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PRZEMYSLOWA STOSOWALNOSC

Aby na dany wynalazek mozna byto uzyska¢ ochrone patentowg, musi on
spetnia¢ kryteria sformutowane w art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wiasnosci przemystowej (dalej jako PWP). W poprzednich wydaniach
naszego cyklu ,Patenty bez tajemnic” rozwazaliSmy zagadnienie nowosci wy-
nalazku i poziomu wynalazczego; dzi$§ zajmujemy sie ostatnig z trzech przesta-
nek: przemystowg stosowalnoscia.

Na czym polega przestanka przemystowej stosowalnosci?

Zgodnie z art. 27 PWP, wynalazek uwazany jest za nadajacy sie do przemystowego
stosowania, jezeli wedtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwoér lub wykorzysty-
wany sposob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemysto-
wej, nie wykluczajac rolnictwa. W komentarzu pod redakcjg prof. Sierficzyto-Chlabicz
wskazuje sig, ze ,wymodg stosowania wynika z zatozenia, ze wynalazek stuzy zaspokaja-
niu potrzeb powtarzalnych i praktycznych”.

Dziatalnos¢ przemystowa

Ustawodawca nie sformutowat definicji legalnej ,dziatalnosci przemystowej”. Warto
podkresli¢, ze zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Urzad Patentowy RP, ,dziatalnosé
przemystowa powinna by¢ rozumiana szeroko, jako obejmujgca kazdg dziatalno$¢ o cha-
rakterze technicznym”. EPO natomiast wyjasnia, ze dziatalnos¢ taka nie musi wigzac sie z
wykorzystaniem maszyn czy tez wytwarzaniem produktdw, ,ale moze obejmowac przykta-
dowo proces rozpylania mgty lub konwersji energii z jednej formy do drugiej”’ (Guidelines
for Examination Part G Chapter Ill). Takie ujecie dziatalnosci przemystowej sprawia, ze —
jak zauwaza dr Michalak w komentarzu swojego autorstwa do PWP — ,nalezy przyjac, ze
wykazanie w opisie wynalazku jakiegokolwiek zastosowania dla rozwigzania technicznego
moze by¢ uznane za dostateczne”.
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Czastkowe wymogi przemystowej stosowalnosci

Jak podkresla sie w literaturze i orzecznictwie, spetnienie przestanki przemystowej
stosowalnosci wymaga zrealizowania czterech warunkow; sg to:

A) wymaég zupetnosci (kompletnosci),

B) wymég nadawania sie do uzytku,

C) wymog powtarzalnosci rezultatu stosowania wynalazku,
D) wymog nalezytego ujawnienia wynalazku.

Z czterech tak okreSlonych przestanek wynika, ze ,wynalazek musi zawiera¢ (a
zgtoszenie ujawniaé) wszystkie srodki techniczne niezbedne dla jego stosowania, aby
osiggna¢ zamierzony efekt”, jak wskazat WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego
2018 r. (sygn. VI SA/Wa 1455/17),

Zupetnos¢ (kompletnosé) wynalazku

Wymaog zupetnosci oznacza, ze wynalazek musi stanowi¢ rozwigzanie, ktére po-
zwala na osiaggniecie rezulatu bez potrzeby dokonywania rozwigzan dodatkowych
wykraczajgcych poza zwykte zabiegi adaptacyjne. Wskazanie samej koncepcji wyna-
lazku nie jest wystarczajace; wymaga sig¢ okre$lenia wszystkich srodkow, ktérych zasto-
sowanie jest konieczne do osiggniecia zamierzonego efektu. Niespetnienie wymogu zu-
petnosci moze wynika¢ z niedopracowania projektu wynalazku lub wad dokumentacji. Wa-
dliwo$¢ dokumentacji wigze sie natomiast immanentnie z inng ze sformutowanych prze-
stanek, mianowicie z przestankg nalezytego ujawnienia wynalazku.

Nalezyte ujawnienie wynalazku

Na temat tej przestanki wypowiedziat sie WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25
marca 2004 r (sygn. Il SA 3449/02), stwierdzajac, ze ,dokumentacja wynalazku ma ujaw-
nia¢ jego istote przez co nalezy rozumie¢ przedstawienie wszystkich potrzebnych danych,
ktére pozwolityby znawcy dane rozwigzanie stosowac. Bez takiego ujawnienia patent nie
moze by¢ udzielony”. Przestanka ta pocigga zatem za sobg wymaég, by ujawniony wyna-
lazek mogt zosta¢ zrealizowany przez specjaliste bez koniecznosci wniesienia do-
datkowego wktadu twoérczego.

Warto odnotowaé, ze ujawnienie wynalazku nie moze bazowac zaledwie na wska-
zaniu mozliwosci wytworzenia odpowiednich pochodnych; konieczne jest bowiem przed-
stawienie stosownych przyktadéw doswiadczalnych. Tak tez wskazat WSA w Warszawie w
wyroku z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2059/04: ,Samo stwierdzenie
mozliwosci wytworzenia odpowiednich pochodnych nie jest wiec tozsame z dostatecznym
ujawnieniem, poniewaz fachowiec za posrednictwem weryfikacji doSwiadczalnej (zakres
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przyktadow doswiadczalnych) nie uzyskat potwierdzenia, ze postepowanie takie mozna w
rozpatrywanym przypadku rzeczywiscie przeprowadzi¢ i to z oczekiwanym skutkiem.
Przyktady do$wiadczalne majg na celu uchroni¢ fachowca przez zbednym, zmudnym eks-
perymentowaniem”.

Rozwigzanie musi by¢ mozliwe do stosowania

We wskazdéwkach sformutowanych przez EPO w odniesieniu do przestanki przemy-
stowej stosowalnosci wskazuje sie, ze kategorie ,wynalazkdéw”, ktére beda w jej Swietle
uznaze za oczywiscie nienadajgce sie do opodatkowania, stanowig urzgdzenia lub proce-
sy majace dziata¢ w sposob jawnie sprzeczny z ugruntowanymi prawami fizyki, np. perpe-
tuum mobile. Tak tez zaznacza si¢ w komentarzu pod redakcjg prof. Sienczyto-Chlabicz:
~Kryterium przemystowej stosowalnoéci wynalazku nie jest spetnione, gdy zgtoszone
rozwigzanie jest niemozliwe do zrealizowania, jak rowniez gdy brak racjonalnych prze-
stanek uzasadniajacych ewentualng mozliwos$¢ uzyskania takiego rezultatu w Swietle istoty
rozwigzania i zwyktego do$wiadczenia”. Podobnie NSA w wyroku z dnia 30 wrzesnia 2002
r., bazujac na poprzednim rezimie prawnym wtasnosci przemystowej, t.j. na ustawie z dnia
19 pazdziernika 1972 r. 0 wynalazczo$ci, wskazat, ze wynalazek musi spetnia¢ ,warunek
zdolnosci jego urzeczywistnienia (uzyskania wytworu lub sposobu wytwarzania)” (sygn. Il
SA 3849/01).

Nalezy dodaé, ze w obecnym stanie prawnym podstawg odmowy udzielenia paten-
tu w takiej sytuacji powinien by¢ art. 28 pkt 41, zgodnie z ktérym za wynalazki nie uwaza
sie wytworow lub sposobdw, ktérych mozliwos¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgtaszajacego w Swietle po-
wszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki.

To Urzad Patentowy RP musi wykazaé niespetnienie przestanki przemystowej sto-
Inosci

Jak stwierdzit NSA w wyroku z dnia 4 czerwca 2014 r., ,to nie zgtaszajgcy ma wy-
kazac przemystowg stosowalnosé rozwigzania, lecz Urzgd Patentowy RP obowigzany jest
wykazac brak tej cechy” (sygn. Il GSK 405/13). Oznacza to, ze spetnienie tej przestanki
domniemywa sie tak dtugo, jak Urzad Patentowy RP nie przedstawi dowodow, ktére
to domniemanie obalg. Zgtaszajgcy nie musi wykazywac, ze jego wynalazek posiada ce-
che przemystowej stosowalnosci; natomiast Urzgd w razie wydania decyzji o odmowie
udzielenia ochrony patentowej z powodu niespetnienia tej przestanki, musi ten fakt wyka-
zac.
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