a commit procedure, Dz. Urz.
EUP 1999, nr 10, s. 609 i n.

2 Decyzja w sprawie T 935/97 Method and system in a data processing system windowing
environment for displaying previously obscured information (www.european-patent-office.org).
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offentliche Ordnung) lub dobrymi obyczajami (morality, gutte Sitten)2],
b) odmian roslin lub ras zwierzat albo czysto biologicznych sposobéw hodowli
rodlin lub zwierzat, z tym jednak, ze wylaczenie to nie ma zastosowania do
sposobdw mikrobiologicznych ani produktéow otrzymywanych tymi sposobami.

Aktem zmieniajacym z 2000 r. uzupetniono ten katalog, dodajgc w art. 53
wytgczenie dotyczace ,chirurgicznych metod leczenia ludzi lub zwierzat badz
terapeutycznych i diagnostycznych metod stosowanych na ludziach lub zwie-
rzetach”, z zastrzezeniem, ze wylgczenie to nie ma zastosowania do produktow,
w szczeg6lnosci do substancji lub mieszanin, stosowanych w ktdrejkolwiek
z tych metod (art. 53 lit. ¢). Nowos¢ normatywna tej regulacji nie jest jednak
szczegOlnie doniosta, gdyz takze w pierwotnej wersji konwencji wykluczone byto
uzyskanie patentu na metody leczenia i diagnostyki, z tym jednak, ze wynikato
to z innego postanowienia (art. 52 ust. 4). Przepis ten traktowat metody leczenia
i diagnostyki jako pozbawione cechy przemystowej stosowalnosci, co oznaczato,
ze nie stanowily wynalazku nadajacego sie do opatentowania. Obecne
unormowanie polegajgce na objeciu tych metod dyspozycjg art. 53 konwencji
(zakazem udzielenia patentu) stanowi potwierdzenie zatozenia, przyjmowa-
nego od dawna w polskim prawie patentowym2, ze wykluczenie mozliwosci
uzyskania patentu na metody leczenia ludzi i zwierzat podyktowane jest
wzgledami ochrony zdrowia publicznego, a nie brakiem przemystowej stoso-
walnosci tych metod.

Celem zakazu wyrazonego w art. 53 lit. a konwencji jest wykluczenie
mozliwosci udzielenia patentu na wynalazki, chocby cechowaty sie nowoscia,
poziomem wynalazczym i nadawaty sie do przemystowego stosowania, jezeli ich
wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzgdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami. W okresie poprzedzajgcym udzielanie patentéw na wynalazki
biotechnologiczne omawiany zakaz miat waskie zastosowanie, dotyczac np.
niektdrych rodzajéw amunicji czy bomb w przesytkach listowych. Wprowa-
dzenie specjalnego rezimu udzielania patentéw na wynalazki biotechnologiczne
(rozdziat V regulaminu wykonawczego) powigzane zostato z ustanowieniem
zakazu udzielania patentéw na niektére rozwigzania z tej dziedziny (np. metody
klonowania ludzi) z tego powodu, ze zostaty uznane za sprzeczne z porzadkiem
publicznym i dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 53 lit. a EPC (zob. zasade
28 lit. a regulaminu).

Szczego6lna regulacja zasad patentowania wynalazkéw biotechnologicznych
jest wzorowana na postanowieniach dyrektywy unijnej 98/44/WE z 6 lipca
1998 r.23 Rzecz jasna, dyrektywa wigze jedynie panstwa Unii Europejskiej,

21 Postanowienie to jest uzupetnione zastrzezeniem, ze stosowanie nie jest uwazane za sprzeczne
z porzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami tylko dlatego, ze jest zabronione przez ustawe lub inny
akt prawny w kilku lub we wszystkich panstwach-stronach konwencji. Aktem zmieniajacym z 2000 r.
skreslono w art. 53 lit. a wyraz ,publikowanie” w celu dostosowania do art. 27 ust. 2 TRIPS.

2 W prawie polskim wytaczenie to, zapewniajace swobode korzystania z osiggnie¢ w dziedzinie
medycyny i weterynarii, przewidziane jest w art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p. W poprzednim stanie prawnym
zob. art. 2 pkt 3 (od 1993 r. - art. 12 pkt 2) ustawy o wynalazczosci. Por. S. Sottysinski, w: System prawa
whasnosci intelektualnej, t. 11l. Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Ossolineum 1990,
s. 22-23.

2B Dz. Urz. WE L 213 z 30 lipca 1998 r..W prawie polskim dyrektywa ta zostata transponowana
ustawa z 6 czerwca 2002 r. zmieniajaca ustawe - p.w.p. (art. 93-937). Przy interpretacji tych przepiséw
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natomiast nie obowigzuje w konwencyjnym systemie patentu europejskiego
i nie wigze Europejskiego Urzedu Patentowego. Jednakze niektére posta-
nowienia dyrektywy zostaty przejete do systemu konwencyjnego na podstawie
decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 16
czerwca 1999 r., uzupetniajgcej regulamin wykonawczy.

Charakterystyka zakazu udzielania patentdw na odmiany roslin i rasy
zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat (art. 53
lit. b konwencji) wymaga wyjasnienia tych poje¢. W analizie pojecia ,,odmiana
rosliny” (plant variety) nalezy uwzgledni¢ istnienie odrebnego rezimu ochrony
tej kategorii rozwiazan, ktérej ksztatt wyznacza Miedzynarodowa Konwencja
Ochrony Nowych Odmian Roslin (UPOV)24. W Unii Europejskiej ochrone te
zapewnia rozporzadzenie nr 2100/94/WE z 27 lipca 1994 r. o wspd6lnotowych
prawach do odmian ros$linZ a w prawie polskim - ustawa z 26 czerwca 2003 r.
o ochronie prawnej odmian roslin26 Obydwa systemy ochrony, tj. system
patentowy i system praw do odmian roslin, sg traktowane jako konkurencyjne,
co skiania wielu ustawodawcow, w tym polskiego, do ustanowienia zakazu
podwaojnej ochrony. Polega on na tym, ze odmiany roslin mogg by¢ chronione
prawem wytgcznym sui generis, natomiast nie podlegaja ochronie patentowe;j.

Regulacja zawarta w art. 53 lit. b EPC nastrecza trudnosci interpre-
tacyjnych, zmuszajgcych do przeprowadzenia linii demarkacyjnej pomiedzy
odmiang rosliny, ktéra moze by¢ chroniona wylgcznym prawem do odmiany,
awynalazkiem, na ktéry moze by¢ udzielony patent. W praktyce Europejskiego
Urzedu Patentowego utrwalone jest stanowisko, ze pojecie ,,odmiany roslin”
nalezy rozumiec¢ zgodnie z definicjg zawarta w przepisach o ochronie odmian, tj.
zgodnie z art. 5 rozporzadzenia nr 2100/94/WE, ktéra z kolei wzorowanajest na
definicji zawartej w UPQOV. Stanowisko takie zostato rowniez przyjete w re-
gulaminie wykonawczym EPC: definicja zawarta w zasadzie 26 pkt4
regulaminu odzwierciedla przestanki zdolnosci ochronnej odmian roslin,
a mianowicie: odrebnos¢ (distinctness), wyréwnanie (uniformity) i trwatos¢
(.stability)2L

Zgodnie z zasadg 26 pkt 5 regulaminu wykonawczego, sposéb hodowli roslin
lub zwierzat jest czysto biologiczny, jezeli w calosci sklada sie ze zjawisk
naturalnych (natural phenomena), takich jak krzyzowanie (crossing) lub
selekcjonowanie (selection). Przyjecie tej definicji jest korzystne dla
zgtaszajgcych, gdyz oznacza, ze spos6b zawierajacy szereg etapéw biologicznych

warto uwzgledni¢ wyrok ETS 9 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-377/98 Kingdom of the Netherlands v.
European Parliament and Council ofthe European Union. Wyrok rozstrzygnat skarge Holandii zadajacej
uniewaznienia dyrektywy jako sprzecznej z zakazem udzielania patentéw na odmiany roslin
i naruszajacej zasade no patent on life. Zarzuty Holandii zostaty oddalone.

24 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Polska byta zwigzana
konwencjg UPOV (w wersji z 1978 r.) od 11 listopada 1989 r., a od 15 sierpnia 2003 r. jest strong UPOV
w wersji z 1991 r.

5 Dz. Urz. WE nr L 227 z 1 wrze$nia 1994 r. ze zm.

% Dz. U. Nr 137, poz. 1300 ze zm.

Z7 Wyktadnia tej definicji byta przedmiotem wielu orzeczen Europejskiego Urzedu Patentowego,
ostatnio w kontekscie patentowania roslin zmodyfikowanych genetycznie. Zob. decyzje w sprawie
Transgenic plant/Novartis: z 13 pazdziernika 1997 r., T 1054/96 (Dz. Urz. EUP 1998, s. 511 i n.) oraz
z 20 grudnia 1999 r., G 1/98 Transgenic plant/Novartis Il (Dz. Urz. EUP 2000, nr 3, s. 111 i n.).
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mimo to nie jest traktowany jako czysto biologiczny, jezeli zawiera chocby jeden
etap niebiologiczny (np. mikrobiologiczny)2.

Zastrzezenie zawarte w koricowej czesci art. 53 lit. ¢ konwencji, zgodnie
z ktéorym zakaz udzielania patentéw na sposoby leczenia i diagnostyki nie
dotyczy produktéw, umozliwia udzielanie (pod zwyktymi warunkami) patentéw
na urzadzenia, narzedzia chirurgiczne i inne produkty. W grupie produktéw
wymienione sg expressis verbis substancje i ich mieszaniny stosowane
w metodach leczenia i diagnostyki. Przesgdza to o udzielaniu patentéw na
produkty wchodzgce w sktad lekéw, zwitaszcza substancje czynne, jezeli sg nowe
i cechujg sie poziomem wynalazczym. Co wiecej jednak, substancji i mieszanin
dotyczy omowiony ponizej wyjatek od ogdlnego wymogu nowosci, umozliwiajgcy
udzielanie patentéw na znane juz substancje i mieszaniny, jezeli majg one nowe
zastosowanie.

3. Nowos¢ wynalazku

Ogolne okreslenie tej przestanki zdolnosci patentowej (novelty) nie ulegto
zmianie w poréwnaniu z pierwotng wersjg konwencji. Stosownie do art. 54
ust. 1EPC, wynalazek uwaza sie za nowy, jesli niejest on czescig stanu techniki
Gtate of the art). Zmianie nie ulegto réwniez okre$lenie zawartosci stanu
techniki: wedtug art. 54 ust. 2, nadal obowigzuje zasada, ze stan techniki
obejmuje wszystko to, co przed datg dokonania europejskiego zgtoszenia
patentowego zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie
ustnego lub pisemnego opisu, przez zastosowanie bgdZ w inny spos6b. Ponadto,
zgodnie z art. 54 ust. 3, za zawartg w stanie techniki uwaza sie tres¢
dokonanych europejskich zgtoszern patentowych, ktérych data zgtoszenia jest
wczesniejsza niz data, o ktérej mowa w ust. 2 i ktore zostaty opublikowane w tej
lub po tej dacie.

Istotna zmiana dotyczy sposobu ujecia szczegélnej koncepcji nowosci
substancji i mieszanin stosowanych w metodach leczenia i diagnostyki.
Wprawdzie koncepcja ta, stanowigca powazng modyfikacje zatozen systemu
patentowego, zostata wprowadzona juz w pierwotnej wersji konwencjis,
jednakze w akcie zmieniajacym z 2000 r. zakres jej zastosowania ulegt
znacznemu rozszerzeniu. W pierwotnym brzmieniu art. 54 ust. 5 EPC stanowit,
ze przepisy okreslajgce ogdlny wymaog nowosci (art. 54 ust. 1-4) nie wylgczajg
zdolnosci patentowej substancji lub mieszaniny objetej stanem techniki,
stosowanej w metodzie leczenia lub diagnostyki, pod warunkiem, ze jej
zastosowanie nie jest zawarte w stanie techniki. Postanowienie to umozliwiato

2B Pojecie ,,spos6b mikrobiologiczny”, zdefiniowane w zasadzie 26 pkt 6 regulaminu wykonawczego,
nawigzuje do decyzji Europejskiego Urzedu Patentowego w sprawie Plant cells (T 356/93 z 21 lutego
1995 r.), w ktoérej zdefiniowano réwniez pojecie ,mikroorganizm” przyjmujac, ze obejmuje ono nie tylko
organizmy komérkowe, takie jak bakterie, grzyby, w tym drozdze, glony, pierwotniaki, komorki
zwierzece, w tym ludzkie oraz roélinne in vitro, lecz ponadto organizmy niekomérkowe, zdolne do
samoreplikacji w systemach biologicznych, takie jak wirusy, plazmidy i fagi.

29 Dopuszczenie mozliwoéci uzyskania patentéw na zastosowania medyczne znanych substancji
i mieszanin uzasadniane byto potrzeba zrekompensowania skutkéw wytgczenia ochrony patentowej
metod leczenia i diagnostyki.
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udzielanie patentéw na nowe zastosowanie medyczne znanych (nienowych)
substancji, przy czym w rachube wchodzito pierwsze takie zastosowanie.
Postepujaca liberalizacja wyktadni tego wyjatku w praktyce Europejskiego
Urzedu Patentowego doprowadzita do udzielania patentéw nie tylko na
pierwsze zastosowanie medyczne (first medical indication), lecz réwniez na
drugie i kolejne. Praktyka ta zostata usankcjonowana aktem zmieniajgcym
z 2000 r., na mocy ktérego wprowadzono - obok dotychczasowego unormowania
(oznaczonego jako art. 54 ust. 4)3- nowe postanowienie zawarte w art. 54 ust.
5 EPC. Wedtug tej regulacji, ,,przepisy ust. 2 i 3 nie wylgczaja rowniez zdolnosci
patentowej jakiejkolwiek substancji lub mieszaniny, o ktérych mowa w ust. 4,
stosowanych w scisle okreslony sposdb w jakiejkolwiek metodzie, o ktdrej mowa
w art. 53 lit. ¢, pod warunkiem, ze takie zastosowanie nie jest objete stanem
techniki”. W powyzszym ujeciu patent moze by¢ udzielony nie tylko na
pierwsze, lecz takze drugie i nastepne zastosowanie (for any specific use).
Doniosto$¢ tej zmiany wyraza sie w utatwieniu uzyskiwania ochrony znanych
(nie nowych) substancji, o ile tylko majg one nowe zastosowanie. Stanowi to
rozszerzenie ochrony przystugujacej substancjom leczniczym, co dodatkowo
wzmacnia pozycje wytworcow lekdw innowacyjnych i ogranicza konkurencje ze
strony producentéw lekéw generycznych.

W tym miejscu warto odwota¢ sie do stosowanych w Europejskim Urzedzie
Patentowym zasad udzielania patentdéw na zastosowania medyczne, zawartych
w Wytycznych w sprawie badan3L Przyjmuje sig, ze znana juz weczes$niej
substancja lub mieszanina stosowana w metodach leczenia lub diagnostyki
moze zostaé¢ opatentowana tylko wtedy, gdy jej zastosowanie w tych metodach
jest nowe (tzw. first medical use). Zastrzezenia patentowe dotyczgce znanej
substancji lub mieszaniny przeznaczonej do takiego pierwszego zastosowania sg
formutowane w ten sposéb, ze po okresleniu substancji lub mieszaniny
nastepuje wskazanie zastosowania, np. substancja lub mieszanina X do
stosowania ,jako lek”, ,jako srodek antybakteryjny”, ,do leczenia choroby Y”.
Wykluczona jest formuta: ,Zastosowanie substancji lub mieszaniny X do
leczenia choroby Y” (,Use of substance or composition X for the treatment of
disease Y”); dotyczy ona sposobu leczenia, a zatem jest wytaczona spod
opatentowania. Natomiast przedmiotem zastrzezenia w formie: ,Zastosowanie
substancji lub mieszaniny X do wytwarzania leku przeznaczonego do
zastosowania terapeutycznego Z” (,Use of a substance or composition X for the
manufacture ofa medicament for therapeutic application Z”) moze by¢ zaréwno
pierwsze, jak i kolejne zastosowanie tego rodzaju (zastrzezenia takie okresla sie
mianem second medical use claims lub Swiss claims). To samo odnosi sie do
zastrzezen typu: ,Sposéb wytwarzania leku przeznaczonego do terapeu-
tycznego zastosowania Z, znamienny tym, ze uzywana jest substancja X”
(»Method for manufacturing a medicament intended for therapeutic application
Z, characterised in that the substance X is used”). W zwigzku z wejSciem w zycie

D Zmiana numeracji wiaze sie z uchyleniem przepisu pierwotnie oznaczonego jako art. 54 ust. 4.

3l Guidelines for Examination in the EPO (cze$¢ C, rozdz. IV, pkt 4.8). Wytyczne sg wydawane na
podstawie art. 10 ust. 2 lit. a) EPC przez Prezesa Europejskiego Urzedu Patentowego i podlegaja
aktualizacji; obecnie stosowania wersja pochodzi z grudnia 2007 r. (www.european-patent-office.org).
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aktu zmieniajgcego konwencje, w nowej wersji Wytycznych wyraznie zazna-
czono, ze okoliczno$¢, iz znana substancja lub mieszanina jest stosowana
w pierwszym wskazaniu medycznym (first medical use), nie wyklucza mozli-
wosci jej opatentowania (na podstawie nowego art. 54 ust. 5 EPC) w drugim
i kolejnych zastosowaniach medycznych, jezeli takie zastosowanie jest nowe.

4. Poziom wynalazczy i przemystowa stosowalnosc¢

Akt zmieniajgcy z 2000 r. nie wprowadzit zmian w okresleniu obu
przestanek zdolnosci patentowej. Zgodnie z art. 56 konwencji, wynalazek uwaza
sie za wykazujacy poziom wynalazczy (inventive step), jezeli dla specjalisty
z danej dziedziny nie wynika on w sposéb oczywisty ze stanu techniki. Jezeli
stanem techniki objete sg dokumenty, o ktérych mowa w art. 54 ust. 3, nie sg
one brane pod uwage przy ocenie, czy wynalazek wykazuje poziom wynalazczy.
Z kolei, wedtug art. 57 EPC wynalazek jest uwazany za nadajgcy sie do
przemystowego stosowania (industrial application), jezeli moze by¢é wytwa-
rzany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek gatezi przemystu, wigcznie
z rolnictwem.

5. Zakres przedmiotowy patentu

Wedtug art. 69 ust. 1 konwencji, ,zakres ochrony przyznany patentem
europejskim lub europejskim zgtoszeniem patentowym okresla tres¢ zastrzezen
patentowych. Niemniej jednak, opis i rysunki stuzg do interpretacji zastrzezen
patentowych”. Brzmienie przepisu nie ulegto zmianie w toku rewizji dokonanej
aktem z 2000 r., jednakze - co istotne - zmianie ulegt protokét interpretacyjny
dotyczacy tego przepisu, bedacy integralng czescig konwencji. Przepis art. 1
protokotu, okreslajacy ogdlne zasady interpretacji, stanowi: ,Art. 69 nie
powinien by¢ interpretowany w taki sposéb, ze przez zakres ochrony przyznanej
patentem europejskim rozumie sie zakres okreslony Scisle literalnym
znaczeniem sformutowan uzytych w zastrzezeniach, przy czym opis i rysunki
maja stuzyé¢ jedynie do celu wyjasnienia niejasnosci stwierdzonych w za-
strzezeniach. Nie powinien tez by¢ rozumiany w taki spos6b, ze zastrzezenia
stuzg jedynie jako wskazoéwka i ze faktyczna przyznana ochrona moze
obejmowac to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny wedtug opisu i rysunkdéw
byto zamierzeniem wiasciciela patentu. Przeciwnie, art. 69 nalezy inter-
pretowa¢ w taki sposob, ze okresla on stanowisko pomiedzy tymi dwoma
skrajnosciami, ktére tgczy w sobie stuszng ochrone dla witasciciela patentu
z uzasadnionym stopniem pewnosci prawnej dla osob trzecich”. Z kolei art. 2
protokotu, opatrzony nagtéwkiem ,ekwiwalenty” (equivalents), stanowi, iz ,dla
celéw okreslenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze sie
pod nalezyta uwage kazdy element, ktéry jest ekwiwalentem elementu
wymienionego w zastrzezeniach”. Kwestia wyktadni zastrzezenn patentowych
wigze sie ze stosowaniem teorii ekwiwalentéw, wykorzystywanej w procesach
0 naruszenie patentu.
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IV. DOKONYWANIE EUROPEJSKICH ZGLOSZEN PATENTOWYCH
ORAZ SKUTKI PATENTU EUROPEJSKIEGO
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jak wspomniano, zagadnienia te reguluje ustawa z 14 marca 2003 r., ktéra
weszta w zycie z dniem zwiagzania Polski konwencjg (1 marca 2004 r.) Na
wstepie wskaza¢ nalezy na okre$long w ustawie hierarchie norm prawnych
majacych zastosowanie do europejskiego zgloszenia patentowego i patentu
europejskiego, wyznaczajgcego Polske jako kraj ochrony. Zgodnie z art.
2 ustawy, do takiego zgtoszenia oraz patentu stosowac nalezy: (i) postanowienia
konwencji, (ii) przepisy ustawy z 14 marca 2003 r., (iii) przepisy ustawy-p.w.p.

1. Miejsce dokonania europejskiego zgtoszenia patentowego

Wedtug art. 3 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., europejskie zgtoszenie
patentowe, z wyjatkiem europejskich zgtoszen wydzielonych, moze by¢ doko-
nane w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urzad Pa-
tentowy).

Postanowienie to jest zgodne z art. 75 ust. 1 konwencji, ktory przewiduje
dokonywanie zgloszen nie tylko w Europejskim Urzedzie Patentowym
w Monachium (lub oddziatach w Hadze i w Berlinie), lecz réwniez w krajowych
urzedach patentowych, o ile zezwala na to prawo panstwa-strony konwencji.
Przytoczony przepis polskiej ustawy czyni zado$¢ temu warunkowi. Stosownie
do art. 75 ust. 1lit. b EPC, zgtoszenie dokonane w urzedzie krajowym wywotuje
taki sam skutek, jakby zostato dokonane w tej samej dacie w Europejskim
Urzedzie Patentowym.

2. Osoby, na ktérych cigzy obowigzek dokonania zgtoszenia
europejskiego w Urzedzie Patentowym

Obowigzek ten cigzy na obywatelach polskich oraz cudzoziemcach
zamieszkatych w Polsce, a takze na osobach prawnych majacych siedzibe
w naszym kraju. Wedtug art. 3 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r., ,jezeli
europejskie zgloszenie patentowe nie bylo przedmiotem wczesniejszego
zgtoszenia w Urzedzie Patentowym, to obywatel polski albo zagraniczna osoba
prawna lub fizyczna majgca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibe
w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowigzana do jego dokonania w Urzedzie
Patentowym”. W dalszym ciagu postanowiono, ze w przypadku, gdy tak
dokonane europejskie zgtoszenie patentowe jest sporzgdzone w jezyku obcym,
do zgtoszenia tego powinno by¢ dotgczone jego ttumaczenie na jezyk polski

k% Przytoczone brzmienie zostato nadane ustawg nowelizujgca z 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 136,
poz. 958). W wersji pierwotnej art. 3 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. naktadat na podmioty polskie
obowigzek dokonania zgtoszenia w jezyku obcym i dotgczenia ttumaczenia na jezyk polski. Rozwigzanie
takie byto niezgodne z art. 14 ust. 2 EPC, a jego stosowanie pozbawiatoby podmioty polskie prawa do
20-procentowej obnizki optat pobieranych przez Europejski Urzad Patentowy, przewidzianej
w regulaminie wykonawczym. Jeszcze w okresie poprzedzajacym nowelizacje tej nieprawidlowej



32 Aurelia Nowicka

Whprowadzenie obowigzku dokonania zgtoszenia - przez osoby wymienione
w art. 3 ust. 2 - w polskim Urzedzie Patentowym jest zgodne z art. 75 ust. 2
EPC. Przepis ten przewiduje taka sytuacje stanowigc, ze postanowienia art. 75
ust. 1 nie wykluczajg stosowania przepiséw krajowych przewidujgcych, ze
zgtoszenie (z wyjatkiem europejskich zgtoszen wydzielonych) musi by¢ najpierw
dokonane w organie krajowym albo uzalezniajg bezposrednie dokonanie
zgtoszenia w innym organie od uzyskania na to wczesniejszej zgody. W ustawie
polskiej przyjeto pierwsze rozwigzanie33.

3. Skutki europejskiego zgtoszenia patentowego w Polsce

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., do kazdego zgloszenia
opublikowanego w sposob okreslony w konwencji (tzn. zgodnie z art. 93 EPC),
w ktérym Rzeczpospolita Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje
sie odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 2 i art. 287 oraz
(z zastrzezeniem ust. 2), art. 288 ustawy - p.w.p. Nakaz odpowiedniego
stosowania odnosi sie do nastepujacych regulacji:

a) art. 25 ust. 3 p.w.p., zgodnie z ktérym ,za stanowigce cze$¢ stanu techniki
uwaza sie rowniez informacje zawarte w zgtoszeniach wynalazkéw lub wzoréw
uzytkowych, korzystajgcych z wczesniejszego pierwszeristwa, nieudostepnione
do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich ogtoszenia w sposob okreslony
w ustawie” (regulacja ta odzwierciedla art. 54 ust. 3 EPC);

b) art. 26 ust. 2 p.w.p., ktéry stanowi, ze przy ocenie poziomu wynalazczego
nie uwzglednia sie zgtoszen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 3 (przepis ten, bedacy
konsekwencjg wprowadzenia unormowania, o ktorym mowa pod lit. a powyzej,
odzwierciedla tres¢ art. 56 EPC);

c) art. 287 p.w.p., ktory okresla roszczenia przystugujace w razie naruszenia
patentu;

d) art. 288 p.w.p., ktéry wskazuje chwile, od ktérej mozna dochodzié
roszczen z tytutu naruszenia patentu, a takze okres, za ktéry roszczenia moga
by¢ dochodzone.

Przy stosowaniu powyzszej regulacji nalezy mie¢ na wzgledzie posta-
nowienia art. 67 EPC regulujace prawa przyznane przez europejskie zgtoszenie
patentowe po publikacji. Przepis ust. 1 stanowi, ze od daty publikacji3}
europejskie zgloszenie patentowe przyznaje tymczasowo takag ochrone, jaka

regulacji, mozliwe byto uniknigcie jej niekorzystnych skutkéw na podstawie bezposredniego stosowania
postanowien konwencji, majacych pierwszenstwo przed ustawa krajowa. W omawianym zakresie nalezy
tez uwzgledni¢ art. 4 ust. 2 ustawy - p.w.p., dodany wspomniang ustawg nowelizujaca z 29 czerwca
2007 r., zgodnie z ktérym umowa miedzynarodowa rozstrzyga w szczegélnosci o tym, w jakim jezyku
powinna by¢ sporzadzona dokumentacja zgtoszen wynalazkéw.

B Jak wynika z informacji zawartych w ,Raporcie rocznym” Urzedu Patentowego za 2006 r., w roku
tym Urzad przyjat 61 zgtoszen o udzielenie patentu europejskiego.

34 Chodzi o publikacje dokonywana, zgodnie z art. 93 EPC, po uptywie 18 miesiecy od daty zgloszenia
(lub, jesli zastrzezone zostato pierwszenstwo, od daty pierwszeristwa), albo wcze$niej, na wniosek
zgtaszajgcego.
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przyznawana jest na mocy art. 64 w panstwach-stronach konwencji wyzna-
czonych w zgtoszeniu.

Wedtug art. 67 ust. 2 EPC, kazde panstwo moze postanowic¢, ze europejskie
zgloszenie patentowe nie przyznaje takiej ochrony, jaka przyznawana jest na
mocy art. 64. Jednakze ochrona zwigzana z publikacjg europejskiego zgtoszenia
patentowego nie moze by¢ mniejsza niz ta, jakg ustawodawstwo danego
panstwa wigze z obowiazkowg publikacja niebadanych krajowych zgtoszen
patentowych. W kazdym przypadku panstwo co najmniej zapewni, ze od daty
publikacji europejskiego zgtoszenia patentowego zgtaszajgcy moze domagac sie
od kazdej osoby, ktdra stosuje wynalazek w tym panstwie, stosownego w danych
okolicznosciach odszkodowania, w przypadku, gdy taka osoba ponositaby
odpowiedzialno$¢ za naruszenie patentu krajowego na mocy prawa krajowego.

Przepis art. 67 ust. 3 EPC przewiduje, ze panstwo, ktérego jezyk urzedowy
nie jest jezykiem postepowania, moze postanowic¢, ze ochrona tymczasowa,
wynikajgca z ust. 1i 2, nie stuzy dopdty, dopdki ttumaczenie zastrzezen najeden
zjego jezykoéw urzedowych wybrany przez zgtaszajacego, lub w przypadku gdy
panstwo ustalito uzywanie jednego okreslonego jezyka urzedowego,
ttumaczenie na ten jezyk, nie zostanie: a) udostepnione do wiadomosci
publicznej w sposob okreslony ustawodawstwem krajowym, b) przekazane
osobie stosujgcej wynalazek w tym panstwie.

Wreszcie, stosownie do art. 67 ust. 4 EPC, uwaza sie, ze europejskie
zgtoszenie patentowe nie wywotato zadnych skutkéw okreslonych w ust. 1i 2,
jezeli zostato wycofane, uznane za wycofane lub gdy decyzja o odmowie
udzielenia patentu stala sie ostateczna. To samo stosuje sie do skutkoéw
zgtoszenia w panstwach, ktérych wyznaczenie zostato wycofane lub uznane za
wycofane.

4. Przekazywanie europejskich zgtoszen patentowych

Po otrzymaniu zgtoszenia, Urzad Patentowy ma obowiazek przekazac je do
Europejskiego Urzedu Patentowego. Obecnie, po zmianach wprowadzonych
aktem z 2000 r., przepis art. 77 ust. 1 EPC, ustanawiajgc ten obowigzek, odsyta
w kwestii sposobu jego wykonania do postanowieri regulaminu wykonawczego.
Sankcje niewykonania obowigzku przekazania okresla art. 77 ust. 3, zgodnie
z ktéorym europejskie zgloszenie patentowe nieprzekazane w terminie do
Europejskiego Urzedu Patentowego uwaza sie za wycofane. Zgodnie z regu-
laminem wykonawczym (zasada 37), przekazanie powinno nastgpi¢ w mozliwie
najkrotszym czasie, z zachowaniem jednak wymagan prawa krajowego dotyczg-
cych badania tajnosci wynalazkéw. Jezeli przedmiot zgtoszenia w spos6b
oczywisty nie podlega utajnieniu, termin ten wynosi szes¢ tygodni, a w przy-
padku, gdy kwestia tajnosci wymaga badania - przekazanie powinno nastagpic
w ciggu czterech miesiecy od daty zgtoszenia albo w ciggu czternastu miesiecy
od daty pierwszenistwa (jezeli zostalo ono zastrzezone). Zgtoszenia nie-
przekazane w ciggu czternastu miesiecy od daty zgloszenia lub daty pierw-
szenstwa sg uwazane za wycofane.
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5. Réwnowaznos¢ zgtoszenia europejskiego ze zgtoszeniem krajowym

Zgodnie z art. 66 EPC, europejskie zgtoszenie patentowe, ktéremu nadano
date zgloszenia, jest w wyznaczonych panstwach-stronach konwencji réwno-
wazne ze zwyklym zgtoszeniem krajowym i, tam gdzie ma to zastosowanie,
z pierwszenstwem zastrzezonym w europejskim zgtoszeniu patentowym.

6. Skutki patentu europejskiego w Polsce

Sa one okreslone w art. 6 ustawy z 14 marca 2003 r. W pierwszym rzedzie
ustanowiono zasade, wynikajgca z art. 2 ust. 2i art. 64 EPC, ze przez uzyskanie
patentu europejskiego, w ktérym Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony,
nabywa sieg, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patent
udzielony na podstawie ustawy - p.w.p.

Przepis art. 6 ust. 2 nakiada na uprawnionego z patentu europejskiego
obowigzek ztozenia w Urzedzie Patentowym ttumaczenia tego patentu na jezyk
polski w terminie trzech miesiecy od daty opublikowania przez Europejski
Urzad Patentowy informacji o jego udzieleniu (termin nie ulega przywréceniu).
Przepis ten stosuje sie odpowiednio, jezeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu
przez Europejski Urzad Patentowy patent europejski zostanie zmieniony (art.
6 ust. 3). Zgodnie z definicjg zawarta w ustawie z 14 marca 2003 r. (art. 1 pkt 6),
zwrot ,tlumaczenie patentu europejskiego” oznacza tlumaczenie opisu
patentowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy - p.w.p. Chodzi wiec o opis
bedacy czescig sktadowg dokumentu patentowego, obejmujacy opis wynalazku,
zastrzezenia patentowe i rysunki.

Wedtug art. 6 ust. 4 ustawy z 14 marca 2003 r., w przypadku niespetnienia
wymogow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 lub 3, patent europejski jest niewazny
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od daty jego udzielenia. Postanowienie
to ma oparcie w art. 65 ust. 3 EPC, chociaz w ujeciu konwencyjnym chodzi
0 niewazno$¢ ab initio, tzn. od poczatku, czyli od daty powstania ochrony
patentowej, a nie od daty udzielenia patentu.

Warto zauwazy¢, ze prawo polskie nie wyklucza ochrony tego samego
wynalazku na podstawie patentu polskiego i europejskiego (tzw. podwdéjna lub
rownolegta ochrona). Rozwigzanie takie dopuszcza art. 139 ust. 3 EPC,
przyznajac panstwom-stronom kompetencje w zakresie okre$lenia, czy i na
jakich warunkach wynalazek ujawniony zaréwno w europejskim zgtoszeniu
patentowym lub patencie, jak i w krajowym zgloszeniu patentowym lub
patencie, majacych te sama date zgloszenia lub, jezeli zastrzegane jest
pierwszenstwo, te samg date pierwszenstwa, moze by¢ chroniony jednoczes$nie
obu zgtoszeniami lub patentami. Przy ocenie doniostosci modelu ,podwéjnej”
ochrony nalezy jednak uwzglednié, ze patent europejski podlega - po udzieleniu
- przepisom prawa krajowego, a prawo to jest w szczeg6lnosci wiasciwe dla
oceny naruszen tego patentu i roszczen z tego tytutu. Jakkolwiek fakt
naruszenia obu patentéw (polskiego i europejskiego), chronigcych ten sam
wynalazek, rodzi roszczenia z obydwu tytutéw, to jednak okolicznos¢ ta nie
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uzasadnia kumulacji roszczen; ich tres¢ jest taka sama, gdyz w odniesieniu do
obu patentow jest ksztattowana przez polskg ustawe - p.w.p., zgodnie z art. 64
ust. 3 EPC.

7. Publikacja opisu patentowego

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., ttumaczenie,
0 ktéorym mowa w art. 6 ust. 2 i 3, Urzad Patentowy publikuje niezwitocznie
po jego otrzymaniu, zamieszczajgc date publikacji przez Europejski Urzad
Patentowy informacji o udzieleniu patentu europejskiego. Przepis art. 7 ust. 2
zastrzega, ze w przypadku, gdy zakres przedmiotowy patentu europejskiego
okreslony w tlumaczeniu, o ktéorym mowa w art. 6 ust. 2, jest wezszy
od jego zakresu okreslonego w jezyku postepowania przed Europejskim
Urzedem Patentowym, przyjmuje sie, ze tekstem autentycznym patentu
europejskiego jest (z wyjatkiem postepowania o uniewaznienie patentu europej-
skiego) jego ttumaczenie.

W zwigzku z powyzszg regulacjg nalezy uwzglednic art. 70 EPC. Przepis ten,
okreslajgcy autentyczny tekst (authentic text) europejskiego zgtoszenia
patentowego lub patentu europejskiego, ustanawia w ust. 1 zasade, wedtug
ktérej autentycznym tekstem w kazdym postepowaniu przed Europejskim
Urzedem Patentowym oraz w kazdym z panstw-stron jest tekst sporzadzony
w jezyku postepowania. Jezykiem tym jest jeden z jezykdw obowigzujgcych
w Europejskim Urzedzie Patentowym (angielski, francuski, niemiecki). Jest
nim ten zwymienionych jezykdéw, w ktorym dokonano europejskiego zgtoszenia
patentowego, albo w ktérym sporzadzono ttumaczenie w przypadku, o ktérym
mowa w art. 14 ust. 2 EPC. Odstepstwo od zasady wyrazonej w art. 70 ust.
1 EPC ustanawia ust. 2 tego artykutu, ktéry - w brzmieniu nadanym aktem
zmieniajgcym z 2000 r. - stanowi: ,Jednakze, jesSli europejskie zgtoszenie
patentowe zostato dokonane w jezyku, ktory nie jest jezykiem urzedowym
Europejskiego Urzedu Patentowego, tekstem autentycznym jest tekst
zgtoszenia, ktore zostato dokonane w znaczeniu niniejszej konwencji”.
W odniesieniu do polskich zgtaszajgcych owym oryginalnym tekstem jest tekst
w jezyku polskim.

Drugie odstepstwo pozwala wprowadzi¢ art. 70 ust. 3 EPC. Wedtug tego
przepisu, panstwo-strona moze postanowi¢, ze przewidziane w konwencji
ttumaczenie na urzedowy jezyk tego panstwa uwazane jest w tym panstwie (za
wyjatkiem postepowania o uniewaznienie) za autentyczne w przypadku, gdy
zgtoszenie lub patent w jezyku ttumaczenia przyznaje ochrone wezszg niz
ochrona przyznana przez zgtoszenie lub patent w jezyku postepowania.
Regulacje te odzwierciedla art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. Ma ona
zastosowanie niezaleznie od tego, czy zgloszenie w polskim Urzedzie
Patentowym zostanie dokonane w jezyku polskim, czy w jednym z jezykow
Europejskiego Urzedu Patentowego. W kazdym bowiem przypadku, niezaleznie
od jezyka zgtoszenia, opis patentowy patentu europejskiego jest publikowany
przez Europejski Urzad Patentowy wylacznie w jezyku postepowania (tj.
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angielskim, niemieckim albo francuskim), a tylko zastrzezenia patentowe
Claims) sg w tym opisie przettumaczone na dwa pozostate jezyki tego Urzedu
(art. 14 ust. 6 EPC).

V. SYTUACJA W ZAKRESIE PRAWA PATENTOWEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ

Jak wspomniano, w Unii Europejskiej nie istnieje jednolity, unijny system
patentowy. W poszczeg6lnych panstwach cztonkowskich patent (europejski lub
krajowy) ma nadal charakter S$cisle terytorialny, przyznajagc ochrone wy-
nikajgcg z prawa krajowego.

Zmiana sytuacji w tym zakresie nastgpi dopiero po ustanowieniu patentu
wspolnotowego (Community patent), co jednak wydaje sie perspektywa odlegtg
(zaktadajgc wejscie w zycie Traktatu z Lizbony, podpisanego 13 grudnia
2007 r.3, nalezatoby raczej moéwi¢ o patencie unijnym). Prébe stworzenia
jednolitego patentu wspolnotowego podjeto juz w 1975 r., Kiedy to parnstwa
owczesnej EWG zawarty konwencje luksemburska o patencie europejskim dla
Wspblnego Rynku. Konwencja ta nie weszta jednak w zycie wobec odmowy
ratyfikacji przez niektére panstwa cztonkowskie. Dopiero w 2000 r. Komisja
Europejska wystgpita z projektem rozporzadzenia majgcego stworzyé patent
Wspélnoty3®s skuteczny na calym terytorium Unii, o jednolitym,
autonomicznym charakterze. Jednakze na posiedzeniu Rady 18 maja 2004 r.
nie osiggnieto wymaganej jednomysinosci, gtdwnie z powodu sporu w kwestii
jezyka, na ktéry maja by¢ ttumaczone zastrzezenia patentowe (przeciwko
przyjeciu rozporzadzenia gtosowaty Francja, RFN, Hiszpania i Portugalia).
Obecnie trudno przewidzieé, czy i kiedy dojdzie do ustanowienia omawianego
patentu. Uchwalenie rozporzadzenia ustanawiajgcego patent unijny wydaje sie
jednak realne w Swietle Traktatu z Lizbony; jesli Traktat wejdzie w Zzycie,
stworzenie patentu unijnego bedzie objete kompetencjg okreslong w nowym art.
97a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej37.

W omawianym kontekscie nalezy tez uwzgledni¢, ze w styczniu 2006 r.
Komisja Europejska ogtosita kwestionariusz w sprawie przysztosci systemu
patentowego w Europie, a 3 kwietnia 2007 r. wystgpita do Parlamentu
Europejskiego i Rady z komunikatem w sprawie ulepszenia systemu patento-
wego w Europie. Nie mozna wykluczyé, ze w wyniku dalszych zapowiedzianych
w tym komunikacie analiz podjete zostang kolejne przedsiewziecia legislacyjne,

3PH Tekst Traktatu jest opublikowany w Dz.Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r.

¥ COM (2000) 412, Dz. Urz. WE nr C 337 E z 28 listopada 2000 r.

37 Zgodnie z tym przepisem, w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnetrznego,
Parlament Europejski i Rada, stanowiac zgodnie ze zwykta procedura prawodawcza, ustanawiaja srodki
dotyczace tworzenia europejskich tytutéw prawnych (European intellectual property rights) w celu
zapewnienia jednolitej ochrony praw wasnoéci intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych
na poziomie Unii systeméw zezwolen, koordynacji i nadzoru. Co wiecej, zgodnie z dalsza trescia tego
artykutu, Rada, postepujgc zgodnie ze specjalng procedurg prawodawczg, ustanawia w drodze
rozporzadzen systemy jezykowe dotyczace europejskich tytutéw prawnych. W tym ostatnim zakresie
Rada ma stanowi¢ jednomys$inie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
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i to takze w sprawach, ktére uprzednio zakornczyly sie niepowodzeniem. Na
podkreslenie zastuguje okolicznos¢, ze zakresem zainteresowania Komisji
objetajest rowniez projektowana umowa miedzynarodowa majgca doprowadzi¢
do ustanowienia systemu rozstrzygania spordéw dotyczgcych patentéw euro-
pejskich (European Patent Litigation Agreement). Umowa ta, ktérej drugi
projekt pochodzi z grudnia 2005 r.38 ma by¢ wprawdzie zawarta w ramach
systemu patentu europejskiego, tj. przez panstwa-strony konwencji monachij-
skiej, jednakze przewiduje liczne elementy wigzgce jg zaréwno z prawem Unii
Europejskiej, jak i instytucjami Unii (np. kompetencje ETS w zakresie
rozstrzygnie¢ wstepnych). Na jej podstawie ma zosta¢ utworzony Sad ds.
Patentu Europejskiego (European Patent Court), ktory istotnie zredukuje
kompetencje orzecznicze (jurysdykcje) panstw cztonkowskich.

Dotychczas w zakresie prawa patentowego zharmonizowano w Unii
Europejskiej tylko ochrone wynalazkéw biotechnologicznych, na podstawie
wspomnianej wyzej dyrektywy nr 98/44/WE. Natomiast niepowodzeniem
zakonczyta sie proba harmonizacji zasad udzielania patentow na wynalazki
urzeczywistniane przy uzyciu komputera (computer-implemented, inventions).
Z projektem dyrektywy w tej sprawie Komisja Europejska wystgpita 20 lutego
2002 r.® Parlament Europejski zaproponowat liczne poprawkid), ktdre
w wiekszosci nie zostaly zaakceptowane przez Rade w jej wspolnym
stanowisku4l 6 lipca 2005 r. Parlament Europejski odrzucit wspdlne stano-
wisko Rady, co zakonczyto proces legislacyjny w tej sprawie.

Obecnie przedmiotem prac legislacyjnych, roéwniez budzgcym silne
kontrowersje, jest zagadnienie karnoprawnej ochrony praw wilasnosci
intelektualnej. 26 kwietnia 2006 r. Komisja Europejska przyjeta zmieniony
projekt dyrektywy w sprawie srodkéw karnych majgcych na celu zapewnienie
przestrzegania praw witasnosci intelektualnej42 Projekt ten byt przedmiotem
pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim, ktory w swej rezolucji z 25
kwietnia 2007 r. zaproponowat liczne poprawki, m.in. opowiedziat sie za
wylagczeniem z zakresu dyrektywy patentéw i niektdrych innych praw
wiasnosci przemystowej.

Dr hab. Aurelia Nowicka jest profesorem
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

3B Projekt jest dostepny na: www.european-patent-office.org.

P COM (2002) 92, Dz. Urz. WE C 151 E z 25 czerwca 2002 r.

40 Dz. Urz. UE C 77 E z 26 marca 2004 r.

41 Dz. Urz. UE C 144 E z 14 czerwca 2005 r.

£ COM (2006) 168. Dokument ten zastgpi! projekt z 12 lipca 2005 r. [COM (2005) 276], z ktérym
zwigzany byt ponadto projekt decyzji ramowej. Projekt decyzji zostat wycofany w zwigzku z wyrokiem
ETS z 13 wrzes$nia 2005 r. (C-176/03), w ktérym uznano, ze przepisy prawa karnego, wymagane do
efektywnej implementacji prawa wspdlnotowego, mieszcza sie w zakresie TWE.
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THE EUROPEAN PATENT AFTER ENFORCEMENT OF THE ACT REVISING
THE MUNICH CONVENTION

Summary

The Act Revising the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 29
November 2000 came into force on 13 December 2007. This paper focuses on the main changes made
in the text of the Convention and in other documents constituting the legal framework for the
European patent system (such as, eg. the implementing regulations to the Convention).
Consequently, for the purpose of this study, legal consequences of the new regulations, both with
regard to the filing of European patent applications as well as examination of those by the European
Patent Office, have been examined.

First, changes in the substantive patent law, including provisions determining patentability and
exceptions to patentability have been analysed, and were followed by an analysis of individual
premises of patentability (novelty, the inventive step and industrial application). Particular attention
has been given to a new legal regulation concerning patentability of substances and compositions for
use in methods for treatment of the human or animal body.

Secondly, changes to the European patent applications and the effects of a properly filed
application have been presented.

Thirdly, changes in the legislation of the states contracting states (and therefore also Poland)
resulting from the grant of a European patent, and, especially those concerning the extent of
protection ensured pursuant to the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC, have been
discussed.

New solutions proposed in the Convention have been compared and assessed in the light of the
laws of Poland, including the Law on industrial property and the Act on the filing of European patent
applications and the effects of European patents in Poland.

The state of art of the legislative work conducted within the EU aimed at creating a Community
patent as well as plans to tie the European patent system with the future Community patent have also
been discussed.



