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Oskar Ginko”

Ocena wybranych zagadnien poruszanych
w Wytycznych Prezesa UP RP

W dniu 16.10.2020 r. zostaty ogtoszone Wytyczne Prezesa Urzedu Paten-
towego' bedace dyrektywami interpretacyjnymi w mysl art. 269 ust. 3-6 ustawy
Prawo wtasnosci przemystowej?. W Wytycznych Prezes Urzedu wypowiedziata sie
m.in. co do metod okreslania poziomu wynalazczego, suplementoéw diety oraz
wynalazkéw realizowanych komputerowo. Kwestiom tym warto przyjrzec sie blizej.

1. Pozycja Wytycznych w porzadku prawnym

Na podstawie art. 269 ust. 4 p.w.p. Wytyczne zostaty wydane przez Prezesa
Urzedu Patentowego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium Ekspertow
Urzedu Patentowego RP. Wytyczne te, zgodnie z art. 269 ust. 5 p.w.p., zostaty
podane do wiadomosci publicznej poprzez zamieszczenie w ,,Wiadomosciach
Urzedu Patentowego”. Eksperci sg zwigzani przy rozpoznawaniu spraw przez
Wytyczne, jednak te, jako takie, nie mogg by¢ powotywane jako podstawa prawna
zgodnie z art. 269 ust. 6 p.w.p. Wytyczne nie sg zrédtem prawa powszechnie
obowigzujacego® — takimi zrédtami prawa sg jedynie, zgodnie z art. 87 Konsty-
tucji, Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miedzynarodowe, rozporzadzenia
i akty prawa miejscowego. Wytyczne sg zatem jedynie abstrakcyjng urzedowa
interpretacjg przepisow?, ktora nie odnosi sie do konkretnej sprawy. Zgodnie

Mgr inz. Oskar Ginko, w 2020 r. uzyskat uprawnienia polskiego rzecznika patentowego, w 2021 r. pomysinie ztozyt
Europejski Egzamin Kwalifikacyjny (EQE). Cztonek Komisji Legislacyjnej PIRP. Zdobyt wyzsze wyksztatcenie w 2015 r.,
uzyskujgc dyplom magistra inzyniera na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektroniczne
Systemy Pomiarowe.

T, Wiadomosci Urzedu Patentowego” 2020/16 (dalej: Wytyczne).

2 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

3 T. Demendecki [w:] A. Niewegtowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, T. Demendecki, Prawo wiasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2015, komentarz do art. 269.

4 J. Lemanska, 3.4.2.3. Abstrakcyjne interpretacje przepiséw [w:] Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa
krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016.
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z art. 269 ust. 3 p.w.p., Eksperci zobowiazani sg uwzglednia¢ dyrektywy orzekajac
w sprawie. Wytyczne majq zastosowanie we wszystkich sprawach wszczetych po
dniu ich publikacji. W samej ustawie Prawo wtasnosci przemystowej nie ma prze-
pisu, ktory wytaczatby stosowanie Wytycznych do spraw bedacych w toku. W tresci
Wytycznych tez brak jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie. Nalezy zatem uzna¢,
ze Wytyczne majg zastosowanie takze do spraw wszczetych przed datg ich publi-
kacji. Analizujac te kwestie, trudno znalez¢ argumenty przemawiajace przeciwko
stosowaniu Wytycznych do spraw w toku. Wytyczne nie kreujg nowego stanu
prawnego, a jedynie porzadkuja i systematyzujg dotychczasowga praktyke Urzedu
w Swietle praktyki europejskiej i orzecznictwa krajowego. W tym miejscu warto
zaznaczy¢, ze mimo to mozna spotkac sie z praktykg Ekspertéw, ktérzy odmawiajg
stosowania Wytycznych do spraw w toku. Sprawe dodatkowo komplikuje noweli-
zacja® ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, ktéra weszta w zycie 27.02.2020 r.
Konstrukcja przepisow przejsciowych wskazuje, ze przepisy regulujgce kwestie
zgtoszenia wynalazkéw, w tym dotyczacych programéw komputerowych, ma
zastosowanie do zgtoszen bedacych w toku®. W konsekwencji stosowania znowe-
lizowanych przepiséw do spraw w toku zastosowanie do nich znajdujg réwniez
wydane do nich Wytyczne.

2. Poziom wynalazczy

Wytyczne wskazujg dwie metody, jakie powinny by¢ stosowane do okre-
slenia poziomu wynalazczego. Pierwsza metoda obejmuje kroki:

1) ustalenie, na czym polega istota zastrzeganego wynalazku;

2) ustalenie, na czym polega istota rozwigzan znanych ze stanu techniki;

3) okreslenie wiasciwego, dla danego wynalazku, znawcy dziedziny;

4) zidentyfikowanie réznic i podobienstw miedzy istotg zastrzeganego wyna-
lazku a najblizszymi rozwigzaniami znanymi ze stanu techniki;

5) ocenienie, czy zastrzegane rozwigzanie byto oczywiste dla znawcy w dacie
jego pierwszenstwa na podstawie dostepnego w dacie pierwszenstwa
stanu techniki oraz ogélnej wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

Zgodnie z wytycznymi: ,Wynalazek nalezy uznac¢ za wynikajacy dla znawcy
w sposOb oczywisty ze stanu techniki, jezeli zblizone rozwigzania oraz ogdlna
wiedza techniczna motywowatyby lub naktaniatyby znawce do opracowania,
z rozsagdnym prawdopodobienstwem osiggniecia sukcesu, rozwigzania tozsamego
z rozwigzaniem wedtug wynalazku poprzez zastgpienie, potaczenie lub modyfi-
kacje rozwigzan znanych ze stanu techniki. W szczegélnosci wynalazek nalezy
uznac za oczywisty, jezeli znane rozwigzania lub ogolna wiedza techniczna zawie-
ratyby wskazéwke podpowiadajaca, jak opracowac taki wynalazek”.

5 Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej oraz ustawy o kosztach sagdowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2309).

6 Przepisy przejsciowe, zawarte w art. 2-5, wskazuja sytuacje, w ktérych wytaczeniu ulega zasada stosowania nowych
przepiséw do spraw bedacych w toku.
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Druga metoda to metoda stosowana przez Europejski Urzad Patentowy,
tzw. podejscie problem-rozwigzanie (ang. problem-solution approach). Metoda
ta obejmuje etapy:

1) okreslenie najbardziej zblizonego stanu techniki;

2) sformufowanie obiektywnego problemu technicznego wymagajacego
rozwigzania;

3) ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zblizonego stanu
techniki i nakreslonego problemu technicznego, bytby oczywisty dla
znawcy danej dziedziny.

Zgodnie z Wytycznymi: ,,Wynalazek nalezy uzna¢ za wynikajacy dla znawcy
w sposob oczywisty ze stanu techniki, jezeli znawca, majacy do rozwigzania
okreslony problem techniczny, doszedtby do zastrzeganego wynalazku poprzez
modyfikacje rozwigzan znanych ze stanu techniki, bez dokonan twoérczych, wyko-
rzystujac w sposodb zawodowy i rutynowy znane srodki techniczne i ogélng wiedze
techniczng”.

Wytyczne daja Ekspertom, w wiekszosci przypadkéw, dowolnos¢ w wyborze
metody oceniania poziomu wynalazczego. Wydaje sie jednak, ze podejscie problem-
-rozwigzanie daje mniejszg swobode interpretacji ze wzgledu na fakt okreslenia
obiektywnego problemu technicznego, co w pierwszej metodzie nie jest wyma-
gane. Pierwsza metoda zadaje pytanie, czy Znawca moégtby dojs¢ do rozwigzania
tozsamego, jednak nie udziela wskazéwek, jaka motywacja powinna kierowacd
Znawcy. Wytyczne wskazuja jedynie, ze uzyskanie tozsamego wynalazku powinno
nastapi¢ z rozsadnym prawdopodobienstwem. Metoda problem-rozwigzanie
wyraznie sugeruje motywacje Znawcy, zatem swoboda interpretacji jest mniejsza.
Dodatkowo Europejski Urzad Patentowy, na potrzeby metody problem-rozwigzanie,
mozliwie precyzyjnie okreslit, jakie rozwigzanie nalezy uznac za najblizszy stan tech-
niki — rozwigzanie to powinno zaréwno zapewni¢ mozliwie wiele cech wspoélnych
z analizowanym rozwigzaniem przy koniecznosci przeprowadzenia minimalnej
liczby modyfikacji, jak i rozwigzanie bedace najblizszym stanem techniki powinno
odnosi¢ sie do tego samego problemu technicznego lub tej samej lub zblizonej
dziedziny techniki’. Zasady te réwniez ograniczajg swobode oceny poziomu wyna-
lazczego. Mozliwa jest zatem sytuacja, gdzie, oceniajac poziom wynalazczy przy
pomocy pierwszej metody, Ekspert dojdzie do wniosku, ze analizowane rozwigzanie
nie cechuje sie poziomem wynalazczym, a przy zastosowaniu metody problem-
-rozwigzanie Ekspert mogtby jednak dojs¢ do wniosku, ze rozwigzanie nie jest
oczywiste. W takiej sytuacji Ekspert, majac dowolnos¢ wyboru metody, nie musi
uwzgledni¢ argumentéw zgtaszajacego i moze wydac decyzje o odmowie udzie-
lenia patentu, argumentujac to brakiem poziomu wynalazczego na podstawie
whnioskoéw wyciggnietych przy pomocy pierwszej metody.

Wojewddzki Sgd Administracyjny i Naczelny Sad Administracyjny w licz-
nych wyrokach (przyktadowo nowe wyroki VI SA/Wa 1240/20, VI SA/Wa 1564/19,

7 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2017, s. 293.
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Il GSK 129/20 czy VI SA/Wa 2380/17 potwierdzajgce dotychczasowe orzecznictwo
z np. VI SA/Wa 89/08) wskazywaty, jak nalezy rozpatrywa¢ poziom wynalazczy.
Wedtug Sadu wtasciwym sposobem okreslenia poziomu wynalazczego jest zasto-
sowanie metody problem-rozwigzanie. Zastosowanie przez Urzad Patentowy
innego sposobu okreslenia poziomu wynalazczego, w Swietle dotychczasowego
orzecznictwa, daje zatem silne podstawy do wniesienia skargi.

Nalezy tez zaznaczy¢, ze za stosowaniem podejscia problem-rozwigzanie
przy okreslaniu poziomu wynalazczego swiadczy fakt, ze podejscie to, zgodnie
z Wytycznymi, ma szersze zastosowanie. Zaréwno przy wynalazkach dotyczacych
nowych zastosowan medycznych, jak i suplementéw diety, zalecane jest stoso-
wanie podejscia problem-rozwigzanie.

3. Suplementy diety

W przypadku suplementéw diety i skutkdéw ich dziatania w Wytycznych
mozna przeczytac, ze ,,Urzad Patentowy nie wymaga zamieszczania badan doty-
czacych skutecznosci lub bezpieczenstwa zastrzeganych suplementéw, podobnie
jak Gtéwny Inspektorat Sanitarny zajmujacy sie ich rejestracjg”. Zgtaszajacy, ktory
zgodnie z Wytycznymi nie zamiesci wynikdw badan, naraza sie na ryzyko poézniej-
szego uniewaznienia patentu.

Patenty, w Swietle art. 24 p.w.p., udzielane sg na wynalazki nowe, majace
poziom wynalazczy i nadajgce sie do przemystowego stosowania. W doktrynie
mozna spotkac sie z pogladem, ze wynalazek, ktéry cechuje sie przemystowg
stosowalnoscia, musi zapewni¢ powtarzalnos¢ rezultatow i bezpieczenstwo korzy-
stania®. Orzecznictwo przychyla sie do tego pogladu. Przyktadowo w wyroku
WSA w Warszawie, VI SA/Wa 1631/18, wskazano, ze ,,Wynalazek mozna uzna¢ za
mogacy nadawac sie do stosowania, gdy konkretne rozwigzanie techniczne jest:
zupetne, nalezycie ujawnione, uzyteczne spotecznie i gwarantuje ono powtarzalnos¢
rezultatu. Z kolei stosowanie rozwigzania zawiera sie w takim ujawnieniu jego
cech technicznych, ktére pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez koniecznosci
dochodzenia do zatozonego przez wynalazce rezultatu metoda prob i btedéw oraz
podejmowania eksperymentéw wymuszonych brakiem niezbednych danych”.
Podobny poglad Sad wyrazit w wyrokach wydanych w sprawach: VI SA/Wa
1454/17, VI SA/Wa 1631/18, VI SA/Wa 1289/19 czy VI SA/Wa 2260/19.

Oznacza to zatem, ze udzielenie patentu na suplement diety, ktéry nie
ujawnia badan udowadniajacych jego skutecznos¢ i bezpieczenstwo, oznacza
udzielenie patentu wbrew art. 24 p.w.p.

Konsekwencja udzielenia patentu na suplement diety, ktéry w opisie paten-
towym nie ujawnia danych wskazujacych skutecznosc¢ i bezpieczenstwo stosowania,
bedzie powstanie ,stabego” prawa wytacznego, ktédre stosunkowo tatwo bedzie mozna
uniewazni¢. Z racji tego, ze Eksperci wchodzacy w skfad Kolegium Orzekajacego sg

8 S. Softysinski, Kryteria oceny zdolnosci patentowej, ,\Wynalazczos¢ i Racjonalizacja” 1966/11, s. 4.
9 A. Niewegtowski [w:] T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewegtowski, Prawo wiasnosci przemysfowe...,
komentarz do art. 27.
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rowniez zobowigzani, na mocy art. 269 ust. 3 p.w.p., stosowac Wytyczne, spodziewac
sie nalezy oddalenia wniosku o uniewaznienie patentu ze wzgledu na brak przemy-
stowej stosowalnosci. Takie rozstrzygniecia ostang sie przed WSA.

4. Programy komputerowe

Zdecydowanie pozytywnie nalezy za to oceni¢ zmiane praktyki Urzedu
wyrazong w Wytycznych co do wynalazkéw wspomaganych programami kompute-
rowymi. Do tej pory Urzad niechetnie udzielat patentéw na tego typu rozwigzania.
Znowelizowane przepisy, obowigzujgce od 27.02.2020 r., ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej umozliwiajg patentowanie rozwigzan komputerowych. Za istotne
nalezy uznac stwierdzenie, ze wynalazki wspomagane programami komputerowymi
sg jednym z rodzajow wynalazkow, a zatem kwestia technicznosci takich rozwigzan
nie bedzie juz podnoszona. Urzad zaznacza jednak, zgodnie z praktyka Europej-
skiego Urzedu Patentowego, ze za wynalazek beda uznane tylko te rozwigzania,
ktére maja dalszy efekt techniczny. Wytyczne zawierajg przyktady wynalazkow
realizowanych komputerowo - sg to urzadzenia, ktérych cechy wymagajg uzycia
oprogramowania, sposoby dziafa takich wynalazkéw, ale tez nosnik z programem
komputerowym. To ostatnie jest wazne na etapie dochodzenia praw, gdzie fatwiej
jest wykaza¢ posiadanie nosnika z programem niz fakt uzycia programu realizuja-
cego sposob wedtug wynalazku.

Na pozytywna ocene zastugujg tez rozbudowane przyktady odnoszace
sie do najczesciej spotykanych, przy wynalazkach realizowanych komputerowo,
probleméw. Poglady wyrazone w Wytycznych, w swojej istocie, sg tozsame z pogla-
dami ugruntowanymi w praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego. Sposdb rozpa-
trywania wynalazkéw poruszajacych zagadnienie przedstawienia danych, gry, procesy
myslowe, metody biznesowe czy metody matematyczne sg analogiczne do przypadku
Wytycznych EPO (ang. Guidelines), konkretnie w G-I, 3.7, G-I, 3.5, G-II, 3.3.

Zmiany te byty od dawna oczekiwane przez polskie podmioty zainteresowane
ochrong wtasnych rozwigzan. Faktem jest, ze uzyskanie ochrony na terytorium Polski
byto mozliwe przed nowelizacja (poprzez patent europejski walidowany na teryto-
rium Polski), jednak wysoki koszt takiego rozwigzania czesto uniemozliwiat polskim
uprawnionym skuteczne ubieganie sie o takg ochrone.

5. Podsumowanie

Wytyczne sg niewatpliwie krokiem w strone ujednolicenia metodologii
rozstrzygania przez Ekspertéw Urzedu Patentowego. Doswiadczenie stosowania
Wytycznych EPO przez Europejski Urzad Patentowy wskazuje, ze sg one przy-
datnym narzedziem komunikacji, ktére utatwia Ekspertom, jak i Zgtaszajacym,
uzasadnienie swoich twierdzen. Europejski Urzad Patentowy wprost powotuje sie

10 Zagadnienie to zostato szerzej omowione w artykule M. Burego, Patentowalnos¢ wynalazkéw realizowanych
za pomocg maszyn cyfrowych w swietle obowigzujgcych od 27.02.2020 r. zmian ustawy — Prawo wfasnosci
przemystoweyj, ,,Kwartalnik Rzecznik Patentowy” 2020/1-4 (95-98).
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na Wytyczne EPO w pismach kierowanych do stron. Korzystanie z Wytycznych EPO
jest podstawowym elementem warsztatu europejskiego rzecznika patentowego,
0 czym Swiadczy objecie ich zakresem egzaminéw zawodowych'.

Niewatpliwie zagadnienia poruszone w Wytycznych usprawniag postepo-
wania przed Urzedem Patentowym, ale tez zwiekszg zaufanie do niego przez
wiekszg jednolitos¢ wydawanych decyzji, co umozliwi dokfadniejsze okreslanie
dalszego zachowania Urzedu i szans na pomysine zakonczenie postepowania.

Wytyczne zostaty opublikowane po raz pierwszy i nie wiemy, w jaki sposéb
praktycznie wptyng na sytuacje Uprawnionych. Z racji czasu rozpatrywania wnio-
skow o udzielenie patentéw skutki bedg widoczne w perspektywie najblizszych lat.
Otwarta tez pozostaje kwestia aktualizacji Wytycznych czy tez ich uszczeg6towienia.
Na ten moment trudno przewidzie¢, czy Wytyczne rozwing sie do rozmiarow
poréwnywalnych z Wytycznymi EPO, czy dalej beda miaty charakter weztowy.

" Zasada 10(b) oraz zasada 22(1)(m) Przepiséw wykonawczych do regulacji europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego
(ang. Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination, IPREE).
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