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Czy badania naukowe o charakterze
podstawowym moga byc¢ przedmiotem
patentu?

Co to oznacza w praktyce? Czy badania naukowe o charakterze podstawowym mogq byc¢

przedmiotem patentu?

Prawna definicje wynalazku mozna przedstawi¢ nastepujaco: ,Wynalazkiem jest rozwiazanie
o charakterze technicznym, ktére jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje sie do

przemystowego zastosowania”2. Istnieja cztery kategorie wynalazkéw: produkty, urzadzenia,
sposoby oraz zastosowania.

Jedynie tak rozumiany wynalazek moze by¢ przedmiotem patentu.

Wbrew pozorom tak, i to duzo czesciej niz moze sie to na pierwszy rzut oka wydawad.
Nieprzypadkowo czolowe swiatowe uczelnie, takie jak Uniwersytet w Cambridge czy Uniwersytet
Stanforda, ktére z definicji prowadza badania gtéwnie w obszarze nauk podstawowych, sa
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najwiekszymi dostarczycielami zgtoszen patentowych na swiecie. Kazde odkrycie naukowe, ktore
spetnia 3 ww. przestanki jest patentowalne, niezaleznie od tego czy byto dokonane w wyniku badan
podstawowych, czy aplikacyjnych, celowo, czy przypadkowo.

Kryterium nowosci oznacza, ze w chwili dokonania zgloszenia patentowego, dane rozwiazanie musi
by¢ nowe w skali Swiatowej. Sprawdza sie to poprzez tzw. badanie stanu techniki, czyli wszystkich
publikacji naukowych, doniesien zjazdowych, patentéw i zgtoszen patentowych do dnia dokonania
zgtoszenia patentowego. Nie ma tutaj znaczenia, kto byt autorem wczesniejszych doniesien. Bardzo
czesto oznacza to, ze sam autor wynalazku niszczy jego zdolno$¢ patentowa poprzez wczesniejsze
publiczne ujawnienie jego istoty- np. w postaci publikacji naukowej lub otwartego wyktadu. Z drugiej
jednak strony wynalazek nie jest ujawniony do momentu jego fizycznego opublikowania. Tzn. samo
zgtoszenie publikacji do redakcji czasopisma naukowego, czy oddanie jej do recenzentow nie niszczy
jeszcze kryterium nowosci wynalazku. Dopiero ukazanie sie artykutu w internecie lub drukiem ma
taki skutek. Jest to niezwykle istotna informacja, poniewaz w skrajnych przypadkach, jesli publikacja
zawierajaca przypadkowo ujawniona istote techniczna wynalazku ma zosta¢ upubliczniona w ciagu
krotkiego czasu, mozliwe jest (przynajmniej teoretycznie) samodzielne przygotowanie zgtoszenia
patentowego i ztozenie go do Urzedu Patentowego (cho¢by 1 dzien przed ukazaniem sie publikacji).
Koszt dokonania samego zgtoszenia patentowego to zaledwie okoto 600 zi.

Kryterium poziomu wynalazczego oznacza, ze wynalazek jest rozwigzaniem technicznym, ktdre jest
nieoczywiste dla tzw. znawcy. Znawca nazywa sie osobe, ktdra zawodowo zajmuje sie dana dziedzina
wiedzy. Nie jest to wiec przypadkowa osoba. Z drugiej jednak strony znawca nie jest jednostka
wybitna w danej dziedzinie (np. utytutowany naukowiec, dla ktérego wiele rzeczy moze byc¢
oczywistych), lecz mozliwie przecietny fachowiec3. Ustalenie poziomu wynalazczego jest wiec
czasami sprawa subiektywna, podlegajaca dyskusji. Wynalazki, ktore nie speiniaja kryterium
poziomu wynalazczego, moga by¢ zazwyczaj chronione jako tzw. wzory uzytkowe (do 10 lat ochrony).

Aby ukazac, czym jest poziom wynalazczy, mozna powiedzie¢, ze skonstruowanie roweru o trzech
kotach w rzedzie nie byloby wynalazkiem (nawet jesli taki pojazd nie istnieje, jego konstrukcja
i zachowanie bylyby tatwe do przewidzenia na podstawie obecnego stanu techniki - roweréw
dwukotowych). Jesli jednak ten sam trzykotowy rower miatby parametry, ktére nie wynikatyby
w oczywisty sposéb z dzisiejszej wiedzy, ale bytyby mozliwe do przewidzenia tylko w wyniku np.
bardzo zaawansowanych obliczen matematycznych, i dodatkowo, jesli te dodatkowe parametry
zwiekszalyby uzytecznos¢ roweru (np. szybkos¢, zwrotnos¢ lub jakakolwiek inng istotna ceche
techniczna), to taki rower bytby prawdopodobnie wynalazkiem. Ta nieoczywisto$¢ parametrow
nowego pojazdu stanowitaby o jego poziomie wynalazczym.

W ten sposéb dochodzimy do trzeciego kryterium wynalazkéw- przemystowego zastosowania.
Kryterium to wprowadzono, aby odr6zni¢ wynalazki od odkry¢ naukowych. Kryterium stosowalnosci
przemystowej oznacza, ze wynalazki musza mie¢ charakter uzytkowy. Nie sa patentowalne same
odkrycia zjawisk fizycznych, chemicznych, czy biologicznych, ani fragmenty przyrody (jak np.
struktury geologiczne, chemiczne, fragmenty roslin i zwierzat), a takze odkrycia matematyczne i in..
Dokonanie odkrycia naukowego bardzo czesto prowadzi jednak do wynalazkéw, jesli potrafi sie
wykazac jego potencjalne zastosowanie przemystowe [w znaczeniu- gospodarcze o charakterze
technicznym- w tym rowniez np. ustugowe]. Co istotne, Urzedy Patentowe nie badaja, czy dane
przemystowe zastosowanie ma jakikolwiek sens praktyczny. Badane jest jedynie, czy dany wynalazek
moznaby teoretycznie zastosowa¢ w jakim$ procesie przemystowym (gospodarczym). Bada sie to
zazwyczaj probujac odpowiedzie¢ na pytanie, jaki problem techniczny (czesto zupeie hipotetyczny
i abstrakcyjny) rozwiazuje dany wynalazek.

Jak widac¢ z powyzszych przyktadow, wynalazek wg Prawa Wtasnosci Przemystowej jest czyms



niematerialnym. Innymi stowy patentowalna jest pewna mysl. Oznacza to m.in., ze w wiekszosci
przypadkow nie ma koniecznosci fizycznego wykonania wynalazku przed jego opatentowaniem
(jakkolwiek moze to by¢ bardzo pomocne). W powyzszym przyktadzie trojkotowego roweru nie
bytoby konieczne, aby ten rower wykona¢ przed opatentowaniem, o ile bylibySmy na podstawie
wlasnych obliczen przewidzie¢ wszystkie istotne parametry gotowego pojazdu, jego szczegétowa
konstrukcje itd.. Na nas jednak spoczywatoby ryzyko, czy te wyliczenia sa prawidtowe. Nie mozna
jednak opatentowa¢ wynalazku, ktéry jest niemozliwy do wykonania i zastosowania w Swietle
obowigzujacej nauki (np. perpetum mobile). Opatentowa¢ mozna natomiast wynalazki, ktérych
wykonanie i uzytkowanie mogtoby by¢ niezgodne z prawem (np. rodzaje substancji niebezpiecznych).
Sytuacja taka bardzo czesto ma miejsce w przemysle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
Potencjalne leki patentuje sie bowiem na wiele lat zanim zostana one dopuszczone do stosowania na
pacjentach (zanim przejda testy kliniczne).

Nawiasem mowiac wiekszos¢ nowych lekdéw zalicza sie do specjalnej kategorii wynalazkow- tzw.
wynalazkow biotechnologicznych. Budza one bardzo wiele kontrowersji zaréwno w spoteczenstwie,
jak i wsrod specjalistow zajmujacych sie Prawem Wtasnosci Przemystowej, etykow oraz
biznesmenow. Wiele kwestii dotyczacych wynalazkéw biotechnologicznych nie jest jeszcze
ostatecznie uregulowana i podlega cigglym dyskusjom. Mimo to mozna podac nastepujaca definicje
wynalazku biotechnologicznego:

~Wynalazki biotechnologiczne sq to wynalazki dotyczqce wytworu sktadajgcego sie z materiatu
biologicznego, zawierajqcego taki materiat, albo dotyczqcego sposobu, za pomocq ktérego materiat
biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany”1.

Przykladami wynalazkéw biotechnologicznych moga by¢

-enzymy, przeciwciata i inne biatka,

-primery, geny, wektory i inne kwasy nukleinowe

-mikroorganizmy

-linie komorkowe

-zestawy (np. kity, zestawy diagnostyczne)

-leki, szczepionki i inne srodki farmaceutyczne

-procesy fermentacyjne, metody izolacji i oczyszczania (biatek, kwaséw nukleinowych i innych
substancji biologicznych), sposoby testowania i metody diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne
takie jak np. PCR i inne sposoby przetwarzania materiatu biologicznego (w tym metody inzynierii
genetycznej).

Na koniec nalezy zaznaczyc¢, ze nie wszystkie wytwory spelniajace warunki wynalazku moga
by¢ przedmiotem patentu. Wylaczone spod ochrony sa:

-cialo ludzkie, ludzki ptdd i embrion, a takze ludzkie komorki zarodkowe

-zwykte odkrycia elementow ciata ludzkiego (w tym sekwencji kwaséw nukleinowych [np. genu], o
ile nie wykaze sie ich zastosowania [np. terapeutycznego])

-sposoby, ktorych stosowanie obraza godnosé ludzka (np. sposdb wytwarzania chimer z komoérek
ludzi i zwierzat)

-wynalazki sprzeczne z porzadkiem publicznym, w tym:

-sposoby klonowania ludzi

-sposoby modyfikowania tozsamosci genetycznej linii zarodkowej cztowieka

-stosowanie embriondw ludzkich do celéw handlowych i przemystowych (ta kwestia jest jeszcze
szeroko dyskutowana w kontekscie badan na embrionach majacych zastosowanie terapeutyczne)
-sposoby modyfikacji tozsamosci genetycznej zwierzat, ktére moga powodowacé u nich cierpienia, nie



przynoszac zadnych istotnych korzysci medycznych dla cztowieka lub zwierzecia oraz zwierzeta
bedace wynikiem zastosowania takich sposobow

Ponadto wylaczone spod ochrony sa:

-odmiany roslin i zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin i zwierzat (sa one
chronione na podstawie odrebnych przepisow)

oraz
-sposoby leczenia ludzi i zwierzat oraz sposoby diagnostyki, w tym:

-sposoby chirurgiczne
-sposoby terapeutyczne
-sposoby diagnostyczne

Generalnie wylgczenie to sprowadza sie do tego, ze nie mozna patentowac¢ zadnych ww. czynnosci,
czy sposobow zwiazanych bezposrednio (np. poprzez zabieg medyczny) z ciatem ludzkim. Dlatego
same srodki farmaceutyczne lub narzedzia medyczne sa patentowalne. W niektdérych przypadkach
jest to jednak kwestia dyskusyjna. Np. wykonanie modelu zebow pacjenta w ustach mozna
opatentowad, jesli same protezy wytwarzane sa poza ciatem. Z drugiej strony sposob wytworzenia
endoprotezy (wykonywany poza ciatem) nie jest patentowalny, jesli wymaga etapu chirurgicznego,
wykonanego w celu dokonania niezbednych pomiardw.
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