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Dz.U. 2021 poz 735 art. 7, art. 77, art. 80, art. 107 par. 3
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Dz.U. 2021 poz 324 Art. 92 (1)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasno$ci przemystowej - t.].

SENTENCJA

Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie w sktadzie nast¢pujacym: Przewodniczacy Sedzia WSA
Tomasz Satek Sedziowie Sedzia WSA Grzegorz Nowecki Asesor WSA Robert Zukowski (spr.) Protokolant st.
ref. Lili Zawadzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2022 r. sprawy ze skargi H. z siedziba w [...]
(Stany Zjednoczone Ameryki) na decyzje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2021
r. nr [...] w przedmiocie uniewaznienia patentu 1. uchyla zaskarzong decyzje; 2. zasagdza od Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarzacej H. z siedziba w [...] (Stany Zjednoczone Ameryki)
kwote 2217 (dwa tysigce dwiescie siedemnascie) ztotych tytutem zwrotu kosztow postepowania sagdowego.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2012 r. w Biuletynie Europejskiego Urzedu Patentowego opublikowana zostata informacja o
udzieleniu Europejskiego Patentu nr [...] na wniosek witasciciela [...] z siedzibg w H. w USA (zwana dalej
takze: "Skarzacym", "Zglaszajacym", "[...]"). Przedmiotem patentu [...] sg trzy wynalazki zdefiniowane trzema
zastrzezeniami niezaleznymi: Zastrzezenie 1 Wymienny element drukujacy; Zastrzezenie 2 Sposob przesytania
danych miedzy drukarka a wymiennym elementem drukujgcym; oraz zastrzezenie 13 System drukujacy.

Patent zastrzegatl pierwszenstwo amerykanskiego zgloszenia nr [...] z dnia [...] lipca 2007 roku.
Przetlumaczona na jezyk polski nazwa produktu to "Weryfikacja integralnosci danych pamig¢ci nieulotnej".
Wiasciciel patentu [...] z siedzibg H. (Stany Zjednoczone Ameryki Potnocnej) jest duzym producentem oraz
sprzedawcg praktycznie na catym $§wiecie w tym w Polsce szerokiej gamy sprz¢tu komputerowego w tym
drukarek a takze tuszy i tonerow do tych drukarek.

W dniu 10 maja 2019 r. do Urzedu Patentowego RP wptynat wniosek [...] Spotki z ograniczona
odpowiedzialnos$cia z siedzibg w [...] nr [...] (zwana dalej takze: "[...]", "Wnioskodawca") o uniewaznienie
wymienionego patentu, ktory okreslony zostat przez tre$¢ niezaleznych zastrzezen patentowych nr 1,7,13 oraz
zastrzezen od nich zaleznych. Na potwierdzenie swojego wniosku jako dokument przeciwstawny opisujacy
stan techniki w dacie zgloszenia powotano Patent europejski nr [...] opublikowany w 1999 roku i kilka
publikacji z daty przed rokiem 2007 odnoszacych si¢ do technik wykrywania bledéw transmisji danych jak np.
Bity parzystosci czy sumy kontrolne. Generalnie w ocenie Wnioskodawcy Patent nie powinien by¢ udzielony,
gdyz zgloszenie w dacie pierwszenstwa nie spelniatlo wymogoéw nowosci 1 poziomu wynalazczego. We
wniosku wskazano takze, ze [...] dochodzi przed Sadami Powszechnymi roszczen od Wnioskodawcy
powolujac si¢ na naruszenia jego prawa objetego m.in. przedmiotowym Patentem a polegajacego na produkcji,
imporcie 1 sprzedazy kartridzow atramentowych stanowigcych zamienniki dla oryginalnych kartridzow
atramentowych marki [...]. Spoltka [...] to producent oraz sprzedawca kartridzow zawierajacych tusze do
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drukarek i1 oferujac tozsamy co do zasady asortyment w zakresie swojej dziatalnosci pozostaje konkurentem
wobec [...] na rynku krajowym.

W pismie z dnia 12 wrzesnia 2019 r. [...] wniosta o oddalenie wniosku o uniewaznienie tego prawa jak rowniez
o pomini¢cie niektorych dowodéw zalaczonych do wniosku. Wskazano na brak interesu prawnego
wnioskodawcy i liczne wady formalne i merytoryczne wniosku. Zarzucono m.in. ze bezpodstawnie oparto tezy
wniosku na czg¢sciowym tlumaczeniu dokumentu Patentu przeciwstawnego 1 Wytycznych Europejskiego
Urzedu Patentowego, zakwestionowano wykreslenie (pominigcie) cech funkcjonalnych przez wnioskodawce
jako nie znajdujacego poparcia w orzecznictwie polskim i europejskim. W ocenie [...] zarzut braku nowosci
jest niezasadny bowiem patent byl weryfikowany powtdrnie przez EPO, zostat udzielony przez Urzad
Patentowy w Stanach Zjednoczonych 1 w innych krajach

W replice na odpowiedz na wniosek z 20 maja 2020 r. wnioskodawca podtrzymat swoje stanowisko oraz
ztozyt nowe dowody w sprawie (pisma sktadane w toku postepowania przed sagdem powszechnym, przysiegte
thumaczenia opisow patentowych [...] [...]). Wnioskodawca w dtuzszym wywodzie wskazywal, ze cho¢ cechy
funkcjonalne w tresci zastrzezen sg dopuszczalne istnieje szereg wynikajacych z orzecznictwa ograniczen w
ich stosowaniu i ze w przypadku, gdy sa uzyte niezgodnie z regutami, przy analizie nowosci, cechy
funkcjonalne powinny by¢ pomijane. Dodatkowo przywotano jako przeciwstawny drugi dokument patentowy

[.].

W toku postgpowania [...] zwracat si¢ o wylaczenie cztonka kolegium orzekajacego z uwagi na przypisywane
mu uprzedzenia w zakresie mozliwosci objecia ochrong patentowag wynalazkdw wspomaganych komputerowo.
W odpowiedzi na ten wniosek spotka [...] wskazata, iz tre§¢ wniosku oraz przedmiot postgpowania pozostaja
bez zwigzku z kwestiag wynalazkéw wspomaganych komputerowo a prywatne poglady pracownika UP nie
stanowig przeszkody w rozpoznaniu sprawy.

Na rozprawie w pazdzierniku 2020 r. przed Urzegdem Patentowym RP strony podtrzymatly swoje stanowiska
odnoszac si¢ do twierdzen przeciwnika. Wnioskodawca wskazat, ze thumaczenie obszernych "Wytycznych
EPO" jest bezzasadne, gdyz stanowig one element doktryny znanej takze UPRP a pomini¢cie cech
funkcjonalnych w cze$ci odnoszacej si¢ do urzadzenia i systemu (zastrzezenie 1-6, 13-14) dokonane zostato w
odpowiednim zakresie . Uprawniony stwierdzil, ze art. 70 Konwencji o patencie europejskim stanowi, ze
tekstem autentycznym jest tekst w jezyku postepowania tj. angielski a Polska mogta zada¢ thumaczenia tego
tekstu. Podwazono dostateczno$¢ dowodowa dokumentéw D1 1 D2 bowiem nie pokazano w Zadnym z tych
dokumentow ani w ich potaczeniu czy tez wiedzy ogdlnej znawcy, naprzemiennego stosowania dwoch pol
weryfikacyjnych do zabezpieczenia jednej pamieci.

W stanowisku pisemnym ztozonym do tej rozprawy uprawniony podkreslit, iz opinia pracownikow [...] z [...]
listopada 2015 zlozona przy innym postgpowaniu przez pracownikéw wnioskodawcy jest przeciwna obecnemu
stanowisku wnioskodawcy co czyni twierdzenia wnioskodawcy w zakresie cech funkcjonalnych
przedmiotowego patentu catkowicie niewiarygodnymi. Uprawniony w oparciu o fragmenty prawidlowego jego
zdaniem tlumaczenia "Wytycznych EPO" w ktorych mowa o nowos$ci programowalnego urzadzenia do
przetwarzania danych, podniost Ze nie ma podstaw by wykresla¢ (pomijac¢) cechy funkcjonalne. Stwierdzit ze
wnioskodawca postuguje si¢ nieprawidtowym thumaczeniem, co prowadzi do fatszywych wnioskow. Wg
uprawnionego wniosek o uniewaznienie Patentu jest bezzasadny bowiem Wnioskodawca nie zanalizowat
autentycznego tekstu patentu w jezyku postepowania i nie przedstawil thumaczenia przysigeglego wobec
przedmiotowego patentu a wszystkie zarzuty Wnioskodawcy oparte sg na bezpodstawnym wykresleniu cech w
zwigzku z selektywnym i wadliwym thumaczeniem. Uprawniony zakwestionowal takze przydatnosc¢
dokumentu [...] jako dokumentu przeciwstawnego.

W pismie z 1 marca 2021 r. wnioskodawca stwierdzit, ze opinia pracownikow [...] z 2015 r. nie ma nic
wspolnego ze zdolnos$cig patentowg wynalazku bedacego przedmiotem kwestionowanego patentu a wywody
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uprawnionego w tym przedmiocie w konteks$cie zarzutow co do braku interesu prawnego sag wewngtrznie
sprzeczne 1 nie odnoszg si¢ do meritum sprawy. Obok postanowien Sadu Powszechnego wnioskodawca
zalaczyl rowniez thumaczenie przysieglte patentu [...]zaznaczajac, iz wezesniejsze dokumenty byty w jego
ocenie wystarczajace.

Whioskodawca przedstawil opis zawartosci dokumentu [...] w odniesieniu do spornego patentu w kontekscie
tre$ci zastrzezenia niezaleznego w kategorii urzadzenie i zastosowatl interpretacj¢ wymogoéw co do nowosci
jaka Techniczna Izba Odwotawcza (EPO) postuzyta si¢ przy decyzjach [...] 1 [...]. Wg wnioskujgcego chociaz
istniejg rozwigzania w ktérych cechy funkcjonalne sa odpowiednie do opisania zakresu ochrony na przyktad
gdy dotycza one srodkow, ktore bez tej cechy nie sag odpowiednie do osiggniecia celu (tak w przypadku [...]
sterowniki do urzadzenia analizujgcego krew muszg by¢ odpowiednio zaprogramowane) to w przedmiotowe;j
sprawie nie mamy do czynienia z taka sytuacja. Cechy funkcjonalne przypisane urzadzeniu 38 w spornym
patencie s3 bowiem cechami ktore urzadzenie pamigciowe ze stanu techniki jest w stanie osiggna¢ bez
specjalnego przystosowywania go. Powotujac si¢ na decyzje Technicznych I1zb Odwotawczych [...] wskazano,
iz do wykazania braku nowos$ci wystarczajacym jest gdy urzadzenie ze stanu techniki ma taka sama
konstrukcje (strukture) i dzigki temu jest w stawnie realizowac cechy funkcjonalne nawet jezeli weze$niej tych
konkretnych cech nie realizowato.

W ocenie wnioskujacego sama budowa urzadzenia przechowujacego (tj. pamigciowego) spornego patentu jest
znana z dokumentu D 1, oba poréwnywane dokumenty zawieraja wymienny element drukujacy przeznaczony
do systemu drukowania, urzadzenie pamigciowe zawierajace czes$¢ przechowujaca pole przeznaczone na
parametry oraz pole przeznaczone na wartosci.

W argumentacji dotyczacej zastrzezenia niezaleznego w kategorii "sposob" wnioskodawca podkreslit, Zze nie
ma podstaw by w tym przypadku odnosic¢ si¢ do problemow czesciowych, na co wskazuje uprawniony. Jego
zdaniem specjalista znajac rozwigzanie z [...] staje przed pojedynczym problemem zwigkszenia doktadnosci
wykrywania bledu i przyspieszenia procesu. Wtedy dla znalezienia rozwigzania poszuka inspiracji w
dokumencie [...] lub zmodyfikowanej licie publikacji $wiadczacych o wiedzy rutynowej specjalisty.

W analogiczny sposdb wnioskodawca podwazyl poziom wynalazczy zastrzezen zaleznych "sposobu".
Odnoszac si¢ do "systemu" wnioskodawca podniost, ze takze 1 on nie spelnia wymogu nowosci, a co najmnie;j
wymogu poziomu wynalazczego.

Na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2021 r. wnioskodawca potrzymat swoje dotychczasowe stanowisko.
Natomiast strona uprawniona podtrzymata stanowisko, ze kwestia cech funkcjonalnych powinna by¢
rozpatrywana zgodnie z prawidlowo rozumianymi Wytycznymi EPO zawartymi w pkt. F-1V, 3.9.1 1 F-1V,
4.13.2. Uprawniony szczegdlowo opisat sekwencj¢ czynnos$ci przy zapisie do pamig¢ci w rozwigzaniu z |...]
oraz operacje zapisu do urzadzenia pami¢ciowego wymiennego elementu drukujacego wedtug zatrz. 1 [...] i
akcentowal roznice miedzy nimi. Te rdznice pociagaja za sobg nowos$¢ zatrz. 1, tak jak i analogicznego zastrz.
13. Podobnie uprawniony szczegdétowo zakwestionowat argumentacje wnioskodawcy w zakresie kwestii
poziomu wynalazczego.

Decyzja z dnia 10 maja 2021 roku Urzad uniewaznit patent [...] uznajac, ze wynalazek w zakresie zastrzezen
patentowych 1-6 oraz 13-14 nie spelnia przestanki nowosci, a w zakresie zastrzezen 7-12 nie posiada poziomu
wynalazczego. Uzasadniajac stanowisko w sprawie UP przytoczyl chronologicznie stanowiska stron oraz tre$¢
majacych zastosowanie przepisow prawa. Przedstawiajgc ocene¢ zgltoszonych zarzutow co do braku nowosci w
kategorii urzadzenia przedstawit tre$¢ zastrzezenia 1.

W zakresie zarzutu braku nowosci jako przeciwstawienie wnioskodawca powotat opublikowany w dniu 17
listopada 1999 r. dokument [...], bedacy wczesniejszym rozwigzaniem firmy [..]. Wnioskodawca stwierdzit, ze
w rozwigzaniu dotyczacym urzadzania nalezy ograniczy¢ si¢ do technicznych cech konstrukcyjnych, wigc przy
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poréwnywaniu spornego wynalazku z DI cechy funkcjonalne powinny by¢ pominigte. Uprawniony
zakwestionowal to stanowisko, twierdzac, ze zgodnie z Wytycznymi EPO (takze w) wytcznymi UPRP], cechy
funkcjonalne w okre§lonych okoliczno$ciach sg dopuszczalne i taka sytuacja zachodzi w przypadku spornego
patentu. Chocby z tego powodu, wedlug uprawnionego, sporny patent spelnia wymog nowosci. Uprawniony
zakwestionowat takze tozsamos$¢ cech konstrukcyjnych obydwu urzadzen. Zarzucit, ze wnioskodawca nie
wskazat w rozwigzaniu z DI dwoch pol weryfikujacych kodu wykrywania bledéw, o ktorych mowa w zastrz.1.

W ocenie organu zastrz. 1 nie spelnia wymogu nowosci z dwoch powodoéw. Po pierwsze, struktura
(konstrukcja) rozwigzan z zastrz. 1 i dokumentu D 1 jest analogiczna - "pola weryfikacji" odpowiadaja "Parity
N-6" 1 "New Parity N-3" W akapicie [...] jest mowa o tym, ze Warto$¢ nowej parzystosci jest okre§lana przez
wykonanie funkcji parzystosci w obszarze danych tak, ze po zastgpieniu danych w czegsci z danymi w bajcie
danych 1 i bajcie danych 2 parzysto$¢ jest poprawna. Dlatego w przypadku utraty danych podczas transakcji
dane 1 parzysto$¢ sg przywracane". Po drugie, zgodnie z uwzglednionym przez organ stanowiskiem
wnioskodawcy opartym na decyzjach Izby Odwotawczej EPO, w przypadku obecnos$ci cech funkcjonalnych
przy ustalaniu nowosci wyraznie rozr6zni¢ nalezy sytuacje gdy zastrzezenie dotyczy stosowania urzadzenia i
traktuje ja odmiennie niz gdyby chodzito o stosowanie sposobu. W przypadku stosowania urzadzenia
wskazowka jest jednoznaczna - przy badaniu nowosci cechy funkcjonalne nie sa brane pod uwage.

Poniewaz Kolegium uznato, ze zastrzezenie niezalezne nie spelnia wymogu nowosci, to konsekwentnie organ
powotujac si¢ na orzecznictwo Sagdoéw Administracyjnych uznal, ze zastrzezenia zalezne 2 - 6113 - 14 tez go
nie spetniaja.

Organ Odnoszac si¢ do zastrzezenia 7 spornego wynalazku gdzie wnioskodawca postawit zarzut braku
poziomu wynalazczego przytoczyt jego tre$¢ oraz wyjasnit przyjety sposob badania ocena poziomu
wynalazczego, ktéra zgodnie z utrwalonym orzecznictwem powinna obejmowac trzy etapy:

1. znalezienie najblizszego stanu techniki,
2. okreslenie problemu, ktory powinien zosta¢ rozwigzany.

3. rozwazenie czy specjalista znajacy najblizszy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego
zastosowanego w wynalazku rozwigzywanego przez wynalazek miatby mozliwos¢ bez dokonan tworczych, w
sposob zawodowy i rutynowy dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania tego problemu.

Wg organu obydwa rozwigzania [[...] i [...]) sluzg identycznemu celowi. Chodzi o sprawdzanie i pami¢tanie w
elemencie drukujacym warto$ci parametrow waznych dla jakosci drukowania Zdaniem organu z metody
zastrz. 7 1 [...] nie jest trudno zauwazy¢, ze w obydwu rozwigzaniach chodzi o operowanie bajtami lub blokami
danych, czyli zestawami danych odgrywajacymi te sama role. Roznica jest jedynie w nazewnictwie, ale sg to te
same wartosci parametrow pracy drukarki.

Istotnym jest tutaj, iz dla konkretnych danych do zapisu w pamigci wymiennego elementu drukujacego,
wyliczanie kodu btedu jest jednokrotne. To znaczy, dla pierwszych danych do zapisu, wyliczany jest pierwszy
kod btedu, a dla nastepnych danych do zapisu, wyliczany jest drugi kod biedu. I tak dale;.

Metoda z zastrz. 7 polega na trzech obliczaniach z trzech momentoéw czasowych 1 wyniki tych obliczen
stanowig podstawe do oceny integralnosci danych bardzo klarownie wynika z tresci zastrzezenia. Mniej
klarowne jest, ze takze metoda z [...] polega na dwoch obliczaniach z dwoch momentéw czasowych, chodzio
wyliczanie parity, new parity. Dodanie wyliczenia trzeciego parity, wedtug takich samych regut jak
wczesniejsze wyliczanie parity 1 new parity, jest dla znawcy rutynowym dostosowaniem do danych warunkéw
Znanego juz rozwigzania.

Poniewaz Kolegium uznalo, ze zastrzezenie niezalezne nie spetnia wymogu poziomu wynalazczego, to
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konsekwentnie uznato, ze zastrz. 8-12 tez go nie spetniaja

W skardze na powyzsza decyzj¢ skarzacy zarzucit:

I. naruszenie przepisow postgpowania, ktére miato istotny wptyw na wynik
sprawy tj.:

* naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 kpa oraz 107 § 3 kpa polegajace na braku wyczerpujacego i
wszechstronnego zbadania sprawy, m.in. poprzez selektywna ocen¢ materialu dowodowego, oparcie si¢ na
publikacjach nie dolaczonych do akt sprawy, brak omowienia podstaw prawnych, braki w uzasadnieniu
zaskarzonej decyzji

* naruszenie art. 8 § 112 kpa polegajace na naruszeniu zasady poglebiana zaufania obywateli do organéw
panstwa, gdyz organ odstapil od badania zdolnoS$ci patentowej wynalazku oraz w skladzie Kolegium orzekat
ekspert nieobiektywny

* naruszenie art. 10 kpa polegajace na oparciu si¢ przez Urzad Patentowy przy wydawaniu decyzji na
dowodach nieztozonych

* naruszenie art. 921 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnos$ci

przemystowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 324, dalej jako: "pwp") poprzez zastosowanie w toku rozpatrywania
sprawy o uniewaznienie patentu europejskiego przepisow art. 24 pwp, 25 pwp i1 26 pwp wbrew dyspozycji
wskazanego przepisu ograniczajgcego zastosowanie przepisoOw ustawy pwp jedynie do tych expressis verbis w
nim wskazanych;

I1. naruszenie przepisOw prawa materialnego, ktére miato istotny wptyw na wynik sprawy, tj.:

* naruszenie art. 54 (1) KPE poprzez jego bledng wyktadnig, polegajaca na btednym rozumieniu oceny
przestanki nowosci rozwigzania w oparciu jedynie o niektore cechy techniczne zawarte w zastrzezeniach
patentowych

* naruszenie art. 56 KPE poprzez niewtasciwe zastosowanie, polegajace na btednym zastosowaniu do oceny
poziomu wynalazczego metody "problem-rozwigzanie" i przez to bledne uznanie, ze wynalazek objety
patentem nie posiada poziomu wynalazczego, co doprowadzito do podj¢cia wadliwej decyzji w sprawie;

W odpowiedzi na skarge Urzad Patentowy nie zgodzit si¢ z zarzutami skargi 1 podtrzymal swoje
dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Nadto podniesiono, iz analogiczna sprawa w zakresie przedmiotowego patentu europejskiego rozpoznana
zostala takze przed Sadem Okregowym Hagi, ktéry oddalit roszczenia [...Juniewazniajgc takze patent objetym
niniejszym postgpowaniem z uwagi na brak nowosci w zakresie zastrzezenia niezaleznego dotyczacego
wkladu. Rozpoznajac odwotanie od tego orzeczenia Haski Sad Apelacyjny podjat dalej idaca decyzj¢ i1 uznat,
ze wszystkie zastrzezenia dotyczace wktadu nie spetniajg wymogu nowosci. Zdaniem Sadu nie jest natomiast
mozliwe uniewaznienie metody.

Rozpoznajgc natomiast kasacje od wyroku Sadu Apelacyjne Sad Najwyzszy potwierdzit ustalenia Sadu
Apelacyjnego i1 rozwijajac kwestie metody wskazat, ze [...] sprzedajac drukarki jednoczes$nie udzielat
uzytkownikom licencji na stosowanie programu komputerowego sterujacego drukiem stad [...] nie moze
wystepowac z roszczeniami za naruszenie metody niezaleznie od tego czy patent udzielono prawidlowo czy
nieprawidtowo.
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Pismem z 01 lipca 2022 r. Skarzacy odniost si¢ do odpowiedzi na skarge wskazujac, iz nie zawiera ona
odniesienia do zarzutow skargi oraz potwierdza oparcie si¢ przez organ na materialach nieznajdujacych si¢ w
aktach sprawy lecz w publicznie dostepnych bazach danych.

Pismem z 8§ lipca 2022 r. UP odniost si¢ do repliki na odpowiedz na skarge wskazujac, iz powotane wyroki
Sadow Holenderskich nie powoduja aby zaskarzona decyzja miala by¢ uzupetniona czy skorygowana bowiem
wydana zostata w oparciu o wnioski stron. Jednakze w ocenie organu wyroki te jako oparte na analogicznych
zarzutach 1 wydane w stosunku do tego samego patentu uzna¢ nalezy za bardzo znaczace.

Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie zwazyt co nastgpuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sadéw administracyjnych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 137), sady administracyjne sprawuja wymiar sprawiedliwos$ci przez kontrole dziatalnosci
administracji publicznej, przy czym w $wietle paragrafu drugiego powotanego wyzej artykutlu kontrola ta
sprawowana jest pod wzgledem zgodnosci z prawem, jezeli ustawy nie stanowig inaczej. Innymi stowy,
wchodzi tutaj w gre kontrola aktow lub czynnosci z zakresu administracji publicznej dokonywana pod
wzgledem ich zgodnosci z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie za$ wedtug kryteriow
odnoszacych si¢ do stusznos$ci rozstrzygnigcia.

Z kolei zgodnie z art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postepowaniu przed sagdami
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 329 dalej ,,Ppsa") Sad zobligowany jest do uchylenia decyzji badz
postanowienia lub stwierdzenia ich niewaznosci, ewentualnie niezgodnosci z prawem, gdy dotknigte sg one
naruszeniem prawa materialnego, ktore miato wptyw na wynik sprawy, naruszeniem prawa dajacym podstawe
do wznowienia postgpowania, innym naruszeniem przepisow postepowania, jesli mogto ono mie¢ istotny
wpltyw na wynik sprawy, lub zachodzg przyczyny stwierdzenia niewaznosci decyzji wymienione w art. 156
Kpa lub innych przepisach. Nie jest przy tym zwigzany zarzutami i wnioskami skargi (art. 134 Ppsa).

Majac powyzsze na wzgledzie, w ocenie Sadu skarga zasluguje na uwzglednienie, cho¢ nie wszystkie badane
zarzuty zastugiwaly na uwzglednienie, albowiem zaskarzona decyzja narusza przepisy postgpowania w stopniu
mogacym mie¢ wptyw na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a.

art. 7, art. 77 § 1, art. 80 kpa oraz 107 § 3 kpa polegajacych na braku wyczerpujacego i
wszechstronnego zbadania sprawy, braku podjecia wszelkich niezbednych czynno$ci do doktadnego
wyjasnienia stanu faktycznego oraz braku prawidtowego rozpatrzenia materialu dowodowego, -

oraz przeprowadzenia dowodow jak rowniez do selektywnej analizy materiatu

dowodowego w sporzadzonym uzasadnieni decyzji.

W pierwszej kolejnosci odnoszac si¢ do zarzutu dotyczacego rozpoznania sprawy przez pracownika organu
wobec ktérego ztozono wniosek o wylaczenie z orzekania w sprawie Sad wskazuje na brak zasadno$ci
ztozonego tu wniosku a tym samym prawidlowe rozstrzygnigcie (niezaskarzalne) organu z dnia 24 czerwca
2020 r. w przedmiocie wytaczenia orzekajacego w zaskarzonej decyzji cztonka kolegium J. H.. Zdaniem Sadu
dziatalnos¢ cztonka kolegium orzekajacego w zakresie publikacji prasowych wyrazajacego w literaturze
przedmiotu swoje prywatne opinie prawne nie powoduje uzasadnionych watpliwosci co do podejmowanych
przez taka osobg czynnosci w ramach swiadczenia na rzecz organéw administracyjnych prac orzeczniczych.
Ekspert podejmujacy dang decyzj¢ w imieniu organu obowigzany jest bowiem stosowaé¢ obowigzujace prawo
materialne i1 kierowac¢ si¢ zasadami prawnymi regulujagcymi prowadzone postepowanie administracyjne a nie
wydawac decyzje w oparci o wlasny oderwany od przepisOw prawa poglad prawny. Prezentowane tutaj przez
Skarzaca stanowisko jakoby prywatne poglady, czy zarzucana nawet dziatalno$¢ lobbingowa na rzecz
zgodnych z prawem inicjatyw ustawowych, wyklucza mozliwo$¢ orzekania w sprawie wylaczalaby w zasadzie
kazdego publikujacego eksperta orzecznika. Taka sytuacja paralizowataby dziatalno$¢ organdéw i sadow
czynigc niemozliwym rozpoznanie sprawy przez danych ekspertow. Podkresli¢ tutaj bowiem nalezy, iz sama
dzialalnos$¢ poza-orzecznicza polegajaca na publicznym prezentowaniu wlasnych opinii prawnych nie jest
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okoliczno$cig wskazujaca co do zasady na brak obiektywizmu danego eksperta. Wedlug Sadu przedstawiony
przez organ materiat dowodowy nie potwierdza aby podejmowana przez kwestionowanego eksperta
dziatalnos¢ stanowita szczegdlng okoliczno$¢ wytaczajaca go od orzekania w sprawie.

Przechodzac natomiast do oceny podjetego przez organ w prawidtowo obsadzonym sktadzie rozstrzygnigcia
wskazac¢ nalezy, iz w niniejszym postgpowaniu kontroli sadowej podlega decyzja Urzedu Patentowego z dnia
10 maja 2021 r. uniewazniajaca patent na europejski wynalazek. Zgodnie z natomiast z tre$cig przepisu art. 89
ust. 1 pwp, patent moze by¢ uniewazniony w catosci lub w czg$ci, na wniosek kazdej osoby, ktéra ma w tym
interes prawny, jezeli wykaze ona, Ze nie zostaty spelnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania
patentu.

W kontek$cie zarzutéw strony skarzacej wyjasnic trzeba zatem kwesti¢ dopuszczalno$ci sprawy w kontekscie
kwestionowanych przestanek interesu prawnego. W ocenie Sadu, UP zasadnie uznat, ze Wnioskodawca miat
interes prawny.

Whnioskodawca jest realnym konkurentem uprawnionego a strony obecnego sporu funkcjonujg na tym samym
rynku. Ponadto na wniosek uprawnionego z patentu Sad Okregowy w [...] [...] maja 2015 r. wydat
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jego przysztych roszczen wzgledem wnioskodawcy a w dniu 23
czerwca 2015 r. uprawniony wniost do Sadu Okregowego w [...] pozew przeciwko wnioskodawcy, w ktorym
wystapit z roszczeniami: zaniechania naruszen, wycofania z obrotu i zniszczenia bezprawnie wytworzonych
wytwordw oraz publikacji orzeczenia takze wobec patentu objetego niniejszym postgpowaniem. Roszczenia
[...] wzgledem wnioskodawcy oparte sg m.in. na przedmiotowym wynalazku. W tej sytuacji zasadnie organ
uznal, ze interes prawny nie budzi watpliwosci, zas wnioskodawca ma prawo broni¢ si¢ przed roszczeniami
uprawnionego i zagda¢ ustalenia w postgpowaniu spornym, czy przedmiotowy patent zostat przyznany z
zachowaniem warunkow udzielenia ochrony.

Dokonujac dalej merytorycznej oceny podnie$¢ trzeba, iz organ administracyjny uzasadniajac podjete
rozstrzygnigcie wskazal, iz dokonat oceny przestanki nowosci w zakresie zastrzezenia 1-6 w kategorii
urzadzenie oraz w zakresie zastrzezenia 13-14 odnoszacych si¢ do systemu. Zdaniem organu zestawienie
kwestionowanego patentu z urzadzeniem przeciwstawnym vide dokument [...], bedacy wcze$niejszym
rozwigzaniem firmy [...] potwierdza zarzuty wnioskodawcy, iz uniewazniony patent nie posiadat cechy
nowosci w dacie jego rejestracji.

Wyjasni¢ tutaj nalezy, iz zgodnie z art. 25 ust. 1 1 2 pwp, ktory jest tozsamy w swym brzmieniu z art. 54 ust. 1 1
2 Konwencjg o udzielaniu patentow europejskich (dalej: "Konwencja"), sporzadzona w Monachium dnia 5
pazdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajacym artykut 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz
decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia
1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokotami stanowigcymi
jej integralng czes¢ (Dz.U.2004.79.737 z dnia 2004.04.26), wynalazek uwaza si¢ za nowy, jezeli nie jest on
czes$cig stanu techniki, przez ktdry rozumie si¢ wszystko to, co przed data, wedtug ktorej oznacza si¢
pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostalo udostgpnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego
lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob.

Urzad Patentowy dokonujac oceny w omawianym zakresie ma obowigzek "badania" nowosci, a nie jej
"zbadania", tzn. uznaje wynalazek za nienowy, jezeli moze zglaszajacemu wskaza¢ dokument lub inny dowod
braku nowosci (por. E. Traple, Pojecie wynalazku, s. 51-52). Innymi stowy, istnieje domniemanie nowosci,
ktore kwestionujacy dany patent musi obali¢. A zatem zeby udowodni¢ brak nowosci rozwigzania, musi zostac
wykazane laczne spehnienie trzech nastepujacych przestanek:

1) musi nastgpi¢ udostepnienie danego rozwigzania do wiadomosci publicznej;
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2) udostepnienie musi nastapi¢ w takim zakresie, aby dla znawcy z danej dziedziny ujawnione zostaly
dostateczne dane do jego stosowania;

3) udostepnienie to musi nastgpi¢ przed data, wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa.

Zwazywszy na przeprowadzone w tym miejscu rozwazania organu kwestig kluczowg staje si¢ tutaj
prawidtowos¢ prowadzonego postepowania oraz przedstawiona przez organ argumentacja co do zajetego
stanowiska. Zasadniczg podstawg odmowy uznania cechy nowoscig w zestawieniu z przeciwstawnym
urzadzeniem D 1 byta bowiem przyjeta tutaj zasada oceny danego urzadzenia przy wytaczeniu cech
funkcjonalnych urzadzenia z ograniczeniem si¢ wytacznie do technicznych cech konstrukcyjnych czemu
przeciwstawiat si¢ skarzacy wskazujac, ze niedopuszczalne jest wykreslanie tych cech z zastrzezen
patentowych na potwierdzenie czego przytoczyl orzeczenia EPO dotyczace cech funkcjonalnych a ponadto
wskazal jako przyktad opini¢ prywatng, samego Uczestnika Postepowania, ktory w sporze o naruszenie
wykreslone dla potrzeb wniosku o uniewaznienie cechy probowal wskazac¢ jako cechy odr6zniajace jego
produkt od wynalazku bedacego przedmiotem patentu [...]. Ustosunkowujac si¢ do wskazanych tutaj
zastrzezen organ wyjasnit jedynie, iz w metodologii EPO odnotowano istotng ewolucje w tym zakresie
wskazujacg na stusznos¢ opinii wnioskodawcy, ktory potwierdzit ta zmiang powotujac si¢ na decyzje EPO o
sygn. akt [...] oraz [...], ktorych stanowisko byto dla organu przekonujace. Organ dodat tutaj, iz stanowisko to
znajduje takze swoje uzupekienie W kompendium Case Law of the Boards of Appeal (EPO, 9 ed, july 2019).
W tym miejscu podkresli¢ nalezy, iz stusznie skarzaca spdtka podniosta tu zarzut przeprowadzenie
postepowania w oparciu o dokumenty decyzje oraz publikacje Europejskiego Urzedu Patentowego, ktore nie
zostaly ztozone do akt sprawy 1 oparcie si¢ na obcojezycznych fragmentach tych dokumentow, ktoérych
tlumaczenia przysiegte nie zostaty przedtozone do materiatu dowodowego. Nie ulega watpliwosci Sadu, iz
strona skarzaca nie posiadajaca tych dokumentéw pozbawiona zostata mozliwos$ci skutecznego odwotania si¢
do ich tresci a Sad badajac sprawe nie ma mozliwosci dokonania oceny merytorycznej przyjetych tutaj przez
organ argumentow za wystarczajace. Jednozdaniowa ocena organu stanowigca odzwierciedlenie
przettumaczonego fragmentu powotywanych decyzji z jednoczesnym wskazanie, iz stanowisko przedstawione
w tych decyzjach byto dla Kolegium przekonujace nie stanowi zdaniem Sgdu wystarczajgcego uzasadnienia i
wskazuje na naruszenie art. 107 § 3 kpa w stopniu majacym istotny wplyw na wynika sprawy. Jednoczesnie
jak stusznie wskazuje skarzaca brak przeprowadzenia stosownego dowodu z tych decyzji badz klarownego
omowienie przyjetego w tych decyzjach uzasadnienia prawnego uwzglednionego przez organ stanowi
naruszenie art. 7, art. 77 § 1 1 art. 80 kpa w stopniu majagcym wplyw na wynika sprawy.

Sad w niniejszym sktadzie podziela stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego przedstawione w
uzasadnieniu wyroku z 23 maja 2019r. (sygn. akt II GSK 1935/17), ze naczelng zasada postepowania
administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej. Zostata ona wyrazona w art. 7 Kpa. Z zasady tej wynika
obowigzek organu administracji publicznej wyczerpujacego zbadania wszystkich okolicznosci faktycznych dla
prawidlowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, co jest niezbednym elementem wiasciwego zastosowania
normy prawa materialnego. Tak wigc organy administracji maja obowigzek dokona¢ wszechstronnej oceny
okolicznosci konkretnej sprawy na podstawie analizy calego materiatu dowodowego i swoje stanowisko
wyrazi¢ w uzasadnieniu podjetej decyzji (por. np. wyrok NSA z 17 pazdziernika 2001 r. sygn. akt I SA
1110/01). Realizacje tej zasady zapewniaja przede wszystkim przepisy regulujace postepowanie dowodowe.
Zgodnie z art. 77 § 1 Kpa organ administracji publicznej jest obowigzany w sposob wyczerpujacy zebrac
material dowodowy, a wiec podjac cigg czynnosci procesowych majacych na celu zebranie calego materiatu
dowodowego 1 nastgpnie go rozpatrzy¢. Doktadne ustalenie stanu faktycznego mozliwe jest tylko na podstawie
wszystkich istotnych dowodow 1 poprzez wyjasnienie wszystkich nasuwajacych si¢ w sprawie watpliwosci.
Jak stanowi, bowiem art. 80 Kpa organ administracji publicznej ocenia na podstawie caloksztattu materiatu
dowodowego, czy dana okoliczno$¢ zostata udowodniona. Organ moze odméwi¢ wiary okreslonym dowodom,
jednakze dopiero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu - rowniez w relacji do innych dowodow
przedstawionych w sprawie, wyjasniajac przyczyny takiej ich oceny, co winno mie¢ odzwierciedlenie w

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1A3SEODE4ES8 8/10


Anna
Podświetlony

Anna
Podświetlony


25.06.2025, 10:06 VI SA/Wa 3039/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-14

uzasadnieniu decyzji. W sytuacji, gdy wyniki postepowania dowodowego zawieraja sprzeczne wnioski, organ
ma obowigzek ustosunkowac si¢ do tych sprzecznosci przez wskazanie dowodow, ktore przyjat jako podstawe
faktyczng rozstrzygnigcia, oraz uzasadnienie, dlaczego innym dowodom odmowit wiarygodnosci i mocy
dowodowej. Ponadto spetlnienie normy wynikajacej z przepisu art. 8 Kpa wymaga prowadzenia postepowania
administracyjnego w taki sposob, aby w szczegdlnosci w uzasadnieniu decyzji przekonac strong, ze jej
stanowisko zostalo powaznie wzigte pod uwage, a jezeli zapadlo inne rozstrzygniecie, to przyczyna tego sa
istotne powody. Z kolei mozliwo$¢ dokonania oceny legalnosci decyzji przez Sad warunkowana jest
spelnieniem wymogow formalnych okreslonych w art. 107 § 3 Kpa. Uzasadnienie decyzji ma bowiem na celu
wykazanie procesu myslowego, ktory doprowadzit do ustalenia tresci rozstrzygnigcia.

Sad w $wietle wspomnianej lakonicznej tresci uzasadnienia w jej kluczowym aspekcie "pomini¢cia cech
funkcjonalnych przy ocenie nowosci zastrzezenia nr 1" ktére Organ uznat za niespetnione, stwierdza, ze
zaskarzona decyzja wymyka si¢ spod kontroli. Nie sposdb bowiem w oparciu o tak ubogg tre$¢ uzasadnienia
decyzji przedstawione przez Stron¢ rozwigzanie, rozstrzygna¢ co do zasadnosci oceny Urzgdu Patentowego o
niespetnieniu przestanki nowosci co do pierwszego z badanych zastrzezen. Tym samym merytoryczne badanie
zaskarzonej decyzji w dalszej czesci jest przedwczesne cho¢ nalezy si¢ odnie$¢ do dalszych uchybien
procesowych. Pamigta¢ tu nalezy, iz w kompetencjach Sadu nie lezy czynienie jakichkolwiek ustalen, czy tez
uzupetnianie uzasadnienia zaskarzonej decyzji wtasng oceng przedmiotu sprawy czy dokonywanie we
wlasnym zakresie ttumaczen powolywanych przez strony dokumentoéw. Organ uchybit zatem wspomnianym
powyzej przepisom postepowania w sposob , ktory mogt mie¢ istotne znaczenie dla wyniku sprawy w
rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit ¢ ppsa. Z tych tez wzgledow Sad uchylit zaskarzong decyzj¢.

Nadto majac na uwadze inne dostrzezone naruszenia Sad wskazuje, 1z organ pomingt catkowicie w
uzasadnieniu zaskarzonej decyzji zbadanie zastrzezenia niezaleznego 13. Zastrzezenie niezalezne nr 13
definiuje wynalazek w kategorii system lecz mimo to nie zostalo ono przez urzad faktycznie poddane badaniu
a jedynie jak wynika z jednozdaniowego uzasadnienia w zaskarzonej decyzji zostato potraktowane jak
zastrzezenie zalezne. Tym samym Organ bez zadnej podstawy prawnej rozciggnat wnioskowanie z jednego
zastrzezenia niezaleznego (nr 1) na inne zastrzezenie niezalezne (nr 13). Podkresli¢ tutaj nalezy, iz zastrzezenia
patentowe okreslajace zakres przedmiotowy ochrony wynalazku petnig role instrumentu identyfikujacego
zgloszony wynalazek, gdyz opisuja rozwigzanie, takie jakie zostato zgloszone do opatentowania. Stanowig
zatem kluczowga sprawe przy ocenie nowosci czy wynalazczos¢ kwestionowanego patentu a ich doktadna
analiza porOwnawcza musi stanowi¢ niezbedny element uzasadnienia w sprawie dotyczgcej uniewaznienia
patentu europejskiego na wynalazek, czego w badanej sprawie wobec zastrzezenia nr 13 zabrakto.

W kontekscie tresci odpowiedzi na skarge wyjasni¢ rowniez nalezy, iz w przypadku gdy w ocenie organu
orzeczenie Sadu zagranicznego wydane w stosunku do tego samego patentu europejskiego jest kwestig
kluczowa dla oceny sprawy (na co wskazywano w odpowiedzi organu) lub tez do tresci ktoérych to wyrokow
organ odwotujg si¢ potwierdzajac shuszno$¢ swoich twierdzen, to w ocenie Sadu takze taka okoliczno$¢ winna
znalez¢ swoje odzwierciedlenie w toku postgpowania administracyjnego. Organ albo winien poming¢ kwestie
orzeczen wydanych w odmiennych porzadkach prawnych (Polski system jest tutaj bowiem niezalezny) albo tez
majac na uwadze zasad¢ budowania zaufania do organdéw wtadzy publicznej, uznajac, takie orzeczenia za
wazne (stanowisko organu prezentowane na rozprawie) winien przedstawic stronom postgpowania tre$¢
zagranicznych orzeczen znanych mu z urzedu oraz wezwac do zaje¢cia w ich $wietle stanowiska w sprawie
(skoro sprawy dotycza skarzacej spotki oraz ich migdzynarodowych konkurentow).

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Urzad Patentowy winien unikng¢ stwierdzonych przez Sad uchybien
procesowych uzupetniajac postepowanie dowodowe lub uzasadniajac w stopniu wystarczajacym przyjete
rozstrzygnigcie. W szczeg6lnosci powinien ustali¢ istote rozwigzania przedstawionego przez Zglaszajacego w
dokonanym zgloszeniu i zestawi¢ j3 z rozwigzaniem przeciwstawnym powotywanym przez uczestnika
postepowania. Dalej zas, w zalezno$ci od wyniku oceny dokonywanej w ramach badania przestanki nowosci i
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wynalazczosci rozwazy¢ spetnienie pozostatych przestanek warunkujacych rozpoznanie sprawy dokonujac
przy tym oceny pozostalych zastrzezen bez ich skrotowego omdwienia. Przy czym w zaleznos$ci od wyniku
podejmowanych ocen Organ winien mie¢ tutaj rowniez na uwadze uwagi Naczelnego Sadu Administracyjnego
wyrazone wobec innego patentu skarzacej (Sygn. akt II GSK 641/19 Wyrok NSA z 14.07.2020 r. -
https://cbois.nsa.gov.pl) gdzie wskazywano, iz organ zwigzany jest granicami zadania i nie moze wychodzi¢
ponad Zzadanie strony. Nie narusza jednak tej zasady przyznanie przez organ orzekajacy prawa w mniejszym
zakresie, niz zada tego strona, jezeli uwzglednienie zadania strony w mniejszym zakresie jest uzasadnione
wynikiem postgpowania. Tym samym nie przesadzajac wyniku przyszlej oceny organ moze uniewazni¢ patent
tylko w cze¢$ci, w jakiej wynalazek nie ma zdolnosci patentowe;.

W koncu w $wietle powotywanych orzeczen Sadow Holenderskich oraz decyzji EPO organ winien rowniez
umozliwi¢ stronom postepowania zaj¢cia stanowiska w ich sprawie oraz wyjasni¢ jaki tez wptyw na decyzje
organu mialy te rozstrzygnig¢cia. Organ winien tutaj uzasadni¢ swoje stanowisko w tej sprawie w odpowiednim
stopniu. Nie moze mie¢ bowiem miejsca sytuacja w ktorej organ administracyjny z jednej strony powotuje si¢
na doniostos¢ danego orzeczenia w mi¢dzynarodowym porzadku prawnym w zakresie dopuszczalno$ci
wylaczenia za pomocg patentdw zawierajacych elementy oprogramowania (oryginalne tusze i tonery vs ich
tansze zamienniki) a z drugiej strony wskazuje, iz w zadnym stopniu nie kierowat si¢ przy wydanym
rozstrzygnigciu trescig tych orzeczen badz tez odwoluje si¢ w uzasadnieniu decyzji do orzeczen EPO 1
dokumentéw obcojezycznych czgsciowo thumaczonych we wlasnym zakresie.

Majac powyzsze na uwadze Sad zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a. uchylit zaskarzong decyzj¢ z uwagi
na naruszenie przepiséw postepowania, art. 7, art.77 § 1 k.p.a., art.80 k.p.a , art.107 § 3 k.p.a, ktore to
naruszania mogg mie¢ wptyw na wynik sprawy.

O kosztach postepowania Sad postanowit na podstawie art.200 p.p.s.a. i art. 205 § 2 p.p.s.a zasadzajac na rzecz
strony kwote 1000 zt tytulem zwrotu uiszczonego w sprawie wpisu sgdowego oraz na podstawie § 14 ust.1 pkt
1 lit.b) rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z dnia 22 pazdziernika 2005 r. w sprawie oplat za czynnosci
radcoéw prawnych( Dz.U. z 2018r., poz. 265 t.j.) kwoty 1200 zl, wynagrodzenia dla profesjonalnego
petnomocnika reprezentujacego Strong (radcy prawnego) oraz kwote 17 zt z tytulu optaty skarbowej od
petnomocnictwa
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