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Summary

Inventions in gentic engineering are of high commercial value only if pro-
tected by intellectual property rights (IPR). The legislation system of IPR protec-
tion is really very complicated even within Euroepan Union. The basic principles
and European conventions are presented in this paper. On this background the
Polish rules are shown.
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1. Podstawy ochrony praw wiasnosci intelektualnej

Zabezpieczenie praw wihasnosci intelektualnej jest niezbedne
dla ochrony osiagnie¢ wynalazcow jak réwniez dla zapewnienia
srodkéw koniecznych dla dalszego rozwoju biotechnologii. Ge-
nomika, ktora jest bardzo dobrym przyktadem nauki taczacej ge-
netyke molekularna, inzynierie genetyczng oraz bioinformatyke,
ukazata nowe zakresy i mozliwosci zwigzane ze zbieraniem

* Redakcja wyraza wdzieczno$¢ Stowarzyszeniu Zbiorowego Zarzgdzania
Prawami Autorskimi Twércow Dziet Naukowych i Technicznych KOPIPOL za po-
moc finansowa przy opracowywaniu raportow.
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i opracowywaniem danych dotyczacych struktury i funkcji genomow, a zwiaszcza
genomu cztowieka. Wszyscy eksperci sg zgodni w opiniach, ze dla dalszego rozwo-
ju nauki i techniki w tym zakresie konieczne jest zapewnienie jak najszerszego do-
stepu do najnowszych danych. Pojawia sie¢ tutaj pozorna sprzeczno$¢ zwigzana
z bardzo duzym fadunkiem emocjonalnym, bowiem wiele z tych zagadnien jest Sci$-
le zwigzanych z kwestig ,,patentowania zycia”, jak w duzym uproszczeniu okre$lajg
to przeciwnicy inzynierii genetycznej.

Ochrona praw wiasnosci intelektualnej coraz czeSciej stanowi wazny element
gry ekonomicznej, umozliwiajgcej osiagniecie przewagi rynkowej nad konkurencja.
W oparciu na systemie ochrony patentowej, w zamian za publiczne ujawnienie isto-
ty wynalazku, polegajace na opublikowaniu jego reproduktywnego opisu, paristwo
gwarantuje tworcy prawo wytgcznego korzystania z wynalazku w sposéb zarobko-
wy lub zawodowy, ograniczone czasowo [zwykle do dwudziestu lat] i terytorialnie
[na calym obszarze danego panstwal.

W krajach OECD, a zatem takze w panstwach cztonkowskich UE i w Polsce, pa-
tentowanie wynalazkéw w zakresie inzynierii genetycznej jest nie tylko mozliwe,
ale nalezy do grupy najbardziej dynamicznie wzrastajgcych w sensie liczbowym.
W latach 1990-2000 liczba patentéw biotechnologicznych wzrastata o 15% rocznie
(natomiast og6lna liczba patentéw rosta o 5% rocznie). Problem budzacym wiele
watpliwosci i obiekcji spotecznych jest kwestia definicji i zakresu sformutowania
,wynalazek genetyczny”. Nie ulega watpliwosci konieczno$¢ prowadzenia dyskusji
publicznej w tym zakresie, ale warto wiedzie¢, ze tylko w 2001 r. USPTO (United Sta-
tes Patent and Trademark Office) wydat ponad 5000 patentdéw dotyczacych DNA. Ta
dynamika rozwoju inzynierii genetycznej i jej zastosowan przemystowych, przeja-
wiajaca sie w liczbie patentdéw, Swiadczy zaréwno o znaczeniu ekonomicznym no-
wej dziedziny, jak i otwiera zagadnienia do dyskusji. Zwtaszcza wptyw zagadnien
ochrony wiasnosci intelektualnej na:

- uwarunkowania rozwoju nauki,

- rozwoj ekonomiczny i przemiany przemystu,

- zastosowania medyczne i farmaceutyczne oraz ich dostepno$¢ w kontekscie
patentowania rozwigzan technicznych,

- jakos¢ zycia i efektywnos$¢ kosztdw ochrony zdrowia,

- rozw0j nowych materiatow i produktow.

Wspotpraca miedzynarodowa i stanowisko organizacji miedzynarodowych, ta-
kich jak OECD czy tez ONZ, z pewnoscia bedzie miato zasadnicze znaczenie dla
praktyki patentowania i licencjonowania rozwigzan chronionych przez patenty dla
przemystu, jak i dla dziatow gospodarki finansowanych wspieranych z budzetu pan-
stwa. W rozwoju wspdtpracy miedzynarodowej zasadnicze znaczenie ma koopera-
cja trzech zapewne najwazniejszych urzedéw patentowych: USPTO (United States Pa-
tent and Trademark Office), EPO (European Patent Office) oraz jPO (japan Patent Office).
Ciagle rozwijajaca sie wspotpraca i dazenie do ujednolicenia zasad pracy tych trzech
urzedoéw [w kontekscie narodowych norm legislacyjnych] nie zmniejsza podstawo-

338 RAPORTY



Wynalazki w zakresie genetyki molekularnej, ochrona praw wiasnosci intelektualnej i praktyki licencyjne

wych obiekcji nie tylko szerokich kregdéw spotecznych, ale takze srodowiska nauko-
wego. Podstawowym przedmiotem dyskusji i obiekcji jest og6lna dostepnos$¢ da-
nych genetycznych. W przeciwienstwie do tego stanowiska ogotu spoteczenstwa,
eksperci uwazajg, ze wiasnie patentowanie stwarza optymalna, a wiasciwie jedyna
szansg, udostepniania w szerokim zakresie najnowszych danych, a przez to reatne
unikniecie duplikowania badan i kosztownych prac wdrozeniowych.

Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP) udziela patentéw na podsta-
wie ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (p.w.p.) (1) oraz
Europejski Urzad Patentowy (EPO) dziatajgcy w oparciu na ,,Konwencji o udzielaniu
patentow europejskich” (EPC), zwanej tez ,,konwencjg monachijska" (aktualny tekst
konwencji jest dostepny na stronie EPO (2). Omawiajac polskie przepisy, uwzgled-
niono nowelizacje p.w.p. z 6 czerwca 2002 r. (3), ktéra weszta w zycie 18 pazdzier-
nika 2002 r. wprowadzajgc szczegdtowe przepisy dotyczace wynalazkdw biotechno-
logicznych. Nowelizacja ta, bedaca przejawem postepujacej harmonizacji prawa
polskiego z prawem unijnym, stanowi implementacje Dyrektywy nr 98/44AA"E Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 6 czerwca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazkow
biotechnologicznych (4).

2. Pozytywne przestanki zdolnosci patentowej i ich rola spoteczna

w pewnych przypadkach istniejg juz obecnie patenty na testy choréb uwarunko-
wanych genetycznie, przyktadowo testy diagnostyczne na: Athena Alzheimer oraz
BRACI i BRAC2 nowotwordw piersi. Pozyskanie licencji na korzystanie z tych wyso-
ce wiarygodnych i sprawdzonych testow zwigzane jest z dodatkowym kosztem, kto-
ry musi posrednio lub bezposrednio obcigzy¢ pacjentow, jest to przyklad wspie-
rajacy obiekcje przeciwnikéw patentowania w biotechnologii, a zwlaszcza wynalaz-
kéw w zakresie inzynierii genetycznej wykorzystywanych w ochronie zdrowia, jed-
nakze w opinii ekspertéw nie ma lepszej alternatywy dla zapewnienia zréwnowa-
zonego rozwoju nauki i przemystu anizeli ochrona wiasnosci intelektualnej poprzez
patenty. Whrew potocznej opinii to wikasnie patenty chronig nie tylko i nie wy-
facznie monopolistyczne prawa wynalazcy, ale takze gwarantujg publikacje wyna-
lazku jak réwniez zabezpieczajg przed ,,piractwem” naukowym oraz przemystowym;
w tych przypadkach dostep do materiatu biologicznego jak i do technologii uwarun-
kowany jest porozumieniem miedzy zainteresowanymi stronami. Zwigzane jest to
z trzema podstawowymi cechami patentu: 1) nowoscig, 2) nieoczywistoscig i 3)
przemystowym zastosowaniem. Natomiast znalezienie zharmonizowanego sposobu
wykorzystania patentéw dla dobra wszystkich zainteresowanych, dostownie dla ca-
tego spoteczenstwa - to zadanie bardzo trudne i wazne, wymagajace wiele pracy.

Dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na innowacyjnosci podstawowe znacze-
nie ma polityka panstwa w zakresie nowatorskich technologii, takich jak biotechno-
logia. jednakze polityka panstw uwarunkowana jest postepem prac naukowych
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i technicznych w wymiarze miedzynarodowym. Innowacyjne zagadnienia techniczne
zazwyczaj maja charakter interdyscyplinarny jak i miedzynarodowy, a przy tym cze-
sto charakteryzujg sie wysokim stopniem abstrakcyjnosci, co w praktyce oznacza, ze
sg malo zrozumiate dla przecietnego obywatela, a zatem dla podatnika finansu-
jacego prace badawcze i rozwojowe. Doskonatym przyktadem ilustrujgcym te bardzo
zroznicowane i trudne aspekty jest biotechnologia w zastosowaniu do farmacji, a za-
tem przede wszystkim dla produkcji nowych lekdw oraz metod diagnostycznych. Po-
niewaz wspotczesnie sg to przede wszystkim preparaty i metody uwarunkowane
znajomoscig struktury genomu, a zatem w przesztosci nie byto mozliwosci stosowa-
nia takich metod czy tez Srodkow, czyli mamy do czynienia z catkowicie nowymi roz-
wigzaniami. Wiasnie w prawie patentowym koniecznymi wymogami (jak juz wspo-
mniano) do uzyskania patentu na zgtaszany do ochrony wynalazek sg: nowos¢, po-
ziom wynalazczy i charakter techniczny ujawnianego w zgtoszeniu rozwigzania; roz-
woj inzynierii genetycznej stworzyt warunki sprzyjajgce takim rozwigzaniom.

Pojecie nowosci jest definiowane poprzez odniesienie sie do stanu techniki, czy-
li wszystkich informacji dotyczacych okreslonej dziedziny dostepnych na $wiecie
w chwili ztozenia zgtoszenia patentowego. Wynalazek uwaza sie za nowy, jezeli nie
jest on czeScig stanu techniki, tzn. jezeli przed data, wedlug ktérej oznacza sie
pierwszenstwo do uzyskania patentu (tzw. data pierwszenstwa), nie zostat udostep-
niony do wiadomosci powszechnej w sposGb ujawniajacy znawcy danej dziedziny
techniki dostateczne dane do jego stosowania.

W powszechnym rozumieniu wynalazek jest rozwigzaniem wyjatkowym, w kt6-
rym dzieki niezwyklym zdolnosciom tworcéw udato sie osiggnaé¢ nieoczekiwany
efekt. Zgodnie z prawem patentowym, te wyjatkowe cechy rozwigzania stanowig
0 jego poziomie wynalazczym. Wynalazek uznaje sie za posiadajacy poziom wyna-
lazczy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposéb oczywisty ze stanu
techniki (art. 26.1 p.w.p.), przy czym znawcg jest osoba posiadajgca przecigtng wie-
dze z danej dziedziny techniki. Natomiast rozwigzanie oczywiste dla fachowca jest
efektem rutynowych dziatan, ktérych powodzenie daje sie przewidzieC.

Wynalazek uwazany jest za nadajacy sie do przemystowego stosowania, jezeli
wedtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwdr lub wykorzystywany sposéb, w ro-
zumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej, nie wykluczajac
rolnictwa (art. 27 p.w.p.). Nadawanie sie do stosowania jest zwykle faczone z cha-
rakterem technicznym prezentowanego rozwigzania.

3. Uwarunkowania rozwoju nowatorskich rozwigzan

w analizie nowych produktéw (np. farmakologicznych lub diagnostycznych) be-
dacych produktami inzynierii genetycznej konieczne jest $ledzenie wielu elemen-
téw sktadowych wartosci dodanej i stanowigcych o sumarycznej, ostatecznej wartos-
ci takiego produktu. Niezbedne jest uwzglednienie nastepujacych czynnikdw: wie-
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dza, przekazywanie i udostepnianie wiedzy (dla spoteczenstwa, dla partneréw jak
i dla konkurencji), wykorzystywanie kompleksowe zréznicowanych informacji, for-
mowanie nowych trendéw badawczych, uwarunkowania Srodowiskowe i spoteczne,
zaangazowanie przemystu (Srodki kapitatowe i czynnik ludzki). Z catg pewnoscig
wymagana jest analiza w zakresie wielu zréznicowanych sektoréw. Wzmiankowane
zagadnienia mozna pokrétce omowic¢ nastepujaco:

- Czynniki stymulujace innowacyjnosc¢. Jakie parametry spoteczne czy tez eko-
nomiczne determinujg stymulacje i rozw6j niekonwencjonalnych rozwigzan? jakie
mechanizmy rynkowe mozna pobudzié¢ dla uzyskania zwiekszonej produktywnosci
wynalazcow? Wzglednie jaka jest korelacja i rola, lub tez przeciwstawienstwo, kon-
sumentow i producentow?

- Charakterystyka procesu innowacyjnosci i jego uwarunkowania. Kto w proce-
sie innowacyjnosci odgrywa zasadniczg role oraz jakie sa podstawowe Zrddta wie-
dzy aktywujgce innowacyjnos¢? Z pewnoscig w tym nurcie zagadnien istotng role
odgrywa przekaz informacji z sektora nauki do przemystu. Nie jest jednak sprawg
prostg identyfikacja kanatow, ktorymi ta wiedza przeptywa, a w szczegolnosci, jakie
parametry spowalniajg transfer nowosci naukowych z laboratorium uczonych do
pracowni przemystowej? Przyktadowo okre$lenie optymalnej formy prowadzenia
badan: czy jest to whasne laboratorium przemystowe, czy tez kontrakt z uniwersyte-
tem wzglednie wykupienie licencji gotowego rozwigzania?

- Korelacja i kooperacja sektora prywatnego i pafnstwowego. W jakim zakresie
oba te sektory sg wzgledem siebie komplementarne, a w jakim konkurencyjne, za-
réwno w aspekcie finansowym, jak i intelektualnym? Warto réwniez wyjasni¢ w ja-
kim stopniu w rozwoju biotechnologii partycypuja pracownie uniwersyteckie, aka-
demickie czy tez przemystowe, a w jakim istotne sg licencje pozyskiwane z zew-
netrznych Zrodet? Okreslenie tych relacji powinno réwniez naswietli¢ charakter
i zasady kooperacji pomiedzy tymi sektorami.

- Zarzadzanie wihasnoscig intelektualng i jej dostepnos¢. Jakie wyniki sg publicz-
nie dostepne, a jakie sg utajniane, oraz czy jest to domena przemystu: patentowanie
wynikow i rozwigzan. Wazne jest réwniez uzyskanie charakterystyki rozwigzan li-
cencyjnych i zasad korzystania z nabywanych patentéw, przyktadowo jakie ograni-
czenia terytorialne i czasowe formutujg wiasciciele patentow, a jakie wymagania
w zakresie udostepnienia pomocy technicznej stawiajg nabywcy licencji?

- Globalizacja. Wielkie firmy, zwlaszcza farmaceutyczne i rolnicze budzg zasad-
niczag nieche¢ spoteczng, ale nie jest jednoznaczny okreslony zakres globalizacji
w zakresie innowacyjnych technologii. W tym specyficznym obszarze gospodarki
nadal podstawowe znaczenie majg malenkie firmy rodzinne czy tez oparte na ukla-
dach kolezenskich, ktére dysponujg jednym, ale genialnym rozwiazaniem technicz-
nym. Jakie sg sity wywotujgce zjawisko globalnej sieci oraz zakres przejmowania
i gczenia sie firm w coraz wigksze i potezniejsze struktury gospodarcze? Pozostaje
pytanie bedace konsekwencja: czy rzeczywiscie globalne sieci sa bardziej uzasad-
nione ekonomicznie?
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- Rola matych firm w rozwoju innowacyjnosci. Powszechna jest opinia, ze w od-
niesieniu do firm o wysokim wspotczynniku innowacyjnosci rola matych i bardzo
matych firm jest zasadnicza, jednakze jak dtugo mate firmy zachowujg swojg nieza-
lezno$¢ finansowg i koncepcyjng? Czy tez powszechna teza o innowacyjnosci ma-
tych firm i ich znaczeniu nie ma pokrycia w praktyce?

- Polityka innowacyjna panstwa. Rola pafistwa w rozwoju innowacyjnosci i prze-
ksztatcaniu koncepcji w rozwiazania przemystowe jest z pewnoscig zasadnicza. Ale
w jaki sposéb uzyskaé najwyzszg efektywnos$¢ tego systemu przy minimalnych kosz-
tach? jest to trudne pytanie.

Rozwoj farmacji i diagnostyki opartej na inzynierii genetycznej doskonale moze
ilustrowac wszystkie wymienione zagadnienia. W szczegélno$ci wkasnie w tej dzie-
dzinie obserwujemy wyjatkowo silny efekt dziatan spotecznych, poprzez grupy cze-
stokro¢ motywowane przestankami ideologicznymi a nie racjonalnymi.

4. Sytuacja w Polsce

w Polsce na 100 tys. mieszkaficow ogdlna liczba patentow jest znacznie ponizej 1,
a liczba rozwigzan zgtaszanych do ochrony nadal maleje. Brakuje danych do oszaco-
wania liczby patentéw w poszczeg6lnych grupach jednostek naukowych. Maleje takze
udziat jednostek naukowych w zgtaszaniu patentow. Analizujac stosunek patentow
udzielonych w danym roku do patentéw zgtoszonych nalezy stwierdzi¢, ze w minio-
nych dziesieciu latach zmalat on ze 140 do 55%. Réwnoczesnie jednak, w tym samym
czasie gdy trzykrotnie zmalata liczba patentéw krajowych wzrosta trzykrotnie liczba
patentéw miedzynarodowych. W Polsce sytuacja dotyczaca ochrony wynalazkéw wy-
glada mato optymistycznie w poréwnaniu do innych krajéw OECD (5). Oznacza to jed-
noczednie, ze zmienifa sie ,,polityka dotyczaca ochrony praw wiasnosci”. Zgtaszajacy
nie patentuja po to by patentowac dla samej idei, a dopiero wowczas gdy widza szan-
se na wdrozenie jakiego$ rozwigzania, uwzgledniajac fakt, ze patent oznacza sukces,
wowczas gdy uda sie dane rozwigzanie wdrozy¢ do produkcji.

Analizujac wyniki ubiegtorocznej (2002 r.) oceny parametrycznej placéwek ba-
dawczych i dydaktycznych zrealizowanej przez KBN, dotyczacej catkowitego dorob-
ku wszystkich jednostek naukowych w minionych czterech latach, dochodzimy do
smutnych konkluzji. Podstawowymi kryteriami systemu oceny parametrycznej byty:
liczba recenzowanych publikacji, pozyskanie stopni i tytutéw naukowych, opracowa-
nie monografii, patentow oraz systemow jakosci i akredytowanych laboratoridw,
a takze udziat w miedzynarodowych programach ramowych i praktyczne wykorzysta-
nie wynikow badan poza jednostka, a takze wszystko, co mozna uzna¢ za wynik pra-
¢y naukowej. Przy ocenie przeliczano te wartosci za pomocg odpowiednich kryte-
riow na punkty obliczeniowe. W okoto 86% sktadajg sie na nie literatura i tytulatura.
Zaledwie 14% catkowitego dorobku naukowego wszystkich ocenianych jednostek na-
ukowych stanowig punkty za dorobek konkretny, tzn. patenty, wdrozenia, systemy

342 RAPORTY



Wynalazki w zakresie genetyki molekularnej, ochrona praw wiasnosci intelektualnej i praktyki licencyjne

jakosci, akredytowane laboratoria, udziat w miedzynarodowych programach ramo-
wych, praktyczne wykorzystanie wynikéw badan poza Jednostky itp. Oznacza to, ze
skumulowany efekt czteroletniej dziatalnosci catej nauki polskiej moze byé zatem Je-
dynie w ok. 145 bezposrednio przydatny dla praktyki gospodarczej (5).

5. Ochrona patentowa za granicg. Porozumienie w sprawie patentu
europejskiego

Na podstawie Ukfadu o Wspdtpracy Patentowej (tzw. uktad waszyngtonski) -
uktadu PCT, z 19.06.1970 r. (PCT, Patent Cooperation Treaty), przy ubieganiu sie
0 ochrone na to samo rozwigzanie w wielu panstwach, mozna dokona¢ Jednego,
tzw. zgtoszenia miedzynarodowego i prowadzi¢ Jedno postepowanie, ktore dopie-
ro na pewnym etapie zostaje rozdzielone i dalej Jest prowadzone oddzielnie w kaz-
dym z krajéw wskazanych w tym zgtoszeniu.

Patent europejski udzielany w oparciu na konwencji monachijskiej daje mozli-
wos¢ uzyskania ochrony w dowolnie wybranym przez zgtaszajgcego panstwie, ktore
Jest strong konwencji, a mianowicie: Austrii, Belgii, Cyprze, Danii, Francji, Finlandii,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Liechtensteinie, Monaku, Portu-
galii, Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Whoszech i Wielkiej
Brytanii. W zesztym roku do konwencji monachijskiej przystapity takze niektére
kraje z Europy Wschodniej. Rowniez Polska przystapi wkrotce (zapewne w 2003 r.)
do tej konwencji. Ustawa, ktora pozwala prezydentowi ratyfikowac¢ konwencje o pa-
tencie europejskim zostata zatwierdzona przez Sejm 12 wrze$nia 2002 r. (6).

Patent zgtoszony w systemie PCT w kazdym z panstw-stron konwencji, dla kto-
rych zostat wydany, wywiera ten sam skutek prawny przyznajgc Jego posiadaczowi
takie same prawa. Jakie wynikajg z patentu krajowego. Nie Jest to zatem patent Jed-
nolity rozciggajacy sie na obszar wszystkich panstw czionkowskich konwencji.
O uzyskanie patentu europejskiego bedzie mozna stara¢ sie w krajowym urzedzie
patentowym albo w Europejskim Urzedzie Patentowym. Dla uzyskania ochrony pa-
tentowej w panstwach cztonkowskich konwencji, zgtaszajacy nie musi wystepowaé
odrebnie do krajowych urzedéw patentowych. Wystarczy, ze dokona Jednego zgto-
szenia do Europejskiego Urzedu Patentowego, wskazujac, w ktorych panstwach
cztonkowskich chce uzyska¢ patent (7).

Po wydaniu patentu, koncza sie kompetencje Europejskiego Urzedu Patentowe-
go, a wszelkie sprawy zwigzane z patentem europejskim prowadza Juz urzedy kra-
jowe. Prawo konwencji reguluje Jedynie takie kwestie Jak: czas trwania patentu eu-
ropejskiego (20 tat), zakres ochrony wynikajgcej z patentu europejskiego (brany pod
uwage przy orzekaniu o naruszeniu patentu), podstawy do ztozenia sprzeciwu i u-
stalenie, czy uchylenie patentu europejskiego w wyniku sprzeciwu wywiera skutki
na terytorium wszystkich wyznaczonych przez zglaszajacego panstw. Konwencja
okresla tez przestanki, na podstawie ktérych moze orzec o niewaznosci patentu eu-
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ropejskiego. Warto doda¢, ze obecnie obowigzujgce polskie prawo wiasnosci prze-
mystowej zapewnia ochrone patentom krajowym identyczng z ta, jakg daje patent
europejski, lecz jest ona skuteczna tylko w Polsce (7).

Zgodnie z porozumieniem, zgtaszajacy patenty zobowigzani sg do przedtozenia
dokumentacji w jednym z trzech jezykow urzedowych Europejskiego Urzedu Paten-
towego, tj. w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Cze$¢ postepowania
zgloszeniowego toczaca sie przed Europejskim Urzedem Patentowym moze byé
prowadzona w jednym z tych trzech jezykdéw. Rownoczesnie jednak zgtoszenie
moze by¢ ztozone w jezyku tworcoéw wynatazku, innym niz urzedowy, jezeli zosta-
nie zatagczone ttumaczenie na jeden z jezykéw urzedowych. Koszty ttumaczenia zo-
stang nastepnie ujete w systemie. Przyjmujacy jest odpowiedzialny za ztozenie thu-
maczenia i jego poprawnos¢ w jezyku urzedowym Wspolnoty.

Zestawienie

Uproszczony schemat postepowania o udzielenie ochrony w trybie PCT oraz w Konwencji o Patencie Euro-
pejskim

PCT KONWENCJA O PATENCIE EUROPgjSKIM

zgtoszenie do EPO (ze wskazaniem krajéw, w ktorych zgtasza-
jacy chee uzyskaé patent)

Zgtoszenie miedzynarodowe (ze wskazaniem krajow,
w ktérych zglaszajacy chce ubiega¢ sie o ochrone)

U U
poszukiwanie miedzynarodowe  raport poszukiwanie patentowe /™ raport z poszukiwan
z poszukiwania U
U publikacja zgtoszenia (po 18 miesigcach od daty pierwszen-

publikacja migdzynarodowa (po 18 miesigcach
od daty pierwszenstwa)

(ewentualne badanie miedzynarodowe)  raport

rozdzielenie postepowania i wejscie w fazy krajowe
U
niezalezne decyzje krajowych urzedéw patentowych

U

patenty krajowe

- zgtoszenie miedzynarodowe w trybie PCT wywotuje
w kazdym ze wskazanych w nim panfstw skutki prawne
takie, jak krajowe zgtoszenia dokonywane w urzedach
patentowych tych panstw

- w trybie PCT moga dokonywa¢ zgtoszen tylko osoby
7 panstw, ktére podpisaty ten uktad i ubiega¢ sie ta
droga o ochrone tylko w pafistwach, ktére podpisaty
uktad

- w trybie miedzynarodowym nie sg podejmowane
zadne decyzje o udzieleniu ochrony - pozostajg one
w gestii krajowych urzedéw patentowych

344

stwa)
Il
badanie patentowe => raport z badania
Il
decyzja Europejskiego
Urzedu Patentowego => tzw. ,,patent europejski”

U

rejestracje patentéw w krajowych urzedach patentowych

- zgtoszenie dokonane w Europejskim Urzedzie Patentowym
wywotuje w kazdym z panstw-stron konwencji skutki prawne
takie, jak zgtoszenia dokonywane oddzielnie w' krajowych urze-
dach patentowych tych paristw

- decyzje merytoryczne Europejskiego Urzedu Patentowego s
obowiazujgce dla krajowych urzedéw patentowych paristw
wskazanych w zgtoszeniu do EPO
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Wynalazki w zakresie genetyki molekularnej, ochrona praw wiasnosci intelektualnej i praktyki licencyjne

Z chwilg przystapienia Polski do konwencji, po 4-5 latach mozliwe jest zwieksze-
nie sie liczby patentéw udzielanych w Polsce w trybie europejskim, moze tez zmniej-
szy¢ sie liczba zgtoszer w trybie krajowym.

3 marca 2003 r. Rada Unii Europejskiej osiggneta porozumienie w tworzeniu jed-
nolitego patentu europejskiego rozciggajacego sie na obszar catej Unii, osiggajac
kompromis w trakcie przewodnictwa Grecji.

Dyskusje nad wspolnym patentem europejskim prowadzone sg od 1975 r., gdy
panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej podpisaty ,.konwencje luksemburska" do-
tyczaca jednego patentu europejskiego, zwanego ,,Patentem Wspdlnoty”. Patent
ten uwazany jest przez Wspdlnote, Rade oraz Srodowisko naukowe za konieczny po
to by wyeliminowac niescistosci wynikajace z roznic prawa wihasnosci przemystowej
pomiedzy poszczegolnymi panstwami cztonkowskimi, i w ten sposéb zapewni¢ wias-
ciwg ochrone wynalazkéw. Gtownymi przeszkodami we wprowadzeniu ,,Patentu
Wspolnoty” byt brak porozumienia w sprawie zasad dziatania jednolitego systemu
sadowego i wyboru ograniczonej liczby jezykéw postepowania patentowego (8).

W marcu 2003 r. postowie Parlamentu Europejskiego zgodzili sie co do kwestii
utworzenia sadu, ktory bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie jednolitosci pra-
wodawstwa. Europejski Sad Sprawiedliwosci (European Court ofJustice), winien mieé
odrebng jurysdykcje w dziataniach i w orzekaniu niewaznosci badZ naruszaniu
praw, podobnie jak w przypadku procedur odnoszacych sie do uniewazniania pa-
tentow. Jakie sg kompetencje obydwu sadéw - czym sie réznig?

Spory w przypadku patentéw wspolnotowych beda rozstrzygane przed Europej-
skim Sadem Patentowym w Luksemburgu (Community Patent Court, CPC), ktory zosta-
nie ustanowiony najdalej do 2010 r. CPC bedzie zwigzany i zlokalizowany przy
Sadzie Pierwszej Instancji Wspolnoty Europejskiej, jezykiem obowigzujagcym w pro-
wadzonych sprawach bedzie jezyk panstwa cztonkowskiego, z ktdrego jest pozwa-
ny, chyba ze zostatby ztozony wniosek w sprawie ustalenia innego jezyka i CPC wy-
razi zgode (8).

Przyjecie Patentu Wspo6lnoty spowoduje istotng oszczedno$é kosztow: od 50 000
do okoto 25 000 euro za postepowanie patentowe na obszarze catej Unii Europej-
skiej (por. tab.) (9). Jednakze w czasie gdy cze$¢ panstw cztonkowskich popiera kon-
cepcje jednego sadu do spraw dotyczacych patentéw inne panstwa oczekujg utwo-
rzenia izb regionalnych badz decentralizacji placowek sagdowych. Rada Europy zga-
dza sie, ze dopoki CPC jest na etapie tworzenia kazde z panstw cztonkowskich ma
wyznaczy¢ okreslone sady krajowe, odpowiedzialne za kwestie prawne w tym cza-
sie (8).

Europejski Urzad Patentowy bedzie odgrywat role centralnego urzedu zarzadza-
jacego w sprawie ,,Patentéw Wspolnoty”, przyjmujac jego wytaczna odpowiedzial-
no$¢ za badanie zgtoszen oraz przyznawanie patentow. Rolg krajowych urzedéw
patentowych bedzie doradzenie potencjalnym zgtaszajagcym, poprzedzajgce patent
wspdlnoty, rozpowszechnienie informacji dotyczacej patentéw oraz zaproponowa-
nie stosownych rozwigzan matym i $rednim przedsiebiorstwom. Krajowe Urzedy Pa-
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tentowe dziatajace w jednym z trzech jezykéw urzedowych EPO i posiadajace do-
Swiadczenie we wspotpracy z EPO moga takze przeprowadza¢ badania patentowe
zlecone przez Europejski Urzad Patentowy. Dziatania te maja podwdjny cel: po
pierwsze osiggniecie ,masy krytycznej”, czyli wysokiego poziomu kwalifikacji ze-
spotdw eksperckich w kazdym kraju, po drugie - zabezpieczenie przeprowadzania
badan patentowych przez urzedy krajowe dla zapewnienia krétkiego okresu oczeki-
wania na przyznanie ,,Patentu Wspdlnoty”.

Réwnoczesnie pomimo podjetych decyzji przed wynalazcami i firmami biotech-
nologicznymi jest jeszcze diuga i kosztowna droga uzyskania ochrony patentowej.
W okresie przejsciowym (do 2010 r.) takze sady krajowe majg prawo rozstrzygania
spraw 0 ochrone praw i naruszenia (10).

Tabela

Koszty ponoszone przy ttumaczeniach patentéw (10)

Koszty thumaczenia

Scenariusz
(euro)
Konwencja luksemburska, petne przettumaczenie dokumentacji patentowej na dziesiec jezy- 17 000
kéw urzedowych
Przettumaczenie dokumentacji patentowej na trzy jezyki urzedowe EPO 5 100
Przettumaczenie dokumentacji patentowej na jeden z trzech jezykow urzedowych EPO oraz 2200

zastrzezen na dwa pozostate

6. Konkluzje

W ostatnich latach UP RP udzielat okoto 2,6 tys. patentdw rocznie. Ich liczha moze
sie znacznie zwiekszyé, gdy dojda patenty europejskie. Na przyktad w Hiszpanii, kraju
pod wzgledem wielkosci porownywalnym z Polska, obecnie udziela si¢ rocznie ok.
13 tys. patentdw. Nie mozna wykluczy¢, ze za kilka lat u nas bedzie podobnie.
Z chwila, gdy przybedzie zgtoszen, konieczne bedzie ttumaczenie opiséw patento-
wych na jezyk polski, a gdy Polska stanie sie strong konwencji, 0 uzyskanie patentu eu-
ropejskiego bedzie mozna wystepowac przez zgtoszenie wynalazku albo w Urzedzie
Patentowym RP, albo bezposrednio w Europejskim Urzedzie Patentowym.

Pomimo czestych kontrowersji zwigzanych z powszechnym wykorzystywaniem
osiggnie¢ nauk przyrodniczych mozliwe jest patentowanie wynalazkéw biotechno-
logicznych. Rozwdj, jaki nastapit w tej dziedzinie w ostatnich dziesieciu latach, wy-
musit konieczno$¢ rozstrzygniecia wielu fundamentalnych kwestii etycznych, co
znalazto swoje odbicie takze w zmianach w europejskim prawie patentowym. Opi-
sane przyktady odzwierciedlajg aktualng praktyke urzeddw patentowych i wskazujg
na jej zrodta. Nalezy jednak przypuszczaé, ze bedzie ona ulegata dalszej ewolucji,
wraz z rozwojem biotechnologii.
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