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RODZAJE PROCEDUR
DOTYCZACYCH ZGLOSZEN
PATENTOWYCH

Podejmujgc starania o uzyskanie ochrony patentowej, nalezy by¢ swiadomym
roznych dostepnych Sciezek proceduralnych. Z racji tego, ze patent to prawo
ograniczone terytorialnie, a wiec ochrona jest wazna tylko w krajach, w ktérych
patent zostat udzielony, istotnego znaczenia nabiera kwestia, gdzie zgtaszajacy
sie 0 niego ubiega. Przedstawiamy podstawowe zatozenia procedur krajowych,
regionalnych i miedzynarodowych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
istotne réznice zachodzace pomiedzy nimi.

Procedura krajowa

Procedura krajowa polega na tym, ze zgtoszenie dokonywane jest w urzedzie
patentowym danego kraju i zgtaszajgcy stara sie uzyskaé ochrone patentowa na
terytorium tego wlasnie panstwa. W przypadku Polski bedzie to Urzagd Patentowy RP.

Poszczegdbline aspekty procedury krajowej bedziemy omawia¢ w kolejnych wpisach
z cyklu ,Patenty bez tajemnic”. Mozna jednak zasygnalizowaé, ze obejmuje ona
nastepujgce etapy: (i) przyznanie daty zgtoszeniu, (ii) klasyfikacja wynalazku i
sporzgdzenie sprawozdania ze stanu techniki oraz wstepnej oceny zgtoszenia, (iii)
badanie formalnoprawne, (iv) ewentualne badanie zgtoszen naruszajgcych art. 28 i 29
Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowe (rozwigzania
niepodlegajgce opatentowaniu); (v) ogtoszenie o0 zgtoszeniu wynalazku w Biuletynie
Urzedu Patentowego; (vi) badanie merytoryczne zgtoszenia; moze prowadzi¢ do wydania
decyzji o udzieleniu prawa wytgcznego, decyzji 0 odmowie udzielenia tego prawa lub
decyzji 0 umorzeniu postepowania; (vii) nadanie numeru prawa, dokonanie wpisu do
Rejestru patentowego, ogtoszenie w Wiadomosciach Urzedu Patentowego; wydanie
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Swiadectwa patentowego (w razie wydania decyzji o udzieleniu prawa i uiszczeniu optaty
za ochrong).

Kwestia optat za zgtoszenia zostata uregulowana szczegdétowo w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 8 wrzesnia 2016 roku; warto jednak w tym miejscu wskazac, ze
optata za zgtoszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego wynosi 550,00 zt (500,00 zi, jeSli
zgtoszenie dokonywane jest w formie elektronicznej); w przypadku ujecia w zgtoszeniu
wiecej niz dwoch wynalazkow optata podlega zwigkszeniu o 50%. Za kazdg strone ponad
20 stron opisu, zastrzezen i rysunkdw nalezy uisci¢ optate w wysokosci 25,00 zt; co wiecej
od oswiadczenia o korzystaniu z pierwszenstwa nalezy wnie$¢ optate 100,00 zt.

Pierwszenstwo konwencyjne

W tym miejscu konieczne jest wyprowadzenie pewnej zasadniczej kwestii
przed nawias. MOwigc w znacznym uproszczeniu, najwazniejsze zgtoszenie to
pierwsze zgtoszenie.

W konteksScie dostepnych $ciezek ubiegania sie o ochrone patentowg warto
wspomnie¢ 0 pojeciu pierwszenstwa konwencyjnego. W polskim systemie prawnym
pojecie to wskazane jest w art. 14 PWP. Zgodnie z rzeczonym przepisem, pierwszenstwo
do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przystuguje w
Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okredlonych w umowach migdzynarodowych,
wedtug daty pierwszego prawidtowego zgtoszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego we wskazanym panstwie, jezeli od tej daty zgtoszenie w Urzedzie
Patentowym dokonane zostanie w okresie:

1) 12 miesiecy — w przypadku zgloszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych;
2) 6 miesiecy —w przypadku zgtoszen wzorow przemystowych.

Przepis ten Scisle wigze si¢ z postanowieniem art. 4 Konwencji Paryskiej z
dnia 20 marca 1883 roku o ochronie wiasnosci przemystowej, ktére ustanawia ogolng
zasade: kazdy, kto dokonat prawidtowego zgtoszenia o udzielenie patentu na wynalazek,
zgtoszenia wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub znaku towarowego w jednym z
Panstw bedacych cztonkami Zwigzku, albo jego nastepca prawny, bedzie korzystat w celu
dokonania zgtoszenia w innych Parnstwach z prawach pierwszenstwa w terminach
okreslonych.

Jak przeczyta¢ mozna w komentarzu do ustawy PWP pod redakcjg prof. Sieficzyto-
Chlabicz, ,powstanie prawa pierwszenstwa powoduje kazde zgtoszenie, ktére ma
moc prawidiowego zgtoszenia krajowego. O tym, czy mamy do czynienia z
prawidtowym zgtoszeniem krajowym, decyduje ustawodawstwo wewnetrzne danego
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panstwa albo umowy miedzynarodowe zawarte miedzy panstwami bedgcymi cztonkami
Zwigzku”.

Pierwszenstwo konwencyjne uzyskane dzigki dokonaniu pojedynczego
zgtoszenia w danym kraju, bedacym strong Konwencji paryskiej (a wiec np. w
Polsce) pozwala na wystgpienie w ciagu kolejnych 12 miesiecy ze zgtoszeniem
regionalnym lub miedzynarodowym. Co szczegdlnie istotne, ujawnienie wynalazku w
tym okresie nie spowoduje, ze on przestanie on spetniaC kryteria takie, jak nowo$c¢ czy
poziom wynalazczy.

Korzystajgc z pierwszenstwa konwencyjnego zgtaszajacy moze zdecydowac sie na
dokonanie zgtoszen zagranicznych bezposrednio w urzedach patentowych wybranych
krajow, skorzystaé z procedury regionalnej lub rozpoczagé starania o ubieganie sie o
ochrone za granicg od zgtoszenia miedzynarodowego w trybie PCT.

Procedura regionalna

Udzielenie patentu moze nastgpi¢ w drodze procedury prowadzonej przed urzedem
regionalnym. Ostatnim elementem takiej procedury jest walidacja. Wynalazek podlega
merytorycznemu badaniu tylko w urzedzie regionalnym, w ktérym dokonano
zgloszenia; w panstwach uznajacych decyzje urzedu regionalnego nie jest on
chroniony automatycznie, a przestanka warunkujaca uzyskanie ochrony jest wiasnie
dokonanie walidacji — czynnosS¢ ta wymaga wniesienia odpowiednich optat i
przedstawienia tumaczenia patentu.

Na chwile obecng funkcjonuje kilka urzedéw regionalnych. Nalezy wymieni¢ wsrod
nich:

+ Urzedy afrykanskie (ARIPO i OAPI);

+ Urzad eurazjatycki (EAPQO) — obejmuje Rosje i niektore sposrod bytych republik
Zwigzku Radzieckiego;

+ Europejski Urzad Patentowy (EPO) — utworzony na podstawie Konwencji o
udzielaniu patentbw europejskich z 1973 r., ktdrej stronami sg panstwa UE i inne
panstwa europejskie (tgcznie: 38).

Klienci z Polski niewatpliwie beda najbardziej zainteresowani ubieganiem sie

o uzyskanie patentu europejskiego, stad warto wspomnieé¢ kilka stéw wiecej o
procedurze przed EPO.
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Warto zaczg€ od tego, ze europejskiego zgtoszenia patentowego moze dokonacd
kazda osoba fizyczna lub prawna bez wzgledu na narodowos¢, miejsce zamieszkania czy
siedzibe firmy; moze by¢ ono réwniez dokonane przez kilku wspoétzgtaszajgcych.
Zgtoszenia dokonuje si¢ albo bezposrednio w EPO, albo za posrednictwem
centralnego organu do spraw wilasnosci przemystowej dowolnego panstwa
cztonkowskiego.

Procedura obejmuje kilka etapéw, ws$rdd ktérych mozna wyrdzni¢: (i) badanie
formalne wniosku; (ii) obowigzkowe poszukiwanie europejskie, (iii) publikacje
europejskiego zgtoszenia patentowego (po 18 miesigcach od daty zgtoszenia), (iv)
badanie merytoryczne i wreszcie konczy sie ona (v) decyzjg o udzieleniu patentu lub
odmowie jego udzielenia.

Oficjalne jezyki EPO to angielski, francuski i niemiecki. Europejskie zgtoszenie
patentowe moze by¢ dokonane w dowolnym jezyku, o ile w terminie okreSlonym w
Regulaminie wptynie do urzedu ttumaczenie na jezyk procedury.

Podstawowe optaty za zgtoszenie sg nastgpujgce: europejskie zgtoszenie
patentowe dokonane w formie elektronicznej — 125 EUR; europejskie zgtoszenie
patentowe zostato dokonane na nosniku papierowym - 260 EUR, przy czym optata jest
powigkszona o 16 EUR za kazdg kolejng strone powyzej 35. W trakcie prowadzenia
postepowania przed EPO wnosi sie takze m.in. optate za poszukiwanie w wysokosci 1350
EUR oraz opfate za badanie w wysokoéci 1700 EUR. Ponadto, w trakcie postepowania
przed EPO wnosi sie osobne optaty za kolejne lata ochrony wynoszgce od 400 EUR za
trzeci rok do 1065 EUR za dziesigty rok ochrony. Postepowanie przed EPO konczy optata
za udzielenie patentu, fgcznie z wydrukowaniem opisu: 960 EUR (jezeli patent zawiera
wigcej niz 35 stron, optata jest powigkszona o 16 EUR za kazdg nastepng strone).

Jak juz zostato zasygnalizowane, bardzo waznym aspektem procedury przed EPO
jako procedury regionalnej jest walidacja. W ciagu 3 miesiecy od daty opublikowania
przez EPO informacji o udzieleniu patentu europejskiego uprawniony z patentu
zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o uznanie jego waznosci w wybranych urzedach
patentowych krajow nalezagcych do konwencji o patencie europejskim, w ktoérych
chcialby uzyska¢ ochrone patentowa. Regulacja kwestii ttumaczen i optat moze sig
rozni¢ w obrebie poszczegdblnych jurysdykciji.

Procedura miedzynarodowa

Istnieje rowniez mozliwosé ubiegania sie o ochrone patentowg w drodze
procedury miedzynarodowej prowadzonej wedtug trybu PCT. W tym miejscu nalezy
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wyjasni¢, na czym polega tryb PCT. Uktad o wspdipracy patentowej PCT (ang. Patent
Cooperation Treaty) — to miedzynarodowa konwencja podpisana 19 czerwca 1970 roku w
Waszyngtonie, na mocy ktorej ustanowiono system zgtoszeniowy zarzgdzony przez WIPO
(Swiatowa Organizacje Wtasnoéci Przemystowej); jej stronami sg obecnie 153 parstwa.

Zgtoszenia miedzynarodowego w danym kraju moze dokonac¢ jego obywatel, osoba
majaca w nim miejsce zamieszkanie, badZz osoba prawna majaca gtbwng siedzibe na
terenie danego kraju.

Procedura miedzynarodowa obejmuje dwa etapy: miedzynarodowy oraz
krajowy lub regionalny.

Etap miedzynarodowy sktada sie z (i) miedzynarodowego zgtoszenia, (ii)
poszukiwan miedzynarodowych, (iii) publikacji i (iv) miedzynarodowego badania
wstepnego (jezeli jest ono wymagane). Nalezy wskazac¢, ze miedzynarodowe zgtoszenie
dokonywane jest w urzedzie krajowym lub Biurze Miedzynarodowym WIPO. W
etapie poszukiwan istotng odgrywa Miedzynarodowy Organ Poszukiwan (ISA), ktory
to sporzadza sprawozdanie z poszukiwania miedzynarodowego i pisemna opini¢ —
opinia taka stwierdza, czy wynalazek wydaje sie spetnia¢ kryteria zdolnosci patentowe;.
Zgtoszenie wraz ze sprawozdaniem publikowane jest po 18 miesigcach. Opcjonalnym
elementem tej fazy procedury jest miedzynarodowe badanie wstepne, ktore przeprowadza
Miedzynarodowy Organ Badan Wstepnych; konczy sie ono wydaniem wstepnego
migedzynarodowego sprawozdania co do zdolnosci patentowe;.

Okolicznosé¢, czy wniosek o wstepne badanie zostat ztozony, pozostaje bez
wplywu na moment przejsScia w faze krajowg lub regionalng. Wejscie w nig
nastepuje w 30. lub 31. miesigcu (w zaleznosci od wybranego panstwa) od daty
pierwszenstwa (zdarzajg sie jednak nieliczne wyjatki). Na tym etapie zgtoszenie jest juz
rozpatrywane w poszczeg6lnych panstwach, gdzie moze by¢é konieczne podjecie
okre$lonych czynnosci, wniesienie optat, itp.

Nalezy wyraznie podkreslic, ze zgtoszenie w systemie PCT nie prowadzi do
uzyskania patentu miedzynarodowego. Istota tej procedury sprowadza sie do utatwienia
dokonania jednego miedzynarodowego zgtoszenia, a ponadto dzieki przeprowadzeniu
miedzynarodowego poszukiwania zgtaszajgcy uzyskuje wiedze co do
prawdopodobieristwa uzyskania patentu. Kolejnym atutem jest scentralizowanie systemu
publikacji. Udzielenie ochrony nadal jednak pozostaje w gestii urzedéw krajowych
lub regionalnych.

Zgtoszenie miedzynarodowe dokonywane jest na formularzu opracowanym przez
Biuro Miedzynarodowe WIPO. Jezyk, w jakim moze by¢ sporzadzone zgtoszenie

sktadane w Urzedzie Patentowym RP, uzalezniony jest od wybranego
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Miedzynarodowego Organu Poszukiwan. Jezeli jest to EPO, wéwczas dopuszczalne
jezyki to polski, angielski, niemiecki lub francuski; natomiast w razie wyboru
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP)— jezyk polski lub angielski.

Optata za zgtoszenie miedzynarodowe wynosi 1,330 CHF; za poszukiwanie: w
przypadku EPO — 1775 EUR; WIP - 1775 EUR (zalezy od wybranego Miedzynarodowego
Organu Poszukiwan); wreszcie, na dalszych etapach postepowania, nalezy liczy¢ sie z
konieczno$cig poniesienia odpowiednich optat krajowych lub regionalnych.

Wyszehradzki Instytut Patentowy

Jak zostato wskazane, osoby dokonujgce zgtoszenia w trybie PCT przed Urzedem
Patentowym RP, moga zdecydowaC sie na skorzystanie z ustug Wyszehradzkiego
Instytutu Patentowego. Wystepuje on w roli Miedzynarodowego Organu Poszukiwan oraz
Miedzynarodowego Organu Badan Wstepnych. Nalezy przy tym wskazaé, ze zadania
wynikajagce z tego statusu wykonywane sg przez krajowe urzedy witasnosci przemystowej
Polski, Czech, Stowacji i Wegier.

WIP rozpoczat dziatalno$¢ z dniem 1 lipca 2016 r. i dostep do niego otwarty jest dla
panstw cztonkowskich Grupy Wyszehradzkiej. Jego powotanie oznacza daleko idace
utatwienia dla zgtaszajacych z panstw wyszehradzkich; przede wszystkim warto
wskaza¢ na umozliwienie prowadzenia procedury w jezykach krajowych poszczegoélnych
panstw cztonkowskich. Od zgtaszajgcego wymaga sie przedstawienia ttumaczenia na
jeden z jezykobw wskazanych w Regulaminie PCT w ciggu 14 miesiecy od daty
pierwszenstwa.

Niemate znaczenie odgrywa fakt, ze zgtaszajacy, ktéry wybierze WIP jako
Miedzynarodowy Organ Poszukiwan czy tez Miedzynarodowy Organ Badan Wstepnych,
uzyska refundacje 40% optaty za sporzadzenie przez WIP sprawozdania z
miedzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, o ile spetni warunek skorzystania z
pierwszenstwa ze zgtoszenia krajowego i przedstawienia sprawozdania z krajowego
poszukiwania.
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