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woluje wskutek tego opadanie zawie-
szonych w nim czasteczek pyho.



ex tunc — ex nunc

d czy mozna uniewazni¢ patent polski nr 1

¢ postanowienie NSA z 10 wrzesnia 2013, [l GSK
149/12 — interes prawny dla uniewaznienia

d  extunc = od poczatku, wstecz
d  ex nunc = na przysztosc, od teraz



patent

* prawo wyfgczne

 zakres ochrony
= terytorialny
= czasowy
= ograniczony przywilejami | wyjatkami — art. 69 pwp
= przedmiotowy
* domniemanie waznosci

 ustanie prawa wytacznego



CO uniewazniamy

e art. 63 pwp

= zakres przedmiotowy patentu okreslajg
zastrzezenia patentowe, opis wynalazku i rysunki
mogg stuzycC do wyktadni zastrzezen patentowych

e art. 69 EPC

» zakres ochrony okresla tres¢ zastrzezen
patentowych, opis i rysunki stuzg do interpretacii
zastrzezen patentowych

= protokot interpretacji art. 69 EPC — pomiedzy

dwiema skrajnosciami — dostownoscig a ogolng
wskazowkag



wygashniecie patentu

» art. 90 pwp

samoistnie:
* uptyw okresu ochrony

decyzja stwierdzajgca wygasniecie:
* Zrzeczenie sie
* nieuiszczenie optat
* brak materiatu biologicznego



utrata mocy patentu

na wniosek:

* sprzeciw — art. 246 pwp — postepowanie sporne
art. 255 ust. 1 pkt. 9

« wniosek o uniewaznienie — art. 89 i1 art. 255 ust. 1
pkt. 1 pwp
* wniosek o stwierdzenie niewaznosci decyzji — art.

156 kpa w zwigzku z art. 252 pwp, z zastrzezeniem
art. 253 ust. 2



wnioskodawca

* przy sprzeciwie — kazdy — art. 246 ust. 1
* przy uniewaznieniu — interes prawny — art. 89 pwp
« art. 28 kpa — ustalenie zwigzku o charakterze
materialnoprawnym miedzy obowigzujgcg normag
prawa a sytuacjg prawng konkretnego podmiotu
« art. 20 konstytucji — wykazanie wptywu
na sytuacje prawng wnioskodawcy
s wyrok NSA z 21 pazdziernika 2013, Il GSK 898/12
* Uprawniony

% tak - wyrok NSA z 30 pazdziernika 2013, Il GSK 904/12
odmienny od wczesniejszych wyrokow



podstawy sprzeciwu

“ art. 246 pwp

termin 6 miesiecy od publikacji
okolicznosci uzasadniajgce uniewaznienie patentu

art. 89 — okolicznosci — ustawowe warunki
uzyskania patentu

warunki — art. 24
* NOWOSC
* poziom wynalazczy
* przemystowe stosowanie



Inne warunki

* wytgczenia:

* nie-wynalazki (brak wynalazku) — art. 28
 odkrycia, teorie, metody matematyczne, itp.
« wytwory estetyczne, itp.
« plany, metody dziatalnosci umystowej, itp.
« wytwory niemozliwe do wykorzystania, itp.
« programy komputerowe
 przedstawienia informacii, itp.

« dlaczego itp. ?

* programy jako takie — polska specyfika
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fortel legislacyjny

* brak definicji wynalazku
* rozwigzanie techniczne

* dziedzina techniki, efekt techniczny czy srodki
techniczne

» oddziatywanie na materie

* brak upowaznienia ustawowego dla kryterium
oddziatywania na materie w rozporzgdzeniu
» konstytucyjny katalog zrodet prawa
 art. 93 pwp — wymogi zgtoszenia wynalazku
» paragraf 32 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia wykonawczego
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materia

co to jest materia - co nie jest materig
?
* energia
* pole magnetyczne
 pole grawitacyjne
* sygnat elektryczny
 stowo binarne
« dane (pakiety informaciji)
 Zjawiska przyrodnicze
« zachowania ludzi
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technika

Lgoduie z frescig art, 24 ustawy Pwp potenty mogy byé udzielane wylqezvie na wynalazki,
Stosuige ten wymog Urzad Pateniowy RP kieruje sie praepisem wykonowezym (83211
"ﬁ..,ﬁﬁf"{{f”ﬁ?f{f Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w spravie rozpatrywania
i dokonywania 4g§m*£m wynalazkow 1 wzordw wiytkowych), kory stwierdza, Ze w
szczegdlnosci nie uznaje sie praedmioly ‘*g;’m*em{z za wynalazek, jezeli nie dolyczy on
Zadiego wytwori malerialnego naddjqeego si¢ do w }f{{m}a@ aiia, okresionego za pomocy
cech fechnicznych odnosz e:,}ziz sie do jego budowy lub sklodu ani okreslonego sposobu
technicznego oddzialywania na materie.

Te proepisy interprefowane sq juko wywog ltechnicznego f:mfwm!ﬁ@ga} charakfery
wynalazku, kidry spetniony jest tilko wiedy gdy preedmiof 2 Qz’m:ﬂma wiosi wkid techricziy
do stanu techniki, Whiadem fest zespol cech deigki ktdremu rozwiazanie réani sig od stam
wiedzy, Gdy whlad ten zawiera cechy techniczne (materialne) jest on whiodem lechwicznym,
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metody matematyczne

 stowa binarne (liczby binarne) i operacje na liczbach
binarnych

 stowo binarne jest bytem abstrakcyjnym (liczbg w
systemie dwojkowym) a nie sygnatem elektrycznym

* fizyczne reprezentacje liczb binarnych, n.p. w postaci
wielkosci elektrycznych, mogtyby byC uznane za srodki
techniczne
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wyktadnia europejska

s wyrok NSA z 30 sierpnia 2012, Il GSK 1069/11

* ,Raportowanie btedow w ruchomej sieci
telekomunikacyjnej” P.355 536 — postepowanie w toku

* wyktadnia pojecia wynalazku — musi by¢ dokonywana
z uwzglednieniem ratyfikowanych przez Polske
konwencji miedzynarodowych, w szczegolnosci
TRIPPS, uzyskania przez skarzgcego patentu na
podstawie konwencji monachijskiej oraz praktyki
orzecznicze] EPO

“* podobnie wyrok NSA z 24.04.2014, 1l GSK 78/13
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wynalazki wytgczone

< art. 29 patentow nie udziela sie

» wynalazki sprzeczne z porzgadkiem publicznym

« odmiany roslin, rasy zwierzat, biologiczne sposoby
hodowli

* sposoby leczenia ludzi metodami chirurgicznymi lub
terapeutycznymi, sposoby diagnostyki
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pogranicze

czy sg to ustawowe warunki wykluczajgce uzyskanie
patentu

* niejednolitos¢ zgtoszenia

 brak ujawnienia wynalazku lub niedostateczne
ujawnienie

“* NSA z dnia 27.11.2012, Il GSK 1659/11 — niedostateczne
ujawnienie jest (negatywng) przestankg stosowalnosci

* przekroczenie zakresu ujawnienia w zgtoszeniu
wydzielonym

* przekroczenie zakresu z pierwszenstwa
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cienki lod

< wyrok NSA z 21.09.2012, 1l GSK 1490/11

niedopuszczalny sprzeciw w oparciu o zarzuty naruszenia
przepisow postepowania dotyczgcych poprawek i uzupetnien
dokumentacji zgtoszeniowej; podstawami materialnoprawnymi
sprzeciwu moze by¢ jedynie wykazanie niespetnienia przez
wynalazek ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania
patentu stosownie do art. 89

wytudzenie ochrony — przepis karny art. art. 304
wytudzenie wynagrodzenia
wady formalne

wytgczenie eksperta — konflikt interesow eksperta i
Zgtaszajgcego

18



spor o podstawy

granice sprzeciwu

czy mozna zmienic podstawe prawng

czy Jest prekluzja dowodowa

wyrok —

odmienny wyrok —
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spor o podstawy c.d.

* Wyrok NSA z 20 lipca 2011, Il GSK 647/10

= Z ustawy p.w.p. ani tez z przepisow K.p.a. majacych
odpowiednie zastosowanie w takich sprawach na podstawie
art. 256 ust. 1 p.w.p. nie wynika, izby wnioskodawca nie mogt
zmieni¢ (modyfikowac) swojego wniosku wszczynajgcego
postepowanie sporne, po wszczeciu tego postepowania.

= Co wiecej, ze wzgledu na istote postepowania spornego,
zaktadajgcego niejako wiekszg aktywnosc stron w tym
postepowaniu, w porownaniu ze zwyktym postepowaniem
administracyjnym, nalezatoby takie wtasnie dziatania
whnioskodawcy uznac za catkowicie zrozumiate i dopuszczalne
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spor o podstawy c.d.

* Wyrok NSA z 21 stycznia 2015, [l GSK 2037/13

* Po uptywie terminu do ztozenia sprzeciwu nie jest mozliwe
rozszerzenie sprzeciwu o nowe podstawy (okolicznosci), co
do ktorych uprawniony nie mogt sie ustosunkowac przed
skierowaniem sprzeciwu do trybu postepowania spornego w
przedmiocie uniewaznienia prawa.

» Rozszerzenie sprzeciwu 0 nowe podstawy po uptywie terminu
do jego wniesienia naruszatoby zasade wyrazong w art. 246
ust. 1 p.w.p., z ktoérej wynika, iz kazdy nie majgc interesu
prawnego moze, ale tylko w terminie 6 miesiecy od
opublikowania informac;ji o udzieleniu prawa, sprzeciwic sie
jego udzieleniu (por. wyrok NSA z 13 maja 2014 r., sygn. akt Il
GSK 582/13).
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ustawa witasciwa

> art. 315 pwp przepisy intertemporalne

 zgtoszenia do 21 sierpnia 2001 roku — ustawa z 1972 r. 0
wynalazczosci (howa ustawa pwp od 22 sierpnia 2001)

e art. 10 — zdolnosc¢ patentowa
* nowosC — art. 11
* nieoczywistosc
« stosowalnosc

e art. 12
* wylgczenia od patentowania
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projekt zmian

 projekt zmiany ustawy prawo wiasnosci przemystowej
druk sejmowy nr 3249

* brak ujawnienia podstawg odmowy, sprzeciwu |
uniewaznienia

e oddziatywanie na materie jako element zastrzezenia
patentowego
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No. 223,898.
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T. A. EDISON.
Electric-Lamp.

Patented Jan. 27, 1880.
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I claim a8 my iuvention—

1. An electric lamp for giving light by in-
candescence, consisting of a filament of carbosn
of high renjstance, mmade as deacribed, and se-
cared to metallic wires, as set forth.

2. The combination of carbon filamenta with
a receiver made entirely of glass and conduct-
ors passing through the glass, and from which
receiver the air is exhaunsted, for the purposes
set forth.

3. A carbon filameut or strip ooiled and
- connecled to electric couductors so that only

a portion of the surfuve of such carbon con-
ductors shall be expossd for radiating light,
as set forth.

4. The method herein described of secaring
the plativa contact-wires to the oarbon fila-
ment and carbonixing of the whole in a closed
ochaunber, substantially as set forth.

Bigned by me this 1st day of November,

A. D. 1879.
THOMAS A. EDISON.
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visual cues of the predefined gesture on the touch screen to
remind a user of the gesture

23 Claims, 15 Drawing Sheets

Device
1000

Touch Scree




Apple
slide-to-unlock

What 1s claimed 1s:
1. A method of controlling an electronic device with a
touch-sensitive display, comprising;:

detecting contact with the touch-sensitive display while the
device 1s in a user-interface lock state;

moving an unlock image along a predefined displayed path
on the touch-sensitive display in accordance with the
contact, wherein the unlock image is a graphical, inter-
active user-interface object with which a user interacts in
order to unlock the device;

transitioning the device to a user-interface unlock state if
the detected contact corresponds to a predefined gesture;
and

maintaining the device 1n the user-interface lock state if the
detected contact does not correspond to the predefined
gesture.
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A computer-implemented method of controlling
a portable electronic device (400, 1000) comprising
a touch-sensitive display (408, 1014), comprising:

detecting (308, 908) contact with the touch-
sensitive display (408, 1014) while the device is in

a user-interface lock state; transitioning (314, 914)
the device (400, 1000) to a user-interface unlock
state if the detected contact corresponds to

a predefined gesture; and maintaining (312, 912)
the device (400, 1000) in the user-interface lock
state if the detected contact does not correspond to
the predefined gesture;



characterized by moving an unlock image (402, 1002, 1008)
along a predefined displayed path on the touchsensitive
display (408, 1014) in accordance with the contact, wherein
the unlock image (402, 1002, 1008) is a graphical,
interactive user-interface object with which a user interacts
in order to unlock the device (400, 1000).



patent europejski

» wigzka patentow
« wywotanie skutkéw krajowych (walidacja)
 ttumaczenia — porozumienie londynskie

 ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu
europejskich zgtoszen patentowych oraz
skutkach patentu europejskiego w
Rzeczypospolite] Polskig]
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Sprzeciw (opposition)

% art. 99 EPC

termin 9 miesiecy od publikacji wzmianki o udzieleniu
scentralizowana procedura — przed EPO

skutki krajowe — uniewaznienie (walidacji) we
wszystkich panstwach wyznaczonych

kazdy — brak wymogu interesu prawnego
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podstawy sprzeciwu

% art. 100 EPC

brak zdolnosci patentowej — art. 52 do 57 EPC

brak dostatecznego ujawnienia

wykroczenie przedmiotu patentu poza tres¢ zgtoszenia
wykroczenie poza zakres przy wydzieleniu
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NOWOSC

*» art. 52 EPC, definicja art. 54 EPC

wynalazek nowy jezeli nie jest czescig stanu techniki
stan techniki — wszystko przed datg zgtoszenia
rowniez zgtoszenia europejskie

wyjatki dla substancji i mieszanin
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poziom wynalazczy
Inventive step

*» art. 52 EPC, definicja art. 56 EPC

« dla specjalisty (,,skilled person”)
* nie wynika w sposob oczywisty ze stanu techniki
* suma wiedzy z réznych zrodet
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przemystowe stosowanie

*» art. 52 EPC, definicja art. 57 EPC

* wynalazek moze bycC wytwarzany lub wykorzystywany
w jakiejkolwiek gatezi przemystu, wigcznie z
rolnictwem
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wynalazkli wspomagane
komputerowe

« programy wytgczone jako takie (,,as such”)

« patentowalne programy wywotujgce dalszy efekt
techniczny (,further technical effect”)

* wytgczone — jezeli efekty nie wykraczajg poza
normalng interakcje pomiedzy samym programem a
komputerem
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modyfikacja zastrzezen

+ art. 101 (3) EPC

« zmiany dokonane przez wtasciciela patentu w trakcie
postepowania sprzeciwowego

« ograniczony w taki sposob patent stanowi podstawe
dla tego postepowania
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revocation-uniewaznienie

¢+ art. 105a

ograniczenie lub uniewaznienie

tylko wiasciciel
nie mozna zgtosic podczas sprzeciwu

skutek we wszystkich panstwach, dla ktorych patent
zostat udzielony
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uniewaznienie walidac]

walidacja — skutek patentu krajowego
zakres ochrony — jezyki — art. 70 (1) EPC
art. 7 ust. 1 ustawy o skutkach PE

tryb uniewaznienia krajowy

skutek uniewaznienia tylko w danym panstwie walidacji
niejednolitos¢ orzecznictwa
argumenty za patentem jednolitym
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podstawy uniewaznienia
walidacji

wytgcznie przepisy EPC — art. 138 EPC

 brak zdolnosci patentowej — art. 52 do 57 EPC
 brak ujawnienia

wykroczenie przedmiotu patentu poza tresSC zgtoszenia
wykroczenie poza zakres przy wydzieleniu
ochrona rozszerzona

wtasciciel nieuprawniony
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procedura krajowa

% art. 921 pwp
% art. 255 ust. 1 pwp

» wiasciwy Urzad Patentowy RP w postepowaniu
spornym

« wniosek wg przepisow krajowych — art. 2551 ust. 1 pwp

* tryb odwotawczy — sgdowoadministracyjny wg pwp |
ppsa
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modyfikacja zastrzezen

< art. 138 (3) EPC
w rozdziale ,wptyw na prawo krajowe”

w postepowaniu przed wilasciwym sgdem lub organem,
ktore dotyczy waznosci patentu europejskiego,
wtasciciel patentu ma prawo do ograniczenia patentu
poprzez zmiane zastrzezen,;

ograniczony w taki sposob patent stanowi podstawe dla
tego postepowania
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zawieszenie postepowania |

* Jednoczesny sprzeciw (EPO) I wniosek o
uniewaznienie (UP RP)

e sprzeciw europejski - brak podstaw do zawieszenia
postepowania spornego przed UP RP

. wyrok WSA Warszawa 9.06.2011, VI SA/Wa 2556/10

toczace sie przed Europejskim Urzedem Patentowym
postepowanie, mogace doprowadzi¢ do uniewaznienia
spornego patentu lub tez zmiany jego zakresu, nie
stanowi zagadnienia wstepnego w postepowanlu przed
Urzedem Patentowym o uniewaznienie tego patentu w
czesci odnoszgcej sie do terytorium Rzeczypospolite
Polskiej, takze kwestia skutkow przysztej decyzji
Europejskiego Urzedu Patentowego nie stanowi
prejudykatu w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

« Identycznie WSA Warszawa 31.01.2014, VI SA/Wa
2189/13 (orzeczenie nieprawomocne)
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dwa rownolegte
postepowania

* uniewaznienie w wyniku sprzeciwu przed EPO
wywotuje skutek we wszystkich panstwach, w
ktorych patent europejski zostat walidowany

* uniewaznienie walidacji w danym panstwie
wywotuje skutek tylko w tym panstwie

* ktora decyzja bedzie pierwsza
 problem taktyki postepowania

46



m 615‘ y KANCELARIA PRAWNQ-PATENTOWA ,,LICENCJA ”®

patent@kacperski.com.pl
tel +48 12 430 69 00
fax +48 12 430 68 86

ul. Kupa 3/9
31-057 Krakow

a7


mailto:patent@kacperski.com.pl

