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Rozszerzenie zakresu prawa z patentu:
art. 64 i 65 PWP

Ostatnie wpisy z cyklu ,Patenty bez tajemnic” dotyczyty ograniczen praw patento-
wych, tym razem pragniemy jednak przedstawi¢ Paristwu drugg strone medalu, a miano-
wicie sytuacje, w ktorych ustawodawca przewiduje mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu
ochrony. Innymi stowy: zajmiemy sie wyjadnieniem, kiedy bedziemy mieli do czynienia z
posrednig ochrong patentowa. Posrednio$¢ ochrony, jak wskazuje sie w komentarzu
pod red. dr. Michalaka do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemysto-
wej (dalej: jako PWP), ,polega na rozciagnieciu zakresu ochrony patentowej z mocy
prawa niezaleznie od redakcji zastrzezen patentowych”.

Podstawe takiego rozszerzenia ochrony odnajdujemy w art. 64 oraz 65 PWP.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 PWP, patent na wynalazek dotyczacy sposobu wytwarzania obej-
muje takze wytwory uzyskane bezposrednio tym sposobem. Art. 65 dotyczy szczegdlnego
przypadku posredniej ochrony — obejmujgcej nowe zastosowania substancji. Ponizej
przedstawiamy zwieztg analize rzeczonych regulaciji.
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Dwa rodzaje patentéw

Przepis art. 64, niejako mimochodem, wprowadza do polskiego porzadku prawnego
rozroznienie dwoch rodzajow patentow: pierwszg kategorie stanowig patenty, ktérych
przedmiotem jest produkt, natomiast do drugiej grupy naleze¢ bedag patenty, ktérych
przedmiotem jest sposob; sposdb, nalezy dodad, o charakterze produkcyjnym — czyli
taki, ktory prowadzi do powstania nowego produktu.

Ten podziat, co wymaga wyraznego podkreslenia, ma istotne konsekwencje: patent
na wynalazek bedacy procesem bedzie wyrdzniat si¢ inaczej zdefiniowang sferg
praw wytacznych posiadacza patentu. Jak wskazuje sie w komentarzu pod red. prof.
Sienczyto-Chlabicz, w tym zakresie miescic¢ sie bedzie ,korzystanie z wynalazku w sposéb
zarobkowy lub zawodowy polegajgce na stosowaniu procesu bedacego przedmiotem wy-
nalazku, jak tez uzywanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych
celéw produktow otrzymanych bezposrednio takim sposobem”. Sgd Apelacyjny w War-
szawie w wyroku z dnia 15 listopada 2004 r. wyjasnit, ze ilekro¢ mamy do czynienia z wy-
nalazkiem dotyczgcym sposobu wytwarzania, ,to jego stosowanie polega na technicznym
wykorzystaniu tego sposobu, wynikiem ktérego moze by¢ nowy wytwér, bgdz tez uzyska-
nie nowego stanu techniki nie prowadzacego do zmiany w wytworze bedgcym przedmio-
tem oddziatywania nowego sposobu” (sygn. | ACa 37/04).

Produkty wytworzone bezposrednio chronionym sposobem

Ochrong objety jest wiec nie tylko wynalazek bedacy sposobem, ale tez wy-
twory uzyskane bezposrednio tym sposobem. Stowem-kluczem, nad ktérego szczeg6-
towym znaczeniem musimy sie pochyli¢, jest okreslenie ,bezposrednio”. Jak nalezy je ro-
zumiec¢? Prof. du Vall w ,Prawie patentowym?” pisat, ze mozna mowi¢ o bezposredniosci
chronologicznej lub jako$ciowej, przy czym opowiadat sie za drugg ze wspomnianych kon-
cepcji. Bezposrednios¢ chronologiczna miataby polega¢ na tym, ze momentu, w ktérym
doszto do zastosowania chronionego sposobu od tego, w ktérym powstat produkt finalny,
nie oddzielaty zadne etapy posrednie — co, jak wskazuje du Vall, prowadzitoby do ograni-
czenia ochrony, biorgc pod uwage, ze ,zwykle w ostatniej fazie produkcji stosowane sg
sposoby nienowatorskie, niechronione patentem, a polegajgce na koricowej obrdbce
uksztattowanego wczesniej produktu”. Jezeli natomiast kierujemy sie jakosciowym ro-
zumieniem bezposredniosci, musimy ustali¢, czy ,,produkt swoje zasadnicze cechy
zawdziecza zastosowaniu chronionego sposobu’.
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Reguty dowodowe

Przepis art. 64 ustanawia reguty dowodowe, ktdére pozwalajg nam ustali¢, w jakich
przypadkach dojdzie do rozszerzenia ochrony patentowej. W ust. 2 sformutowane zostato
domniemanie, ze wytwor, ktéry moze byé uzyskany opatentowanym sposobem, zo-
stat tym sposobem wytworzony. Na samym wstepie nalezy zwréci¢ uwage na charakter
domniemania: jest ono wzruszalne (praesumptio iuris tantum), a zatem to pozwany, kté-
remu zarzuca sie naruszenie patentu, musi — dazac do jego obalenia — wykazac, ze wy-
twér uzyskat innym sposobem. Dochodzi tu do odwrdOcenia ciezaru dowodowego: podczas
gdy, zgodnie z zasadg ogding wyrazong w art. 6 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, ciezar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, ktora z faktu tego wywodzi skutki
prawne, tutaj zostaje on przerzucony na pozwanego, automatycznie ,zepchnietego do de-
fensywy”.

Domniemanie to bedzie znajdowaé zastosowanie w dwéch przypadkach:
A) wobec nowych wytworéw:

Pierwszy z przypadkéw jest stosunkowo klarowny; nalezy zaznaczy¢ jednak, ze
chodzi tutaj o nowos¢ rynkowg lub techniczng produktu, a nie nowo$¢ rozumiang
jako jedng z przestanek zdolnosci patentowej wymienionych w art. 25 PWP.

B) wobec innych wytworow, jezeli uprawniony wykaze, ze nie mogt ustalié,
mimo podjecia nalezytych wysitkow, rzeczywiscie zastosowanego przez
inng osobe sposobu wytwarzania wytworu:

W wypadku drugiej przestanki, kluczowe bedzie ustalenie, jakie dziatania mogg zo-
sta¢ potencjalnie uznane za ,nalezyte wysitki podjete w celu ustalenia sposobu pro-
dukcji”. Jak wskazuje du Vall, ocena w tym zakresie nalezy do sadu, ktory to ,powi-
nien kierowa¢ sie (...) oceng mozliwosci technicznych ustalenia sposobu produkc;ji
przy $rodkach, jakimi w ramach normalnej starannosci dysponuje uprawniony”. Mi-
chalak wyjasnia, ze ,im wiecej dziatann o charakterze prawnym lub faktycznym po-
dejmuje uprawniony w celu ustalenia sposobu produkcji stosowanego przez naru-
szyciela, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze sgd oceni te wysitki jako nalezyte”
(jako przyktady takich dziatarh przywotuje, np. badania oficjalnych rejestréw, zleca-
nie ekspertyz biegtych, korzystanie z instrumentoéw procesowych, takich jak np. za-
bezpieczenie dowoddéw). SA w Warszawie we wspomnianym juz wyroku z dnia 15
listopada 2004 r. stwierdzit przy tym, ze ,nie ma podstaw do przyjmowania, ze sta-
rania, o ktébrych mowa w art. 64 ust. 2 pwp, muszg by¢ podejmowane wprost czy
osobiscie przez samego tylko uprawnionego”.
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Warto wskazaé, ze taka konstrukcja dyrektyw dowodowych, z jaka spotykamy
sie w PWP, zaczerpnieta zostata w znacznym stopniu z Porozumienia w sprawie
handlowych aspektow praw wtasnosci intelektualnej z 1994 r. (TRIPS), ktérego art. 34
ust. 1 stanowi, ze Cztonkowie zapewnig, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z nastepuja-
cych okolicznoéci, ze kazdy identyczny produkt, produkowany bez zgody wiasciciela pa-
tentu, bedzie uwazany, w przypadku braku dowodu przeciwnego, za otrzymany w drodze
opatentowanego procesu: (a) jezeli produkt otrzymany w drodze opatentowanego procesu
jest nowy; (b) jezeli istnieje powazne prawdopodobieristwo, ze identyczny produkt zostat
wytworzony w drodze danego procesu, a wtasciciel patentu nie byt w stanie, mimo podje-
cia rozsgdnych wysitkdw, ustali¢ procesu rzeczywiscie zastosowanego. Jedyna istotna
roznica, jaka daje sie zauwazy¢, przejawia sie w braku w polskiej ustawie wymogu ,po-
waznego prawdopodobienstwa” w odniesieniu do drugiej przestanki; tym samym wykaza-
nie jej spetnienia na gruncie PWP zostato utatwione.

Ustawodawca formutuje réwniez dyrektywe, ze przy przeprowadzaniu dowodu
przeciwnego nalezy bra¢ pod uwage prawnie uzasadniony interes pozwanego w za-
kresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i handlowych (ust. 3). W praktyce nie
bedzie ona jednak odgrywaé szczegolnie istotnej roli: jak zauwaza du Vall, ochrona po-
zwanego, ktérg przewiduje art. 64 ust. 3, ,ograniczona bedzie wymaganiami postepowania
dowodowego”: jezeli pozwany odmdwi przedstawienia sposobu produkcji, sad bedzie mu-
siat przyja¢, ze do naruszenia w istocie doszto.

Patent na wynalazek dotyczacy uzycia substanciji

Przepis art. 65 przewiduje specjalny przypadek posredniej ochrony patentowej:
zgodnie z jego brzmieniem, patent na wynalazek, dotyczacy uzycia substancji sta-
nowigcej czesé stanu techniki do uzyskania wytworu majacego nowe zastosowanie,
obejmuje takze wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego
zastosowania. Taka regulacja odzwierciedla specyfike branzy farmaceutycznej, w szcze-
gbInosci odnosi sie do kwestii drugiego lub dalszych zastosowarn produktéw leczniczych.

Pojecie ,patent na wynalazek dotyczacy uzycia znanej substancji do uzyskania wy-
tworu majgcego nowe zastosowanie” odsyta nas do art. 25 ust. 4 PWP, zgodnie z ktérym
mozliwe jest uzyskanie patentu na wynalazek dotyczgcy substancji lub mieszanin stano-
wigcych czesé stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w $cisle okreslony spo-
séb w sposobach leczenia lub diagnostyki, pod warunkiem ze takie zastosowanie nie
stanowi czesci stanu techniki (czyli mamy lek X, ktory wedtug normalnych kryteriéw oce-
ny zdolnosci patentowej nie spetniatby przestanki nowosci, ale bedzie on mogt zostaé
opatentowany, jezeli np. zostanie zastosowany w nowych wskazaniach medycznych albo
wobec nowej, nieoczywistej grupy pacjentéw).
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Patent, ktorego przedmiot bedzie wiec stanowito tzw. ,,drugie uzycie”, bedzie przy-
znawat rozszerzona ochrone, obejmujaca rowniez wytwory, ktore:

A) zostaly przygotowane zgodnie z tym wynalazkiem;

B) przygotowane zostaty specjalnie do takiego zastosowania (jak pisze du
Vall, o tym, ze wytwory przygotowano specjalnie dla takiego zastosowania
moze $wiadczy¢ np. odpowiednie przetworzenie wytwordw, ich przystoso-
wanie, opakowanie, zamieszczenie na nich odpowiedniej informacji).

Warto zauwazy¢, ze w tym przypadku nie znajda zastosowanie reguty dowodo-
we sformutowane przez ustawodawce w art. 64 ust. 2 i 3. Tutaj nie wystepuje domnie-
manie, o ktbrym mowa byta powyzej; ciezar dowodu spoczywa za$ na uprawnionym z pa-
tentu. Nalezy wigc zgodzi¢ si¢ z Michalakiem, ze ochrona w kontek$cie nowych zastoso-
wan substancji jest zdecydowanie stabsza niz w przypadku, o ktérym mowa w art. 64.
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