Patent jednolity - praktyczny przewodnik

Europejski system ochrony patentowej czeka juz niebawem prawdziwa rewolucja. Po latach dyskusji o
mozliwos$ci ustanowienia patentu unijnego powiodlo si¢ opracowanie instytucji patentu europejskiego o
jednolitym skutku oraz Jednolitego Sadu Patentowego (Unified Patent Court, UPC) i oczekuje sig, ze

instytucje te rozpoczng swoje funkcjonowanie w pierwszym potroczu 2023 r.

Patent europejski o jednolitym skutku

Patent o jednolitym skutku, zwany potocznie patentem jednolitym, to
nowy typ patentu europejskiego obowigzujacy dla grupy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (UE). Jest to prawo wylaczne 0
jednolitym charakterze, zatem wszystkie dziatania jego dotyczace
wywieraja jednakowy efekt jednocze$nie we wszystkich panstwach,

dla ktorych zostat zarejestrowany jednolity skutek.

Patent europejski o jednolitym skutku r6zni si¢ zatem od klasycznego

patentu europejskiego stanowiacego po walidacji w wybranych
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panstwach wigzke niezaleznych patentow krajowych, podlegajacych

odrebnym regulacjom Krajowym.

O rejestracje jednolitego skutku patentu europejskiego mozna

wnioskowaé dla dowolnego patentu europejskiego udzielonego w

dacie lub po dacie wej$cia w zycie Rozporzadzenia UE Nr 1257/2012

I_Rozporzadzenia UE Nr 1260/2012. Rozporzadzenia te zaczng

obowigzywac¢ od daty wejscia w zycie Porozumienia w sprawie
Jednolitego Sadu Patentowego (dalej: Porozumienie UPCA
(Agreement on Unified Patent Court). Data ta zostanie ogloszona
przez Europejski Urzad Patentowy (EPQO) na stronie internetowej
urzedu. Zgodnie z decyzjami Prezydenta EPO w okresie od 1 stycznia


http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/02_13/02_1323.pdf
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2023 r. do 31 marca 2023 r. dostgpne bedg srodki przejsciowe majace
na celu ulatwienie rejestracji jednolitego skutku patentu

europejskiego.
Zakres terytorialny

Rejestracja jednolitego skutku przez EPO mozliwa jest dla wszystkich
panstw cztonkowskich UE uczestniczagcych we wzmocnionej
wspolpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony
patentowej (dalej: wzmocnionej wspotpracy) i w ktorych weszto w
zycie porozumienie UPCA w dacie zarejestrowania jednolitego

skutku. Oczekuje sie, ze rejestracja jednolitego skutku W momencie

uruchomienia systemu bedzie mozliwa dla 17 panstw: Austrii (AT),
Belgii (BE), Butgarii (BG), Niemiec (DE), Danii (DK), Estonii (EE),
Finlandii (FI), Francji (FR), Wtoch (IT), Litwy (LT), Lotwy (LV),
Luksemburga (LU), Malty (MT), Holandii (NL), Portugalii (PT),
Szwecji (SE) i Stowenii (SI).

W przypadku checi uzyskania ochrony w pozostatych panstwach
cztonkowskich konieczne jest przeprowadzenie klasycznej walidacji
(uprawomocnienia) patentu europejskiego w wybranych panstwach
(np. Wielkiej Brytanii, Hiszpani, Szwajcarii czy Polsce).

Co istotne, w poczatkowych latach funkcjonowania systemu patentu

0 jednolitym skutku (Unified Patent) oczekuje si¢ wystgpowania

wielu generacji patentow o jednolitym skutku o réznym zakresie
terytorialnym. Nalezy, jednakze zauwazy¢, ze nie jest przewidziane
automatyczne rozszerzenie zakresu terytorialnego jednolitego skutku
na panstwa, ktore ratyfikujg porozumienie UPCA po dacie rejestracji

jednolitego skutku dla danego patentu europejskiego.

Dla kazdego patentu europejskiego o jednolitym skutku w Rejestrze
Patentowym EPO podany bedzie =zakres terytorialny jego
obowigzywania (0znaczenie CO publikacji w Rejestrze Patentowym
EPO). Konieczne zatem bgdzie monitorowanie statusu prawnego
danego patentu europejskiego i zakresu terytorialnego jego ochrony,

aby unikna¢ naruszenia tego prawa wytacznego.
Wymogi formalne

Po pierwsze, jednolity skutek patentu europejskiego mozna uzyskaé
dla patentu europejskiego, ktory zostal udzielony z tym samym (tj.
jednym) zestawem zastrzezen patentowych we wszystkich
uczestniczacych panstwach cztonkowskich w dacie ztozenia wniosku
o rejestracj¢ jednolitego skutku, niezaleznie od tego, w ilu panstwach
cztonkowskich porozumienie UPCA bedzie wywierato efekt w dacie

zarejestrowania jednolitego skutku patentu europejskiego.

Po drugie, wazne jest zatem, aby w patencie wyznaczonych byto

wszystkich 25 uczestniczacych panstw cztonkowskich, tj. nie mozna
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wycofa¢ wyznaczenia zadnego panstwa spos$rdd 25 uczestniczacych
panstw czlonkowskich, poniewaz uniemozliwi to rejestracje
jednolitego skutku patentu europejskiego, podobnie jak ujecie W
patencie europejskim innego zestawu zastrzezen patentowych dla co

najmniej jednego z tych panstw cztonkowskich.

Co istotne, nie mozna uzyska¢ patentu o jednolitym skutku dla
zgloszen dokonanych przed 1 marca 2007 r. (data przystagpienia Malty

do EPO, jako ostatniego panstwa z 25 wymaganych panstw).
Whniosek o rejestracje jednolitego skutku

W celu uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku
konieczne jest ztozenie do EPO pisemnego wniosku o rejestracje
jednolitego skutku (Request for unitary effect). Wniosek ten musi

spetnia¢ szereg wymogow formalnych i merytorycznych.

Doktadniej, wniosek ten musi:

- by¢ ztozony na pismie,

- by¢ ztozony do EPO w terminie 1 miesigca od publikacji wzmianki

0 udzieleniu patentu w Biuletynie EPO,
- by¢ sporzadzony w jezyku postepowania,

- wskazywa¢ dane uprawnionego z patentu,

- wskazywac¢ numer patentu,
- wskazywa¢ dane pelnomocnika, jesli jest wyznaczony,

- by¢ podpisany przez uprawnionego z patentu lub wyznaczonego

pelnomocnika,
- zawiera¢, w okresie przejsciowym, thumaczenie patentu.

Nie ma oplaty urzedowej od wniosku.

Termin na zlozenie wniosku o rejestracje jednolitego skutku

Termin na ztozenie takiego wniosku to 1 miesigc od daty publikacji
wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie EPO
(podanej w publikacji B1 pod oznaczeniem kodu INID (45)). Co

wazne, termin ten nie podlega przedtuzeniu.

W przypadku uchybienia temu terminowi nie przystuguje procedura
dalszego rozpatrywania (Further processing). Istnieje jedynie
mozliwos¢ wniesienia wniosku o przywrocenie praw (Re-
establishment of rights). Termin na zlozenie takiego wniosku o
przywrdcenie praw to dwa miesigce od daty uplywu terminu 1-
miesigcznego. W tym terminie nalezy takze zlozy¢ uzasadnienie
wniosku o przywrocenie praw, wnie$¢ stosowng optate urzedows i

ztozy¢ wniosek o rejestracje jednolitego skutku.
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Upowaznienie do zlozenia wniosku o uzyskanie jednolitego

skutku

Postgpowanie w sprawie rejestracji jednolitego skutku zgodnie z UPR

to odrgbne postgpowanie od postepowania zgodnie z KPE.

Pelnomocnikiem strony, tj, zgtaszajacego, w tym zakresie mogg by¢

europejscy rzecznicy patentowi.
Thamaczenie patentu europejskiego

Wraz z wnioskiem o rejestracj¢ jednolitego skutku nalezy obecnie

ztozy¢ thumaczenie patentu europejskiego, przy czym:

- jezeli patent europejski zostat udzielony w jezyku niemieckim lub
francuskim, to nalezy zlozy¢ pelne tlumaczenie patentu na jezyk

angielski;

- jezeli patent europejski zostat udzielony w jezyku angielskim, to
nalezy zlozy¢ pelne thumaczenie patentu na dowolny jezyk urzedowy
UE.

Nalezy zauwazy¢, ze ttumaczenie na dowolny jezyk urzedowy moze

by¢ tlumaczeniem na jezyk polski albo na jezyk urzedowy panstwa,

w ktérym planowane jest dokonanie klasyczneqgo uprawomocnienia

patentu europejskiego, a w_ktérym nie obowiazuje porozumienie

UPCA (np. Hiszpania).

Thumaczenie nie podlega kontroli jakosci przez EPO i1 nie wymaga
zlozenia o§wiadczenia thumacza, bowiem ttumaczenie to nie wywiera

zadnego skutku prawnego i stuzy jedynie celom informacyjnym.

Co wazne jednak, zgodnie z punktem 12 Rozporzadzenia UE Nr
1260/2012 tlumaczenie to nie powinno by¢ tlhumaczeniem

maszynowym.
Kompensacja kosztow thumaczenia

W okresie obowigzywania wymogu zlozenia petnego tlhumaczenia
patentu europejskiego zapewniony jest schemat kompensacji kosztow
koniecznosci zlozenia tlumaczenia wymaganego w fazie przed
udzieleniem patentu europejskiego. Schemat ten dostepny jest dla
0sob fizycznych, SME, organizacji typu ,,non-profit”, uniwersytetow

i publicznych organizacji naukowych.

Wymodgi uzyskania kompensacji:

- wnioskodawca musi mie¢ adres zamieszkania, siedzibe lub glowne
miejsce prowadzenia dziatalnosci (principal place of business) w

panstwie cztonkowskim UE;

- wnioskodawca ztozyt europejskie zgloszenie patentowe lub PCT

prowadzace do uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku
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w jezyku urzegdowym UE innym niz jezyk angielski, niemiecki lub

francuski.

Kompensacja bedzie rozpatrywana i udzielana przez Departament

EPO ds. Patentu Jednolitego (Unitary Patent Division).

Whniosek o kompensacje musi by¢ ztozony wraz z wnioskiem 0

rejestracje skutku jednolitego.

Uwaga: gdy jest wielu uprawnionych z patentu, kompensacja moze
by¢ udzielona tylko wtedy, gdy kazdy z uprawnionych spetnia

wskazane powyzej wymogi udzielenia kompensacji.

Kompensacja — ustalona na 500 EUR — uzupetnia 30%-0we obnizenie
wysokosci optat urzegdowych za zgloszenie 1 badanie, dostepne
obecnie w przypadku ztozenia zgloszenia europejskiego lub EURO-
PCT w jezyku urzedowym panstwa cztonkowskiego innym niz jezyk

angielski, francuski lub niemiecki.
Badanie wniosku o rejestracje jednolitego skutku

Jezeli wszystkie wymogi, zarbwno formalne jak i1 merytoryczne,
zostang spelnione, wowczas jednolity skutek zostanie zarejestrowany,
a data rejestracji zostanie zakomunikowana wnioskodawcy w

osobnym komunikacie EPO.

Jezeli wniosek zostanie zlozony we wilasciwym terminie, ale nie
zostang spelnione pozostate wymogi do jego rejestracji, wowczas
EPO wezwie do ich usunigcia w terminie 1 miesigca. Termin ten nie

podlega przedtuzeniu ani przywrdceniu praw.

Jezeli braki nie zostang usunig¢te, wniosek zostanie odrzucony, a W
konsekwencji patent europejski nie uzyska jednolitego skutku.
Zaklada si¢, ze w takiej sytuacji mozliwe bgdzie wnioskowanie o
uprawomocnienie patentu europejskiego w wybranych panstwach

cztonkowskich (klasyczne walidacje).
Odmowa rejestracji jednolitego skutku
EPO odmowi rejestracji jednolitego skutku, gdy:

- patent europejski nie zostat udzielony z jednym zestawem zastrzezen

dla wszystkich uczestniczacych panstw cztonkowskich, lub
- wniosek nie zostat ztozony w terminie 1 miesigca.

Przed wydaniem takiej odmowy wnioskodawca zawsze ma
mozliwo$¢ zlozenia wyjasnien lub usunigcia brakéw formalnych. W

szczegolnych przypadkach mozliwa jest rozprawa ustana przed EPO.

Jezeli wniosek ztozony jest po terminie, istnieje mozliwos¢ ztozenia

wniosku o przywrocenie praw w ciggu 2 miesiecy od uptywu terminu.



POLSERVICE

KANCELARIA RZECZNIKOW
PATENTOWYCH

Jezeli wniosek zostanie ztozony po terminie i nie zostanie ztozony
wniosek o przywrocenie praw lub nie zostanie on uznany, wowczas

EPO odméwi rejestracji jednolitego skutku.

Jezeli nie zostang spetnione wymogi formalne i nie zostang one
usuni¢te na wezwanie EPO w nieprzedtuzalnym terminie 1 miesiaca,
dla ktérego nie przystuguje wniosek o przywrdcenie praw, wowczas

EPO odméwi rejestracji jednolitego skutku.

W takiej sytuacji mozliwa jest klasyczna walidacja krajowa patentu
europejskiego w wybranych panstwach, pod warunkiem, Ze termin na
walidacje jeszcze nie uptyngl lub jest wydluzony na podstawie
mechanizmu zwanego ,,Safety net”. Jest to mechanizm zapewniajacy
mozliwos¢ walidacji patentu europejskiego w sytuacji, gdy wniosek o
rejestracje jednolitego skutku zostat odrzucony przez EPO lub UPC,
lub w sytuacji, gdy jednolity skutek zostat uniewazniony przez UPC
w terminie, w ktorym uptynat juz termin na walidacje krajowe.
Whniosek o anulowanie decyzji EPO w sprawie odmowy

rejestracji/odrzucenia wniosku o rejestracje jednolitego skutku

Whniosek ten mozna ztozy¢ w ciggu 3 tygodni do UPC za optata
urzedowa 1000 EUR. Decyzja zostanie podjeta przez sedziego w
terminie 3 tygodni. Od decyzji przystuguje odwotanie

(uprawnionemu lub EPO) w terminie 3 tygodni za optata urzedowa

1000 EUR. Decyzja w sprawie odwotania zostanie podjeta przez

sedziego w terminie 3 tygodni.
Narzedzia przejsciowe przed EPO

EPO zapewnia dwa niezalezne proceduralnie narzedzia (Srodki)
przejsciowe, majace na celu uzyskanie patentu europejskiego o

jednolitym skutku, mianowicie:

1) wczesny wniosek o rejestracje jednolitego skutku (Early request
for unitary effect) oraz

2) wniosek o opoznienie wydania decyzji o udzielenie patentu
europejskiego (Request for a delay in issuing the decision to grant a
European patent).

Na podstawie decyzji Prezydenta EPO z dnia 11 listopada 2022 r.
oczekuje sie, ze narzgdzia te beda dostepne tymczasowo:

- od 1 stycznia 2023 r., jezeli w grudniu 2022 r. Niemcy zloza
stosowny instrument ratyfikacji porozumienia UPCA,

- do 31 marca 2023 r.

Oznacza to, ze wskazane narzedzia przejsciowe beda zatem dostgpne
w tak zwanym okresie ,,sunrise” funkcjonowania systemu UPC, w

czasie ktorego mozna odstapi¢ od wytacznej kompetencji UPC.



POLSERVICE

KANCELARIA RZECZNIKOW
PATENTOWYCH

Woczesny wniosek o rejestracje jednolitego skutku

Whiosek ten pozwala zglaszajacym na zlozenie wnioskow 0
rejestracj¢ jednolitego skutku PRZED rozpoczgciem funkcjonowania

systemu patentu o jednolitym skutku.

Whniosek ten mozna ztozy¢ TYLKO w przypadku zgloszen
europejskich, w przypadku ktorych zostal juz wydany komunikat
EPO zgodnie z zasadg 71(3) KPE (intencja udzielenia patentu).

Pozwoli to na zarejestrowanie jednolitego skutku patentu
europejskiego natychmiast po rozpoczeciu funkcjonowania systemu
patentu europejskiego o jednolitym skutku, o ile wniosek o rejestracje
jednolitego skutku bedzie spetnial wszystkie wymogi formalne i

merytoryczne.

W innym przypadku EPO wezwie o usunigcie brakow, o ile to bedzie
mozliwe, lub odrzuci wniosek. EPO poinformuje o brakach
formalnych przed rozpoczgciem funkcjonowania systemu, aby

umozliwi¢ usunigcie brakow w odpowiednim czasie.

Whioskodawca otrzyma komunikat o wyniku badania wniosku o
rejestracje jednolitego skutku najwcze$niej po kilku dniach po

publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie

EPO po rozpoczeciu funkcjonowania systemu Patentu o Jednolitym
Skutku.

Co wazne, jezeli wezesny wniosek o rejestracje jednoliteqgo skutku

zostanie ztozony:

- przed 1 stycznia 2023 r. i/lub
- przed wydaniem komunikatu zgodnie z zasadg 71(3) KPE,

wowczas nie bedzie on mogt by¢ uznany za wniosek o rejestracje

jednolitego skutku.

EPO poinformuje o tym zgtaszajacego w osobnym komunikacie tak,
aby zglaszajacy mogt ponownie ztozy¢ (wczesny) wniosek 0

rejestracje jednolitego skutku.

Nalezy zauwazy¢, ze zlozenie wczesnego wniosku o rejestracje
jednolitego skutku nie oznacza, ze EPO opdzni wydanie decyzji o
udzieleniu patent europejskiego, co moze nastapic jedynie na wyrazny

whniosek.

Whniosek o opodznienie wydania decyzji o udzielenie patentu

europejskiego

Whiosek ten bedzie wazny, jezeli zostanie ztozony:

- nie wezesniej niz 1 stycznia 2023 .
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- po wydaniu komunikatu zgodnie z zasada 71(3) KPE, ALE

- przed zaakceptowaniem przez zglaszajacego tekstu, w oparciu o

ktory wydana zostata intencja o udzieleniu patentu (IGRA), i
- na odpowiednim formularzu EPO.

Jezeli wniosek o opdznienie wydania decyzji zostanie ztozony w
odpowiednim terminie i wszystkie wymogi zostang spelnione,
wowczas EPO opozni publikacje wzmianki o udzieleniu patentu
europejskiego do dnia 5 kwietnia 2023 r., ktora to data jest pierwsza
data publikacji po oczekiwanym rozpoczeciu funkcjonowania

systemu patentu o jednolitym skutku.

Dodatkowo, nalezy mie¢ na wzglegdzie, ze do dnia wydania decyzji o
udzieleniu patentu mozliwe jest w dowolnym czasie ponowne
podjecie badania przez EPO (G12.21), np. w przypadku ztozenia

uwag o0sob trzecich.

Co wazne, wniosek ten jest niezalezny od (wczesnego) wniosku o
rejestracj¢ jednolitego skutku (nalezy ztozy¢ oba wnioski, przy czym

musi to by¢ zrealizowane przed zaakceptowaniem tekstu patentu).
Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, ze patent europejski o jednolitym skutku

stanie si¢ juz niebawem rzeczywisto$cia nie tylko w uczestniczacych

panstwach cztonkowskich UE, ale takze posrednio w calej Unii
Europejskiej, poniewaz bedzie on wywieral istotny wplyw na
wszystkich uprawnionych z patentéw europejskich, w tym takze
pochodzacych z Polski. Warto zatem juz teraz przygotowac si¢ do tej
epokowej zmiany, niosgcej niewatpliwie duzo korzysci, ale tez
niepozbawionej pewnych zagrozen, zapewniajac sobie profesjonalne
wsparcie specjalisty w zakresie wlasnosci przemystowej, jakim jest
rzecznik patentowy, ktory posiada wiedz¢ prawna dotyczaca
postepowan przed EPO i UPC. Pozwoli to nie tylko
zmaksymalizowa¢ wykorzystanie zalet nowego systemu, ale takze
zabezpieczy¢ si¢ przed potencjalnymi zagrozeniami z nim
zwigzanymi. Nasi specjalisci chetnie odpowiedzg na wszelkie pytania
1 pomoga w opracowaniu strategii dopasowanej do indywidualnego

profilu przedsigbiorstwa.
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