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Ochrona
Innowacyjnych
rozwiqzan
o charakterze
technicznym

Dr Justyna Ozegalska-Trybalska, UJ

Postep techniczny, coraz wieksza konkurencyjno$é
przedsiebiorstw na rynku oraz rosnqgce wymagania
konsumentdw wymuszajg opracowywanie
i wprowadzanie na rynek coraz bardziej
innowacyjnych produkidw, rozwiqzan i technologii.
W celu zabezpieczenia zarbwno wytgcznosci
w zakresie rynkowej eksploatacii takich wytwordw,
jak i zwrotu naktaddw poniesionych na rozwéj
innowacyjnych rozwigzan, promowane jest
korzystanie z narzedzi ochrony oferowanych przez
system prawa witasnosci intelektualnej, stanowiqgcy
integralny element kazdej innowacyjnej gospodarki.

rawa wiasnosci intelektualnej chronig szerokie spektrum wytwor6w inte-

lektualnych (w tym rozwigzan o charakterze technicznym), czesto oferujac
ich kumulatywng ochrone na gruncie roznych reziméw ochrony w tym prawa
autorskiego, prawa wiasno$ci przemystowej oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii. Aby ochrona taka byfa efektywna, konieczne jest wtasciwe zidenty-
fikowanie przedmiotu ochrony, a nastepnie ,dobranie” najbardziej efektywnego
narzedzia (narzedzi) ochrony.

przypadku innowacyjnych produktow, ochronie podlega¢ moga roznego

rodzaju cechy produktu, ktore z kolei stanowig istote poszczegoinych
przedmiotow ochrony na gruncie prawa wiasnosci intelektualnej. Przyktadowo,
cechy takie jak: funkcjonalno$¢, budowa, dziatanie, moga by¢ objete ochrong jako
wynalazek, wzér uzytkowy, a takze tajemnica przedsigbiorstwa. Z kolei, wyglad
czy estetyka produktu podlegajg ochronie jako wzér przemystowy, natomiast sfera
identyfikacji produktu — jako znak towarowy lub oznaczenie geograficzne.

Koncentrujge sie na pierwszej grupie rozwigzan chronigcych techniczne i uzytkowe
aspekty okreslonego wytworu intelektualnego, w pierwszej kolejnosci nalezy zde-
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finiowac wskazane w tej grupie przedmioty,
co pozwoli na dalsza analize mozliwych
strategii ochrony takich wytworéw w opar-
ciu 0 wlasciwe regulacie.

N a gruncie prawa wtasnosci intelektu-
alnej, wynalazek mozna zdefiniowa¢
jako rozwigzanie z dowolnej dziedziny
techniki, na ktore — pod warunkiem, ze jest
nowe, posiada poziom wynalazczy i na-
daje sie do przemystowego zastosowania
—moze by¢ udzielony patent. Wynalazki
chronione sg patentami, ktdre udzielane

sq na takie kategorie wynalazkdw jak: urza-
dzenia, sposoby, metody i zastosowania.

Nowe i uzyteczne rozwigzanie o charakte-
rze technicznym, dotyczace ksztaftu, bu-
dowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej
postaci mogg korzysta¢ z ochrony jako
wzory uzytkowe. Jak wynika z definicji
wzoru uzytkowego, przedmiotem ochrony
w charakterze wzoru uzytkowego moze byc:
ksztaft przedmiotu, budowa urzadzenia,
zestawienie przedmiotu o trwatej postaci.

kolei, tajemnicg przedsiebiorstwa

sg nieujawnione do wiadomosci pu-
blicznej informacije techniczne, technologicz-
ne, organizacyjne przedsiebiorstwa posia-
dajgce wartos¢ gospodarcza, co do ktorych
przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania
w celu zachowania ich poufnosci. Jako
tajemnica przedsiebiorstwa chronione by¢
mogg informacje o charakterze technicz-
nym, prototypy urzadzen, dokumentacja
techniczna.

Jak mozna zauwazy¢, zwlaszcza w przy-
padku wynalazkow i wzorow uzytkowych
zarbwno przedmiot, jak i przestanki
uzyskania ochrony sg do siebie zblizone.

Z tego powodu, w pewnych przypadkach
w stosunku do konkretnego wytworu bedzie
mogta by¢ rozpatrywana zaréwno ochrona
patentowa jako wynalazku, jak i ochrona
prawem ochronnym na wzor uzytkowy.
Niekiedy, alternatywnym — a na wczesnym
etapie rozwoju rozwigzania - rownolegtym
sposobem zabezpieczenia wytgcznosci,
moze by¢ ochrona w charakterze tajemnicy
przedsiebiorstwa.

J ak wynika z przestanek uzyskania
ochrony dla wszystkich wskazanych
wyzej przedmiotow ochrony, kluczowg
kwestig jest ,nowos¢” rozwigzania lub
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jego poufnos¢. Na gruncie przepisow
dotyczagcych wynalazkdw i wzorow uzyt-
kowych jest ona rozumiana w ten sposéb,
ze wynalazek (wzér uzytkowy) uwaza sie
za nowy, jesli nie jest on cze$cig stanu
techniki. Stanem techniki jest natomiast
wszystko to, co przed datg, wedtug ktorej
0znacza sig pierwszenstwo do uzyskania
patentu, zostato udostepnione do wia-
domosci powszechnej w jakikolwiek
sposob. Stan techniki rozpatrywany jest
w skali Swiatowej, co oznacza, ze aby
dane rozwigzanie spetniato przestanke
nowosci, musi by¢ nowe w skali Swiato-
wej. Do stanu techniki nalezg w szcze-
goInosci: opatentowane lub zgtoszone

do opatentowania wynalazki na catym
Swiecie, rozwigzania, ktorych szczegoty
zostaty opisane w fachowej, branzowej
literaturze, wynalazki, ktore sg uzywane
zarbwno w dziatalno$ci przemystowej, jak
i dziatalnoSci niekomercyjnej (w celach
osobistych).

Z uwagi na kluczowe znaczenie
przestanki nowosci (poufnosci) dla
uzyskania ochrony rozwigzan o charak-
terze technicznym, konieczng strategia
podmiotéw tworzacych innowacyjne
rozwigzania o charakterze technicznym
powinny by¢ kroki zmierzajgce do zabez-
pieczenia braku publicznej wiedzy na temat
szczegbtow rozwigzania polegajgce na:

nie rozpowszechnianiu szczegotow wy-
nalazku (w publikacjach, konferencjach,
sympozjach naukowych, na targach,
spotkaniach biznesowych, na stronach
internetowych, w publikacjach projekto-
wych); utajnianiu fragmentow pracy dok-
torskiej zawierajacej szczegoty wynalazku,
podpisywaniu umow/klauzul poufnosci

z pracownikami/kontrahentami/inwestorami.
Elementem takiej strategii powinno by¢
takze sprawdzanie stanu techniki w celu
wstepnej oceny, czy wynalazek jest nowy,
a takze uniknigcia zbednych kosztow,
nakladdw czasowych i organizacyjnych

na przygotowanie wnioskow o udzielenie
prawa na rozwigzanie, ktore zostato juz opa-
tentowane. Badanie stanu techniki pozwala
jednoczesnie wyeliminowaé sytuacie,

w ktdrych tworzenie i pozniejsze korzystanie
zZ danego rozwigzania znajdujgcego sie

w stanie techniki, moze prowadzi¢ do naru-
szenia cudzych praw.
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O ile dziatania podjgte w celu zacho-
wania poufno$ci informacji tech-

nicznych majgcych znaczenie gospodarcze
s wystarczajgce dla uzyskania faktycznej
ochrony takich informacji na gruncie Usta-
wy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

z 16 kwietnia 1993 r,, 0 tyle uzyskanie
ochrony patentowej wynalazku, czy ochro-
ny prawem ochronnym na wzor uzytkowy
w oparciu 0 Ustawe prawo wtasnosci
przemystowej z 30 czerwca 2013 r. jest
duzo bardziej skomplikowane, czaso-
chtonne i kosztowne. W obu przypadkach
konieczne jest przygotowanie dokumen-
tacji zgtoszeniowej, wniesienie zgtoszenia
do urzedu patentowego, przejscie przez
procedure udzielenia prawa, oraz poniesie-
nie niekiedy wysokich kosztow uzyskania
ochrony. Ta droga ochrony wigze sie po-
nadto z czasem oczekiwania na uzyskanie
ochrony (w przypadku wynalazkow nawet
4-5 lat). W przypadku wzoréw uzytkowych
koszty uzyskania ochrony sg nizsze,

a czas oczekiwania na jej udzielenie prawa
krdtszy, co moze stanowi¢ wazne okolicz-
noéci, ktore powinny by¢ uwzglednione
przy wyborze strategii ochrony takich roz-
wigzan, ktore mogg korzysta¢ z ochrony
zarOwno jako wynalazki, jak i wzory uzyt-
kowe. W tym kontekscie, uzyskanie prawa
ochronnego na wzor uzytkowy stanowic
moze atrakcyjng alternatywe dla ochro-

ny patentowej rozwigzan o charakterze
technicznym, w odniesieniu do urzadzen,
produktdw o trwatej postaci. W wielu wy-
padkach gwarantuje bowiem mozliwosé
uzyskania prawa ochronnego na wzér
uzytkowy w przypadku braku mozliwosci
uzyskania ochrony patentowej. Istnieje tez
mozliwo$¢ konwersji zgtoszenia o udzie-
lenie patentu na zgloszenie o udzielenie
prawa ochronnego na wzor uzytkowy.

P omimo wskazanych wad zabez-
pieczenia ochrony rozwigzania
technicznego na drodze formalnej, ta stra-
tegia posiada wiele zalet. Po pierwsze
fakt uzyskania prawa, a co za tym idzie
prawny monopol w zakresie zawodowego
i zarobkowego korzystania z chronionego
rozwigzania na terytorium ochrony jest
potwierdzona stosownym dokumentem,
Co utatwia bardzo egzekwowanie ochrony
w przypadku naruszenia prawa. Brak ta-
kiego ,potwierdzenia” posiadania ochrony
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moze stanowi¢ utrudnienie w przypadku
egzekwowania ochrony faktycznej tajemni-
Cy przedsiebiorstwa.

o drugie, w przeciwienstwie do fak-

tycznej ochrony tajemnicy przed-
siebiorstwa, ktorej diugoSci nie mozna
precyzyjnie okreslic (gdyz zalezy od oko-
liczno$ci gwarantujgcej stan poufnosci
lub jego brak), czas ochrony patentowe;
wynalazku czy ochrony wzoru uzytkowego
jest z gory okreslony i trwa odpowiednio
maksymalnie 20 i 10 lat, pod warunkiem
spefnienia przez uprawnionego warunkow
utrzymania ochrony, w szczegolinosci
w postaci terminowego wnoszenia opfat
za jej utrzymanie.

P o rzecie, w przypadku ochrony
patentowej istnieje atrakcyjna moz-

liwos¢ zabezpieczenia szerszej ochrony
terytoriaingj innowacyjnego rozwigzania,
korzystajac z dostepnych regionalnych

(np. trybu patentu europejskiego) i/lub
migdzynarodowych trybow patentowania
(np. w ramach Ukfadu o wspdtpracy paten-
towej - PCT).

J ak wynika z powyzszego, poszukujac
ochrony innowacyjnych rozwigzan
technicznych nalezy pamietac, ze cho¢

w wielu sytuacjach patent stanowi najbar-
dziej skuteczne narzedzie ochrony takiego
wytworu intelektualnego, strategia bizneso-
wa dysponenta takich rozwigzan powinna
uwzglednia¢ takze inne dostepne narzedzia
ochrony. Przy wyborze wiasciwego narze-
dzia ochrony nalezy uwzgledni¢ wskazane
wyzej wady i zalety poszczegdlnych form
ochrony, a takze rynkowg zywotnos¢ pro-
duktu, mozliwo$ci w zakresie sfinansowania
uzyskania i utrzymania ochrony, otoczenie
konkurencyjne, czy plany biznesowe przed-
siebiorstwa wazne w kontekscie decyzji

w zakresie terytorialnego zakresu ochrony
patentowej.

N alezy pamietaé, ze zabezpieczenie
mozliwosci uzyskania przysztej
ochrony powinno nastgpic juz na poczatku
Procesu rozwoju iNnowacyjnego rozwig-
zania. Bledy popetniane na tym etapie

(w szczegbInosci ujawnienie szczegdtow
rozwigzania) uniemozliwia bowiem uzyska-
nie ochrony i ogranicza pdzniejsza efektyw-
ng komercjalizacie.
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