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ROZWIAZANIA NIEPODLEGAJACE
OPATENTOWANIU cz. 1

W poprzednich odstonach naszego cyklu ,Patenty bez tajemnic”
przedstawiliSmy Panstwu przestanki zdolnosci patentowej. Dzi$§ prezentujemy
odpowiedZz na odwrdcone pytanie: mianowicie, ,czego nie opatentujemy?”.
Pragniemy przyblizy¢ Panstwu, jakie rozwigzania nie skorzystajg w polskim
porzadku prawnym z ochrony patentowej. Poniewaz kwestia ta jest dos¢
rozbudowana, postanowiliSmy podzieli¢ ten wpis na dwa odcinki: zaczniemy od
ogolnej regulacji, by w czeéci drugiej skupi¢ sie na wynalazkach
biotechnologicznych.

Katalog rozwigzan niebedacych wynalazkami

Katalog rozwigzan niebedacych wynalazkami sformutowany jest w art. 28 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej. Nalezy wiec za ustawodawcg
wymieni¢ nastepujace rozwigzania, ktérych nie uwaza sie za wynalazki:

1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
2) wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
3) schematy, zasady i metody przeprowadzania proceséw mys$lowych, rozgrywania gier
lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;
4) wytwory lub sposoby, ktorych:
a) mozliwos¢é wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgtaszajgcego
- w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;
5) programy komputerowe;
6) przedstawienie informaciji.

Wreszcie wskazang regulacje uzupetnia art. 29 PWP, ktéry wskazuje, ze

patentéw nie udziela sie na:
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1) wynalazki, ktérych wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami; nie uwaza sie¢ za sprzeczne z porzgdkiem publicznym
korzystanie z wynalazku tylko dlatego, ze jest zabronione przez prawo;

2) odmiany roslin lub rasy zwierzgt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub
zwierzat, a takze wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma
zastosowania do sposobéw mikrobiologicznych lub innych sposobow technicznych ani
do wytworéw uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie sg to odmiany roslin lub rasy
zwierzat;

3) sposoby leczenia ludzi i zwierzagt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi
oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis ten nie
dotyczy produktéw, a w szczegoblnosci substancji lub mieszanin stosowanych w
diagnostyce lub leczeniu.

Pragniemy w tym miejscu zaznaczyé, ze szczegdblna regulacja odnosi sie do
wynalazkéw biotechnologicznych; chodzi tu przede wszystkim o art. 933 ust. 2, ktory
poddamy analizie w drugiej czesci wpisu.

Odmienna kwalifikacja rozwigzan z art. 28 i art. 29

Trzeba przy tym zaobserwowaé, ze w art. 28 i art. 29 ustawodawca postuguje sie
odmiennymi sformutowaniami: rozwigzania z pierwszego z przywotywanych przepisow w
ogole nie bedg wynalazkami, podczas gdy rozwigzania z art. 29 pkt 1 stanowig wynalazki,
a status rozwigzan z art. 29 pkt 2 i 3 pozostaje nieustalony. Jak wskazuje sie w
komentarzu do ustawy pod red. prof. Sienczyto-Chlabicz, ,we wszystkich tych
przypadkach ochrona patentowa nie moze zosta¢ udzielona, rozréznienie to
pozostaje wiec bez znaczenia praktycznego”.

Warto w tym miejscu zauwazyé, ze na gruncie Konwencji o Patencie Europejskim
(dalej EPC) mozna zidentyfikowa¢ podobny podziat. W art. 52 EPC zawierajgcym
definicje zdolnosci patentowej zamieszczono ust. 2, ktéry wskazuje, jakich rozwigzan nie
uwaza sie za wynalazki. Wymienia sie odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
wytwory o charakterze estetycznym; schematy zasady i metody przeprowadzania
procesbw myslowych, rozgrywania gier albo prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz
programdw komputerowych; czy wreszcie przedstawienia informacji. Postanowienie art.
53 EPC natomiast zbiezne jest z art. 29 pkt 1 oraz 2 PWP: nie udziela si¢ patentéow
europejskich na wynalazki, ktérych publikowanie lub stosowanie bytoby sprzeczne z
porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami pod warunkiem, ze stosowanie nie jest
uwazane za sprzeczne tylko dlatego, ze jest zabronione przez ustawe lub inny akt prawny
w kilku lub we wszystkich umawiajgcych sie panstwach; jak rowniez odmiany roslin lub
rasy zwierzat albo czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat.
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Poréwnujac regulacje PWP z rezimem prawnym konwencji, mozemy zauwazy¢
odmienne potraktowanie przez polskiego ustawodawce metod leczniczych i
diagnostycznych: na gruncie EPC stwierdza sig, ze nie bedg one uznawane za wynalazki
nadajace sie do przemystowego zastosowania, podczas gdy w polskim porzgdku prawnym
nie sg one ujete w kategorii rozwigzan niebedgcych wynalazkami, lecz rozwigzan, na ktére
nie udziela sie patentéw. Jak juz jednak wskazano, w praktyce wywotuje to takie same
skutki.

Uzasadnienie wylaczen

Chcac sprowadzi¢ niepodlegajgce opatentowaniu rozwigzania do wspoélnego
mianownika, nalezy przychylic sie do tezy sformutowanej przez Wojewddzki Sad
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie o sygn. VI
SA/Wa 853/10. Ot6z, sad ten stwierdzit, ze ,jezeli wktad wynalazczy lezy w obszarze
nietechnicznym; dlatego, nawet gdy jest to rozwigzanie nowe, to nie jest patentowalne”;
zarazem ,cechg przedmiotow i dziatalnosSci wymienionych w art. 28 ustawy (...) jest ich
nietechniczny badz abstrakcyjny charakter, a ich wyliczenie jest oparte na zatozeniu,
Ze nie mieszczg sig one w zadnej z dziedzin techniki”.

Wskazanie w prawie wiasnosci przemystowej na rozwigzania, ktdére nie mogg
korzysta¢ z ochrony patentowej, uzasadnione jest jak podkresla sie w komentarzu pod
red. prof. Siefczyto-Chlabicz, ,po czesci wzgledami natury etyczno-moralnej,
spotecznymi, a takze przyjetym modelem ochrony patentowej rozwigzan
technicznych”.

Wylaczenie ochrony rozwiazan jako takich

Warto odnotowaé¢ art. 52 ust. 3 EPC, zgodnie z kt6rym postanowienia ust. 2
wykluczajg zdolno$¢ patentowg przedmiotu i dziatalnosci, o ktérych mowa w tym przepisie
jedynie wéwczas, gdy europejskie zgtoszenie patentowe lub patent europejski dotyczg
takiego przedmiotu lub dziatalnoéci jako takich. Do tej pory w polskim ustawodawstwie
takie sformutowanie nie byto obecne — jednak jeszcze w komentarzach poprzedzajgcych
nowelizacje wskazywano, ze wytgczone z zakresu zdolnosci patentowej nie beda juz
sposoby stosowania lub urzgdzenia do wykonywania poszczegdlnych rozwigzan (tak np.
Komentarz pod red. dr. Michalaka z 2016 r.).

Na mocy ustawy z 16 pazdziernika 2019 r. o nowelizacji PWP wprowadzono do art.
28 PWP ust. 2, zgodnie z ktérym przedmiotu lub dziatalnosci, o ktéorych mowa w ust. 1

pkt 1-3, 5 i 6, nie uwaza sie za wynalazki, o ile zgloszenie dotyczy przedmiotu lub
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dziatalnosci jako takich. Tym samym potwierdzono w prawie polskim stanowisko juz
wczesniej prezentowane w doktrynie. Przyktadowo, jak mozna przeczyta¢ w wytycznych
Europejskiego Urzedu Patentowego, odkrycie nowej wtasciwosci znanego materiatu nie
bedzie nadawato sie do opatentowania — natomiast, jezeli ta wilasciwos¢é zostanie
wykorzystana w pewien praktyczny sposéb, to bedzie wysoce prawdopodobne, ze
bedziemy mieli juz do czynienia z wynalazkiem podlegajagcym ochronie patentowej
(Guidelines for Examination, Part G, Chapter Il 3.1).

Jak rozumieé przestanki z art. 29 PWP

Przestanka sprzecznosci z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
wymaga szczegoOlnej uwagi. Bedziemy jeszcze do niej nawigzywa¢ w odniesieniu do
wynalazkéw biotechnologicznych, warto jednak w tym miejscu wspomnieC, ze
sprzeczno$¢ z porzadkiem publicznym oznacza ,sprzeczno$c¢ z podstawowymi zasadami
prawnymi i spotecznymi, w tym z konstytucyjnymi zasadami, w szczeg6lno$ci
odnoszgcymi sie do poszanowania podstawowych praw cztowieka”, podczas gdy
sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami oznacza niezgodnos¢ z ,powszechnie szanowanymi
zasadami postepowania w danym kregu kulturowym” (wedtug komentarza pod red. prof.
Sienczyto-Chlabicz). Tym samym nie udziela sie patentdw na wynalazki, ktére mogtyby
prowadzi¢ do wzburzenia opinii publicznej lub tez prowadzi¢ do zachowari mogacych
stanowi¢ naruszenie prawa; w wytycznych EPO zaznacza sie, ze wytaczenie to bedzie
znajdowaé zastosowanie tylko w szczegdlnych przypadkach — jako przyktad podaje sie
zakaz patentowania min przeciwpiechotnych (Guidelines for Examination, Part G, Chapter
114.1)

Warto przyjrze¢ sie rOwniez wytaczeniu z ochrony patentowej sposobow
leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz
sposobow diagnostyki stosowanych na ludziach lub zwierzetach. Jest ono
podyktowane wzgledami spoteczno-etycznymi i nadrzednym celem ochrony zdrowia.
Bazuje na zatozeniu, ze lekarze medycyny i weterynarii nie powinni by¢ ograniczani w
podejmowaniu dziatan, ktére uznajg za konieczne do ochrony zycia lub zdrowia swoich
pacjentow. Jak wskazuje sie¢ w wytycznych EPO, wytgczenie nie odnosi sie do nowych
produktéw, zwtaszcza substancji i ich mieszanin, ktére wykorzystywane sg w metodach
leczniczych i diagnostycznych; tym samym nie bedzie ono dotyczyto np. wytwarzania
sztucznych konczyn (Guidelines for Examination, Part G, Chapter Il 4.2)

Nowelizacja PWP z 16 pazdziernika 2019 r. — motywy
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Na koniec nalezy zaznaczy¢, ze opisane ujecie przestanek wytgczajgcych zdolnosc
patentowych stanowi efekt zmian, ktdére nastgpity w polskim porzadku prawnym
stosunkowo niedawno. Zostato ono wprowadzone na mocy ustawy z dnia 16 pazdziernika
2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej oraz ustawy o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych, ktéra weszta w zycie 26 lutego 2020 r (opisywaliSmy jg
szczegbtowo w Raporcie Prawnym WTS Nr 1/2020).

Jako cele zmian w zakresie treSci art. 28 PWP wskazywano potrzebe
ujednolicenia terminologii stosowanej przez polska ustawe z ta, ktéra postuguje sie
EPC. Autorzy projektu nowelizacji podkreslili, ze ,mimo braku obowigzku prawnego
takiego zblizenia regulaciji, takie dziatanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w
celu unikniecia obowigzywania réznych treéci praw w odniesieniu do patentéw
obowigzujacych na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o
udzielaniu patentéw europejskich”. Wystepujgce do tej pory rozbieznosci uznano za
niezasadne, biorgc pod uwage, ze poprzez uzyskanie patentu europejskiego, w ktorym
Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie takie same prawa, jakie
przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego.

Istotnym argumentem przytoczonym na rzecz ujednolicenia terminologii przez
autoréw projektu, jest okolicznos¢, ze poprzez uzyskanie patentu europejskiego, w ktdrym
Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony, uprawniony nabywa takie same prawa, jakie
przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. Réznice w definiowaniu
wynalazku zostaty ocenione jako bezzasadne i oddziatujagce w praktyce
niekorzystnie na sytuacje polskich podmiotéw prowadzacych innowacyjna
dziatalnosé.

Pewnym odstepstwem od wiernosci sformutowaniom zawartym w EPC jest
pozostawienie w katalogu z art. 28 PWP wytworéow lub sposobéw, ktorych
mozliwos¢é wykorzystania nie moze by¢é wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie
rezultatu spodziewanego przez zgtaszajacego w sSwietle powszechnie przyjetych i
uznanych zasad nauki. O tej przestance wspominaliSmy juz w odniesieniu do kryterium
przemystowej stosowalnosci — jak zauwazajg autorzy projektu, ,w polskim porzadku
prawnym stanowi to odrebny warunek, podczas gdy w porzgdku zgodnym z EPC te
warunki zawierajg sie w warunku dotyczgcym nadawania sie do przemystowego
stosowania”.

Nalezy przy tym zaznaczyC, ze wigkszos¢ modyfikacji wprowadzonych przez
nowelizacje nie ma jednak bynajmniej przetomowego charakteru: tak np. pewng korekte
mozna zaobserwowaé w dotychczasowym art. 28 pkt 3 — zamiast ,planéw, zasad i metod
dotyczgcych dziatalno$ci umystowej lub gospodarczej oraz gier”, mowa jest o
,Schematach, zasadach i metodach przeprowadzania proceséw myslowych, rozgrywania
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gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej’. Podobnie we wczesniejszym art. 28 pkt 5
sprogramy komputerowe” zastgpity ,programy dla maszyn cyfrowych”.
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