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Ochrona patentowa jako element rozwoju innowacyjnosci

urzadzen mechatronicznych

Patent protection as an element of the development
of the innovation of devices in field of mechatronic
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Zagadnienia ochrony wiasnosci intelektualnej sa istotnym
elementem w procesie zarzadzania innowacjami. Wiele pod-
miotéw gospodarczych chroni swoje nowatorskie rozwiazania
przez uzyskanie patentu na wynalazek, prawa ochronnego
na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysto-
wego. W artykule przedstawiono dziatania zwigzane z proce-
dura uzyskiwania patentu na wynalazek zgodnie z krajowymi
przepisami. Wyjasniono takze dylematy zwigzane z ochrong
algorytmoéw i wynalazkéw realizowanych z uzyciem progra-
moéw komputerowych (co jest wazne zwlaszcza w procesie
rozwoju urzadzen mechatronicznych) oraz wskazano réznice
w stosunku do przepiséw obowigzujacych w USA. Wskazéwki
zawarte w artykule moga by¢ zacheta do zwiekszenia aktyw-
nosci w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiazan, co pozy-
tywnie wplywa na rozwdj gospodarczy.

SLOWA KLUCZOWE: ochrona patentowa, urzadzenia mecha-
troniczne, zarzadzanie innowacjami, procedura przyznawania
patentu

Issues of the protection of intellectual property are an essen-
tial element in the process of managing innovations. Many
business entities are protecting their new and innovative solu-
tions by the patent granted for invention, or of protective law
to the utility model or laws from the registration of the indus-
trial design. At the presented work action associated with the
procedure of granting patents for inventions was described
according to regulations being in force in the country. Also
dilemmas associated with the protection of algorithms and in-
ventions carried out using computer programs were clarified
what is particularly important in the development process of
devices in field of mechatronic, showing differences into at-
titudes to regulations being applicable in a USA. It can be an
invitation to increase the activity in the protection of innova-
tive solutions as positively affects the economic development.
KEYWORDS: patent protection, mechatronic devices, innova-
tion management, patent granting procedure

Innowacyjnos¢ przedsiebiorstw, przejawiajgca sie
przede wszystkim w sposobach wytwarzania i wprowa-
dzania na rynek nowych produktéw, jest obecnie podsta-
wag rozwoju gospodarczego. Dzieki wprowadzanym inno-
wacyjnym rozwigzaniom firmy zyskujg przewage na rynku
[1]. Dodatkowym obszarem swiadczgcym o innowacyjno-
$ci sg rozwigzania sprzyjajace ochronie srodowiska natu-
ralnego [2] — obejmujg one nie tylko dziatania zwigzane
z zarzgdzaniem Srodowiskiem, lecz takze dziatania inzy-
nierskie ukierunkowane na ekoprojektowanie.

Istotnym elementem rozwoju i innowacyjnosci przedsie-
biorstw sg patenty majgce przemystowe zastosowanie.
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Czesc¢ firm wprowadza na rynek rozwigzania pozbawione
ochrony prawno-patentowej, natomiast inne zapewniajg
ochrone swoich pomystéw, co zapewnia im stabilng po-
zycje na rynku. Ponadto patent jako dobro niematerialne
stanowi istotny czynnik m.in. w procesie komercjalizaciji
czy przy pozyskiwaniu zewnetrznego finansowania na
rozwaoj nowego rozwigzania technicznego.

Wynalazki mogg powstawac na etapie badan podsta-
wowych prowadzonych w laboratoriach wyzszych uczelni
lub instytutow badawczych. Drugg grupe stanowig wy-
nalazki powstajgce w ramach badan stosowanych, na-
stawionych bezposrednio na procesy komercjalizacji, co
przektada sie wprost na rozwdéj gospodarczy. Znaczgcy
udziat w tworzeniu tych wynalazkéw ma kadra inzynierska
przedsigbiorstw przemystowych.

Gdy przesledzi sie historie techniki, wida¢, ze zagad-
nienie patentowania i ochrony wiasnosci intelektualnej
zawsze byto zwigzane z dziatalnoscig inzynierskg. Mozna
wskazac takich tworczych wynalazcow, jak Henry Besse-
mer, ktéry zgromadzit 114 patentéw dotyczgcych konwer-
torowej metody otrzymywania stali, czy Tomas Edison,
ktory miat w dorobku ponad 2000 patentéw. Brak dbatosci
0 zabezpieczenie praw do swoich wynalazkéw moze sie
dla wynalazcy skonczy¢ tragicznie, jak np. w przypadku
Jana Gutenberga, ktory zyt w skrajnej nedzy, podczas
gdy inni zbierali profity z jego genialnego wynalazku, ja-
kim byto zastosowanie ruchomych czcionek w technice
drukarskie;.

W dzisiejszych czasach zagadnienie ochrony wtasnosci
intelektualnej nabrato jeszcze wiekszego znaczenia ze
wzgledu na postepujacg globalizacje i utatwiony dostep
do informaciji. Zaniedbania w tym zakresie mogg dopro-
wadzi¢ przedsiebiorstwo do szybkiego upadku.

Ochrona patentowa

Ochrona wiasnosci intelektualnej zawartej w wyna-
lazkach jest obecnie realizowana poprzez bardzo roz-
budowany i uporzadkowany (pod wzgledem prawnym)
system. Przedsiebiorstwo moze chroni¢ swojg wiasnosé
intelektualng i ubiegac sie o prawa wytgczne, m.in. o pa-
tent na wynalazek bgdz prawo ochronne na wzér uzytko-
wy. Osoba uprawniona z patentu moze zakaza¢ osobom
trzecim, niemajgcym odpowiedniej zgody, korzystania
z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy, pole-
gajacy na:

e wytwarzaniu danego produktu (przedmiotu wynalazku),
uzywaniu go, oferowaniu, wprowadzaniu do sprzedazy
lub importowaniu,

e stosowaniu sposobu bedgcego przedmiotem wynalazku,
e uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub im-
portowaniu produktéw otrzymanych bezposrednio takim
sposobem.
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Ponadto uprawniony z patentu moze w drodze umowy
licencyjnej udzieli¢ innej osobie upowaznienia, czyli licen-
cji do korzystania z jego wynalazku. W wyniku otrzymania
patentu uzyskuje sie monopol na wytwarzanie okreslo-
nych dobr, ktore nie bedg mogty by¢ prawnie wprowadza-
ne na rynek przez konkurencje.

Przedmiotem wynalazku moze by¢ rozwigzanie z ka-
tegorii urzgdzenie, dla ktérego jednoznacznie okreslono
konstrukcje techniczng przez podanie usytuowania jego
poszczegodlnych czesci wzgledem siebie oraz ich wzajem-
ne powigzania.

Wynalazek moze zosta¢ zgtoszony takze w kategorii
sposobu, ktéry jest rozumiany jako cigg czynnosci tech-
nicznych — w sensie oddziatywania na sygnaty — oraz
Srodki techniczne do realizacji tych czynnosci.

W Polsce decyzje w sprawach o udzielenie patentow
na wynalazki wydaje Urzgd Patentowy RP. Wynalazek,
o ktérego ochrone ubiega sie zgtaszajgcy, nie powinien
by¢ ujawniony przed datg, wedtug ktoérej oznacza sie
pierwszenstwo do uzyskania patentu — w przeciwnym
razie wynalazek moze zosta¢ uznany za stan techni-
ki. Z kolei rozwigzanie niemajgce ochrony patentowej
moze zostaé przejete przez inne nieuprawnione podmioty
i wprowadzone do obrotu, np. w innym kraju. W przypad-
ku innowacyjnych rozwigzan celowe jest zatem ubieganie
sie o patent europejski lub dokonanie zgtoszenia w trybie
PCT (Patent Cooperation Treaty) — np. za posrednictwem
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, ktory uzyskat
status Miedzynarodowego Organu Poszukiwan (ISA) oraz
Miedzynarodowego Organu Badan Wstepnych (IPEA) na
mocy Uktadu o wspotpracy patentowej i bedzie realizo-
wat istotne zadania na réznych szczeblach.

Dokonanie zgtoszenia w trybie PCT utatwia zgtaszajg-
cemu ubieganie sie o ochrone wynalazku jednoczesnie
w wielu krajach. Polska przystagpita do uktadu PCT 25 grud-
nia 1990 r. Od tej daty zgtaszajgcy moze wyznaczyc¢ Polske
jako panstwo, w ktérym chce sie ubiega¢ o ochrone. Pro-
cedura PCT skfada sie z dwodch gtéwnych faz: miedzyna-
rodowej i krajowej. Dokonujgc zgtoszenia miedzynarodo-
wego, zgtaszajgcy nie wyznacza poszczegolnych panstw,
w ktérych chce chroni¢ swoj wynalazek, ani nie wskazuje
rodzaju ochrony, o jakg sie ubiega. W chwili dokonania
zgtoszenia miedzynarodowego automatycznie wyznaczo-
ne zostajg wszystkie panstwa (148) nalezagce do ukfadu
PCT. Wyboru rodzaju ochrony dokonuje sie w chwili wej-
Scia w faze krajowg w poszczegdlnych umawiajgcych sie
panstwach. Uktad PCT ustala jednolitg forme zgtoszenia
miedzynarodowego, wiec nie ma koniecznosci dostosowy-
wania dokumentacji zgtoszeniowej do wymogow formal-
nych obowigzujgcych w poszczegdlnych krajach.

Przepisy dotyczace wynalazkéw podlegajgcych opa-
tentowaniu sg rézne w roznych panstwach. Te roznice
sg widoczne zwlaszcza wtedy, gdy poréwna sie przepi-
sy europejskie z tymi obowigzujgcymi w USA lub Japonii.
Stwarza to pewne problemy i wprowadza niejednoznacz-
nos¢ w zakresie oceny mozliwosci patentowania. Przykfa-
dowo, niektére wynalazki mogg podlega¢ opatentowaniu
w USA, a nie moga w panstwach europejskich. Dotyczy
to np. patentowania algorytmow i programéw komputero-
wych. Mimo ze ochrona patentowa wydaje sie najbardziej
odpowiednia w przypadku programow komputerowych,
to w prawie patentowym wielu krajow, w tym we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej, sg zawarte postanowienia
wyraznie wytgczajgce te programy spod opatentowania.
Wynika to z trudnosci z zakwalifikowaniem programow
komputerowych do wynalazkéw, o ktérych mowa w usta-
wie Prawo wtasnosci przemystowej (dalej: pwp) [3]. Naj-
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powazniejsze problemy sg zwigzane z ,testem charakteru
technicznego” zgtoszonego rozwigzania oraz wymogiem
nowosci i poziomu wynalazczego. Zazwyczaj programy
komputerowe nie proponujg nowego sposobu rozwigzania
problemu technicznego, a jedynie ,komputeryzujg” znany
juz sposob postepowania. Ponadto programy komputero-
we powstajg najczesciej w wyniku potgczen istniejgcych
podprogramow i ich adaptacji do innej dziedziny techniki.

Pomimo tej regulacji prawnej zakres ochrony progra-
mow komputerowych sie rozszerza. Jest to mozliwe za
sprawg zapisu dostepnego w wiekszosci ustaw patento-
wych, zgodnie z ktérym nie jest mozliwe uzyskanie ochro-
ny na program komputerowy ,jako taki” — z tego wynika,
ze mozliwa jest ochrona patentowa programéw kompute-
rowych ,nie jako takich”. Pojawito sie zatem wiele inter-
pretacji dopuszczajgcych ochrone patentowg programow
komputerowych ,nie jako takich”, czyli specyficznych al-
gorytméw rozwigzujgcych okreslony problem techniczny
i skutkujgcych dalszym efektem technicznym.

W najszerszym zakresie mozliwo$¢ opatentowania pro-
gramow komputerowych zostata dopuszczona w USA —
tamtejsze przepisy przewidujg ochrone sposobow admi-
nistracji i zarzadzania, struktur czy tez planow ptatnosci.
Ochronie udzielanej przez amerykanski urzgd patentowy
podlegajg rowniez rozwigzania dotyczgce handlu i ban-
kowosci internetowej. Kraje, w ktérych dziata Europejski
Urzad Patentowy, dopuszczajg patentowanie metod ma-
tematycznych w postaci np. komputerowych metod symu-
lacji procesow przemystowych.

Wynalazki wspomagane programem
do maszyn cyfrowych

W Polsce nie jest mozliwe uzyskanie ochrony na pro-
gram komputerowy ,jako taki”, ale dopuszcza sie ochrone
patentowg komputerowego sposobu realizacji algorytmu
rozwigzujgcego okreslony problem techniczny i skutku-
jacego dalszym efektem technicznym. W tym wypadku
mowi sie o ochronie wynalazkéw wspomaganych progra-
mem do maszyn cyfrowych. Obecnie takie przypadki zda-
rzajg sie coraz czesciej, co wynika z szybkiego rozwoju
urzgdzen mechatronicznych, czyli takich, w ktérych czesé
mechaniczna jest sterowana uktadem cyfrowym realizu-
jacym okreslone algorytmy, bedace elementem progra-
mow komputerowych. Te kwestie sg czasami trudne do
rozstrzygniecia, przy czym pomocne moze sie okazac
orzeczenie Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego [4]
dotyczgce oceny wktadu wynalazczego dla wynalazku
i dla wynalazku CIlI (computer-implemented invention,
software related inventions) [4]: Jesli wktad wynalazczy
lezy wytgcznie w obszarze nietechnicznym, rozwigzanie
nalezy uznac za niepatentowalne [...]. Analiza tego orze-
czenia prowadzi do nastepujgcych wnioskow:

e rozwigzania bedgce wynalazkami, w ktérych wktad wy-
nalazczy lezy wytgcznie w obszarze nietechnicznym, na-
lezy uzna¢ za niepatentowalne zaréwno w kategorii urzag-
dzenia, jak i w kategorii sposobu;

e rozwigzania bedace wynalazkami Cll, w ktérych wktad
wynalazczy zawiera wytgcznie cechy nietechniczne, ale
skutkujgce dalszym efektem technicznym, nalezy uzna¢
za niepatentowalne w kategorii urzgdzenia, ale mozli-
we do opatentowania w kategorii sposobu — jest to wiec
posredni sposob patentowania algorytméw i programow
komputerowych okreslanych jako wynalazki wspomagane
programem do maszyn cyfrowych.

Przyktadem wynalazku CIl mozliwego do opatento-
wania w kategorii sposobu jest mechatroniczny uktad
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realizujgcy ustalanie potozenia narzedzia zapewniajgce-
go kontakt z obrabianym materiatem (patrz rysunek). Ma-
teriat znajduje sie na stole frezarki. Nad materiatem znaj-
duje sie wrzeciono (z uchwytem, w ktéorym umieszczono
frez palcowy) napedzane silnikiem, dla ktérego mierzona
jest predkosc¢ obrotowa.

Dosuw frezu do materiatu jest wymuszany silnikiem
przesuwu, dla ktérego mierzona jest predkosé obrotowa,
co pozwala obliczy¢ kgt obrotu oraz przesuniecie narze-
dzia. Jest to znane ze stanu techniki zagadnienie, wiec
uzyskanie ochrony w kategorii urzgdzenia nie bytoby moz-
liwe. Istotg zgtoszonego wynalazku jest zatgczenie silnika
przesuwu podczas wybiegu silnika wrzeciona i wytgczenie
silnika przesuwu w chwili wykrycia réznic w predkosciach
obrotowych wirnika silnika wrzeciona i jego modelu. Za
pomocg programu inicjuje sie wybieg silnika wrzeciona
poprzez wigczenie go i wytgczenie po osiggnieciu pred-
kosci znamionowej. Zapamietywane sg parametry ruchu
(tworzony jest model wybiegu silnika wrzeciona), co przy
dosuwaniu narzedzia pozwala na wczesniejsze wytgcze-
nie silnika przesuwu — tak aby ruch silnika wrzeciona, be-
dacy wynikiem dziatania sit bezwtadnosci wirnika silnika
wrzeciona, doprowadzit do styku narzedzia z obrabianym
przedmiotem.

W przedstawionym opisie wykorzystano oryginalne
stownictwo i styl typowy dla dokumentéw patentowych.
Ten styl rézni sie od stosowanego w opracowaniach na-
ukowych i inzynierskich, co takze stanowi pewng bariere
w procesie patentowania.

Istote omawianego wynalazku mozna przedstawic
w inny sposob, wskazujgcy na kolejne etapy dziatan.
Pierwszym etapem jest budowa modelu wybiegu silni-
ka wrzeciona. Wybieg jest rozumiany jako ruch silnika
od momentu wytgczenia do momentu zatrzymania. Przy
wytgczonym silniku posuwu w oddaleniu od obrabia-
nego elementu wigczany jest silnik napedu wrzeciona,
a po osiggnieciu predkosci nominalnej jest wytgczany.
Rejestrowany jest przebieg zmian predkosci w czasie,
co stanowi model ruchu wrzeciona bez obcigzenia sitami
skrawania. Model tworzony jest jednorazowo po wymianie
frezu i wykorzystywany jest dla wielu kolejno obrabianych
detali.

Na drugim etapie wyznaczane jest potozenie wrzeciona
w momencie styku frezu z obrabianym materiatem. Silnik
napedzajgcy wrzeciono wprowadzany jest w stan wybie-
gu, a silnik posuwu przesuwa frez w kierunku materiatu.
W chwili, gdy frez ,zaczepi” o powierzchnie materiatu,
predkos¢ obrotowa wrzeciona gwattownie spadnie, co zo-
stanie zarejestrowane przez program jako odchytka mie-
dzy mierzong rzeczywistg predkoscig obrotowg a pred-
koscig wynikajgcg z modelu. W tym momencie program
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zatrzyma posuw wrzeciona na pozycji okreslanej jako
bazowa w procesie obrobki. Ten etap jest powtarzany dla
kazdego kolejnego obrabianego elementu.

Rozwigzanie dotyczgce sterowania wspomaganego
programem cyfrowym, bedgce wynalazkiem ClI, skutku-
je efektem technicznym i rozwigzuje problem techniczny,
a zatem moze zosta¢ opatentowane w kategorii sposobu.

Dokumentacja zgtoszenia patentowego

Rozpoczecie procedury zwigzanej z udzieleniem pa-
tentu wymaga ztozenia odpowiedniej dokumentacji. Przy-
gotowuje jg wynalazca (zgtaszajacy), czesto z pomocag
rzecznika patentowego.

W Polsce omawiana dokumentacja zawiera m.in.:

e podanie z danymi formalnymi dotyczacymi tworcy
i zgtaszajgcego,

e opis wynalazku, w ktérym ujawnia sie jego istote,

e zastrzezenia patentowe,

e rysunki niezbedne do zrozumienia istoty wynalazku.

W art. 33 ust. 1 pwp oraz § 6 rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministréw z 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie doko-
nywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzorow
uzytkowych sprecyzowano, co powinien zawieraC opis
wynalazku [3, 5]:

o tytut wynalazku,

e dziedzine techniki,

e opis stanu techniki,

e ujawnienie istoty wynalazku,

e wskazanie ewentualnych korzystnych skutkéw wyna-
lazku,

e objasnienie figur rysunku,

e przykfad realizacji wynalazku,

e wskazanie mozliwosci przemystowego stosowania wy-
nalazku,

e zastrzezenia patentowe.

Tytul wynalazku okreslony przez zgtaszajgcego powi-
nien wiernie odzwierciedla¢ istote wynalazku. Gdy zgta-
szajgcy ubiega sie o ochrone wynalazku w réznych kate-
goriach, np. sposobu i urzgdzenia, tytut powinien odnosi¢
sie jednoczes$nie do obu kategorii.

Dziedzina techniki — w tej czesci powinny sie zna-
lez¢ techniczne okreslenie wynalazku i dziat techniki, dla
ktorej ten wynalazek jest przeznaczony. Miedzynarodowa
Klasyfikacja Patentowa (MKP) wyrdznia osiem nastepuja-
cych dziatéw:

e A — podstawowe potrzeby ludzkie;

e B —rozne procesy przemystowe, transport;

e C — chemia, metalurgia;

e D — witokiennictwo, papiernictwo;

e E — budownictwo, gornictwo;

e F — budowa maszyn, oswietlenie, ogrzewanie, uzbroje-
nie, technika minerska;

o G —fizyka;

e H — elektrotechnika.

Opis stanu techniki — tu nalezy zawrze¢ dokumenty
dotyczgce stanu techniki, ktore sg znane zgtaszajgcemu
oraz przedstawiajg rozwigzania zblizone do zgtaszane-
go wynalazku i mogg by¢ pomocne do jego zrozumienia.
Na tym etapie warto skorzysta¢ z narzedzi informatycz-
nych, aby wyszuka¢ rozwigzania podobne do zgtaszane-
go i opracowac przyktady realizacji, ktére nie bedg koli-
dowac z tymi, ktére sg znane ze stanu techniki. Utatwi to
zgtaszajgcemu pozniejsze ograniczenie zakresu zgdanej
ochrony w przypadku, gdyby urzad przeciwstawit doku-
menty o stanie techniki, ktore zgtaszajgcemu nie byty
znane przed dokonaniem zgtoszenia.
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Ujawnienie istoty wynalazku to czes¢ dokumentaciji,
w ktorej nalezy wskazac istote rozwigzania technicznego,
a wiec zespot sSrodkow technicznych warunkujacy uzyska-
nie zamierzonego rezultatu. Nalezy to zrobi¢ w taki spo-
sob, aby zaréwno istota wynalazku, jak i samo rozwigza-
nie byty jednoznacznie zrozumiate w stopniu potrzebnym
do zrealizowania wynalazku.

Wskazanie ewentualnych korzystnych skutkow wy-
nalazku — ten fragment opisu powinien zawiera¢ obiek-
tywne, mozliwe do osiggniecia korzysci z wynalazku
w odniesieniu do stanu techniki.

Objasnienie figur rysunkow jest konieczne, gdy
w opisie zamieszczono rysunki — w takim przypadku trze-
ba zwiezle wyjasnic¢, co przedstawia dany rysunek.

Przyktad realizacji wynalazku — tu nalezy przedstawi¢
wynalazek na tyle jasno i wyczerpujgco, aby znawca z da-
nej dziedziny (tj. osoba dysponujgca przecietng wiedzg
z tej dziedziny, ktdra nie jest wysoce wyspecjalizowanym
specjalista, lecz ma dostep do ogdlnie dostepnych infor-
macji i potrafi z nich skorzystac¢) mogt ten wynalazek urze-
czywistni¢ bez dodatkowej inwencji tworcze;j.

Wskazanie mozliwosci przemystowego stosowania
wynalazku — ta czes¢ opisu powinna zawiera¢ informa-
cie, w jakiej gatezi przemystu zgtaszany wynalazek ma
zastosowanie.

Zastrzezenia patentowe stanowig najwazniejszg czes¢
dokumentacji zgtoszeniowej wynalazku — to one okreslajg
zastrzegany wynalazek, zakres ochrony i zawarty w nim
wktad techniczny w sposéb zwiezty i jednoznaczny, przez
podanie cech technicznych odnoszgcych sie do jego bu-
dowy lub sktadu, wzglednie do sposobu technicznego od-
dziatywania na materie (art. 33 ust. 3 pwp [3]). Ogot cech
zastrzeganego wynalazku powinien by¢ okreslony za-
strzezeniem patentowym niezaleznym. W przypadku gdy-
by intencjg zgtaszajgcego byto ubieganie sie o ochrone
wariantéw wynalazku lub sprecyzowanie cech podanych
w zastrzezeniu lub zastrzezeniach patentowych niezalez-
nych, nalezatoby sformutowa¢ odpowiednie zastrzezenia
patentowe zalezne. Zastrzezenie patentowe niezalezne
sktada sie z dwoch czesci:

e przedznamiennej — okreslajgcej stan techniki znany
zgtaszajgcemu,

e znamiennej — zawierajgcej te cechy, ktére majg wyroz-
nia¢ przedmiot zgtoszenia od znanego stanu techniki.

Wiasciwa interpretacja zastrzezen patentowych naka-
zuje bra¢ pod uwage nie tylko to, co zostato w nich wyrazo-
ne expressis verbis. W przypadku wynalazkéw wspoma-
ganych programem do maszyn cyfrowych dopuszczalna
jest rozszerzajgca interpretacja zastrzezen patentowych,
zwtaszcza w odniesieniu do cech funkcjonalnych, zakta-
dajgca, ze skoro w opisie zawarte sg szczegdtowe i tech-
niczne przyktady budowy urzgdzen oraz opis ich dziata-
nia, to obok wynalazku w kategorii urzgdzenia znajduje
sie réwniez drugi wynalazek — w kategorii sposobu.

Prawidtowe opracowanie dokumentacji zgtoszeniowej
nie jest rzecza tatwg — w wigekszosci przypadkdéw koniecz-
na jest pomoc rzecznika patentowego. Wymagana tu jest
nie tylko znajomos$c¢ procedur prawnych, lecz takze stanu
techniki, poniewaz na tej podstawie opracowuje sie przy-
ktady realizacji i zastrzezenia patentowe. Z uwagi na to,
ze zgtoszenie patentowe jest adresowane do specjalistow
w danej dziedzinie, nie ma koniecznosci zamieszczania
wszystkich ogdlnie dostgpnych i znanych informacji o po-
szczegolnych podzespotach wynalazku, jednak w opisie
nalezy zawrze¢ przyktady realizacji dla wszystkich istot-
nych cech wynalazku. Warto zauwazyc, ze w przypadku
rozwigzan wspomaganych programem do maszyn cyfro-
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wych patentowalne sg wytgcznie rozwigzania o charakte-
rze technicznym, tj. zawierajgce cechy techniczne i nie-
techniczne, przy czym cechy nietechniczne wynikajace
z oddziatywania programu do maszyn cyfrowych na sprzet
muszg skutkowac¢ dalszym efektem technicznym — to
oznacza, ze przy catosciowej ocenie technicznosci rozwig-
zania powinien by¢ podany przynajmniej jeden techniczny
przykiad realizacji. Nie oznacza to, ze Urzad Patentowy
RP usituje ograniczy¢ zakres ochrony do pojedynczego
przyktadu realizacji — bytoby to krzywdzace dla zgtasza-
jacego, gdyz poszczegolne zastrzegane elementy mozna
by zrealizowa¢ za pomocg innych srodkoéw technicznych.

Procedura patentowania

Jak juz wspomniano, procedura patentowania rozpo-
czyna sie od ztozenia przez zgtaszajgcego dokumentaciji
w Urzedzie Patentowym RP. Po pozytywnym zakoncze-
niu badania formalnoprawnego Departament Badan Pa-
tentowych przystepuje do oceny zastrzeganego rozwig-
zania pod wzgledem jego patentowalnosci i zdolnoSci
patentowej. Rozwigzanie uznaje sie za niepatentowalne
(art. 28 pwp [3]), jezeli jest:

e odkryciem, teorig naukowg i metodg matematyczng,

e wytworem o charakterze jedynie estetycznym,

e planem, zasadg lub metodg dotyczacg dziatalnosci
umystowej lub gospodarczej, gra,

e wytworem, ktérego niemozliwos¢ wykorzystania moze
by¢ wykazana w Swietle powszechnie przyjetych i uzna-
nych zasad nauki (zwtaszcza w odniesieniu do perpetuum
mobile),

e programem do maszyn cyfrowych (,jako takim”),

e przedstawieniem informaciji.

Ponadto patentéw nie udziela sie (art. 29 ustawy pwp
[3]), na:

e wynalazki, ktorych wykorzystywanie bytoby sprzeczne
z porzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,

e odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne
sposoby hodowli roslin lub zwierzat, przy czym nie ma to
zastosowania do mikrobiologicznych sposobow hodowli
ani do wytworéw uzyskiwanych takimi sposobami,

e sposoby leczenia ludzi i zwierzgt metodami chirurgicz-
nymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki sto-
sowane na ludziach lub zwierzetach, przy czym nie doty-
czy to produktow, a zwtaszcza substancji lub mieszanin
stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Jezeli rozwigzanie jest niepatentowalne, urzad sporza-
dza sprawozdanie bez dokumentéw ze stanu techniki,
Z opinig wstepng o przyczynie braku poszukiwania w sta-
nie techniki. Z kolei po stwierdzeniu, ze zgtoszone rozwig-
zanie jest patentowalne, urzad przystepuje do oceny zdol-
nosci patentowej rozwigzania. Polega to na sprawdzeniu,
czy dane rozwigzanie:

e jest wynalazkiem,

e jest nowe,

e ma poziom wynalazczy (nieoczywistos¢ rozwigzania),
e ma zastosowanie przemystowe.

Ustawodawca nie podat definicji wynalazku, ale zgodnie
z praktykg urzedu i orzecznictwem sgdowym przyjmuje sie,
ze: [...] wynalazkiem jest rozwigzanie jakiego$ problemu
przy postuzeniu sie zdatnymi do opanowania sitami przyro-
dy dla osiggniecia przyczynowo przewidywalnego rezultatu
lezgcego poza sferg intelektualnego oddziatywania czto-
wieka. Technika jest sferg dziatalnoSci cziowieka, ktorej
bazg teoretyczng sg stosowane nauki przyrodnicze, wy-
magajgce weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferg tech-
niki pozostajg obszary dziatalnosci ludzkiej, ktérych bazg
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teoretyczng sg takie nauki, jak matematyka, lingwistyka,
programowanie, wymagajgce wytgcznie weryfikacji logicz-
nej. Dla oceny rozwigzania wynalazku nalezy roztozyc je
na elementy sktadowe, wsrod ktorych sg zaréwno elemen-
ty techniczne, jak i nietechniczne. Rozwigzanie jest paten-
towalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest
przynamniej jeden nowy nieoczywisty element. Jesli wktad
wynalazczy lezy wytgcznie w obszarze nietechnicznym,
rozwigzanie nalezy uznac za niepatentowalne [...] [6].

Wynalazek uwaza sie za nowy, jesli nie jest czescig sta-
nu techniki, co oznacza, ze nie sg znane rozwigzania, kto-
rych istotne cechy pokrywajg sie z cechami zgtoszonego
rozwigzania.

Wynalazek uwaza sie za majgcy poziom wynalazczy,
jezeli nie wynika on — w sposéb oczywisty dla znawcy — ze
stanu techniki. To oznacza, ze znawca z dziedziny, majgc
do dyspozycji znany stan techniki, nie bytby w stanie urze-
czywistni¢ zgtoszonego rozwigzania bez dodatkowej in-
wencji tworczej [7]. Zgodnie z obowigzujgcym orzecznic-
twem przyjmuje sie, ze znawca nie jest specjalistg z danej
dziedziny, ale praktykiem dysponujgcym w odpowiednim
czasie ogoélnodostepng wiedzg z danej dziedziny. Taki
znawca nie ma dostepu do specjalistycznych zagadnien
zwigzanych z nowoczesnymi technologiami, ale dyspo-
nuje wiedzg zawartg w ksigzkach czy podrecznikach na-
ukowych. Innymi stowy, znawca to osoba bedgca w stanie
zrealizowa¢ przedmiot wynalazku na podstawie doku-
mentacji zgtoszeniowej, bez dodatkowej inwencji tworczej
i nadmiernego wysitku. Zdaniem WSA: W odniesieniu do
poziomu ,wynalazczego” wynalazku (nieoczywistosci roz-
wigzania) brak jest obiektywnych, a w szczegdlnosci usta-
wowych Kryteriow. Stwarza to konieczno$¢ dokonywania
ustalen na okolicznoS¢ poziomu wynalazczego wynalazku
w oparciu o kryteria w duzej mierze subiektywne [...] [6].

Wynalazek mozna uzna¢ za nadajacy sie do przemy-
stowego stosowania, jezeli wedtug wynalazku w jakiej-
kolwiek dziatalnosci przemystowej moze by¢ uzyskiwane
nowe rozwigzanie lub wykorzystany sposéb — w rozumie-
niu technicznym.

Jezeli zgtoszone rozwigzanie jest patentowalne, ma ce-
chy wynalazku oraz zostato jasno i wystarczajgco ujaw-
nione, wowczas rozpoczyna sie poszukiwanie podobnych
rozwigzan z wykorzystaniem dostepnych narzedzi. Po zna-
lezieniu dokumentow, ktorych istotne cechy sg tozsame
z cechami zastrzeganego rozwigzania, urzad zawiadamia
o tym —w formie sprawozdania o stanie techniki — zgtasza-
jgcego, ktory moze wowczas odpowiednio zmieni¢ zakres
zgdanej ochrony. Niezwtocznie po uptywie 18 miesiecy od
daty pierwszenstwa do uzyskania patentu Urzgd Patento-
wy RP dokonuje ogtoszenia o zgtoszeniu w Biuletynie UP.

Na kolejnym etapie zgtoszenie jest przekazywane do
badania merytorycznego — na podstawie dokumentow
wskazanych w sprawozdaniu o stanie techniki urzad oce-
nia rozwigzanie pod wzgledem nowosci, poziomu wyna-
lazczego i stosowalnosci przemystowej. W przypadku
stwierdzenia, ze dokumenty wskazane w sprawozdaniu
stanowig potencjalng przeszkode w udzieleniu patentu,
zgtaszajgcy moze po otrzymaniu stosownego pisma ogra-
niczy¢ zakres zgdanej ochrony. Wskazane w sprawozda-
niu materiaty stanowig jedynie wstepng ocene przedmio-
tu zgtoszenia — pozwalajg zgtaszajgcemu oceni¢ szanse
na uzyskanie ochrony oraz podjg¢ dalsze kroki zwigzane
z wykorzystywaniem przedmiotowego rozwigzania. Przy
dokonywaniu ostatecznej oceny zdolnosci do objecia
przedmiotu zgtoszenia ochrong prawng mogg by¢ réw-
niez wziete pod uwage dowody i materiaty wykraczajgce
poza zatgczony wykaz.
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Dopiero po spetnieniu fgcznie wszystkich kryteriéw
patentowalnosci i zdolnosci patentowej urzad wydaje
decyzje o udzieleniu prawa wyfacznego. W innych przy-
padkach wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa wy-
tacznego bgdz o umorzeniu postepowania — gdy staje sie
ono bezprzedmiotowe lub jesli wystgpi o to strona (art.
105 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego,
majgcy zastosowanie na podstawie art. 252 pwp [3, 8]).

Podsumowanie

Zwiekszenie $wiadomosci inzynierow odnosnie do
ochrony wiasnosci intelektualnej poprzez patentowanie
nowych rozwigzah moze sie przyczyni¢ do wzrostu in-
nowacyjnosci przedsiebiorstw i rozwoju gospodarczego
kraju. Obserwujac kreatywnos¢ studentéw i doktorantow
[9], mozna mie¢ przekonanie o duzym potencjale w tym
obszarze. Wydaje sie jednak, ze rozwdj innowacyjnosci
utrudniajg problemy na etapie komercjalizacji, co cze-
sto uwidacznia sie w przedsiebiorstwach produkcyjnych.
Ponadto zgodnie z obowigzujgcym prawem duza czesc
nowych rozwigzan i pomystéw jest niepatentowalna ze
wzgledu na niespetnienie warunku dotyczgcego wktadu
w obszarze technicznym [10-12].

Informacje zawarte w tym artykule mogg rozszerzy¢
wiedze kadry inzynierskiej na temat mozliwosci patento-
wania innowacyjnych rozwigzan. Jest to wazne zwtaszcza
w obszarach zwigzanych z budowg maszyn, mechanikg
i mechatronika, ktére w istotny sposéb wptywajg na roz-
woj kraju i jego znaczenie gospodarcze.

Niestety, przeprowadzenie procedury patentowania wy-
maga zaangazowania srodkow finansowych, co w wielu
przypadkach spowalnia caty proces. Ponadto zgtoszenie
patentowe fgczy sie z ujawnieniem istoty wynalazku, a to
bywa niekorzystne dla przedsiebiorstwa. Czasami lep-
szym rozwigzaniem jest utrzymywanie w tajemnicy swo-
ich innowacyjnych rozwigzan i korzystanie z nich w celu
zdobycia konkurencyjnej przewagi. W obecnych czasach
utrzymanie takiej tajemnicy przez dtuzszy czas nie jest fa-
twe, a jej ztamanie moze doprowadzi¢ do szybkiego upad-
ku przedsiebiorstwa.
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