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Patent o jednolitym skutku — co to oznacza i jak go uzyskac?

Wstep

Patent o jednolitym skutku to nowy typ patentu europejskiego obowigzujacy dla grupy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (UE). Jest to prawo wytaczne o jednolitym charakterze, zatem
wszystkie dziatania jego dotyczgce wywierajg jednakowy efekt jednoczesnie we wszystkich panstwach,

dla ktérych zostat zarejestrowany jednolity skutek.

Patent europejski o jednolitym skutku (tzw. Unitary Patent) rézni sie zatem od klasycznego patentu
europejskiego stanowigcego po walidacji w wybranych panstwach wigzke niezaleznych patentow

krajowych, podlegajacych odrebnym regulacjom krajowym.

O rejestracje jednolitego skutku patentu europejskiego mozna wnioskowacé dla dowolnego patentu

europejskiego udzielonego w dacie lub po dacie wejscia w zycie Rozporzadzenia UE Nr 1257/2012

i Rozporzadzenia UE Nr 1260/2012, co nastgpi z datg wejscia w zycie Porozumienia w sprawie

Jednolitego Sadu Patentowego (z ang. i dalej: UPCA). Data ta zostanie ogtoszona przez Europejski Urzad
Patentowy (EPO) na stronie internetowej Urzedu, a zalezna jest od dopetnienia ostatniej formalnosci
przez Republike Federalng Niemiec. Komunikaty EPO z dnia 11 listopada 2022 r. zapowiadaja, ze od
dnia 1 stycznia 2023 r. dostepne beda srodki przejsciowe pozwalajgce na rejestracje jednolitego skutku
patentu europejskiego dla wszystkich zgtoszen europejskich, dla ktérych zostat juz wydany komunikat

o intencji udzielenia patentu.
Zakres terytorialny

Rejestracja jednolitego skutku przez EPO mozliwa jest dla wszystkich panstw cztonkowskich UE
uczestniczagcych we wzmocnionej wspodtpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony
patentowe] (dalej: wzmocnionej wspétpracy) i w ktdrych weszto w zycie porozumienie UPCA w dacie

zarejestrowania jednolitego skutku. Oczekuje sie, ze rejestracja jednolitego skutku w momencie

uruchomienia systemu bedzie mozliwa dla 17 panistw: AT, BE, BG, DE, DK, EE, Fl, FR, IT, LT, LV, LU, MT,

NL, PT, SE i SI.

W przypadku checi uzyskania ochrony w pozostatych panstwach cztonkowskich UE oraz reszcie panistw
EPC, konieczne ciggle bedzie przeprowadzenie klasycznej walidacji (uprawomocnienia) patentu

europejskiego w wybranych panstwach (np. Wielkiej Brytanii, Hiszpani, Szwajcarii czy Polsce).
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Co istotne, w poczatkowych latach funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku oczekuje sie
wystepowania wielu generacji patentéw o jednolitym skutku o réznym zakresie terytorialnym. Nalezy
jednakze zauwazy¢, ze nie jest przewidziane automatyczne rozszerzenie zakresu terytorialnego
jednolitego skutku na panstwa, ktdre ratyfikujg 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).
Wymogi formalne

Po pierwsze, jednolity skutek patentu europejskiego mozna uzyskac dla patentu europejskiego, ktéry
zostat udzielony z tym samym (tj. 1) zestawem zastrzezen patentowych we wszystkich uczestniczacych
panstwach cztonkowskich w dacie ztozenia wniosku o rejestracje jednolitego skutku, niezaleznie od
tego w ilu panistwach cztonkowskich porozumienie UPCA bedzie wywierato efekt w dacie

zarejestrowania jednolitego skutku patentu europejskiego.

Po drugie, wazne jest zatem, aby w patencie wyznaczonych byto wszystkich 25 uczestniczgcych panstw
cztonkowskich, tj. nie mozna wycofa¢ wyznaczenia zadnego panstwa sposréd 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 uzyskac patentu o jednolitym skutku dla zgtoszen dokonanych przed 1 marca 2007
r. (data przystgpienia Malty do EPO, jak ostatniego panstwa z 25 wymaganych panstw) ((Art. 2i 3
Rozporzadzenia UE Nr 1257/2012)).

Whiosek o rejestracje jednolitego skutku

W celu uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku konieczne jest ztozenie do EPO (Zasada
6(1) UPR ("Rules relating to Unitary Patent Protection") pisemnego (Zasada 6(2) UPR) wniosku

o rejestracje jednolitego skutku (Request for unitary effect).

Whiosek ten musi by¢:

- pisemny

- ztozony do EPO w terminie 1-miesigca od publikacji wzmianki o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO

(zasada 6(1) UPR)
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- w jezyku postepowania (Zasada 6(2) UPR, Art. 14(4) Konwencji o udzielaniu patentdw europejskich

(KPE) nie znajduje tu zastosowania).

- wskazywac dane uprawnionego z patentu (Zasada 6(2) (a) UPR)

- wskazywac numer patentu (Zasada 6(2) (b) UPR)

- wskazywac dane petnomocnika, jesli jest wyznaczony (Zasada 6(2) (c) UPR)
- podpisany przez uprawnionego z patentu lub wyznaczonego petnomocnika.

- zawiera¢, w okresie przejsciowym (przynajmniej 6 lat od wejscia w zycie UPCA), petne ttumaczenie

patentu (Zasada 6(2) (d) UPR).

Nie ma optaty urzedowej od wniosku.

Rekomendowane jest uzycie odpowiedniego formularza EPO (EPO Form 7000). Formularz ten jest

dostepny w 3 jezykach urzedowych EPO.

Zalecane jest ztozenie wniosku online, np. za pomoca Online Filing (eOLF) lub Online Filing 2.0. Mozliwe

jest takze ztozenie wniosku za pomocg system Web-form filing.

Ponadto, wniosek moze by¢ ztozony osobiscie, drogg pocztowg lub za posrednictwem faksu.
W kazdym przypadku zalecane jest stosowanie formularza EPO (Form 7000).

Termin na ztozenie wniosku o rejestracje jednolitego skutku

Termin na ztozenie takiego wniosku to 1 miesigc od daty publikacji wzmianki o udzieleniu patentu
europejskiego w Biuletynie EPO (podanej w publikacji B1 pod oznaczeniem kodu INID (45)) (Zasada

6(1) UPR). Co wazne termin ten nie podlega przedtuzeniu.

W przypadku uchybienia temu terminowi dostepna pozostaje klasyczna walidacja w wybranych

panstwach.

W przypadku uchybienia temu terminowi nie przystuguje procedura dalszego rozpatrywania (Further
processing) oraz przystuguje jedynie mozliwo$¢ wniesienia wniosku o przywrdcenie praw (Re-
establishment of rights) zgodnie z zasadg 22 UPR. Termin na ztozenie takiego wniosku o przywrdocenie
praw to dwa miesigce od daty uptywu terminu 1-miesiecznego. W tym terminie nalezy wniesc¢ takze
stosowng opfate urzedows, przedstawi¢ uzasadnienie wskazujgce na okolicznosci uchybienia

terminowi mimo zachowania nalezytej starannosci i ztozy¢ wniosek o rejestracje jednolitego skutku.
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Upowaznienie do ztozenia wniosku o uzyskanie jednolitego skutku

Postepowanie w sprawie rejestracji jednolitego skutku zgodnie z UPR to odrebne postepowanie od

postepowania zgodnie z KPE. Obecne petnomocnictwa EPO nie obejmujg postepowania zgodnie z UPR.

Jednakze europejscy rzecznicy patentowi zgodnie z zasadg ogélng nie muszg sktada¢é 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.

Niemniej jednak. formularze petnomocnictw do dziatania przed EPO zostang uaktualnione przez EPO

tak, aby obejmowaty dziatania zgodnie z UPR (Form 1003 i Form 1004).
Wielu uprawnionych z patentu

W sytuacji, gdy patent europejski zostat udzielony w imieniu wiecej niz jednego uprawnionego,
wniosek o rejestracje jednolitego skutku powinien obejmowaé wyznaczenie wspdlnego
przedstawiciela. Jezeli nie zostanie on wyznaczony, zostanie on okreslony zgodnie z zasadg 151 KPE na
podstawie listy zgtaszajagcych we wniosku. Po ztozeniu wniosku wszystkie dziatania muszg byé

podejmowane przez wspdlnego przedstawiciela.
Ttumaczenie patentu europejskiego (Zasada 6(2) (d) UPR)

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 ztozy¢ petne

ttumaczenie patentu na j. angielski;

- jezeli patent europejski zostat udzielony w jezyku angielskim, to nalezy ztozy¢ petne ttumaczenie

patentu na dowolny jezyk urzedowy UE.

Nalezy zauwazy(¢, ze ttumaczenie na dowolny j. urzedowy moze by¢ ttumaczeniem na j. polski, albo na

jezyk urzedowy panstwa, w ktérym planowane jest dokonanie klasycznego uprawomochienia patentu

europejskiego, a w ktérym nie obowigzuje porozumienie UPCA (np. Hiszpania). Ttumaczenie to ma

charakter informacyjny.

Co wazne jednak zgodnie z punktem 12 Rozporzadzenia UE Nr 1260/2012 nie powinno by¢
ttumaczeniem catkowicie (czyli, bez dokonania przynajmniej sprawdzenia przez osobe fizyczng)
maszynowym. Powodem tego wymogu jest zatozenie, ze ztozone ttumaczenia majg stuzy¢ trenowaniu

algorytmow ttumaczen maszynowych do czasu zakonczenia okresu przejsciowego dla ttumaczen, ktéry
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ma trwac przynajmniej 6 lat, ale ktéry moze by¢ przedtuzony do 12 lat. Po tym okresie przejsciowym,
petne ttumaczenia nie bedg juz wymagane. Wydaje sie jednak, ze wymagane obecnie ttumaczenie
moze by¢ wykonane przy pomocy sztucznej inteligencji, a nastepnie zweryfikowane co do poprawnosci
przez osobe fizyczng. Ztozone ttumaczenie nie podlega jednak kontroli jakosci przez EPO i nie wymaga

ztozenia oswiadczenia ttumacza.
Kompensacja kosztow ttumaczenia

W okresie obowigzywania wymogu ztozenia petnego ttumaczenia patentu europejskiego zapewniony
jest schemat kompensacji kosztéw koniecznosci ztozenia ttumaczenia wymaganego w fazie przed
udzieleniem patentu europejskiego. Schemat ten dostepny jest dla oséb fizycznych, SME, organizacji
typu ,,non-profit”, uniwersytetow i publicznych organizacji naukowych (At. 9 (1) (f) Rozporzadzenia UE

1257/2012 i Art. 5 Rozporzadzenia UE Nr 1260/2012).

Wymogi uzyskania kompensacji:

- wnioskodawca musi mie¢ adres zamieszkania, siedzibe lub gtéwne miejsce prowadzenia dziatalnosci

(principal place of business) w panstwie cztonkowskim UE;

- wnioskodawca ztozyt europejskie zgtoszenie patentowe lub PCT prowadzace do uzyskania patentu
europejskiego o jednolitym skutku w jezyku urzedowym UE innym niz jezyk angielski, niemiecki lub

francuski.

Kompensacja bedzie rozpatrywana i udzielana przez Departament EPO ds. Patentu Jednolitego

(Unitary Patent Division).
Whiosek o kompensacje musi by¢ ztozony wraz z wnioskiem o rejestracje skutku jednolitego.

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

kazdy z uprawnionych spetnia wskazane powyzej wymogi udzielenia kompensacji (Zasada 8(3) UPR).

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.
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.
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Jezeli wymogi nie zostang spetnione, wniosek zostanie odrzucony.

Jezeli wniosek zostanie ztozony we wtasciwym terminie, ale nie zostang spetnione pozostate wymogi
do jego rejestracji (Zasada 6(2) UPR), 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. Zaktada sie, ze w takiej sytuacji mozliwe bedzie wnioskowanie
0 uprawomochienie patentu europejskiego w wybranych panstwach cztonkowskich (klasyczne

walidacje).
Odmowa rejestracji jednolitego skutku

EPO odmodwi rejestracji jednolitego skutku, gdy nie zostang spetnione wymogi merytoryczne (Zasada

6(1) UPR):

- 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).

Przed wydaniem takiej odmowy wnioskodawca zawsze ma mozliwosc¢ ztozenia wyjasnien lub usuniecia
brakéw formalnych. W szczegdlnych przypadkach mozliwa jest rozprawa ustna przed EPO (Zasada 21

UPR).

Jezeli wniosek ztozony jest 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 odmodwi rejestracji jednolitego skutku.

Jezeli nie zostang spetnione wymogi formalne (Zasada 6(2) UPR), i nie zostang one usuniete na
wezwanie EPO w nieprzedtuzalnym terminie 1 miesigca, dla ktérego nie przystuguje wniosek

o przywrocenie praw (Zasada 7(3) UPR), EPO odméwi rejestracji jednolitego skutku.

W takiej sytuacji mozliwa jest klasyczna walidacja krajowa patentu europejskiego 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
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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.htm

Whniosek o anulowanie decyzji EPO w sprawie odmowy rejestracji/odrzucenia wniosku

0 rejestracje jednolitego skutku

Whiosek ten mozna w ciggu 3 tygodni ztozy¢ zgodnie z zasadg 97 Rules of Proceedings of the

UPC (RoP UPC) do UPC za optatg urzedowa 1000 EUR.
Decyzja zostanie podjeta przez sedziego w terminie 3 tygodni.

Od decyzji przystuguje odwotanie (uprawnionemu lub EPO) w terminie 3 tygodni za optata
urzedowa 1000 EUR.

Decyzja w sprawie odwotania zostanie podjeta przez sedziego w terminie 3 tygodni.
Narzedzia przejsciowe przed EPO

EPO zapewnia dwa niezalezne proceduralnie narzedzia (Srodki) przejsciowe majace na celu

utatwienie rejestracji jednolitego skutku patentu europejskiego, mianowicie:

1) weczesny wniosek o rejestracj¢ jednolitego skutku (Early request for unitary effect) oraz

2) wniosek o opdznienie wydania decyzji o udzielenie patentu europejskiego (Request for

a delay in issuing the decision to grant).

Na podstawie decyzji Prezydenta EPO z dnia 11 listopada 2022 r. (komunikat EPO z dnia 11
listopada 2022 r.) oczekuje si¢, ze narzedzia te beda dostgpne tymczasowo:

- od 1 stycznia 2023 r., jezeli w grudniu 2022 r. Niemcy ztoza stosowny instrument ratyfikacji

porozumienia UPCA,
- do 31 marca 2023 r.

Wskazane powyzej decyzje, zgodnie z informacja dostgpng na stronie internetowej z dnia 19
grudnia 2022 r., wejda w zycie w dniu 1 stycznia 2023 r. i przestang wywiera¢ swoj efekt
Z dniem wejscia w zycie porozumienia UPCA. Oznacza to, ze wskazane narzg¢dzia przejsciowe

beda zatem dostepne od 1 stycznia 2023 oraz w tak zwanym 3-miesiecznym okresie ,,Sunrise”
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funkcjonowania systemu UPC, ktory zgodnie z obecnymi przewidywanym ma rozpocza¢ sie

1 marca 2023 a, w czasie ktérego mozna odstapi¢ od wylacznej kompetencji UPC.

When will the new system start? 1 June 2023

19 January 2022 Simultaneous start of
= Unified Patent Court

Provisional application phase starts « Unitary Patent

1 March 2023
v v

[=——1
[=—— 3 months F ' g 7 O
18 January 2022: sunrise period at UPC & o
Austria ratified UPC to register opt-outs ® v \D
oL .

Protocol on Provisional
Application

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

1 January 2023

Wczesny wniosek o rejestracje jednolitego skutku (Early request for unitary effect: Notice
from the EPO (OJ EPO 2022, A6))

Whiosek ten pozwala zglaszajacym na zlozenie wnioskow o rejestracje jednolitego skutku

PRZED rozpoczeciem funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku.

Whiosek ten mozna ztozy¢ TYLKO w przypadku zgloszen europejskich, w przypadku ktorych
zostat juz wydany komunikat EPO zgodnie z zasadg 71(3) KPE (intencja udzielenia patentu).

Pozwoli to na zarejestrowanie przez EPO jednolitego skutku patentu natychmiast po
rozpoczgciu funkcjonowania systemu patentu o jednolitym skutku, o ile wymogi odnos$nie

wniosku o rejestracje jednolitego skutku zostang spetnione.

W innym przypadku EPO wezwie do usuniecia brakdw, o ile to bedzie mozliwe, lub odrzuci wniosek.
EPO poinformuje o brakach formalnych przed rozpoczeciem funkcjonowania systemu, aby umozliwic¢

usuniecie brakéw w odpowiednim czasie.

Whioskodawca otrzyma komunikat o wyniku badania wniosku o rejestracje jednolitego skutku
najwczesniej po kilku dniach po publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie

EPO po rozpoczeciu funkcjonowania systemu Patentu o Jednolitym Skutku.
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Co wazne, jezeli wczesny wniosek o rejestracje jednolitego skutku zostanie ztozony przed wydaniem

komunikatu zgodnie z zasadg 71(3) KPE nie bedzie on mdgt byé uznany za wniosek o rejestracje

jednolitego skutku.

EPO poinformuje o tym zgtaszajgcego w osobnym komunikacie tak, aby zgtaszajacy mégt ponownie

ztozy¢ (wczesny) wniosek o rejestracje jednolitego skutku.

Nalezy zauwazy¢, ze zlozenie wezesnego wniosku o rejestracje jednolitego skutku nie oznacza,
ze EPO op6zni wydanie decyzji o udzieleniu patent europejskiego, co moze nastgpic¢ jedynie

na wyrazny wniosek.

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 23Sep 23

5 UPCA entry into force
L2 ety e s ’ Dispatch of Rule 71(3) 4 S
EPO transitional measures EPC ‘communication start of the system
1

‘ ’ Publication of mention of grant

1

1

1

1 Communication by EPO

1 Early request for unitary effect on registration of unitary effect
I

= 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 1

W tym przyktadzie zaktada sie, ze zgtaszajacy A otrzyma z EPO komunikat zgodnie z zasadg 71(3) KPE
(tzw. IGRA) w dniu 16 stycznia 2023 r. Oznacza to, ze zgtaszajgcy mogtby spetni¢ wymogi zgodnie z tg
zasadg do 26 maja 2023 r. (cztery miesigce plus 10 dni zgodnie z zasadg 126(2) KPE). Jezeli zgtaszajacy
A spetni wymogi zgodnie z zasadg 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 byc¢ opublikowana w Biuletynie EPO w dniu 7 czerwca 2023 r.

Zgtaszajacy A mogtby ztozy¢ wezesny 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
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wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Biuletynie EPO, o ile zostatyby spetnione wszystkie

wymogi do rejestracji jednolitego skutku.
Zrodta:

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

Whiosek o op6znienie wydania decyzji o udzielenie patentu europejskiego (Request for
delay in issuing the grant decision: Decision of the President and Notice from the EPO (OJ EPO
2022, A4, A5))

Whiosek ten bedzie wazny, jezeli:

- zostanie ztozony w dniu lub po dniu ztozenia przez Niemcy instrumentu ratyfikacji porozumienia UPCA
i
- po wydaniu komunikatu zgodnie z zasadg 71(3) KPE,

ALE

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

0 udzieleniu patentu, i

- zostanie ztozony na formularzu EPO (Form 2025, ktéry jest dostepny w formacie PDF na stronie EPO).

Co istotne, ztozenie wniosku o opdznienie decyzji nie wywiera wpltywu na 4-miesigczny termin
na zlozenie odpowiedzi na komunikat EPO wydany zgodnie z zasadg 71(3) KPE.
Jezeli wniosek o opoznienie wydania decyzji zostanie ztozony w odpowiednim terminie

I wszystkie wymogi zostang spetnione, EPO op6zni publikacj¢ wzmianki o udzieleniu patentu

europejskiego do dnia 7 czerwca 2023 r., ktora to data jest pierwszg datg publikacji o udzieleniu


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a5.html
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patentow europejskich po oczekiwanym rozpoczgciu funkcjonowania systemu Patentu

0 Jednolitym Skutku.
Uwaga:

- Wniosek ten jest niezalezny od wniosku o rejestracje jednolitego skutku (nalezy ztozy¢ oba

whnioski);

- Do dnia wydania decyzji o udzielenie patentu mozliwe jest w dowolnym czasie ponowne

podjecie badania (G12.21) (np. w przypadku ztozenia uwag 0sob trzecich);
- Whniosek musi by¢ ztozony przed zaakceptowaniem tekstu patentu.
- Wniosek ten mozna wycofa¢ w dowolnym czasie.

Przyktad 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 23Sep 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 |
1
1

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

W tym przykladzie zaklada sie, Zze zglaszajacy B otrzyma z EPO komunikat zgodnie z zasadg
71(3) KPE (tzw. IGRA) w dniu 16 wrzesnia 2022 r. Oznacza to, ze mogltby spetni¢ wymogi
zgodnie z tg zasadg do 26 stycznia 2023 r. (cztery miesigce plus 10 dni zgodnie z zasadg 126(2)
KPE). Zglaszajacy B moze zlozy¢ wniosek o opoznienie decyzji o udzieleniu patent

europejskiego od dnia 1 stycznia 2023 r. Zglaszajacy moze jednak poczekac ze ztozeniem



“r‘ POLSKA 1ZBA RZECZNIKOW PATENTOWYCH POLSKA IZBA RZECZNIKOW PATENTOWYCH

'(\ POLISH CHAMBER OF PATENT ATTORNEYS ul. Zelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa

‘(ﬁn\ tel /fax: 022 646-40-12, 022 646-41-43

.Qy e-mail: info@pirp.org.pl

»VJ‘} www.rzecznikpatentowy.org.pl
N

NIP: 526-17-32-118

takiego wniosku do konca czwartego miesigca okresu wskazanego w zasadzie 71(3) KPE, t;.

w tym przypadku do dnia 26 stycznia 2023 r.
Zrodta:

Decision of the President and Notice from the EPO (OJ EPO 2022, A4, A5):
https://www.epo.org/law-practice/leqal-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
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