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Abstract

In the context of contemporary patent law, the role and significance of pat-
ent claims are indisputablel. In the course of the application process, it is
incumbent upon the applicant to define the solution for which they are seek-
ing protection. Following the granting of a patent, the claims delineate the
subject matter of the patent, a crucial element in determining the scope of
the exclusivity enjoyed by the right holder. Doubts and controversies arise
in both doctrine and case law. Of particular concern is the admissibility of
the interpretation of claims. The rules, basis and method of the latter are the
source of patent law for the purposes of determining the scope of protection
resulting from the granted patent, events and circumstances occurring in the
proceedings in which the patentability of the subject matter of the application
was examined'?].
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1 Natemat historii zastrzezen patentowych jako instytucji prawa patentowego
oraz ich znaczenia we wspoétczesnym prawie - ogdlnie - w polskiej literaturze
m.in. K. Szczepanowska-Koztowska w: Szczepanowska-Koztowska Krystyna, Ewa
Nowinska, Urszula Prominiska, Prawa wasnosci przemystowej. Przedmiot, tres¢inaru-
szenie (Warszawa: Wolters Kluwer, 2021); Prawo patentowe, red. Elzbieta Traple
(Warszawa: Wolters Kluwer, 2017).

2 Taki charakter na gruncie prawa patentu europejskiego, a takze na gruncie
krajowych systeméw patentowych, w tym w prawie polskim ma w szczegdlnosci

ostepowanie zgloszeniowego i sprzeciwowe.
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1 Wprowadzenie

Sygnalizujac zréznicowanie stanowisk zaréwno doktryny, jak i orzecz-
nictwa w kwestii dopuszczalno$ci uwzglednienia przez sad orzekajacy
w sprawach o naruszenie patentu zdarzen z historii postepowania dla
unikniecia niejasnoci, zaznaczy¢ nalezy, ze obejmuje ono dwa aspekty tego
zagadnienia. Pierwszy to uwzglednienie tych zdarzen przy interpretacji
zastrzezen patentowych w celu identyfikacji przedmiotu patentu, a drugi -
ich uwzglednienie przy identyfikacji ekwiwalentéw przedmiotu patentu.

OdpowiedZ twierdzaca na te pytania nie budzi watpliwo$ci w pafistwach,
w ktérych wywodzona jest ona z doktryny prosecution history estoppel,
zwana tez doktryna file wrapper estoppel®®. Jej istota jest, najogélniej rzecz
ujmujac, wykluczenie dopuszczalno$ci bazowania w postepowaniu o naru-
szenie patentu na twierdzeniach uprawnionego sprzecznych z jego twier-
dzeniami lub dziataniami prezentowanymi w postepowaniu prowadzacym
do uzyskania patentu.

Doktryna ta nie jest natomiast uznawana jako obowigzujaca na terytorium
Unii Europejskiej. Jednak podejscie orzecznictwa panstw cztonkowskich UE
do dopuszczalnosci odwolywania sie do zdarzen z postepowania zglosze-
niowego przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej jest zréznicowane.

3 Doktryna talwynikajaca z niej koncepcja ugruntowana jest w USA - szerzej

zob. Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1460 (Fed. Cir. 1998) (en banc);
a ostatnio wyja$niona m.in. w orzeczeniu Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed
Inc., 131 F.4th 1330 (Fed. Cir. 2025 takze zamiast wielu: https://elicit.com/review/
c909e57¢-501d-4d2c-a4fo-844bfe7acoss/source/d7ddsd8of89ag1afaibafoy3g2e4if-
f2John R. Allison, Mark A. Lemley, ,, The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of
Equivalents” Stanford Law Review, nr 59 (2007): 955-986. https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=956611. [dostep:16.10.2025); Matthew J. Conigliaro,
Andrew C. Greenberg, Mark A. Lemley, ,Foreseeability in Patent Law” Berkeley
Technology Law Journal, nr 3 (2001): 1045-1078. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=287480. [dostep: 16.10.2025].
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Wobec tego, ze wszystkie te pafistwa sg zarazem stronami Konwencji
o udzielaniu patentéw europejskich (EPC)™, skutkuje to zréznicowaniem
rezultatéw interpretacji zastrzezen, a w konsekwencji niejednokrotnie
izréznicowaniem zakresu wylacznosci przystugujacej uprawnionemu w réz-
nych panstwach, na mocy jednego patentu europejskiego. Wejscie w zycie
systemu patentu o jednolitym skutku®], a w tym Jednolitego Sadu Paten-
towego (JPS)!l, pozwala spodziewa¢ sie tego, ze na calym jego terytorium
podejscie do tego zagadnienia zostanie ujednolicone. Jednak wobec zréz-
nicowania stanowisk prezentowanych w dotychczas wydanych przez UPC
orzeczeniach, przedwczesne bytoby formutowanie prognoz co do sposobu
rozstrzygniecia tego zagadnienia, jakkolwiek dostrzec w nich mozna pewne
rysujace sie tendencje. Celem artykutu jest zasygnalizowanie tych tendencji
i kierunkdw, a takze argumentéw przywotywanych dla ich uzasadnienia.
Jakkolwiek oba zasygnalizowane wyzej aspekty zagadnienia dopusz-
czalno$ci odwolywania sie do zdarzen historii postepowania patentowego
w sprawach o naruszenie patentu sa ze sobg powigzane, to ze wzgledu na
wyznaczone ramy artykutu ograniczono si¢ w nim do pierwszego - ich roli
przy interpretacji zastrzezen patentowych w postepowaniach péZniejszych.

2. | Rola zdarzef z historii postepowania patentowego
na gruncie prawa patentu europejskiego

W ramach obu zasygnalizowanych wyzej funkcji zastrzezen patentowych
kluczowa role odgrywa ich interpretacja. Dokonywana przez organy paten-
towe w postepowaniu zgloszeniowym stuzy identyfikacji przedmiotu,

4 Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich z 1973 r., zrewidowana w 1991
i2001r. https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/convention.html.

5 System patentu jednolitego wszedl w zycie 1 czerwca 2023 r. - podstawe
prawna jego utworzenia stanowi rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1257/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzajgce wzmocniona wspdtprace w dzie-
dzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz rozporzadzenie
Rady nr1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzajacego wzmocniona wspéiprace
w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu
do majacych zastosowanie ustalent dotyczacych ttumaczen.

¢ Porozumienie w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego (2013/C 175/01)
(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2013 1.).
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ktérego patentowalno$é i zdolnosé patentowa podlega ocenie decydujacej
o tym, czy stanie sie on przedmiotem patentu. Natomiast w postepowa-
niach toczacych sie w zwigzku z zarzutem naruszenia patentu interpreta-
cja zastrzezen patentowych przez sady, majaca na celu ustalenie zakresu
ochrony patentowej, jest dwuetapowa. Pierwszy etap to identyfikacja
przedmiotu, na ktéry patent zostal udzielony; stanowi on punkt wyjscia
do kolejnego etapu - ustalenia zakresu wytacznosci wynikajacej z tego
patentu, a tym samym stwierdzenie, czy doszto do jego naruszenial™.

W Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich nie okreslono relacji
miedzy regutami ani wynikami interpretacji zastrzezen w tych dwéch
odrebnych postepowaniach. Zastrzezen w postepowaniu zgtoszeniowym
dotyczy jedynie art. 84 EPC, w ktérym jedynie stwierdzono, ze zastrzeze-
nia zawarte w zgtoszeniu okreslajg przedmiot, dla ktérego wnioskuje sie
o ochrone, zastrzezenia te winny by¢ spdjne z opisem i rysunkami. Jak-
kolwiek nie wskazano w nim sposobu interpretacji zastrzezen, to w mysl
niekwestionowanego stanowiska organéw patentowych i doktryny posta-
nowienie to uzasadnia wniosek, iz podstawa identyfikacji przedmiotu
zgloszenia jest literalne brzmienie zastrzezen'®, ktérych interpretacji shuzy
opis i rysunki. Ponadto, do niedawna w polityce organéw patentowych
dominowat poglad, iz postugiwanie sie opisem i rysunkami dla interpre-
tacji zastrzezen na tym etapie postepowania uzasadnione jest jedynie
wtedy, gdy wymaga tego wyeliminowanie niejasnosci zastrzezen. Jednak
w 2025 . Rozszerzona Izba Odwotawcza EPO zaprezentowata stanowisko
odmienne, stwierdzajac w decyzji G 1/24"), ze kazde zastrzezenie podlega
interpretacji, a przy tej interpretacji zawsze nalezy bra¢ pod uwage opis
wynalazku i rysunki, a nie tylko wtedy, gdy specjalista w danej dziedzinie
uzna je za niejasne lub niejednoznaczne (pkt 18).

Przywotujac powyzsze zaznaczy¢ jednak nalezy, ze nietrafny bytby
wniosek, iz literalne brzmienie zastrzezen zawartych w zgloszeniu paten-
towym, opis oraz rysunki, tworza zamkniety katalog elementéw uwzgled-
nianych przy interpretacji zastrzezen w postepowaniu zgloszeniowym.
Zgodnie z przewidziang w prawie patentowym rolg, jaka w postepowaniu
tym pelni ubiegajacy sie o patent, takze jego dziatania moga wplywaé na

7 Krystyna Szczepanowska-Kozlowska, Patent europejski. Przedmiotowy zakres
ochrony (Warszawa: KiK Konieczny i Kruszewski, 1998), 54-56.

8 Ibidem, 41i przywotana literatura.

9 Decyzjarozszerzonej Izby Odwotawczej Europejskiego Urzedu Patentowego
Heated aerosol generating article with thermal spreading wrap G 1/24 2 18.06.2025G
1/24.06.2025.
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interpretacje zastrzezen patentowych, a w konsekwencji i na ocene zdol-
nosci patentowej przedmiotu zgtoszenia. Moze on bowiem w odpowiedzi
na pytania, czy uwagi zglaszane przez ekspertéw w postepowaniu zglosze-
niowym, a takze w toku postepowania sprzeciwionego, sktada¢ wyjasnienia
istotne dla sposobu pojmowania zastrzezei", tj. dla wskazania tresci jaka
winna by¢ przypisana uzytym terminom i sformutowaniom. Moze takze
modyfikowa¢ tres¢ zastrzezen lub opisu. Takie zdarzenia, majgce wplyw
na identyfikacje przedmiotu poddawanego ocenie, w konsekwencji maja
tez niejednokrotnie decydujacy wplyw na ustalenia dotyczace jego zdol-
nosci patentowe;j.

WyrazZnie natomiast i wprost interpretacji zastrzezen patentowych na
potrzeby ustalenia zakresu ochrony patentowej po§wiecony jest art. 69
EPC. Zgodnie z tym postanowieniem zakres ochrony wynikajacej z patentu
europejskiego okreslony jest przez tres¢ zastrzezen patentowych, a opis
i rysunki stuza do ich interpretacji™. Postanowienie to miato stuzy¢ zapew-
nieniu jednolitego zakresu ochrony na catym terytorium skutkéw patentéw
europejskich. Jednak okazalo sie ono niewystarczajace dla osiggniecia tego
celu, gdyz nie wyeliminowalo mozliwosci utrzymania istniejacego wéréd
panistw stron EPC zréznicowanego sposobu wyznaczania zakresu ochrony
patentowej. Dlatego w 2000 r. w toku rewizji EPC przyjeto Protokét inter-
pretacyjny do art. 69 EPC*?. Z jednej strony wyklucza on dopuszczalnosé
wyznaczania zakresu ochrony patentowej na podstawie $cistego, dostow-
nego znaczenia sformutowan uzytych w zastrzezeniach i odwotywania sie
do opisu i rysunkéw jedynie dla wyjasniania niejasnosci wystepujacych
w zastrzezeniach. Z drugiej, za niedopuszczalne uznano przyjmowanie,
ze zakres ochrony obejmuje to, co, biorac pod uwage opis i rysunki, osoba
biegta w tej dziedzinie uznata za objete zamiarem uprawnionego z patentu,
a zastrzezenia patentowe pelnig role jedynie wytycznych. Zgodnie z Pro-
tokotem wlasciwa interpretacja, w tym wtasciwa rola opisu i rysunkéw,

10 Marta Sznajder, ,Naruszenie patentu w §wietle teorii ekwiwalentéw - zasady
stosowania’ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloriskiego. Prawce z Prawa Wiasnosci
Intelektualnej, nr 1 (2015): 52-91.

11 Postanowienie to, dotyczace skutkéw patentu europejskiego, jest w pewnym
sensie odstepstwem od zasady ustalonej w art. 2 ust. 2 EPC, zgodnie z ktérym patent
europejski w kazdym umawiajacym sie panistwie, dla ktérego zostal udzielony, ma
taki sam skutek i podlega takim samym warunkom, co patent krajowy udzielony
przez to panstwo, chyba ze niniejsza konwencja stanowi inaczej.

12 Uchwalony na konferencji dyplomatycznej w Monachium w 2000 r.; wszedt
w zycie 13 grudnia 2007 1.
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»miesci sie” pomiedzy tymi dwoma skrajnymi podej$ciami. Wyraznie przy
tym stwierdzono (art. 2 Protokotu), ze dla celéw okreslenia zakresu ochrony
przyznanej patentem europejskim bierze sie pod nalezyta uwage kazdy ele-
ment, ktdry jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzezeniach.

Postanowienie art. 69 EPC wraz z Protokolem stato sie podstawa uksztat-
towania szeroko akceptowanego stanowiska, zgodnie z ktérym, jakkolwiek
wykluczona jest dopuszczalno$é ograniczania zakresu ochrony do przed-
miotu patentu, to identyfikacja przedmiotu patentu, przez interpretacje
zastrzezen patentowych, stanowi pierwszy, niezbedny i kluczowy etap™®
procesu wyznaczania zakresu ochrony patentowej, ktéry to proces obej-
muje takze ustalenia dotyczace ekwiwalentéw objetych ochrona.

W $wietle powyzszego pytanie o dopuszczalno$¢ na gruncie prawa
patentu europejskiego uwzgledniania zdarzen z postepowania zgtoszenio-
wego przy ustalaniu zakresu ochrony wynikajacej z patentu jest w istocie
pytaniem o relacje miedzy podstawami identyfikacji z jednej strony przed-
miotu patentu a z drugiej przedmiotu, ktérego zdolno$¢ patentowa ustalona
w postepowaniu zgtoszeniowym zdecydowata o przyznaniu patentu - czy
winnyby¢takiesame, czy tezmogasieréznié. Innymistowy, czy zakres przed-
miotowy rozwigzania ustala sie w taki sam sposéb zaréwno przy badaniu
przestanek zdolnosci patentowej, jak i w przypadku naruszenia patentu”™*,

EPC nie zawiera wyraznej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytaniel*®.
Literalne brzmienie postanowienl dotyczacych zastrzezen patentowych
(art. 84 i1 69 EPC) nie daje podstaw do wniosku, iz w EPC ustanowiono
obowiazek przyjmowania jednakowych podstaw interpretacji zastrzezen
niezaleznie od tego, czy ma ona na celu identyfikacje przedmiotu, ktérego
zdolno$¢ patentowa ma by¢ poddana ocenie, czy tez przedmiotu patentu
w przypadku zarzutu jego naruszenia. Zarazem jednak nieuzasadniony
bylby wniosek, iz Konwencja wymaga odmiennych podstaw interpretacji
w kazdym z tych postepowan. Po pierwsze, chociaz tylko z art. 69 EPC
wprost wynika obowiazek interpretacji zastrzezen przy uwzglednieniu
opisu i rysunkéw, to zasadnosci takiego samego wniosku w odniesieniu
do interpretacji w postepowaniu zgloszeniowym nie wyklucza art. 84 EPC,
co zresztg znalazto wyrazZne potwierdzenie w przywolanej wyzej decyzji

13 Szczepanowska-Kozlowska, Patent europejski, 55.

14 Michat du Vall, Piotr Kostariski, ,2.3.3.2. Sposoby wyktadni zastrzezen paten-
towych”, [w:] Prawo patentowe.

15 Decyzja Rozszerzonej Izby Odwotawczej Europejskiego Urzedu Patentowgo
z 8 kwietnia 2004r. G 1/03 Heat processable metallic appearing coatings.
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Rozszerzonej Izby Odwotawczej G 1/24. A zatem, podstawe identyfikacji
zaréwno przedmiotu, ktérego zdolno$¢é patentowa podlega ocenie w poste-
powaniu zgloszeniowym, jak i przedmiotu patentu stanowi literalne
brzmienie zastrzezen patentowych interpretowane przy uwzglednieniu
opisu i rysunkéw. Po drugie, jakkolwiek w art. 69 EPC wyszczegdlniono
jedynie rysunki i opis, jako elementy, ktdre stuza interpretacji zastrzezen,
tojego literalne brzmienie nie daje podstaw do wniosku, Ze podstawg inter-
pretacji maja by¢ tylko rysunki i opis. Nietrafne byloby przy tym powo-
lywanie sie¢ dla uzasadnienia takiego stanowiska na to, ze w pracach nad
Protokotem nie uwzgledniono propozycji dodania do niego art. 3 wprost
ustanawiajgcego powinno$¢ uwzgledniania w postepowaniu o naruszenie
patentu okolicznoéci z postepowania o jego udzielenie - jako elementéw
stuzacych wyznaczeniu zakresu ochrony™®. Odrzucenie tej propozycji nie
bylo bowiem dyktowane zamiarem wykluczenia dopuszczalnosci powoty-
wania sie na zdarzenia z historii postepowania zgloszeniowego, ale prze-
$wiadczeniem, iz zasadno$¢ ich uwzgledniania winna by¢ ustalana przez
sad orzekajacy, a wiec z uwzglednieniem specyfiki konkretnej sprawy™”.

Powyzsze pozwala stwierdzié, ze w EKP nie ustanowiono zakazu wyko-
rzystywania przy interpretacji zastrzezen patentowych na potrzeby wyty-
czania zakresu przedmiotowego ochrony wynikajacej patentu okolicznosci
z postepowania o jego udzielenie. Zasadno$¢ tego stwierdzenia znajduje
potwierdzenie nie tylko w wypowiedziach doktryny czy orzecznictwa
dopuszczajacych uwzglednianie takich ,historycznych” okolicznosci, ale
takze i w tych, ktére wykluczaty taka dopuszczalnosé™®. Odmowa bowiem
uzasadniana jest z reguly innymi argumentami, np. wynikajacymi ze spe-
cyfiki stosunkéw miedzy wnioskodawca a urzedem patentowym w toku
postepowania zgtoszeniowego"®, czy tez wzgledami pewnosci prawa, ktéra

16 Jochen Pagenberg, Uta Koster w: Interpretation of Patents in Europe. Application
of Article 69 EPC, red. Jochen Pagenberg, William Rodolph Cornish (Kolonia-Berlin-
Monachium: Heymanns, 2006), 1-11 - za: Sznajder, , Naruszenie patentu w $wietle
teorii ekwiwalentéw”, 52-91.

17 Tbidem.

18 Stanowisko orzecznictwa i doktryny zostato szeroko oméwione takze w pol-
skiej w literaturze, np. Justyna Ozegalska-Trybalska, Ograniczenia ochrony paten-
towej a naruszenie patentu (Warszawa: Wolters Kluwer, 2019).

19 Np. w wyroku z 20.04. 1993 ZR 6/91 ,Weichvorrichtung” (GRUR 1993, 886)
nieprzydatno$¢ tych okolicznosci historycznych w postepowaniu o naruszenie
patentu wywiedziono z tego, ze o§wiadczenia ztozone przez wnioskodawce sg
wiazace wylacznie dla urzedu patentowego w trakcie postepowania, ale nie maja
mocy wiazacej dla ogétu spoteczenstwa.
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upatrywana jest w jednolitoéci i powszechnej dostepnosci elementéw pod-
danych interpretacji, czego nie zapewnia dopuszczenie wykorzystania
zdarzen z postepowania zgloszeniowego.

Zarazem na tym tle za dominujacy w panstwach UE mozna uzna¢ poglad,
iz uwzglednienie tych okolicznoéci , historycznych”, jakkolwiek nie zabro-
nione, to uzasadnione moze by¢ jedynie w sytuacjach wyjatkowych, przy
czym zréznicowane byly przestanki stanowiace o wyjatkowosci sytuacji,
a takze sklonno$¢ sadéw do uwzgledniania okolicznosci z postepowania
zgloszeniowego®l. Warto zauwazy¢, ze niekiedy odmawiajac uwzgled-
nienia okoliczno$ci z postepowania zgloszeniowego przy identyfikacji
przedmiotu patentu w postepowaniu o jego naruszenie, sady uznawaly, ze
niektére z nich (np. wypowiedzi ubiegajacego sie o patent) moga stano-
wié¢ wskazéwke co do sposobu pojmowania okreslenl czy terminéw przez
znawce w danej dziedzinie!®!l.

Rola zdarzen z historii postepowania
patentowego w orzeczeniach Sqdu Jednolitego

3

Oczekiwanie, iz powotanie Patentowego Sadu Jednolitego doprowadzi do
ujednolicenia stanowiska orzecznictwa takze w odniesieniu do wptywu
okolicznosci z postepowania zgloszeniowego na sposéb wyznaczania
zakresu ochrony patentowej, wynika z istoty instytucji patentu jedno-
litego i sadu jednolitego, a nie z podstaw prawnych wydawanych przez
ten sad orzeczen. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt ¢ Porozumienia pod-
stawe prawng orzeczen Sadu Jednolitego stanowi EPC oraz prawo krajowe.

20 Komentatorzy od dawna zwracali uwage, ze we Francji sady rutynowo
odwotywaly sie do historii postepowania i to zaréwno przy interpretacji zastrzezen
jak i przy identyfikacji ekwiwalentéw objetych ochrona, (np. Paris Court of First
Instance, 20 wrzesnia 2011, No 10/02548; Paris Court of Appeal, 4 section, 4.03.
2009, No 07/08437, utrzymany przez Francuski Sad Najwyzszy 23 listopada 2010,
No 09-15.668) - za: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75e1ab43-
76ec-470a-9675-8f4fob809483.

21 W ten spos6b np. w Niemczech w wyroku BGH z 12 marca 2002 r., X ZR
43/01, Kunststoffrohrteil, a takze w wyroku BGH z 14 czerwca 2016, X ZR 29/15,
Pemetrexed.


https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75e1ab43-76ec-470a-9675-8f4f0b809483
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75e1ab43-76ec-470a-9675-8f4f0b809483
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A zatem reguly i sposéb wyznaczania zakresu ochrony patentowej przez
Sad Jednolity okreslone sa w art. 69 EPC, co oznacza, ze zasygnalizowane
wyzej normatywne uwarunkowania ich zréznicowania nie zostaty wyeli-
minowane. Zasadnos¢ tego stwierdzenia potwierdza analiza orzeczen UPC,
w ktérych pojawialo sie to zagadnienie.

Z jednej strony przywotaé mozna orzeczenia, w ktérych powotanie sie na
okoliczno$ci z postepowania zgloszeniowego uznano za niedopuszczalne.
W ten sposéb kilkakrotnie wypowiedziat sie¢ Oddziat Lokalny w Dussel-
dorfiel®?, stwierdzajac, ze historia postepowania w sprawie przyznania
patentu, nie stanowi dopuszczalnego materiatu do interpretacji zastrzezen
patentowych. Zauwazy¢ jednak warto, ze kategoryczno$é¢ takiego stano-
wiska tagodzi zamieszczone w kazdym z tych orzeczent wyjasnienie, iz
wypowiedzi wnioskodawcy z postepowania zgtoszeniowego moga by¢
traktowane jako wskazéwki dotyczace sposobu pojmowania okre$lonego
terminu lub cechy przez znawce z danej dziedziny.

Na drugim skrzydle sytuuja sie orzeczenia, w ktérych wyraZnie i jedno-
znacznie powolano sie na prosecution history, uznajac znaczenie zdarzen
z postepowania zgloszeniowego za istotne dla interpretacji zastrzezen
patentowych dla celéw wyznaczenia zakresu ochrony. W ten sposéb np.
oddziat lokalny w Monachium w sprawie SES v. Hanshow!??l- interpre-
tacja zastrzezen patentowych uwzgledniajgca zdarzenia z postepowania
zgloszeniowego (w tym zwlaszcza pierwotna redakcje zastrzezen) stata
sie podstawg odmowy zabezpieczenia.

Takze druga instancja UPC jak dotad nie zajela w tej kwestii jednoli-
tego stanowiska. W sprawie SES v. Hanshow ¥, podtrzymujac stanowi-
sko pierwszej instancji odnoénie do zabezpieczenia, sad apelacyjny nie
odniést sie w ogdle do tego, czy przy ustalaniu zakresu ochrony patentu
europejskiego, a wiec przy interpretacji zastrzezen patentowych w poste-
powaniu o naruszenie nalezy uwzgledni¢ historie przyznawania patentu,
czyli zdarzenia z postepowania zgloszeniowego. Sad apelacyjny wyraz-
nie stwierdzil, ze rozwazanie tego zagadnienia jest w tej sprawie o zbedne,
gdyz okolicznosci z postepowania zgloszeniowego (pierwotne brzmienie

22 Oddziat Lokalny w Duesseldorfie w sprawach dotyczacych zabezpieczenia
tymczasowego: Ortovox Sportartikel v. Mammut 11 grudnia 2023- UPC_CFI_452/2023;
10x Genomics, Inc. V. Curio Bioscience Inc. - 30 kwietnia 2024- UPC_
CFI_463/2023; SodaStream v. Aarke, 31 pazdziernika 2024r JSPCFI 373_2023.

23 SES-imagotag SA v. Hanshow Technology Co. Ltd, UPC_CFI_292/2023 z 20
grudnia 2023 - dotyczace patentu europejskiego o skutku jednolitym EP 3 883 277.

24 CoA Luxemburg UPC_CoA_1/2024 z 13 maja 2024.
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zastrzezen patentowych) nie rzucaja nowego $wiatta na interpretacje
zastrzezen patentowych. Podobne stanowisko zajat sad apelacyjny, roz-
patrujac odwotanie od przywotanego wyzej rozstrzygniecia przez oddziat
lokalny w sprawie Ortovox Sportartikel v. Mammut!?®,

Natomiast wyraznie na okolicznosci z postepowania zgtoszeniowego
jako istotne dla interpretacji zastrzezen patentowych powotat sie sad ape-
lacyjny z 20 grudnia 2024 r., oddalajac wnioski Alexion Pharmaceuticals
o zastosowanie srodkéw tymczasowych wobec firm Amgen oraz Samsung
Bioepis®*l. Dostrzegajac zbieznoéé tego stanowiska z przywotanym wyzej
stanowiskiem oddziatu lokalnego w Monachium w sprawie SES-imagotag
SA v. Hanshow, zauwazy¢ nalezy takze pewna réznice miedzy nimi. O ile
W tej ostatniej pierwotne brzmienie zastrzezen stanowito jeden z elemen-
téw uwzglednianych przez sad przy interpretacji zastrzezen okreslajacych
przedmiot patentu, to sad w Luksemburgu wypowiedzi wnioskodawcy
z postepowania zgloszeniowego uznat za wskazéwke dotyczaca sposobu
pojmowania zastrzezen przez znawce z danej dziedziny.

4 | Whioski

Juz przeglad orzeczenn UPC wydanych w sprawach, w ktérych pojawiato
sie pytanie o role zdarzen z postepowania poprzedzajacego ostateczng
decyzje o udzieleniu patentu przy interpretacji zastrzezen patentowych
na potrzeby wyznaczenia zakresu ochrony patentowej, pozwala stwierdzi¢,
ze w kwestii tej nie doszto do uksztattowania stanowiska, ktére mozna by
uznac za obowiazujace w JSP. Zarazem jednak mozna stwierdzi¢, iz dopusz-
czalno$¢ odwotania sie do takich ,historycznych” zdarzen nie zostala
wykluczona. Bardziej zréznicowane jest natomiast stanowisko sadéw doty-
czace rodzaju zdarzen, jakie powinny/moga by¢ uwzgledniane, a w kon-
sekwengcji i sposobu ich wykorzystania przy ustalaniu zakresu ochrony.
Szeroka jest akceptacja dla wykorzystywania wypowiedzi wnioskodawcy
z postepowania zgloszeniowego, czy sprzeciwowego w celu identyfikacji

25 CoA Luxemburg UPC_CoA_182/2024 z 24 wrzeénia 2024.
26 CoA Luxemburg UPC_CoA_402/2024, UPC_C0A_405/2024 z 20 grudnia
2024T.
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sposobu pojmowania zastrzezen przez znawce z danej dziedziny™”. Bez-
sporne jest bowiem, ze zastrzezenia winny by¢ interpretowane wilasnie
przez pryzmat takiego znawcy.

Znacznie wiecej kontrowersji budzi natomiast wykorzystanie przy inter-
pretacji zastrzezen patentowych innych zdarzen z historii postepowania,
jak réwniez wypowiedzi wnioskodawcy w celu innym anizeli dla odtwo-
rzenia pojmowania zastrzezen przez modelowego znawce. W tej materii
sad apelacyjny jeszcze si¢ nie wypowiedzial. Tymczasem ze wzgledu na
role, jaka w postepowaniu zgloszeniowym pelni wnioskodawca, jego dzia-
fania moga mie¢ istotny wplyw na taki rezultat interpretacji zastrzezen
przez ekspertéw urzedu patentowego w postepowaniu zgloszeniowym.
Ma on bowiem mozliwo$é sktadania wyjasnier (pisemnych i ustnych),
przedstawiania argumentéw w odpowiedzi na zastrzezenia, watpliwosci
iuwagi zglaszane w toku postepowania zgtoszeniowego i sprzeciwowego;
moze takze zmienia¢ tekst zastrzezen, opis i rysunki. Pominiecie tych
zdarzen przy identyfikacji przedmiotu patentu moze prowadzié do jego
odmiennoéci od przedmiotu, ktérego zdolnos¢ patentowa stata sie podstawa
decyzji o udzieleniu patentu. Taka sytuacja bylaby oczywiscie niezgodna
z celem i funkcja systemu ochrony patentowej. Dlatego tez uzasadniony
wydaje sie postulat, by zdarzenia i okoliczno$ci wplywajace na przypisanie
przedmiotowi zgloszenia takich cech, ktére uzasadniaty uznanie jego zdol-
nosci patentowej byty uwzgledniane takze przy interpretacji zastrzezen
patentowych stanowiacej pierwszy etap wyznaczania zakresu ochrony.

Za zasadno$cig postulatu uwzgledniania okolicznosci z postepowania
zgloszeniowego przy interpretacji zastrzezen patentowych w postepo-
waniach o naruszenie zdaje sie przemawiaé takze wyraznie deklarowane
przez JSP stanowisko, zgodnie z ktérym interpretacja zastrzezen stuzaca
identyfikacji przedmiotu patentu winna by¢ taka sama w postepowaniu
o naruszenie jak i w postepowaniu o uniewaznienie patentu.

Dodatkowo, a moze przede wszystkim, za takim postulatem przema-
wia i to, Ze istotg oraz celem takiego podejscia jest wykluczenie, a co naj-
mniej ograniczenie mozliwosci, bazowania w postepowaniu o naruszenie
patentu na twierdzeniach uprawnionego sprzecznych z jego stanowiskiem

27 Taki poglad wyrazony zostal nie tylko przez sad apelacyjny w sprawie,
w ktérej te wyjasnienia uwzgledniono interpretujac zastrzezenia patentowe, CoA
Luxembourg, 20 grudnia 2024, Alexion v. Amgen, UPC_COA_405/2024. Ale takze
w orzeczeniu, w ktérym odwolywanie sie do historii postepowania uznano za
zbedne-sprawa 10x Genomics, Inc. v. Curio Bioscience Inc. (UPC_CFI_463/2023).
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prezentowanym w postepowaniu prowadzacym do uzyskania patentu.
A wiec uzasadnienie siegania do historii postepowania patentowego przy
wyznaczaniu zakresu ochrony moze by¢ wywodzone z ogdlnych zasad
prawa, w tym z niedopuszczalnoéci (nie tylko w stosunkach umownych)
uchylania sie od skutkéw swoich oéwiadczen i dziataril?®!,

Przeciwko dopuszczalno$ci postugiwania sie koncepcja prosecution patent
history podnoszone sg obok tezy o braku podstawy prawnej, tj. pominieciu
takich elementéw w wyszczegélnieniu zawartym w art. 69 EPC, przede
wszystkim argumenty bazujace na postulacie zapewnienia pewnosci prawa.
Zwraca si¢ uwage na to, ze dostep oséb trzecich do informacji i dokumentéw
obrazujacych historie postepowania patentowego jest ograniczony. Ponadto
dopuszczalno$é jej wykorzystywania przy wyznaczaniu zakresu ochrony
patentowej rodzi ryzyko zbyt szerokiej uznaniowosci w doborze tych infor-
macji przez sad, czyli zréznicowania podstaw interpretacji zastrzezen,
a wiec i zréznicowania rozstrzygnie¢®?. Moim zdaniem te zastrzezenia
i obawy, jakkolwiek nie bezpodstawne, nie uzasadniajg odrzucenia kon-
cepcji prosecution patent history w prawie patentowym, a jedynie wskazuja
dzialania, jakie powinny by¢ podjete, by dopuszczalno$¢ uwzgledniania
zdarzen z historii postepowania patentowego przy interpretacji zastrzezen
patentowych, stuzacej wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej, stuzyta
doskonaleniu funkcjonowania systemu ochrony patentowej, zgodnej z jego
zalozeniami co do celu i funkcji.

Po pierwsze, powinno ono by¢ traktowane jako wyjatkowe, majace zasto-
sowanie wtedy, gdy tekst zastrzezen, opis i rysunki nie pozwalajg wyelimi-
nowac¢ watpliwosci dotyczacych przedmiotu patentu. Takze zakres i sposéb
wykorzystania tych zdarzen z historii winien zaleze¢ od uwarunkowan
konkretnej sprawy, od tego, co moze stuzy¢ eliminacji niejednoznacznosci
rezultatu interpretacji’®. Towarzyszaca takim decyzjom uznaniowo$é

28 W ten sposéb np. Sad Najwyzszy Hiszpanii wyrok no. 366/12, 15 czerwca 2012,
anato orzeczenie powotano sie w wyroku Sadu Apelacyjnego w Barcelonie z 13.05.
2019 1. - za: Miguel Montaiia, Barcelona Court of Appeal publishes interesting judgment
addressing the scope of estoppel. http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/07/11/
barcelona-court-of-appeal-publishes-interesting-judgment-addressing-the-
scope-of-estoppel/.

29 Dyskusja ta i przedstawiane w niej argumenty oméwione zostaty przez
Ozegalska-Trybalska, Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu.

30 Zalecenia takie sformutowano np. w wyroku sadu najwyzszego Wielkiej
Brytanii z 12 lipca 2017 r. w sprawie Actavis v. Eli Lilly, stwierdzajac ze odwola-
nie sie do historii postepowania bedzie wlasciwe tylko wtedy, gdy pozwoli to na
rozstrzygniecie niejasnoéci interpretacji zastrzezen, a przy tym pominiecie tych


http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/07/11/barcelona-court-of-appeal-publishes-interesting-judgment-addressing-the-scope-of-estoppel/
http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/07/11/barcelona-court-of-appeal-publishes-interesting-judgment-addressing-the-scope-of-estoppel/
http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/07/11/barcelona-court-of-appeal-publishes-interesting-judgment-addressing-the-scope-of-estoppel/
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w ocenie znaczenia poszczegélnych elementéw stanu faktycznego dla
rozstrzygniecia jest immanentna cecha postepowania sadowego, a wiec
nie powinna stanowi¢ zarzutu. Odrebna kwestia jest natomiast wlasciwe
uzasadnienie dokonanego przez sad wyboru.

Po drugie, historia postepowania nie moze stanowi¢ podstawy dla takiej
interpretacji zastrzezen, ktéra prowadzitaby do wyznaczenia zakresu
ochrony szerszego anizeli wynikajacy z tekstu zastrzezen interpretowa-
nych wylacznie z uwzglednieniem opisu i rysunkéw zawartych w patencie.

Po trzecie, odwolanie si¢ do historii postepowania winno by¢ dopusz-
czalne tylko w takim zakresie, w jakim jest ona publicznie dostepna, a wiec
nalezy taka dostepnoé¢ zapewnié®"l, Trafny wydaje sie przy tym postulat,
by w postepowaniach po przyznaniu patentu, historia postepowania wcze-
$niejszego byta pod uwage tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim jest ona
wykorzystywana przez strone postepowanial®?.

Podsumowujac, mozna stwierdzié, iz postulat ujednolicenia podej-
Scia do koncepcji prosecution patent history w prawie obowiazujacym na
terytorium UE, a w szczegdlnosci na gruncie prawa patentu jednolitego,
w ostatnich latach zdaje sie zyskiwa¢ coraz szersza aprobate orzecznictwa,
a takze doktryny!®?,

W Wielkiej Brytanii lord Jacob zwrécit uwage na te dychotomie miedzy
waznoscig a naruszeniem odwotujac sie do obrazowego poréwnania innego
profesora zajmujacego sie wtasnoscig intelektualna, méwiac:

Profesor Mario Franzosi poréwnuje wlasciciela patentu do kota angorskiego.
Kiedy wazno$¢ patentu jest kwestionowana, wlasciciel twierdzi, ze jego

okoliczno$ci byloby sprzeczne z interesem publicznym; dostepne: https://www.
bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html.

31 AIPPI Summary Report Q 229, The use of prosecution history in post-grant
patent proceedings - https://www.aippi.fr/upload/Seoul_2012/q229-rapport-
international-de-synthese-_final_e_270912.pdf.

32 AIPPI Summary Report Q 229 - ibidem.

33 Wsrdd przedstawicieli polskiej doktryny za takim podejéciem opowiadat
sie juz dawno prof. Michat du Vall, a w ostatnich latach wyraZnie Justyna Oze-
galska-Trybalska; wérdd przedstawicieli doktryny zagranicznej zamiast wielu
Sean Murray, Adrian Chew, The Unified Patent System (Europe)”, [w:] Patent
Claim Interpretation, red. Edward D. Manzo (St. Paul: Thomson Reuters, 2011),
825 - Ozegalska-Trybalska, Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu
oraz Tilman Miiller-Stoy, Julia Bernatska, File Wrapper Estoppel at the UPC (GRUR
Patent 2023), 34.


https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html
https://www.aippi.fr/upload/Seoul_2012/q229-rapport-international-de-synthese-_final_e_270912.pdf
https://www.aippi.fr/upload/Seoul_2012/q229-rapport-international-de-synthese-_final_e_270912.pdf
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patentjest bardzo maly: kot z wygltadzong siericia, milutki i senny. Ale kiedy
wlasciciel patentu przechodzi do ataku, futro staje sie szorstkie, kot jest dwa

razy wiekszy, z wyszczerzonymi zebami i ptongcymi oczamil®*l,
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