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Jednolity patent europejski oraz Jednolity Sad Patentowy — podstawowe
zagadnienia

17 lutego 2023 r. dtugo oczekiwany niemiecki dokument ratyfikacyjny zostat ztozony w Brukseli.
Dopetnienie tej ostatecznej formalnosci zakoiczyto niemiecki proces ratyfikacji, wyznaczajac date 1
czerwca 2023 r. jako pierwszy dzien, w ktérym Jednolity patent europejski oraz Jednolity Sad
Patentowy (JSP, ang. UPC) stang sie rzeczywistoscig i zaczng by¢ dostepne dla uzytkownikow.

Oznacza to rowniez, ze tzw. okres Wschodu Storica (ang. Sunrise Period) rozpocznie sie 1 marca 2023 r.
Od tego dnia, system zarzgdzania sprawami JSP (ang. CMS) bedzie gotowy do przyjmowania wnioskéw
o odstgpienie od kompetencji JSP, powszechnie okreslanych jako opt-out.

Mimo ze data rozpoczecia systemu jest juz przesadzona, przygotowania wcigz intensywnie trwaja.
Wczesniej, 19 pazdziernika 2022 r. ogtoszono sedzidw, ktdrzy zasiada¢ bedg w poszczegdlnych
oddziatach JSP, wraz z prezesem Sgdu Apelacyjnego dr Klausem Grabinskim oraz prezes Sadu Pierwszej
Instancji Florence Butin**.

**Dr Grabinski jest sedzig w Bundesgerichtshof od 2009 roku, a wczesniej byt
przewodniczqgcym sedzig patentowym w Sqdzie Okregowym w Diisseldorfie.
Pani Butin wywodzi sie z paryskiego sqdu apelacyjnego, chociaz do korica
2021 r. byta przewodniczgcq jednego z trzech paryskich sqgdow zajmujgcych
sie prawami wtasnosci intelektualnej.

Prezydium dopetnia pani Rian Kalden (NL), pani Ingeborg Simonsson (SE),
pani Camille Lignieres (FR), pan Ronny Thomas (DE) i pan Peter Tochtermann
(DE).

Ogdlnie rzecz biorgc, wsrod sedziow prawniczych (fgcznie 34), widzimy
przewage Niemcow, w sumie dwunastu sedziow niemieckich. Francja ma
pieciu sedziow, a Wtochy i Holandia majq po czterech. Sedziowie techniczni
(w liczbie 51) rozdzieleni sq na pie¢ dziedzin (Biotechnologia,
Chemia/Farmacja, Elektrycznosé, Inzynieria Mechaniczna i, jako ostatnia,
Fizyka) i dominujg wsrod nich znani i doswiadczeni Europejscy Rzecznicy
Patentowi, z gtownie zachodnich, duzych kancelarii.

Co polski rzecznik powinien teraz zrobic?

Jak powszechnie wiadomo, Polska nie przystgpita do Porozumienia o Jednolitym Sadzie Patentowym
(tzw. UPCA) i zatem nie jesteSmy czeScig tego nowego unijnego systemu sgdowego. Mimo to, jego
wejscie w zycie bedzie miato wptyw na naszych klientéw, ktoérzy, (1) po pierwsze, potencjalnie moga
by¢ zainteresowani tzw. Patentem Jednolitym, a (2) po drugie, przy czym najwazniejsze, posiadajg
patenty udzielone przez EPO.
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Odnosnie Patentu Jednolitego, polscy klienci mogg zaczerpngé porady wséréd naszych kolegéw
rzecznikéw z kwalifikacjg europejskiego rzecznika patentowego, gdyz informacje na temat tego
nowego rodzaju patentu udostepniane s3 przez EPO (np. tutaj:
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html), gdzie tez sktadac sie bedzie
whniosek w terminie jednego miesigca od daty udzielenia nowego patentu europejskiego o nadanie mu
tzw. efektu jednolitego.

Odnosnie punktu (2), bardzo wazne teraz staje sie przypominanie lub uswiadamianie naszym klientom,
ze od momentu rozpoczecia pracy 1 czerwca 2023 r. JSP bedzie miat kompetencje na terenie panstw
nalezgcych do UPCA, nie tylko w zakresie powyzej-wspomnianych Patentéw Jednolitych, ale wszystkich
patentow europejskich udzielonych przez EPO, tzn. nawet tych juz istniejgcych, udzielnych
w przesztosci i po juz po walidacji.

Mianowicie, od momentu wejscia w zycie UPCA i rozpoczecia pracy przez JSP, osoby trzecie bedg miaty
mozliwosé na terenie panstw nalezagcych do UPCA, wedle wtasnego uznania, czyli decydujac za
posiadacza danego patentu, rozpoczecia postepowania dotyczgcego danego patentu europejskiego
(np. uniewaznienie, naruszenie, etc. ) nie tylko przed sgdami krajowymi tych panstw (tak jak to byto do
tej pory), ale takze przed JSP.

Dla klienta oznacza to potencjalne ryzyko ze, mimo nieprzystapienia Polski to UPCA, JSP bedzie mdgt
zadecydowaé o uniewaznieniu ich juz teraz posiadanych i udzielonych w przesztosci przez EPO
patentow europejskich, ktére s3 w mocy na terenie krajéw UE, ktére przystgpity do UPCA (tzn.
potencjalnie wszystkie poza Polska, Hiszpanig i Chorwacjg, choé¢ na dzien otwarcia JSP
najprawdopodobniej bedzie ich 17 pod wzg. dopetnionych formalnosci).

Do wykluczenia JSP z mozliwosci decydowania o danym patencie europejskim, bedzie istniata
mozliwos$¢ ztozenia wniosku bezposrednio do Rejestru JSP (nie do EPQO!) o tzw. odstgpienie od
kompetencji JSP, powszechnie nazywane ,opt-out”, ktory, jesli bedzie wykonany poprawnie, bedzie
w stanie ochroni¢ waszych klientéw przed potencjalnym postepowaniem przed tym nowym
europejskim sgdem, jesli sie oni jego obawiajg. Moze by¢ tak, ze dany klient uwaza, ze ma silny patent
europejski i mysli o jego aktywnym wykorzystaniu przeciwko naruszycielom przy pomocy wtasnie tego
sadu, ktéry ma by¢ sagdem szybkim, tanszym np. od procedury przed sgdem niemieckim i z mozliwoscig
prowadzenia procedury z jezyku angielskim nawet w krajach, ktdre tego jezyka nie majg za oficjalny.

Przy braku pewnosci jednak co do sity danego patentu, ostrozne podejscie wydaje sie by¢ uzasadnione,
gdyz przy braku ztozenia wniosku o ,opt-out” do rejestru JSP, osoby trzecie moga dokonaé wyboru
forum JSP za naszego klienta. Zgtaszajac ,,opt-out”, dany patent europejski pozostaje w kompetencji
sadow krajowych, tak jak to byto do tej pory.

Dlatego, przygotowujgc klientéw do JSP, w pierwszej kolejnosci, nalezatoby z nimi porozmawiaé
o0 mozliwosci zabezpieczenia sie zgtaszajac ,,opt-out”.

Dla petnosci, przyszte Patenty Jednolite mogg podlegac tylko pod kompetencje JSP, dlatego opt-out nie
jest dla nich mozliwy. W poréwnaniu, patenty udzielone drogg krajowg podlegajg i beda podlegac tylko
sgdom krajowym i JSP nie bedzie mégt o nich decydowad.
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Trzeba zaznaczyé, ze opt-out przestaje byé dostepny, jezeli postepowanie dotyczgce danego patentu
juz zostanie wszczete przed JSP. W takim wypadku, dany europejski patent pozostanie juz na zawsze
»,zamkniety "w kompetencji JSP. Analogicznie, jezeli wszczete zostanie postepowanie przed sgdem
krajowym, dany patent pozostanie zamkniety w systemie krajowym.

llustruje to ponizszy schemat:

Badanie Okres po udzieleniu Sad

1 miesiac

Patent Jednolity ISP 1. Patent Jednolity

Zgtoszenie Udzielenie

przed EPO | europejskiego
patentu (EP) wycofanie 2. EP bez opt-out (wg. uznania osoby
Opt-out ynajacej f ep )
EP jako pakiet [—
_ ; — e —— —— —— ————— -
Przygotowanie lfa?ento‘ﬂél
zgtoszenia 3 miesigce rajowye
3. EP po ztozeniu opt-out

L Opt-out lub EP bez opt-out (wg. uznania osoby
)

jacej

Zgtoszenie

“érl;féedﬁe Sady krajowe 4. Patenty zgtoszone droga krajowa
Jowy! + Gebrauchsmuster etc.

Opt-out bedzie mozna zgtosi¢ przynajmniej przez 7 lat (plus, potencjalne kolejne 7, czyli maksymalnie
przez 14 lat) od momentu wejscia w zycie UPCA i rozpoczecia pracy przez JSP.

By unikng¢ masowych pozwdéw na pierwszy dzien pracy JSP, zagwarantowany zostat tzw. okres
Wschodu Stonca (ang. ,Sunrise Period”), ktéry stuzyé bedzie do zgtaszania wnioskdw o odstgpienie
przez 3 miesigce przed startem systemu. Zatem, okres ,Sunrise” rozpoczyna sie juz 1 marca 2023 r.
i bedzie trwat do pdtnocy 31 maja 2023 r.

Fakt zgtoszenia opt-out’u bedzie widoczny na publicznie dostepnych Rejestrach EPO (w Espacenet)
oraz JSP.

Dobrg wiadomoscig jest, ze opt-out moze zgtosi¢ kazda osoba, nawet niebedgca petnomocnikiem
przed JSP, ktéra otrzymata upowaznienie od oficjalnego posiadacza patentu (lub wszystkich
posiadaczy, jesli jest ich kilku) do ztozenia wniosku o opt-out.

Niestety, nie bedzie to prosta procedura a poprawnosci wykonania przyjetego przez Rejestr JSP opt-
out’u nikt nie bedzie sprawdzat do momentu wytoczenia sprawy przed tym sgdem.
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Po pierwsze, opt-out moze by¢ zgtoszony wytagcznie bezposrednio do Rejestru JSP przez dostepny przy
stronie JSP internetowy system zarzadzania sprawami (CMS, Case Management System). Link tutaj:
https://cms.unified-patent-court.org/login

Na dzien dzisiejszy, wersja testowa CMS nie jest niestety portalem przyjaznym uzytkownikom i wymaga
przeprowadzenia procedury opt-out w sposéb bardzo linearny. Dodatkowo, przyjmuje tylko
dokumenty pdf typu A (pdf/A), warto wiec upewnic sie, ze posiadamy narzedzie generujgce tego typu
pdf.

Komplikacji dodaje fakt, ze by uzywaé CMS potrzebne jest posiadanie dwéch cyfrowych certyfikatéw —
pierwszego, wymaganego do zalogowania sie na wtasne konto CMS, na fizycznym obiekcie jak USB-
stick lub karta z chip’em elektronicznym; oraz drugiego (wirtualnego, lub na tym samym lub innym
fizycznym obiekcie) do ztozenia podpisu elektronicznego zgodnego ze standardem elDAS. Wiecej
informacji o tym opublikowano na stronie JSP 24 pazdziernika 2022r. tutaj: https://www.unified-
patent-court.org/sites/default/files/upc - strong authentication - how to.pdf

Z testow przeprowadzonych przez dorazng Komisje ds. patentu jednolitego wynika, ze do przestania
aplikacji o opt-out oraz upowaznienia, oba dokumenty zosta¢ podpisane elektronicznie przez
wiasciciela konta CMS, czyli osoby dokonujacej opt-out.

Na przykfad, do CMS nie da sie zalogowac uzywajgc karty EPO, ale warunek zgodnosci z eiDAS spetniajg
kwalifikowane podpisy elektroniczne, takie jak ASSECO (Certum, Unizeto), ktére sg wymagane do
korespondencji z polskimi urzedami, nie tylko UPRP.

Kompatybilno$¢ danej karty z CMS JSP mozna sprawdzi¢ tu: https://auth-secure.unified-patent-
court.org/test-smart-card

Reasumujac, do dokonania opt-out potrzebne jest posiadanie konta na CMS JSP oraz dostepu do
systemu autentykacji elektronicznej z certyfikatem na obiekcie fizycznym (do logowania) oraz
z mozliwoscig sktadania elektronicznego podpisu zgodnego z elDAS (do podpisania dokumentéw
wysytanych do Rejestru przez CMS). JSP zaleca by certyfikaty te otrzymac kontaktujac sie z oficjalnym
serwisem, ktdry mozna znalez¢é na dany kraj UE tutaj: elDAS Dashboard (europa.eu)

Dla Polski w szczegdlnosci: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/PL

Zatem, jezeli myslimy o wykonywaniu procedury zgtoszenia opt-out, nalezy juz zaczg¢ odpowiednio sie
do tego przygotowywac poprzez zgromadzenie podpisdow od wszystkich wtascicieli danego patentu
oraz przetestowanie systemu. Alternatywnie, mozna poszukaé¢ pomocy i poleci¢ klientowi
odpowiednio przygotowanego kolege rzecznika, najlepiej posiadajgcego kwalifikacje europejska,
najlepiej wraz z dodatkowg nadajgcg mu uprawnienia pethomocnika przed JSP.

Poniewaz Polska nie przystgpita do UPCA, polscy prawnicy uprawnieni do reprezentacji przed
krajowymi sgdami nie bedg mogli reprezentowac polskich podmiotéw przed JSP.

Jedyng grupa petnomocnikéw przed JSP w naszym kraju uprawniong do tego (zaréwno dla podmiotéw
polskich jak i zagranicznych) bedg Europejscy rzecznicy patentowi dodatkowo posiadajgcy albo
skoniczone studia prawnicze (licencjat lub magister prawa z dyplomem panstwa UE) albo dodatkowg

kwalifikacje dajgca dyplom ukoriczenia jednego z rozpoznawanych przez JSP kurséw m.in kursu pt.
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“Podyplomowe Studium Prawa Wtasnosci Przemystowej” na Uniwersytecie Warszawskim, albo innego
zagranicznego np. kursu CEIPI pt. Patent litigation in Europe etc. Liste dodatkowych kwalifikacji
dajgcych uprawnienia mozna znalezé tutaj (Part Il, Rule 12.1(a)) : https://www.unified-patent-
court.org/sites/default/files/ac 06 22022022 rev e 0.pdf

Europejscy rzecznicy wsréd nas posiadajacy takie dodatkowe kwalifikacje powinni pamietac, ze beda
miec tylko 1 rok od wejscia w zycie UPCA (czyli od 1 czerwca 2023r.) by ubiegac sie o wpis na liste
petnomocnikéw na ich podstawie. Wystanie dyplomu wraz z podaniem o wpis na liste bedzie mozliwe
tylko przez system CMS podany powyzej ale juz od momentu startu okresu ,Sunrise” 1 marca 2023 r.
Warto wiec odszukaé swéj dyplom.

Poza mozliwoscig reprezentowania w przysztosci klientéw przed JSP, szybki wpis na liste
petnomocnikdéw pozwala na zgtoszenie opt-out dla danego patentu bez przesytania upowaznienia
przez strone CMS. Dlatego daje on dodatkowe zabezpieczanie, ze jezeli nie otrzymamy podpisanego
upowaznienia do opt-out na czas albo otrzymamy upowazinienie przed zgtoszeniem opt-out
potencjalnie zawierajace jakies niedociggniecia, trudniej bedzie taki opt-out zakwestionowac przez
osoby trzecie.

Europejscy rzecznicy rozwazajacy zrobienie takich dodatkowych kwalifikacji bedg mogli zapisaé sie
w przysztym roku na odpowiednie kursy lub studia podyplomowe (nabdr na ten rok jest juz wtasciwie
zamkniety i szkolenia ruszyly. Liste kurséw niedtugo opublikujemy).
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