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Maciej Gajos’, Rafat Witek?

Teoria ekwiwalentow w interpretacji zastrzezen
patentowych

Zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe zawarte
w opisie patentowym. Reguta to znajduje wyraz w art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (PWP); rzeczony przepis
precyzuje, ze do wyktadni zastrzezen moga stuzyé opis wynalazku i rysunki.?
Pomimo jego pozornie jednoznacznego brzmienia, wywotuje on jednak dos¢
powazne kontrowersje: w jaki spos6b nalezy interpretowac zastrzezenia? Jaka role
w interpretacji zastrzezen patentowych bedzie petnic¢ tzw. doktryna ekwiwalentow?

Rozstrzygniecie tych kwestii jest otyle istotne, ze to wiasnie zastrzezenia
patentowe determinuja zakres wytacznos$ci: wskazujg nam, gdzie przebiega
granica pomiedzy stanem techniki a sferg wylgcznych uprawniern posiadacza
patentu. Jak mozna przeczyta¢ w komentarzu do PWP pod redakcjg prof. Joanny
Sienczyto-Chlabicz, ,okreslenie zakresu przedmiotowego patentu nalezy do
najbardziej newralgicznych zagadnieh prawa patentowego, stuzy ono bowiem
wytyczeniu granicy pomiedzy rozwigzaniami technicznymi nalezacymi do sfery

wolno$ci przemystowej i monopolem patentowym uprawnionego”.*
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z kancelarig WTS Rzecznicy Patentowi — Witek, Sniezko i Partnerzy.
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40 | Maciej Gajos i Rafat Witek

Konstrukcja zastrzezen patentowych

Zastrzezenia niezalezne moga skilada¢ sie zdwoéch czesci: czesci
nieznamiennej oraz znamiennej. Pierwsza z nich, jak wskazuje sie¢ w Rozporza-
dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszeh wynalazkow i wzorow uzytkowych, powinna rozpoczyna¢
sie od sformutowania okreSlajgcego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym
zastrzezeniem oraz podawac zespét cech technicznych niezbednych do okre$lenia
przedmiotu wynalazku, w catosSci traktowany jako stan techniki (8 8 ust. 1 pkt 1).°
Natomiast cze$¢ znamienna poprzedzona bedzie wyrazami ,znamienny tym, ze”;
podaje ona zwiezle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego
wynalazku, ktére maja go wyrdznia¢ sposrdd innych rozwigzahn technicznych
majacych zesp6t cech okreslonych w czesci nieznamiennej; przy czym w przypadku
zwigzku chemicznego powinna przedstawiaé ona strukture zwigzku tacznie
z okresleniem podstawnikOw (8 8 ust. 1 pkt 2).

Cho¢ w doktrynie mozna spotka¢ sie z opinig, ze okreslajac przedmiot
patentu, nalezy uwzglednia¢ tylko cze$¢ znamienng, poglad taki nie cieszy sie
powszechng akceptacjg. Wyraznie przeciwstawit sie mu chocéby Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. IV CK 411/02 (,Nie mozna
podzieli¢ przede wszystkim stanowiska Sadu Apelacyjnego, ze dla ustalenia
przedmiotowego zakresu prawa ochronnego znaczenie ma tylko tzw. czes¢ zna-
mienna zawarta w opisie ochronnym wzoru uzytkowego”).® W ,Prawie patentowym”
prof. Du Valla podobnie wskazuje sie, ze nie istniejg podstawy w prawie polskim
ani europejskim do réznicowania elementdéw zastrzezeri na istotne i nieistotne.’
Zakres przedmiotowy patentu okreslamy na bazie czesci niezhamiennej
oraz znamiennej zastrzezen, odczytywanych tacznie, nie dokonujac przy tym
zadne] selekcji poszczegélnych cech. Takie stanowisko znajduje réwniez
potwierdzenie w nowelizacji wspomnianego rozporzadzenia Prezesa RM w sprawie
dokonywania irozpatrywania zgtoszen wynalazkéw iwzorcOw przemystowych
z 2 marca 2015 r., na mocy ktérej dotychczasowe brzmienie przepisu dotyczacego
czesci zastrzezen zmieniono w ten sposob, ze stowo ,powinno” zastgpiono terminem
.,moze” - tym samym wprowadzono wiec fakultatywnos¢ tego rozwigzania i traci racje
bytu wyodrebnianie czesci znamiennych w celu ustalenia zakresu ochrony patentu.

5 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgtoszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych, Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1119, z p6zn. zm.

6 Wyrok SN z 28 stycznia 2004 r., sygn. IV CK 411/02.

7 Michat Du Vall, Prawo patentowe (red. Elzbieta Traple), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 354.
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Rodzaje wyktadni

Wyrdzniamy tradycyjnie trzy rodzaje wykfadni: wykladnie literalng, rozsze-
rzajgca i zawezajgca, przy czym w zakresie interpretacji zastrzezen patentowych
interesuje nas konkurencja tylko dwéch pierwszych.

A) Wyktadnia literalna

Przy interpretaciji literalnej kierujemy sie dostownym brzmieniem zastrzezen. Nie
zwracamy uwage na to, czy opis patentowy sugeruje szerszy zakres ochrony niz
wynika to zzastrzezen. Po opis irysunki siggamy woéwczas, gdy tresé
zastrzezen wymaga wyjasnienia czy tez uscislenia. Wykfadnia literalna bardzo
dlugo dominowata w praktyce polskiej, zwtaszcza w sytuacji, gdy definicja zakresu
ochrony zawarta w zastrzezeniach byta jednoznaczna, a zatem nie wymagata
pomocniczej interpretacji w Swietle opisu i rysunkéw (zgodnie z zasadg wyrazong
przez rzymska paremie ,clara non sunt interpretanda”). Zwolennicy takiego
podejscia powotywali sie takze na czasownik ,moze” zastosowany przez
ustawodawce w drugim zdaniu art. 63 ust. 2 PWP. Stanowisko to z czasem ulegto
jednak powaznej erozji, wynikajacej z potrzeby zachowania jednolitej wykladni
patentdw obowigzujgcych w Polsce po przystgpieniu naszego kraju do konwencji
monachijskiej.

B) Wyktadnia rozszerzajaca

W przypadku tego rodzaju wyktadni wychodzimy poza to, co wynika z dosto-
wnego brzmienia zastrzezen. Uwzgledniamy opis irysunki nawet wtedy, gdy
zastrzezenia sg dla nas catkowicie jednoznaczne. Jej efekt jest taki, ze po dokonaniu
wyktadni rozszerzajgcej, ustalamy szerszy zakres ochrony niz wynikatby z dostownej
wyktadni literalnej. Wobec tego, jak wskazuje sie w ,Prawie patentowym” prof. Du
Valla, w zakresie patentu miesci¢ sie beda przypadki niewykorzystania wszystkich
zastrzezonych cech:

1. jezeli w miejsce zastrzezonej cechy zostata wprowadzona inna, rownow-

azna z tamtg (ekwiwalent);
2. jezeli zastrzezona cecha zostata w ogole pominieta.®

Tym samym, nalezy wskazaé, ze zagadnienie wykfadni rozszerzajgcej Scisle wiaze
sie z tzw. teorig ekwiwalentéw, na ktdrg chcemy zwréci¢ szczeg6lng uwage.

Definicja ekwiwalentéw

Zgodnie z definicjg przedstawiong w ,Prawie patentowym” prof. Du Valla,
.dwa $rodki techniczne sa wzgledem siebie réwnowazne, jezeli stuza
osiggnieciu tego samego ostatecznego celu w postaci rozwigzania tego

8 Ibid, p. 355.
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samego zagadnienia technicznego, spetlniajg takie same lub zasadniczo
zbiezne funkcje (w kontekScie calosci rozwigzania) i prowadza do uzyskania
takiego samego lub zasadniczo zbieznego rezultatu technicznego”.® Rezultatem
zastosowania teorii ekwiwalentbw w procesie wykladni zastrzezehn bedzie
zatem rozszerzenie zakresu patentu na rozwigzania rownowazne.

Warto przywota¢ réwniez definicje sformutowang przez Sad Apelacyjny
w todzi w wyroku z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. | ACa 612/12), ktory stwierdzit, ze
z ekwiwalentem bedziemy mie¢ do czynienia, gdy ,$rodek techniczny okreslony
w zastrzezeniach patentowych zastgpiono innym, wywotujgcym jednak powstanie
takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwigzanie zastrzegane, przy czym dla
przecietnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) $rodka nie
wymaga wkladu twdrczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomystu
zawartego w zastrzezeniach patentowych”.*

Ochrona ekwiwalentéw na gruncie EPC

Protokét interpretacyjny do art. 69 EPC, ktéry stanowi integralng czes¢
konwencji, wymaga uwzglednienia ekwiwalentéw przy dokonywaniu wyktadni
zastrzezen."

Protokét ma na celu ujednolicenie rozumienia przepisu art. 69 Konwencji
0 udzielaniu patentow europejskich sporzgdzonej w Monachium w 1973 r., ktory to
odnosi sie wtasnie do interpretaciji zastrzezen patentowych.'> Poszukuje sie w nim
rébwnowagi pomiedzy dwoma skrajnymi stanowiskami: z jednej strony, wyktad-
nig stricte literalna, a z drugiej wyktadnia rozszerzajgcg, odrywajaca sie od samych
zastrzezen, dazac do pogodzenia uczciwej ochrony interesbw uprawnionego
Z patentu oraz pewnosci co do prawa dla stron trzecich.

W art. 1 Protokot wskazuje sie, ze art. 69 EPC nie powinien by¢ interpreto-
wany w ten sposoéb, ze zakres ochrony wynikajgcej z patentu europejskiego bedzie
rozumiany jako okreslony przez Sciste, literalne brzmienie sformutowan zastosowa-
nych w zastrzezeniach, a opis i rysunki bedg wykorzystane tylko w celu wyjasnienia
dwuznacznos$ci w zastrzezeniach. Zastrzega sie zarazem, ze niedopuszczalne jest
traktowanie zastrzezen tylko jako wytycznych iuznawanie, ze wtasciwa ochrona
moze rozcigga¢ sie na to, co na podstawie analizy opisow irysunkéw dokonanej
przez znawce zostanie ustalone jako zamierzone przez posiadacza patentu.

9 Ibid, p. 356.

10 Wyrok SA w todzi z 9 listopada 2012 r., | Aca 612/12.

11 Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29
November 2000.

12 Zob. Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzagdzona
w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., Tekst jednolity przyjety decyzjg Rady Administracyjnej z dnia
28 czerwca 2001 r.
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Art. 2 Protokotu odnosi sie natomiast do ochrony ekwiwalentow: zgodnie
zjego brzmieniem, pod nalezyta uwage nalezy wzig¢ kazdy element bedacy
ekwiwalentem elementéw wskazanych w zastrzezeniach. Takie rozwigzanie miato
doprowadzi¢ do ujednolicenia praktyki w panstwach czionkowskich EPO, jed-
nak wobec braku jednoznacznej definicji, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem
ekwiwalentéw, rozbieznosci dalej wystepujg i nie ma konsensusu co do tego, co
rozstrzyga o tym, ze dane rozwigzania mozemy traktowac jako ekwiwalentne.

Zmiany w najnowszej wersji wytycznych EPO

Wersja wytycznych EPO z marca 2021 r. moze mie¢ wplyw na to, w jaki
spos6b identyfikowane beda ekwiwalenty rozwigzan wskazanych w zastrze-
zeniach.®®* Zgodnie z wytyczna F-1V, 4.3, nakazuje sie unikaé¢ jakichkolwiek
rozbiezno$ci pomiedzy opisem a zastrzezeniami, jesli moga wywotywaé one
watpliwos¢é odnosnie zakresu ochrony i czyni¢ zastrzezenie niejasnym lub pozba-
wionym oparcia w opisie (w rozumieniu art. 84 zd. 2 EPC) lub czyni¢ zastrzezenie
niewtasciwym (art. 84 zd. 1 EPC). Jezeli jakas czes$¢ opisu i/lub rysunkéw nie
odzwierciedla ostatecznej wersji zastrzezen, konieczne jest dokonanie pewnych
zmian: albo usuwamy z opisu te realizacje, ktore nie znajdujg juz pokrycia w nieza-
leznych zastrzezeniach, albo pozostawiamy je, dodajac towarzyszacag im wyrazng
uwage, ze wariant ten nie miesci sie juz w zastrzezeniach. To drugie rozwigzanie
jest mozliwe jednak tylko wéwczas, jezeli rzeczona alternatywa moze zosta¢ zasad-
nie uznana za uzyteczne tto dla wyjasnienia poszczegdlnych cech wskazanych
w zastrzezeniach.

Wskazuje sie zatem, ze nowe wytyczne moga potencjalnie wptyngé na ocene
ekwiwalentéw przez EPO - praktyka jednak dopiero zweryfikuje, w jakim stopniu.
Niewatpliwie jednak zgtaszajacy beda musieli dostosowaé¢ opis do nowych
wymagan. Skoro zas pewne sposoby urzeczywistnienia wynalazku w opisie bedg
musialy by¢ wyraznie oznaczone jako nieobjete zastrzezeniami patentowymi, bardzo
trudno bedzie wykazaé, ze stanowig one naruszenie na gruncie ekwiwalentow.

Trudnosci w prawidtowej identyfikacji ekwiwalentéw

Kontrowersje co do wilasciwego sposobu identyfikacji ekwiwalentéw
dobrze ilustruje ostawiony kazus Epilady.™ Przyrzad do depilacji wioséw, Epilady,
wyprodukowany przez Improvera, chroniony byt od 1982 r. patentem europejskim
EP 0101656; w 1990 r. udzielono firmie Remington patent na konkurencyjny
przyrzad do depilacji wioséw. W przypadku pierwszego z urzgdzen, w patencie
zastrzezono metalowg sprezyne srubowa w ksztalcie helisy, ktora obracala sie wokét

13 Guidelines for Examination in the European Patent Office (status March 2021), <https://www.epo.org/law-
practice/legal-texts/guidelines/archive/guidelines-2021.htmI>, dostep dnia 10 lutego 2023 r.
14 Zob. Michat Du Vall, op. cit., p. 370-371.
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wlasnej osi, napedzana silnikiem elektrycznym; patent Remingtona zastrzegat
natomiast walec ze sprezystego tworzywa, réwniez napedzany silnikiem elektrycz-
nym. Improver pozwat Remingtona o naruszenie patentu w kilku panstwach
europejskich, w tym w jurysdykcji niemieckiej oraz brytyjskiej. Sady w tych pan-
stwach doszty do zupetnie innych wnioskéw: w Niemczech uznano walec za
ekwiwalent sprezyny i stwierdzono, ze naruszenie patentu miato miejsce, nato-
miast w Wielkiej Brytanii sad orzek}, ze patent Improvera obejmowat swym zakresem
wlasnie sprezyne - a skoro Remington nie zastosowat sprezyny, o naruszeniu nie
mogto by¢ mowy.

Warto w tym miejscu przytoczy¢ konkluzje, jaka prof. Du Vall opatrzyt analize
sporu w sprawie Epilady: ,Wieksza od formalnego zadekretowania zakresu
ochrony role odgrywa tradycyjna krajowa praktyka rozstrzygania sporéw
0 naruszenie patentu”.’®

Przyjrzyjmy sie zatem, jak wyglada przykladowa praktyka w Niemczech
i Wielkiej Brytanii, isprébujmy odpowiedzie¢, co rozstrzyga w tych systemach
prawnych o uznaniu rozwigzan wynalazczych za ekwiwalentne.

A) Niemcy
W praktyce judykatury niemieckiej, kryteria ochrony patentowej w przypadku ekwi-
walentéw ustalane sg w oparciu o0 trzy nastepujgce pytania (test Schnei-
demesser ).

1. Czy przedmiot wskazany jako naruszajgcy patent rozwigzuje problem
lezacy u podstaw wynalazku poprzez uzycie Srodkéw, ktore obiektywnie
wywotuja ten sam rezultat?

2. Czy specjalista, kierujgc sie ogdlng powszechnie dostepng wiedzg w dacie
pierwszenstwa, stwierdzitby, ze wariant wywotuje ten sam rezultat?

3. Czy okolicznosci, ktore specjalista uwzglednia w odniesieniu do
wariantu, w Swietle znaczenia wynalazku, sa na tyle zblizone do okolicz-
nosci, ktére bratby pod uwage w odniesieniu do rozwigzania zawar-
tego stownie w zastrzezeniach, ze specjalista traktowatby wariant jako
rébwnowazny z tym drugim?

Aby sad niemiecki zgodzit sie z zarzutem powoda, ze doszio do naruszenia
jego patentu, podnoszony zarzut musi zarazem przejs¢ test sformutowany w innym
precedensowym orzeczeniu w sprawie Formstein: nalezy wykaza¢, ze wariant ten
nie stanowi stanu techniki ani nie wynika z niego w sposéb oczywisty dla
specijalisty.”’

15 ibid
16 Wyrok Federalnego Sadu Najwyzszego (BGH) z dnia 12 marca 2002 r., X ZR 168/00, IIC 2002 ,Schneidmesser I”.

17 Wyrok Federalnego Sadu Najwyzszego (BGH) z dnia 29 kwietnia 1986 r., X ZR 28/85, GRUR 1986
LFormstein”.
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B) Wielka Brytania

W jurysdykcji brytyjskiej w miejsce Scisle rozumianej teorii ekwiwalentéw, sgdy
zwykly kierowaé sie doktryng pith and marrow - polegajacg na uwzglednieniu
istotnych cech zastrzeganego wynalazku iidentyfikacji tzw. ,mechanicznych
ekwiwalentéw”, czyli rozwigzan rownowaznych dajacych sie wywies¢ bezposrednio
z literalnego brzmienia zastrzezen. W latach 80-tych nastgpita ewolucja w kierunku
wykladni celowosciowej zastrzezen. W sprawie Catnic z 1981 r. sformutowano
trzystopniowy test, na ktorym opieraly sie od tej pory sady brytyjskie przy
rozpatrywaniu spraw o naruszenie patentu.®* Wymagat on udzielenia odpowiedzi na
trzy kolejne pytania:

1. Czy réznica pomiedzy chronionym wynalazkiem a wariantem wptywa na
sposéb funkcjonowania wynalazku?

2. Jesli nie, to czy fakt, ze réznica nie wptywa na sposob funkcjonowania
wynalazku, bytby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania
patentu?

3. Jesli tak, czy fachowiec moégtby na podstawie brzmienia zastrzezen
wywnioskowaé, ze uprawniony z patentu chcial, aby dostownie
rozumiane zastrzezenie stanowito istotna cecha wynalazku?

Jezeli na ostatnie pytanie udzielono odpowiedzi negatywnej, mozna bylo uznaé, ze
wariant objety jest zastrzezeniami patentowymi, a zatem doszio do naruszenia
patentu. Wykiadnia celowosciowa ugruntowata sie w kolejnych orzeczeniach sgdéw
brytyjskich, przy czym poézniejszy test Kirin-Amgen wprowadzit pewne modyfikacje
w stosunku do testu Catnic:

1. W pytaniu pierwszym zamiast wplywu na ,sposOb funkcjonowania
wynalazku”, staramy sie ustali¢, czy roznica wpltywa na taki sam efekt
techniczny;

2. Co do pytania drugiego, przyjeto, ze taki rezultat nie bytby oczywisty dla
fachowca, jezeli wariant jako taki bytby w tej dacie nieoczywisty.'®

Wyktadnia celowosciowa w prawie brytyjskim zostala jednak odrzucona
w orzeczeniu brytyjskiego Sadu Najwyzszego w sprawie Actavis v. Eli Lilly
z 2017 r. Lord Neuberger zaproponowat nowe kryteria, zrywajace z dotychczaso-
wa praktyka.®® Odtad naruszenie bedzie zachodzi¢ w razie pozytywnej odpowiedzi
na jedno z dwéch pytan:
1. Czy w drodze normalnej interpretacji mozemy stwierdzi¢, ze wariant
narusza jakiekolwiek z zastrzezen?
2. Czy wariant narusza patent, poniewaz rézni sie od wynalazku
w sposob (sposoby), ktéry jest (sg) nieistotny (nieistotne)?

18 Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. [1982] R.P.C. 183.
19 Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc [2004] UKHL 46.
20 Actavis UK Limited and others (Appellants) v Eli Lilly and Company (Respondent), [2017] UKSC 48.
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Zeby natomiast ustali¢, czy réznice sa nieistotne, nalezy przeprowadzi¢
wczesniejszy trojstopniowy test, w ktérym pytania zostaly odpowiednio zmodyfi-
kowane, przede wszystkim w zakresie pytania drugiego, ktére odtad brzmi: ,Czy dla
fachowca w dacie pierwszenstwa, ktéry wie, ze wariant stuzy osiagnieciu
zasadniczo tego samego rezultatu co wynalazek, bytoby oczywiste, ze czyni to
w zasadniczo ten sam sposoéb co wynalazek?”. Ztagodzono zatem ciezar dowodu
obcigzajacy powoda, poniewaz wprowadza sie domniemanie, ze fachowiec wie,
iz wariant zasadniczo osigga ten sam rezultat co wynalazek.

Odwroécona teoria ekwiwalentéw

Warto wspomnie¢, ze w literaturze mozna spotka¢ sie czasem z pojeciem
odwrdconej teorii ekwiwalentéw. Odwrécona teoria ekwiwalentdw, jak wskazuje sie
w komentarzu do PWP pod redakcjg dr. Michalaka polega na tym, ze ,pomimo
zbieznosSci zastrzezen patentowych obydwu rozwigzan nie bedziemy mieli do
czynienia z naruszeniem patentu, jezeli sporne rozwigzanie realizuje swoje funkcje
w inny sposob niz wynalazek chroniony patentem”.? Pojawia sie tutaj odestanie do
funkcjonalnosci wynalazkéw, a zatem nastepuje niejako zerwanie z dostownym
brzmieniem zastrzezen. Jest to jednak koncepcja wtasciwa dla orzecznictwa amery-
kanskiego, natomiast na gruncie EPC nie zyskata ona popularnosci.

Metoda wyktadni w polskim systemie prawnym

W polskiej doktrynie iorzecznictwie przychylnoscig cieszy sie koncepcja
wyktadni literalnej. Jest to o tyle zasadne stanowisko, ze, jak sie wydaje, przepisy
PWP nie pozostawiajg w tym zakresie szerokiego pola manewru. Jak przeczytac
mozna w komentarzu pod redakcjg prof. Sienczyto-Chlabicz, ,przy obecnym
brzmieniu art. 63 ust. 2 PrWiPrzem brak jest podstaw do ustalenia szerszego
zakresu patentu, niz to wynika z jezykowego brzmienia zastrzezen patento-

wych”.?

Opis irysunki sg zatem dla nas przydatne tylko o tyle, o ile stanowia
wyjasnienie zastrzezen. W zakresie, w jakim wprowadzajg elementy nieobjete
zastrzezeniami patentowymi, pozostajg irrelewantne: nie mogg ksztattowaé zakresu
patentu, nie bedg stanowi¢ samodzielnej podstawy ustalenia cech wynalazku.

Potwierdzit to m.in. Wojewddzki Sagd Administracyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. VI SA/Wa 188/10), ktéry stanowczo wskazat, ze nie
ma podstaw do stosowania w drodze analogii w systemie polskim regut wtasciwych
dla interpretacji patentéw europejskich.® Ten sam sad w po6Zniejszym wyroku

21 Arkadiusz Michalak, Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
22 Piotr Kostanski, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 40.
23 Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2011 r., VI SA/Wa 188/10.
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wydanym 8 marca 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 1554/16), orzekl, iz ,wgska interpretacja
zastrzezen patentowych nakazuje bra¢ pod uwage jedynie to, co expressis verbis
zostato w nich wyrazone”? Interpretacje rozszerzajgcg uznat WSA za niedopusz-
czalng, powotujac sie na chroniong w Konstytucji RP wartos¢, jakg stanowi swoboda
dziatalnosci gospodarczej, a takze wynikajace z udzielonego patentu ograniczenie
powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwigzania technicznego.

Pozostaje pytanie, czy tak kategoryczne stanowisko przeciwne stosowaniu
wyktadni rozszerzajacej pozostawia dla niej jakiekolwiek miejsce w polskiej praktyce
orzeczniczej. Wbrew pozorom, moga pozostawa¢ pewne watpliwosci w tym
zakresie. W$rod specjalistow kwestia ta budzi do$¢ powazne kontrowersje: przeciw-
nicy przeniesienia do polskiego porzadku regut z EPC podnosza odrebnos¢ dwdéch
systeméw, natomiast zwolennicy tego rozwigzania postugujg sie argumentem
identycznosci odpowiednich przepiséw i gloszg zasadno$¢ ujednolicenia praktyki.?
Mozna jednak zauwazy¢ zapowiedz pewnych zmian w tym zakresie, a dominacja
pogladu, zgodnie z ktérym wylgcznosé wynikajgca z patentow udzielonych przez
Urzad Patentowy RP nie moze by¢ interpretowana rozszerzajaco staje powoli pod
znakiem zapytania - tak np. w komentarzu do ustawy pod redakcjg prof. Skubisza
wspomina sie o ,rysujgcej sie coraz wyrazniej, takze w orzecznictwie, tendencji do
odchodzenia od tak rygorystycznego stanowiska”.”® Warto odnotowa¢ w tym
kontekscie przetomowe orzeczenie SN z 10 grudnia 2015 r. (sygn. V CSK 149/15),
w ktorym ekwiwalenty zostaty potraktowane zupetie inaczej.””

Znaczenie ekwiwalentéw w polskim systemie prawnym:
stanowisko Sadu Najwyzszego

Rozpoznajgc skarge kasacyjna w sprawie o naruszenie patentu na wynalazek
p.t. ,Ztacze szynowe kolei podwieszonej oraz szyna jezdna kolei podwieszonej", Sad
Najwyzszy zgodzit sie z zarzutem skarzgcej strony, ze sad nizszej instancji naruszyt
prawo materialne przez btedna jego wykladnie, polegajaca na przyjeciu, ze poréw-
nywane rozwigzania powinny by¢ tozsame, podczas gdy wystarczajgce byto
wykazanie, ze sg ekwiwalentne.

Sad Najwyzszy w swoim orzeczeniu nakreslit geneze teorii ekwiwalentéw
i wskazal jako jej uzasadnienie ,dgzenie do zapobiegania mozliwosci obchodzenia
patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych
wprost w zastrzeZzeniach patentowych”. Zaznaczyt przy tym, ze ,modyfikacje

24 Wyrok WSA w Warszawie z 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16.

25 Zob. Piotr Kostanski, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 42.

26 Andrzej Szajkowski, Helena Zakowska-Henzler, Rozdziat XI. Patent, w: Ryszard Skubisz (red.), Prawo
wilasnos$ci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017,
para. 67.

27 Wyrok SN z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15.
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nieoczywiste i wymagajgce samodzielnego twdrczego wktadu, wykraczajg poza
rozszerzony zakres patentu”.

Nastepnie w uzasadnieniu orzeczenia sformutowany zostat test ekwiwalentéw
(badanie poréwnawcze). Przede wszystkim Sad Najwyzszy podkreslit, ze réwnowaz-
nos¢ srodkéw technicznych zdeterminowana jest przez funkcje, jaka petnig one
w danym rozwigzaniu, cel, ktéry pozwalajg osiggna¢ i rezultat, do ktérego uzyskania
sie przyczyniajg. W mysl definicji sformutowanej przez Sad Najwyzszy, ,réwnowazne
zatem bedg te Srodki, ktére prowadza do uzyskania tego samego rozwigzania
danego zagadnienia technicznego, stanowigcego podstawe patentu”.

Samo badanie poréwnawcze, jak wskazat Sad Najwyzszy, powinno sie sktadac
Z pieciu etapow:

1. Ustalenie przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzezen,
opisu oraz rysunkow;

2. Ustalenie cech technicznych rozwigzania spornego;

3. Ustalenie, ktére z cech technicznych rozwigzania spornego odzwierciedlajg
pod wzgledem funkcjonalnym rozwigzania istniejgce juz w stanie techniki;

4. Poréwnanie przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi
rozwigzania spornego - ma to stuzy¢ weryfikacji, ktére cechy chronionego
rozwigzania znajdujg odzwierciedlenie w spornym rozwigzaniu w postaci
ich oczywistych ekwiwalentéw;

5. Ustalenie, czy oczywiste ekwiwalenty powielone w spornym rozwigzaniu
stanowig o istocie rozwigzania technicznego chronionego patentem, czy
mogly one zosta¢ wypracowane przez specjaliste w danej dziedzinie bez
znajomosci patentu.

Na marginesie warto doda¢, ze SA w Katowicach, ktéremu sprawa zostata
przekazana do ponownego rozpoznania, istotnie powotat sie na teorie ekwiwalentéw
(.Nie jest wlasciwym w takich przypadkach zastosowanie teorii «niewolniczego
nasladownictwa» i uznawanie za naruszenie patentu tylko takich przypadkow,
w ktorych rozwigzania objete patentem i stosowane przez inng osobe sg catkowicie
tozsame”).?® Niemniej, jego argumentacja w tym zakresie nie byla rozbudowana i nie
zrealizowat skrupulatnie poszczegodlnych krokéw testu zaleconego przez Sad
Najwyzszy.

28 Wyrok SA w Katowicach z 20 pazdziernika 2016 r., V ACa 154/16.



