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« Zakres terytorialny

« Wymogi formalne

« Kompensacja kosztow ttumaczenia

« Odmowa rejestracji jednolitego skutku
- Narzedzia przejsciowe przed EPO

« Koszty



- Patent europejski o jednolitym skutku
(tzw. Patent jednolity, Unitary Patent)

Prawo wytgczne o jednolitym charakterze udzielane przez EPO w_jednej procedurze i

wymagajgce uiszczenia jednej optaty rocznej do EPO, obowigzujace dla grupy panstw

UE uczestniczacych we wzmocnionej wspoipracy w dziedzinie tworzenia jednolitego
systemu ochrony patentowej i w ktorych weszto w zycie Porozumienie w sprawie

Jednolitego Sqdu Patentowego (UPCA) w dacie zarejestrowania jednolitego skutku.

Patent jednolity rozni sie od klasycznego patentu europejskiego



- Patent jednolity i klasyczny — schemat procedury

Whniosek o rejestracje _ _
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- Zakres terytorialny

Panstwa cztonkowskie UE uczestniczace we wzmocnionej wspotpracy w dziedzinie

tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej

i w ktorych weszto w zycie porozumienie UPCA w dacie zarejestrowania jednolitego
skutku.

Oczekuje sie, ze rejestracja jednolitego skutku w momencie uruchomienia systemu

bedzie mozliwa dla 17 panstw:

Austria, Belgia, Butgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wtochy,

totwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Stowenia, Szwecja.



Poczatkowy zakres
terytorialny
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. UPCA in force (Expected)*
. UPCA Signatory States
O Other EU Member States




- Klasyczne walidacje

Panstwa uczestniczace w UPCA ale jeszcze bez ratyfikacji UPCA:
Cypr, Czechy, Grecja, Wegry, Irlandia, Rumunia, Stowacja

Panstwa UE poza systemem UP/UPC:

Hiszpania, Polska, Chorwacja

Panstwa EPO spoza UE:

Wielka Brytania, Szwajcaria, Turcja, Albania, Islandia, Lichtenstein, Macedonia,

Monako, Norwegia, San Marino, Serbia
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- Zmiany zakresu terytorialnego w czasie

« W poczatkowych latach funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku
oczekuje sie wystepowania wielu generacji patentow o jednolitym skutku o réznym

zakresie terytorialnym.

* Nie jest przewidziane automatyczne rozszerzenie zakresu terytorialnego jednolitego
skutku na panstwa, ktére ratyfikuja porozumienie UPCA po dacie rejestracji

jednolitego skutku dla danego patentu europejskiego.

« Dla kazdego patentu europejskiego o jednolitym skutku w Rejestrze Patentowym
EPO podany bedzie zakres terytorialny jego obowigzywania (oznaczenie CO

publikacji w Rejestrze Patentowym EPO).
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- Rejestr EPO dot. jednolitej ochrony patentowej

(unitary patent protection, UPP) - UP Register

« Odrebna czesc¢ European Patent Register

« Data wniosku o rejestracje jednolitego skutku

« Data decyzji dot. wniosku o rejestracji jednolitego skutku

« Data rejestracji jednolitego skutku

- Data od ktorej wywierany jest skutek prawny (legal effect) patentu jednolitego
« Uczestniczace panstwa czionkowskie w dacie rejestracji

« Historia zdarzen zwigzanych z UP i wszystkie dokumenty zwigzane z UP

- Wskazanie miejsca prowadzenia dziatalnosci w dacie zgtoszenia europejskiego

(dobrowolne — mozna wskazac¢ we wniosku o rejestracje jednolitego skutku)
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- Rejestracja jednolitego skutku patentu europejskiego
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- dla dowolnego patentu europejskiego udzielonego w dacie lub po dacie wejscia w
zycie Rozporzadzenia UE Nr 1257/2012 i Rozporzgdzenia UE Nr 1260/2012, co

nastgpi z datg wejscia w zycie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu

Patentowego (z ang. i dalej: UPCA).

« od 1 stycznia 2023 r. dostepne sag srodki tymczasowe pozwalajace na rejestracje

jednolitego skutku patentu europejskiego dla wszystkich zgtoszen europejskich, dla
ktorych zostat juz wydany komunikat o intencji udzielenia patentu, ale nie zostat

jeszcze zaakceptowany tekst patentu.


http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/02_13/02_1323.pdf

- Whniosek o rejestracje jednolitego skutku - wymogi merytoryczne:

« taki sam (1) zestaw =zastrzezen dla wszystkich 25 uczestniczacych panstw

cztonkowskich w dacie ztozenia wniosku o rejestracje jednolitego skutku

« wyznaczone wszystkie 25 uczestniczacych panstw cztonkowskich, tj. nie mozna
wycofa¢ wyznaczenia zadnego panstwa sposrdd 25 uczestniczacych panstw
cztonkowskich, poniewaz uniemozliwi to rejestracje jednolitego skutku patentu
europejskiego, podobnie jak ujecie w patencie europejskim innego zestawu
zastrzezen patentowych dla co najmniej jednego z tych panstw cztonkowskich.

Uwaga: nie mozna uzyskaé patentu o jednolitym skutku dla zgtoszen dokonanych

przed 01.03.2007 r. (data przystapienia Malty do EPO, jako ostatniego panstwa z
wymaganych 25 panstw) ((Art. 2 i 3 Rozporzadzenia UE Nr 1257/2012)).
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- Whniosek o rejestracje jednolitego skutku — wymogi formalne:

« forma pisemna

« do EPO (Monachium, Haga, Berlin)

« w terminie 1-miesigqca od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu

« W jezyku postepowania (Art. 14(4) KPE nie znajduje tu zastosowania!)

- dane uprawnionego z patentu (uprawniony musi byc¢ identyczny jak w rejestrze EPO)
« numer patentu

- dane petnomocnika, jesli jest wyznaczony

« podpis uprawnionego z patentu lub wyznaczonego petnomocnika

- petne ttumaczenie patentu (w okresie przejsciowym)



- Whniosek o rejestracje jednolitego skutku (Request for unitary effect):

 brak optaty urzedowej od wniosku

« rekomendowany formularz EPO (EPO Form 7000) - dostepny w 3 jezykach
urzedowych EPO

« zalecane tryb skitadania - online, np. za pomocg Online Filing (eOLF),

Online Filing 2.0, Web-form filing

« mozliwe ztozenie wniosku osobiscie, drogg pocztowg (oryginaty, kopie nie sg
wymagane) lub za posrednictwem faksu (oryginat wymagany tylko na prosbe
EPO).



- Formularz 7000 i wyjasnienia:

https://www.epo.org/applying/forms.html

Pttt Antrag auf einheitliche Wirkung
Q)] |==zne Request for unitary effect
les baevets Demande d’effet unitaire

21

22

32

Tag des Eingangs: (e i inkeres Gebrauch
Dabe of receipt: for niemal use ooiy)
Date de réception : (sade nisevi & u sage meme)

Angaben zum Patent [Regel & (2) b) DOEPS)
Data concerning the patent [Rule &{2){b) UPR)
Données concernant le brevet (regle &{2)b) RPU)

Mummer des eurcpaischen Pabants /
Ewopean patent Ma. {
Muméns du brevel eurcpéen

Hummer der europdischen Anmeldung /
Ewnpean application Mo /

Tag des Himweises auf die Erteilung /
Date of mention of the grant |
Date de b mertion de la défowance

Zeichen des Patentinhabers oder Vertreters (max. 18 Zeichen) !
Patend proprietons) or representative's reference jmax. 18 characters)

Muméns de |a demande suropdenne |
Reéférance du tiuaire du breved ou du mandataie jmax. 15 caractires) |

Das eurcplische Patent wurde mit den gleichen Ansprichen for alle D|
teiinebmenden Milghedstaaten erieilt (Regel & (2) DOEPS) !

The: European pabent has been granted with the same s=t of claims in respect

of all the participating Member Stabes (Rule 52) UPR). !

Le breyved européen a éé délivié avec le méme jeu de revendications pour

Ious les Etat membnes participants {régle 52 RPU)

Antrag ! Request ! Demande

His=rmit wird einheitliche Wirkung for das varsiehend genannte Patent beantragt./ E
Unitary effect for the abave-mentioned patent is hereby requesied. |
LUin effet unitaire st demandé pour be brevet susmentionné.

Hiermit wird die Kompensation von Uberssizungskasien beaniragt

(Regel 9 DOEPS). Derleder Patentinhaber erkiart hiermit, dass er und
gegebenenfalls der wrspringliiche Anmeider eine Einheit oder sine natiriche
Persan nach Regel 8 (2) und (4) DOEPS ist. /

Compensation for translation costs is hereby requesbed {Rule 9 UPR).
TheEach palent proprietor heseby declares thal be, and if applicable, the initial
applicant is an entlity or a natural persaon under Rule 82) and (4) UPR.

Uine compensation des colts de raduction st demandée [régle 8 RPU)/
Le/Chague fitulaire du brevet dédans par ka préssnie gue lui-méme at,

Ie cas échéant, le demandewr inftial, 251 {2ant] une enbité oy e personne
physique au sens de ka régle B8(2) et {4) RPLL

Ubers g/ Tra T

Werfahrenssprache it Englisch. Eine valistandiges bsrsstzung des D|
Paterdschrifi des surapaimchen Palenis in iner der andersn Amtssprachen

der Eurcpaischen Union (Regel &(2)d) DOEPE) ist beigedigt, namlich: /

Language af pracesdings is English. A full transiation of the specification of Sprache / Language / Langue

the European patent inta one of the other afficial languages of the European
Union (Rule B{2Wd) UPR) is enclosed, namely: |

La langue de |a procédure est I'anglais. Une raduction de Mintégralit du
fascicule du brevet européen dans une autre |angue afficells de I'Union

europeéenne (régle B/Zjd) RPL) est jointe, & savair dans la langue sufvante :

Verfahrenssprache ist Deutsch oder Franzosisch. Eine vollstandige Obersetzung I:l
der Patentschrift des europdischen Patents in Englisch (Regel & (2)d) DOEPS) | |
ist beigefogt /

Language of procesdings is French or German. A full ranslabion aof the

specification of the Eurcpean patent imto English {Rule &{2)(d) UPR) is enclosed.

La langue de la procédure est e frangais ou I'allzmand. Une traduction en anglais

de limtégraliié du fascicule du brevet européen [régle &(2)d) RPU) est joinie.




- Upowaznienie do ztozenia wniosku o rejestracje jednolitego skutku

« Postepowanie w sprawie rejestracji jednolitego skutku zgodnie z UPR to odrebne

postepowanie od postepowania zgodnie z KPE.
« Dotad dostepne petnomocnictwa EPO zasadniczo nie obejmujg postepowania dot. UP.

- Europejscy rzecznicy patentowi zgodnie z zasadg ogdlng nie muszg sktada¢ petnomocnictwa,
w tym do ztozenia wniosku o rejestracje jednolitego skutku, poniewaz Decyzja Prezydenta

EPO z 2007 w tej sprawie nie jest ograniczona do postepowania zgodnie z KPE czy PCT.

« Uaktualnione formularze petnomocnictw do dziatania przed EPO obejmujace dotyczqce UP
(Form 1003 i Form 1004) dostepne na stronie EPO:

https://www.epo.org/applying/forms.htmi



- Formularz 1003
Formularz 1004
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Wielu uprawnionych z patentu

W sytuacji, gdy patent europejski zostat udzielony na rzecz wiecej niz jednego
uprawnionego, wniosek o rejestracje jednolitego skutku powinien obejmowac

wyznaczenie wspolnego przedstawiciela.

« Jezeli nie zostanie on wyznaczony, zostanie on okreslony zgodnie z zasadg 151 KPE

na podstawie listy zgtaszajqcych we wniosku.

« Kolejnos¢ uprawnionych we wniosku moze by¢ dowolna, tj. nie musi by¢ taka sama

jak w patencie czy podaniu o udzielenie patentu.

Po ztozeniu wniosku wszystkie dziatania muszg by¢ podejmowane przez wspdlnego

przedstawiciela.
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- Termin na zfozenie wniosku o rejestracje jednolitego skutku

« 1 miesigc od daty publikacji wzmianki o udzieleniu patentu

europejskiego w Biuletynie EPO

« termin ten nie podlega przedtuzeniul




- Uchybienie terminu na ztozenie wniosku o rejestracje jednolitego skutku

« nie przystuguje procedura dalszego rozpatrywania (Further processing)

« mozliwos¢ wniesienia wniosku o przywrécenie praw (Re-establishment of rights) w

terminie 2 miesiecy od daty uptywu terminu 1-miesiecznego na ztozenie wniosku

« warunki: uiszczenie optaty urzedowej od wniosku o przywrdcenie, przedstawienie
uzasadnienia wskazujgcego na okolicznosci uchybienia terminowi mimo
zachowania nalezytej starannosci i ztozenie wniosku o rejestracje jednolitego

skutku wraz z wymaganym ttumaczeniem

« W przypadku nieprzywrdcenia praw - pozostajg klasyczne walidacje, o ile nie

uptynat termin na ich dokonanie



- Ttumaczenie patentu europejskiego

Wraz z wnioskiem o rejestracje jednolitego skutku nalezy obecnie ztozy¢ ttumaczenie

patentu europejskiego, przy czym:

- jezeli patent europejski zostat udzielony w jezyku niemieckim lub francuskim, to

nalezy ztozyC petne ttumaczenie patentu na j. angielski;

- jezeli patent europejski zostat udzielony w jezyku angielskim, to nalezy ztozyc

petne ttumaczenie patentu na dowolny jezyk urzedowy UE.

Ttumaczeniem na dowolny j. urzedowy UE moze by¢ ttumaczenie na j. polski, albo na
jezyk urzedowy panstwa, w ktdrym planowane jest dokonanie klasycznej walidacji, a

w ktérym nie obowigzuje porozumienie UPCA (np. Hiszpania).



- Ttumaczenie patentu europejskiego

« Ttumaczenie to ma charakter informacyjny (dostepne w rejestrze EPO dot. UP)

- Ttumaczenie to nie podlega kontroli jakosci przez EPO

Oswiadczenia ttumacza nie jest wymagane

Zgodnie z punktem 12 Rozporzadzenia UE Nr 1260/2012 ttlumaczenie nie powinno

byC tltumaczeniem catkowicie maszynowym. Powodem tego wymogu jest zatozenie,

ze ztozone tlumaczenia majg stuzy¢ trenowaniu algorytméw tlumaczen
maszynowych do czasu zakonczenia okresu przejsciowego dla ttumaczen, ktory ma

trwac przynajmniej 6 lat (i moze byc¢ przedtuzony do 12 lat).

Wydaje sie, ze z uwagi na krotki termin na jego ztozenie wymagane obecnie
ttumaczenie moze by¢ wykonane przy pomocy sztucznej inteligencji, a nastepnie

zweryfikowane przez osobe fizyczng.

/

D



Kompensacja kosztow ttumaczenia

X

.

Schemat kompensacji dostepny jest dla:

e 0s0b fizycznych

.+ MSP

« organizacji typu , non-profit”, uniwersytetow i publicznych organizacji naukowych
Kompensacja - ustalona na 500 EUR - uzupetnia 30% obnizenie wysokosci optat
urzedowych za zgtoszenie i badanie, dostepne obecnie w przypadku ztozenia

zgtoszenia europejskiego lub EURO-PCT w jezyku urzedowym panstwa cztonkowskiego

innym niz jezyk angielski, francuski lub niemiecki.
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- Wymogi uzyskania kompensacji:

- wnioskodawca musi mie¢ adres zamieszkania, siedzibe Iub gtdwne miejsce

prowadzenia dziatalnosci (principal place of business) w panstwie cztonkowskim UE;

« wnioskodawca ztozyt europejskie zgtoszenie patentowe lub PCT prowadzgce do
uzyskania patent europejskiego o jednolitym skutku w jezyku urzedowym UE innym

niz jezyk angielski, niemiecki lub francuski;

« wniosek o kompensacje musi by¢ ztozony wraz z wnioskiem o rejestracje skutku

jednolitego i obejmowac oswiadczenie o uprawnieniu do kompensaciji;

« wyptata kompensacji — po rejestracji jednolitego skutku.

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

gdy kazdy z uprawnionych spetnia wskazane powyzej wymogi udzielenia kompensacji.



- Badanie wniosku o kompensacje

« EPO co do zasady nie weryfikuje oswiadczenia o uprawnieniu do kompensacji -

przeprowadza jedynie losowe kontrole w tym zakresie;

- W wyjatkowych przypadkach, gdy EPO ma powazne watpliwosci - komunikat

wzywajacy do dostarczenia dowodow;

« W przypadku gdy EPO uzna ztozong deklaracje za nieprawdziwg - wymagana
dodatkowa optata urzedowa obejmujgca zwrot kwoty kompensacji + 50% kwoty

kompensacji w terminie kolejnej optaty rocznej;

« Brak uiszczenia dodatkowej optaty — wygasniecie patentu jednolitego.

X

.
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Badanie wniosku o rejestracje jednolitego skutku

- Jezeli wszystkie wymogi, zaréwno formalne jak i merytoryczne, zostang spetnione,
jednolity skutek zostanie zarejestrowany, a data rejestracji zostanie

zakomunikowana wnioskodawcy w osobnym komunikacie EPO.
« Jezeli wymogi merytoryczne nie zostang spetnione, wniosek zostanie odrzucony.

- Jezeli wniosek zostanie ztozony we witasciwym terminie, ale nie zostang spetnione
wymogi formalne do jego rejestracji, EPO wezwie do ich usuniecia w terminie 1-

miesiecznym. Termin ten nie podlega przedtuzeniu (Zasada 7(3) UPR) oraz nie

podlega przywréceniu praw (Zasada 22(6) UPR).

« Jezeli braki nie zostang usuniete, wniosek zostanie odrzucony, a w konsekwencji

patent europejski nie uzyska jednolitego skutku, mozliwe bedq klasyczne walidacje.
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- Odmowa rejestracji jednolitego skutku

- patent europejski nie zostat udzielony z jednym zestawem zastrzezen dla

wszystkich uczestniczacych panstw cztonkowskich (Zasada 5(2) UPR), lub:
« wniosek nie zostat ztozony w terminie 1 miesigca (Zasada 6(1) UPR).

W szczegdlnych przypadkach mozliwa jest rozprawa ustna przed EPO (niedostepna dla

publicznosci).

Jezeli wniosek ztozony zostat po terminie, istnieje mozliwos¢ ztozenia wniosku o

przywrdcenie praw w ciggu 2 miesiecy od uptywu terminu (Zasada 22(2) UPR).

Jezeli wniosek ztozony zostanie po ww. terminie i nie zostanie ztozony wniosek o
przywrdcenie praw lub nie zostanie on uznany, EPO odméwi rejestracji jednolitego
skutku.



- Odmowa rejestracji jednolitego skutku — Safety net

« W przypadku odmowy rejestracji - klasyczna walidacja w wybranych panstwach,
pod warunkiem, ze termin na walidacje jeszcze nie uptynat lub jest wydtuzony na

podstawie mechanizmu zwanego , Safety net”:

- Jest to mechanizm zapewniajgcy mozliwos¢ walidacji patentu europejskiego w
sytuacji, gdy wniosek o rejestracje jednolitego skutku zostat odrzucony przez EPO
lub UPC, lub w sytuacji, gdy jednolity skutek zostat uniewazniony przez UPC w
terminie, w ktérym uptynat juz termin na walidacje krajowe.

- Szczegdtowe informacje o Safety net:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/national-measures-up/en/ii/index.html

« Obecnie brak Safety net w: Grecji, Irlandii, Cyprze, Malcie, Polsce, Luksemburgu i

Stowacji


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/national-measures-up/en/ii/index.html

]
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- Odmowa rejestracji jednolitego skutku - srodki zaradcze

« Rewizja wstepna przez EPO (Interlocultory revision)

« Wniosek o anulowanie decyzji EPO przed UPC
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- Rewizja wstepna przez EPO

« Gdy EPO zostanie poinformowane przez UPC, ze ztozony wniosek o anulowanie
lub zmiane decyzji EPO jest dopuszczalny, i jezeli EPO uzna, ze wniosek jest
dobrze uzasadniony, EPO skoryguje swojg decyzje w terminie dwoch miesiecy

od otrzymania wniosku i poinformuje UPC o sprostowaniu.

« Gdy UPC zostanie poinformowany przez EPO o sprostowaniu decyzji,

poinformuje on wnioskodawce o zakonczeniu postepowania.

« UPC moze zarzadzi¢ petny lub czesciowy zwrot optaty od wniosku o anulowanie
decyzji.



S
- Whniosek ‘f

o anulowanie decyzji EPO w sprawie odmowy ‘\\G

7

rejestracji/odrzucenia wniosku o rejestracje jednolitego skutku AN

w terminie 3 tygodni od notyfikacji decyzji

« do UPC

« optata urzedowa - 1000 EUR

« decyzja sedziego w terminie 3 tygodni

« odwotanie od decyzji sedziego (uprawnionego lub EPO) w terminie 3 tygodni
« optata urzedowa od odwotania - 1000 EUR

« decyzja sedziego w sprawie odwotania w terminie 3 tygodni.



- Narzedzia przejsciowe przed EPO:

« wczesny wniosek o rejestracje jednolitego skutku (Early request for unitary

effect) oraz

« wniosek o opdznienie wydania decyzji o udzielenie patentu europejskiego

(Request for a delay in issuing the decision to grant)

Oczekuje sie, ze narzedzia te bedq dostepne tymczasowo:

- od 1 stycznia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r., czyli obecnie przewidywanego

wejscia w zycie porozumienia UPCA.
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- Narzedzia przejsciowe przed EPO

When will the new system start? 4. S A
19 January 2022 Simultaneous start of
< - = Unified Patent Court
Provisional application phase starts & Unian Patent
1 March 2023 o
v v v
— .
=== 3 months

sunrise period at UPC

18 January 2022:
to register opt-outs

Austria ratified UPC
Protocol on Provisional
Application

v

Provisional application phase 5 months transition period at EPO
Early requests for unitary effect
Requests for delay of grant

) A <]
1 January 2023



- Wczesny whniosek o rejestracje jednolitego skutku

« Whniosek ten pozwala zgtaszajagcym na ziozenie wnioskow o rejestracje

jednolitego skutku PRZED rozpoczeciem funkcjonowania systemu

patentu o jednolitym skutku.

Whniosek ten mozna ztozy¢ TYLKO w przypadku zgtoszen europejskich,
w przypadku ktérych zostat juz wydany komunikat EPO zgodnie z
zasadq 71(3) KPE (intencja udzielenia patentu).

Formularz EPO 7000

S
\.

pirp

A



- Wczesny wniosek — wady i zalety

Zaleta: rejestracja jednolitego skutku patentu natychmiast po rozpoczeciu funkcjonowania
systemu UP/UPC, o ile wymogi odnosnie wniosku o rejestracje jednolitego skutku zostang
spetnione. W innym przypadku EPO wezwie do usuniecia brakdéw, o ile to bedzie mozliwe, lub
odrzuci wniosek. EPO poinformuje o brakach formalnych przed rozpoczeciem funkcjonowania

systemu, aby umozliwi¢ ich usuniecie w odpowiednim czasie.

Wada: wnioskodawca otrzyma komunikat o wyniku badania wniosku o rejestracje jednolitego
skutku najwczesniej po kilku dniach po publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego

czyli juz po rozpoczeciu funkcjonowania systemu UP/UPC.

Ztozenie wczesnego wniosku o rejestracje jednolitego skutku nie oznacza, ze EPO opdzZni
wydanie decyzji o udzieleniu patentu europejskiego, co moze nastgpi¢ jedynie na wyrazny

whiosek.



]

- Wczesny whniosek - przyktad EPO

Example 1: Early request for Unitary Effect

Jul 22 | Aug 22 | Sep 22| Oct 22 |Nov 22| Dec 22 | Jan 23| Feb 23 | Mar 23 | Apr 23 |May 23| Jun 23 | Jul 22 |Aug 23|Sep 23|

. UPCA entry into fi
1 January '2'023. start of , Dispatch of Rule 71(3) ‘ o e?trr']y "L]J gporcet
EPO transitional measures EPC communication = slart of the system

‘ ‘ Publication of mention of grant

Communication by EPO

1
1
1
1
1 on registration of unitary effect
I

Early request for unitary effect

= EPO transitional measures start on 1 January 2023; UPCA & UPP start on 1 June 2023

Applicant A receives Rule 71(3) EPC communication (IGRA) from the EPO on 16 January 2023 (Mailbox)
Applicant A fulfils the requirements under Rule 71(3) EPC on 2 May 2023 (can theoretically fulfil the
requirements under Rule 71(3) EPC by 26 May 2023 (i.e. 16.01.23 + 10d + 4m))

the mention of the grant of the European Patent of proprietor A will be published in the Bulletin on
7 June 2023

= Applicant A is eligible to submit an early request for unitary effect from 16 January 2023 until 31 May 2023.
= Unitary effect will be registered shortly after 7 June 2023 provided all requirements are met.

European Patent Office
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Wczesny whniosek - przyktad EPO cd

W tym przyktadzie zaktada sie, ze zgtaszajqcy A otrzyma z EPO komunikat zgodnie z zasadg
71(3) KPE (tzw. IGRA) w dniu 16 stycznia 2023 r. Oznacza to, ze zgtaszajacy mogtby spetnic
wymogi zgodnie z tq zasadgq do 26 maja 2023 r. (cztery miesigce plus 10 dni zgodnie z zasadq
126(2) KPE). Jezeli zgtaszajacy A spetni wymogi zgodnie z zasadq 71(3) KPE w dniu 2 maja
2023 r.,, to zgodnie z zasadami publikacji wzmianek o udzieleniu patentu europejskiego przez
EPO, oznacza to, ze wzmianka o udzieleniu tego patentu europejskiego mogtaby by¢

opublikowana w Biuletynie EPO w dniu 7 czerwca 2023 r.

Zgtaszajacy A mogtby ztozy¢é wczesny wniosek o rejestracje jednolitego skutku od 1 stycznia
2023 r. do 31 maja 2023 r. EPO rozpatrzytby nastepnie ten wniosek i zarejestrowat skutek
jednolity krétko po publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie EPO, o

ile zostatyby spetnione wszystkie wymogi do rejestracji jednolitego skutku.



N <
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- Wniosek o opoznienie wydania decyzji o udzieleniu patentu europejskiego ‘&y
514

Whiosek ten bedzie wazny, jezeli:

« zostanie ztozony po wydaniu komunikatu zgodnie z zasadg 71(3) KPE, ALE

- przed zaakceptowaniem przez zgtaszajgcego tekstu, w oparciu o ktoéry wydana

zostata intencja o udzieleniu patentu,

« zostanie ztozony w terminie pomiedzy 1 stycznia 2023 r. a 31 maja 2023 r,,

- zostanie ztozony na formularzu EPO (Form 2025, ktory jest dostepny w formacie

PDF na stronie EPO).

Uwaga: Whniosek ten mozna wycofa¢ w dowolnym czasie, o ile nie zostat zarejestrowany
jednolity skutek

Uwaga: ztozenie tego wniosku nie wywiera wptywu na 4-miesieczny termin na ztozenie
odpowiedzi na komunikat EPO wydany zgodnie z zasadg 71(3) KPE.



- Skitada¢ wniosek o opodznienie czy nie skltadac?

Zaleta: jezeli wniosek o opdznienie wydania decyzji zostanie ztozony w odpowiednim
terminie i wszystkie wymogi zostang spetnione, EPO opdzni publikacje wzmianki o
udzieleniu patentu europejskiego do dnia 7 czerwca 2023 r., ktora to data jest
pierwszq datg publikacji o udzieleniu patentow europejskich po oczekiwanym

rozpoczeciu funkcjonowania systemu Patentu o Jednolitym Skutku.

Wada: do dnia wydania decyzji o udzieleniu patentu mozliwe jest w dowolnym czasie

ponowne podjecie badania przez EPO (np. w przypadku ztozenia uwag osob trzecich).

\SP

pirp

AN



- Przykiad EPO

Example 2: Request for a delay in issuing the decision to grant

Jul 22 |Aug 22 | Sep 22 | Oct 22 |Nov 22 | Dec 22 | Jan 23| Feb 23 | Mar 23 | Apr 23 |May 23 Jun 23 | Jul 23 |Aug 23| Sep 23|

1 January 2023: start of ‘ UPCA entry into force
EPO transitional measures " = start of the UPP system
Dispatch of Rule 71(3) :
EPC communication |
: Request for a delay ‘ Publication of mention of grant

One month to file
request for unitary effect

= EPO transitional measures start on 1 January 2023; UPCA & UPP start on 1 June 2023

+ Applicant B receives the Rule 71(3) EPC communication (IGRA) on 16 September 2022 (Mailbox)
= Applicant B can fulfil the requirements under Rule 71(3) EPC by 26 January 2023 (i.e. 16.09. + 10d + 4m)

= Applicant B is eligible and can submit a request for a delay in issuing the decision to grant from 1 January 2023
until 26 January 2023. EPO will delay the grant and publish the mention of the grant on 7 June 2023.

= Applicant B can file the request for unitary effect within one month after the publication of the grant on
7 June 2023. Alternatively, the applicant could have filed an early request for unitary effect from
1 January 2023 until 31 May 2023.

European Patent Office 2
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Przykiad EPO cd

W tym przyktadzie zaktada sie, ze zgtaszajacy B otrzyma z EPO komunikat zgodnie z
zasadq 71(3) KPE (tzw. IGRA) w dniu 16 wrzesnia 2022 r. Oznacza to, ze mogtby
spetni¢ wymogi zgodnie z tg zasadq do 26 stycznia 2023 r. (cztery miesigce plus 10
dni zgodnie z zasadq 126(2) KPE). Zgtaszajacy B moze ztozy¢ wniosek o opdznienie
decyzji o udzieleniu patent europejskiego od dnia 1 stycznia 2023 r. Zgtaszajqcy
moze jednak poczekac ze ztozeniem takiego wniosku do konca czwartego miesigca
okresu wskazanego w zasadzie 71(3) KPE, tj. w tym przypadku do dnia 26 stycznia

2023 r. EPO opublikuje wzmianke o udzieleniu patentu 7 czerwca 2023 r.

W terminie do 31 maja 2023 r. mozliwe jest ztozenie wczesnego wniosku o
rejestracjg jednolitego skutku, albo w terminie 1-miesiecznym od dnia publikacji

wzmianki o udzieleniu patentu - wniosku o rejestracje jednolitego skutku.
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Year Unitary Patent (EUR) 25 member states N[ <
)
- Koszty UP - optaty roczne 2 3 220 S\
3 105 1452 ‘L‘
4 145 1857
5 315 2 506
« Na podstawie optat urzedowych z 01.01.2020 - yom 750
« Podstawa optat za patent jednolity - skumulowane 7 630 3861
= 7 - - - 8 8 6
optaty urzedowe z 4 krajow najczestszych walidacji 15 e
9 990 5554
(W 2015 r') 10 1175 6 463
« UP optacalny pod wzgledem kosztéw utrzymania go 1 1460 7526
12 1775 8 655
W mocy w przypadku:
13 2105 9 854
v' duzego obszaru ochrony 14 2455 11028
v c” . | t . 15 2830 12 189
[ nowan z rzymywani
ugiego planowanego czasu utrzymywania - -~ o
ochrony, zwtaszcza na catym terytorium 17 3640 14 912
v w zaleznoéci od wymogodw tlumaczenia patentu i '8 0% 10168
. '| h , h 19 4 455 17 729
reprezentacji w poszczegolnych panstwac " pp ppwe
Total 35 555 160 633




"
Unitary Classic EP validated and =
Patent (UP) maintained in 4 ( \
Koszty walidacji i utrzymania _ )
Total official fees for years 5-10 4 400 3 745 \ )
-
U P VS klasycznego E P Total external costs* for years 5- 3 000 3 855 RS
10
(estymaC]a E PO) Total cost up to year 10 7 400 7 600
difference UP vs EP: EUR -200 = -3%
Total official fees for years 5-12 7 635 & 585
Total external costs* years 5-12 3625 5 265
Total cost up to year 12 11 260 11 850
difference UP vs EP: EUR -590 = -5%
Total official fees for years 5-15 15 025 13 345
Total external costs* for years 5- 5105 8 645
15
Total cost up to year 15 20 130 21 990
difference UP vs EP: EUR -1860 = -8%
Total official fees for years 5-20 35 270 30 750

*Zatozenie: walidacja i utrzymanie patentu EP w 4
krajach, udzielonego po 4 latach od zgtoszenia + Total external costs* years 5-20 9150 17 350
koszty petnomocnika: ttumaczenie (24 str.), 4 lata, ' '

., Total costs up to year 20 44 4320 48 100
dla 4 krajow.

difference UP vs EP: EUR -3 680 = -8%
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Notice from the EPO (OJ EPO 2022, A6: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a5.html

Notice from the European Patent Office dated 11 November 2022 concerning the forthcoming introduction of the Unitary Patent

and the possibility to file early requests for unitary effect:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20221114b.html

Decision of the President and Notice from the EPO (O] EPO 2022, A4, A5):

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a6.html

Notice from the European Patent Office dated 11 November 2022 concerning the forthcoming introduction of the Unitary Patent
and the possibility of requesting a delay in issuing the decision to grant a European patent in response to a communication

under Rule 71(3) EPC: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20221114a.html
Rules relating to Unitary Patent Protection (UPR):

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a41.html

European Patent Guide: https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a5.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20221114b.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a6.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a41.html
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Dziekuje za uwage

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
l Komisja ds. patentu jednolitego
Email do kontaktu: anna.gebska@pirp.org.pl
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