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NOWOSC WYNALAZKU

Aby na dany wynalazek mozna byto uzyska¢ ochrone patentowa, musi on
spemiac kryteria sformutowane w art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej: oprocz tego, ze posiada on poziom wynalazczy
i nadaje sie do przemystowego stosowania, musi byé nowy. Nowos¢ jest
jednym z podstawowych warunkéw udzielenia ochrony patentowe;.

Na czym polega nowos¢?

Zgodnie z art. 25 ust. 1, wynalazek uwaza si¢ za nowy, jesli nie jest on czescia
stanu techniki.

Pojecie stanu techniki wymaga jednak odrebnego wyjasnienia — odnajdujemy je w
art. 25 ust. 2 PWP, zgodnie z ktérym przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co
przed data, wedtug ktérej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato
udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu,
przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob.

Co istotne, nie wprowadza sig¢ tutaj zadnego geograficznego ograniczenia. Nie ma
mowy o nowosci lokalnej, ograniczonej do Polski, ale o nowosci w skali
ogoélnoswiatowej. Bez znaczenia pozostaje przy tym subiektywne przekonanie
wystepujgcego ze zgtoszeniem o nowosci wynalazku; nowos¢ oceniana jest wedtug
obiektywnych kryteriow.

Ujawnienie — w jaki sposéb?

Ustawa zawiera jedynie przykiadowe wyliczenie sposobéw ujawnienia.
Zasadniczego znaczenia nabiera powszechna dostepnosé¢ informacji o wynalazku,
nieistotna bedzie natomiast pod tym wzgledem kwestia, czy ktokolwiek rzeczywiscie
zapoznat sie z dostepnymi informacjami o wynalazku. Jak przeczyta¢ mozna w
komentarzu pod red. prof. Sieniczyto-Chlabicz, ,sama mozliwo$s¢ zapoznania sie z

informacjg niweczy nowos¢, o ile informacja jest ujawniona na tyle, ze umozliwia
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przecietnemu znawcy danej dziedziny urzeczywistnienie wynalazku” (podobnie stwierdzita
Komisja Odwotawcza EUP w decyzji z dnia 21 czerwca 2001 r., T-314/99).

Tozsamy poglad mozna odnalezé w orzecznictwie polskich sgdow: WSA w
Warszawie w wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze VI SA/Wa 1023/14
stwierdzit, ze decydujace dla oceny, czy doszto do ujawnienia wynalazku, jest to, czy mogt
sie z nim zapoznaC nieoznaczony krgg osbéb, natomiast ,podanie (...) wynalazku do
wiadomosci oznaczonego (zamknigtego) kregu os6b, zwiaszcza, a wigc nie koniecznie,
zwigzanych obowigzkiem zachowania tajemnicy stuzbowej, nie jest uwazane za
udostepnienie wynalazku publicznosci”.

Czy istnieje minimalny poziom nowosci?

Jak stwierdzit NSA w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (sygn. Il GSK 1140/11),
,f0Zwigzanie uwaza sie za nowe, jezeli r6zni sie chociazby nawet w nieistotny sposoéb
od znanych dotychczas rozwigzan sktadajgcych sie na tzw. stan techniki.

Informacje nieudostepnione powszechnie, ktére stanowia czesé stanu techniki

Przepis ust. 3 wprowadza zastrzezenie, ze za stanowigce czes¢ stanu techniki
uwaza sie réwniez informacje zawarte w zgtoszeniach wynalazkéw Iub wzorow
uzytkowych, korzystajacych z wcze$niejszego pierwszenstwa, nieudostepnione do
wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich ogtoszenia w sposob okreslony w ustawie
PWP. Ta regulacja wynika z przyjetej przez ustawodawce zasady, ze w przypadku
zgtoszen wynalazkow dokonanych réwnolegle, patentu udziela sie na rzecz tego, ktéry
zostat zgtoszony wczesniej lub korzysta z pierwszeristwa na innej podstawie.

Patenty na drugie zastosowanie medyczne

Warto odnotowac, ze zgodnie z trescig art. 25 ust. 4, przepisy ust. 1-3 nie wytgczajg
mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek dotyczgcy substancji lub mieszanin
stanowigcych czes$¢ stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w $cisle okreslony
sposdb w sposobach leczenia lub diagnostyki, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 (t.].
sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz
sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzetach), pod warunkiem ze takie
zastosowanie nie stanowi czesci stanu techniki.

Innymi stowy, ochrony patentowej mozna udzieli¢ na drugie zastosowanie
medyczne, a wiec wynalazek polegajgcy na ustaleniu nowego zastosowania
znanych juz produktéw farmaceutycznych (np. nowe wskazanie terapeutyczne,
zastosowanie danego leku na nowej specyficznej grupie pacjentéw). Tak np. byto w
przypadku samej aspiryny, ktorej wiasciwosci przeciwzakrzepowe odkryte zostaty ponad
pét wieku po zgtoszeniu jej do Urzedu Patentdw i Znakow Towarowych w USA jako
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zwigzku przeciwzapalnego, przeciwgorgczkowego i przeciwbolowego. Tym samym
ustawodawca, rozpoznajac specyfike wynalazkbw w medycynie, prowadzi do swoistego
ztagodzenia wymogu nowosci w odniesieniu do produktéw farmaceutycznych.

Ulga w nhowosci

Przepis art. 25 ust. 5 wprowadza tzw. ,ulge w nowosci”. Zgodnie z jego brzmieniem,
mozliwe jest udzielenie patentu na wynalazek, jezeli jego ujawnienie nastgpito nie
wczesniej niz szeSC miesiecy przed dniem dokonania zgtoszenia wynalazku i byto
spowodowane oczywistym naduzyciem w stosunku do zgtaszajgcego lub jego
poprzednika.

Srodek w postaci ulgi w nowosci bedzie wiec dostepny w razie ziszczenia sie
dwéch warunkéw: czasowego (badamy, kiedy nastgpito ujawnienie) oraz
przyczynowego (czy ujawnienie byto spowodowane oczywistym naduzyciem w stosunku
do zgtaszajgcego lub jego poprzednika prawnego). Istnienie oczywistego naduzycia
powinno by¢ oceniane z perspektywy motywaciji ujawniajacego. Komisja Odwotawcza
EPO w decyzji w sprawie Deodorant Detergent (T 0585/92), wypowiadajgc sie na temat
pojecia ,ewidentnego naduzycia’, ktére pojawia sie rowniez w art. 55 Konwencji o
Patencie Europejskim, stwierdzita, Zze ,podstawowe znaczenie ma stan umystu
naduzywajgcego”, przy czym chodzi w tym wypadku o stan wywotany w zwigzku z
osobistg, konkretng relacjg ujawniajgcego ze zgtaszajgcym. Przypadkowe ujawnienie
wskutek btedu lub pomytki nie bedzie wiec brane pod uwage; ulga w nowosci znajdzie
zastosowanie tylko w razie celowego naruszenia.

Badanie nowosci

Udzielenie patentu poprzedza przeprowadzenie przez Urzad Patentowy RP
badania majgcego na celu ustalenie, czy dany wynalazek rzeczywiscie spetnia ten wymaog.
Wykorzystuje w tym celu zasoby wczesniejszych zgtoszen, jak réwniez zagraniczng
literature patentowg. Nowo$ci nie mozna ostatecznie potwierdzi¢, ale mozna obali¢ jej
domniemanie — w tym wypadku zostanie wydana decyzja odmawiajgca udzielenia
patentu. Warto zaznaczy¢, ze badanie nowosci nastepuje przed dokonywaniem ustalen w
zakresie spetnienia kolejnego z wymienionych w art. 24 kryteriow, t.j. poziomu
wynalazczego. Tak tez stwierdzit WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 listopada 2017 r.
(VI SA/Wa 2689/16): ,Przed oceng poziomu wynalazczego rozwigzania organ powinien w
pierwszym rzedzie zbadac, czy wynalazek jest nowy. Gdyby zgtoszone rozwigzanie miato
swoj (taki sam) odpowiednik w stanie techniki, brak jest cechy nowoéci, a wéwczas analiza
poziomu wynalazczego jest zbyteczna”.
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