Evropske pravo

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 2122/17

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl evropsky patent ponechan
v platnosti v pozménéném znéni.

Odporova divize odmitla pFipustit stavajici hlavni Zddost
do fizeni, protoZe se domnivala, Ze nevyhovuje Pr. 80 EPC.
Podle ni problém s jasnosti, zplisobeny rozporem mezi
sériovym zapojenim podle naroku 8 a paralelnim zapoje-
nim podle naroku 1, neni dvodem pro odpor. Vypusténi
naroku 8 bylo proto v rozporu s Pr. 80 EPC.

Stiznostni senat mél za to, ze odporova divize nepouzila
své uvazeni spravné, a naopak uvedenou zadost do fizeni
pripustil (¢l. 12(4) RPBA - 2007). Podle senatu rozpor mezi
naroky 1 a 8 predstavuje nejen problém s jasnosti, ale
také s nedostate¢nym popisem, nebot odbornik v oboru
nemuze vyrobit sestavu, kterd je jak sériova, tak i para-
lelni. Vypusténi naroku 8 tedy odpovida diivodu odporu
a skutec¢nost, Zze odpurce tento divod nevznesl, je pro
pouziti Pr. 80 EPC irelevantni.

Stiznostni senat citoval rozhodnuti T 69/14, ve kterém
byly vypustény viechny zavislé naroky, a kde se senat
domnival, Ze ,jen stéZi si Ize predstavit okolnosti, za
nichz nelze mit za to, Ze vypusténi zavislych narokl je
zpUsobeno dlvodem odporu, zejména podle ¢l. 100
pism. c) a/nebo b) EPC".

Stiznostni senat vzhledem k vySe uvedenému napade-
né rozhodnuti zrusil, véc vratil odporové divizi s poky-
nem ponechat patent v platnosti v udéleném znéni bez
naroku 8.
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K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 970/17

V daném pfipadeé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl evropsky patent ponechan
v platnosti v pozménéném znéni, a to na zakladé tehdejsi
Ctvrté pomocné zadosti.

Narok 1 udéleného patentu se tykal prepazky (80), za-
timco nérok 1 tfeti pomocné zadosti se tykal implan-
tabilniho vaskularniho pfistupového portu (50) pro
vytvoreni subkutanniho pfistupu k pacientovi, ktery ob-
sahuje prepazku.

Podle stiznostniho sendtu se novy narok tyka produktu,
ktery zahrnuje viechny znaky naroku v udéleném znéni,
s pfidanim dalsich znakd. Jedna se tak o omezeni udé-
leného rozsahu (viz rozhodnuti Velkého stiznostniho se-
natu G 2/88, 4.1).

Oponent tvrdil, Zze ¢l. 123(3) EPC neumoznuje narokovat
jinou fyzickou entitu, pficemz entita je definovana prvnim
technickym znakem naroku.

Podle senatu vsak musi byt brany v ivahu viechny znaky
naroku. Narok udéleného patentu, ktery se tyka prepaz-
ky, je 8irSi nez rozsah nového naroku, ktery se tyka vasku-
larniho vstupniho portu obsahujiciho prepazku.

Oponent rovnéz tvrdil, Ze zména pfedmétu by mohla
mit dopad na zalobu pro poruseni patentu. Treti strana,
kterd vyrabi kryt (60) pro pfistupovy port, by nemohla
porusit udéleny patent, ale mohla by byt nyni povazo-
vana za nepiimého porusovatele ve smyslu némeckého
prava (§10(1) PatG).
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Stiznostni sendt na to odpovédél, Ze je rozdil mezi ,roz-
sahem ochrany” ve smyslu ¢lanku 69 EPC a ,pravy ply-
noucimi z patentu” ve smyslu ¢lanku 64 EPC. Ta zavisi na
narodnich zakonech a nemusi byt brana pfi aplikaci 123(3)
EPC (G 2/88, 3.3) v ivahu.

S prihlédnutim k vySe uvedenému stiznostni senat na-
padené rozhodnuti zrusil a véc vratil odporové divizi
s pokynem udélit patent v pozménéném znéni, konkrét-
né s naroky 1 az 17 tfeti pomocné zadosti, predlozena
majitelem patentu/stézovatelem spolu s odtdvodnénim
stiznosti. Zadosti oponenta/stéZovatele na postoupeni
pravnich otazek Velkému stiznostnimu senatu a o rozdé-
leni nakladu fizeni pak senat zamitl.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 199/16

V daném piipadé stiznost smétuje proti rozhodnuti pra-
zkumové divize, kterym byla evropska patentova pfihlas-
ka zamitnuta, a to pro absenci vynalezecké ¢innosti.

Prihlasovatel zpochybnil, zda internetové stranky D1 az D3
uvedené v pisemném stanovisku byly pfistupné vefejnosti
pred datem priority.

V reakci na to prizkumova divize citovala webovou stran-
ku D4, oznamujici uvolnéni systému KEYTROLLER LCD601
dne 23. 9. 2010, s cilem potvrdit existenci tohoto sys-
tému popsaného D1 a D2 pfed datem priority pfihlas-
ky. PrihlaSovatel/stéZzovatel v prvnim stupni datum D4
nezpochybnil.

Stiznostni senat pripomnél, ze podle Instrukci pro prazkum
(G-IV 7.5) se predpoklada, ze datum uvedené na interne-
tové strance je spravné, ledaze pfihlasovatel prokaze opak.

Teprve po obdrzeni prozatimniho stanoviska stiznost-
niho senatu stéZovatel poprvé zpochybnil, ze by D4 byl
dne 23. 9. 2010 skute¢né zpfistupnén vefejnosti a poza-
dal, aby tato pfistupnost vefejnosti byla prokdzana pouzi-
tim archivni stranky (napf. archiv.org).

Podle stiznostniho sendtu stéZovatel/pfihlasovatel mohl
a mél napadnout datum D4 jiz pfed prazkumovou divizi.
Proto v souladu s ¢l. 12(4) RPBA - 2007 nevzal toto napa-
deni v tvahu.
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Na argument stézovatele, podle kterého nemohl v dobé
podani stiznosti predvidat, Ze se zménami ve stiznosti
bude o 6 let pozdéji nakldddano mnohem pfisnéji, senat
oponoval, Ze ¢l. 12 RPBA - 2007 byl v platnosti a uplat-
novan jiz velmi dlouho. Rozhodujici je navic pouze to,
Ze platny jednaci fad svéfuje sendtu diskre¢ni pravomoc
a ten rozhoduje podle platnych hodnoticich kritérii.

S pfihlédnutim k vyse uvedenému stiznostni senat napa-
dené rozhodnuti potvrdil a stiznost zamitl.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 1989/18

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti prd-
zkumové divize, kterym byla evropska patentova prihlaska
zamitnuta. Prizkumova divize sice souhlasila s predmétem
hlavni Zadosti predloZzené dne 18. ledna 2018, ale nesou-
hlasila se sou¢asné predlozenymi Upravami popisu, které
podle ni porusovaly ¢l. 84 EPC, nebot zahrnovaly predmét,
ktery byl irSi nez pfedmét 17. pfedmétné zadosti.

Sedmnacty narok udéleny prizkumovou divizi se tykal
expresniho vektoru. V textu pfipojeném ke zpravé podle
Pr.71 (3) EPC prizkumova divize opakované nahradila
vyraz,v jednom provedeni vynalezu” vyrazem,v jednom
provedeni popisu’, nebot tato provedeni byla 3irsi nez
udéleny narok 17. PfihlaSovatel v reakci na to trval na
zachovani slova ,vynalez”. Prizkumova divize prihlasku
zamitla na zakladé ¢l. 84 EPC.

Je tieba pfipomenout, ze podle Instrukci k provadéni
prizkumu F-IV 4.3, platnych od bfezna 2021, musi byt ty
Casti popisu, na které se nevztahuji pozménéné naroky,
vymazany nebo musi byt oznaceny jako jiz nepokryté,
protoze nastoluji pochybnosti o rozsahu ochrany z toho
dlivodu, Ze néroky se stanou nejasnymi nebo se nezakla-
daji na popisu (¢l. 84 EPC).

Stiznostni senat rozhodnuti zrusil a rozhodl, Ze ¢l. 84 EPC
nemlze v daném piipadé predstavovat odpovidajici
pravni zéklad. Cl. 84 EPC vyZzaduje, aby néaroky byly jas-
né samy o sobé bez toho, Ze by byl bran v Gvahu popis.
Pozadavek podpory popisem podle ¢l. 84 EPC jednoduse
znameng, Ze predmét naroku musi byt odvozen z popisu;
jinymi slovy nelze narokovat, co neni popsano. Ale po-
pis na strané jedné nemuze byt pouzit k feseni problému
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jasnosti naroku a na strané druhé nemaze vytvaret pro-
blém jasnosti, pokud je narok sam o sobé jasny.

Zatimco naroky jsou jasné samy o sobé a jsou podpore-
ny popisem, jejich jasnost neni ovlivnéna skutecnosti, ze
popis obsahuje i nendrokovany predmét.

Stejné tak Pr. 42(1) pism. c) EPC a Pr. 48(1) pism. c) EPC
nepredstavuji pravni zaklad pro vyzadovani Upravy po-
pisu pod hrozbou zamitnuti. Pr. 48 EPC se tykd obsahu
patentovych pfihlasek, které maji byt zvefejnény (a nikoli
obsahu patentu), a pokryva predmét ,zjevné nesouvise-
jici s predmétem nebo nadbyte¢ny”, s tim pravnim di-
sledkem, Ze je EPO mize z pfedmétu zvefejnéni vypustit,
nikoli pfihlasku zamitnout.

V daném pfipadé je narok 17 jasny sdm o sobé a je pod-
pofen ostatnimi pasazemi popisu, takze ¢l. 84 EPC je
dodrzen.

Dale je tfreba dodat, Ze stiznostni senat prihlasovateli
navrhl z popisu vypustit vétu ,vynalez je definovan naro-
ky*, pficemz v prozatimnim stanovisku uvedl, Ze uvede-
ni této véty vytvofilo nejednoznacnost ostatnich Uprav
popisu.

Vzhledem k vy3Se uvedenému stiznostni senat napadené
rozhodnuti zrusil a véc vratil prazkumové divizi s poky-
nem udélit patent ve vyzna¢eném znéni.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 158/19

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti odporo-
vé divize, kterym byl evropsky patent ponechan v platnosti
v pozménéné podobé, a to na podkladé druhé pomocné za-
dosti. Stiznost proti rozhodnuti o ponechani patentu v po-
zménéné podobé podaly spole¢nosti A a B spole¢né.

Spolecnost A byla vlastnikem patentu. Spole¢nost B téze
skupiny, hostila skupinu jednatel(i zastupujicich spolec¢-
nost A, ale nebyla ani majitelem ani ucastnikem Fizeni
v prvnim stupni.

Stiznostni senat vzal na védomi, Ze podle rozhodnuti

Velkého stiznostniho sendtu G 3/99 mUze v pfipadé spo-
le¢né stiznosti jedna ze stran z fizeni odstoupit, aniz by to
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mélo vliv na pokracovani ve stiznosti. Z toho Ize vyvodit,
Ze s kazdou stranou by mélo byt zachazeno, pokud jde
o jeji individudlni prdvo na stiznost, nezavisle, i kdyz strany
maji pfi vedeni stiznostniho fizeni jednat spolec¢né.

V daném piipadé k tomu byla jedna z participujicich
stran ke stiznosti zmocnéna, zatimco druha nikoli. Pokud
by byly stiznosti podany jednotlivé, jedno odvoléani by
bylo pfipustné, druhé nikoli.

Vzhledem k tomu, ze stiznost nemUze byt ¢astecné ne-
pfipustnd, byla tato spole¢nd stiznost povazovana za pfi-
pustnou a bylo Ize ji povazovat za pfipustnou i jménem
spolecnosti A.

Podani stiznosti rovnéz jménem spolec¢nosti B tedy nemé-
lo vliv na pfipustnost vlastni stiznosti. Vzhledem k tomu, ze
spolec¢nost B od stiznosti odstoupila (v souladu s rozhod-
nutim G 3/99), nebylo nutné rozhodovat o pripustnosti
stiznosti podané touto spole¢nosti.

Stiznostni senat svoje stanovisko shrnul nasledovné:
Stiznost Ucastnika fizeni, jemuz nebylo napadené roz-
hodnuti potvrzeno, je pfipustné presto, Ze soucasné po-
dala spolecné stiznost jina spolecnost, kterd ucastnikem
fizeni nebyla.

S pfihlédnutim k vySe uvedenému a skuteénosti, Ze stiz-
nostni senat shledal hlavni zadost za schopnou ochrany,
bylo napadené rozhodnuti zruseno a véc vracena odpo-
rové divizi s pokynem ponechat patent v platnosti na za-
kladé hlavni zadosti.

Krozhodnuti pravniho stiznostniho
senatu EPU J 7/20

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti pravni
divize, kterym byla Zadost o pferuseni fizeni o revizi pfed
Velkym stiznostnim senadtem zamitnuta. StéZovatel/ma-
jitel patentu Zadal, aby rozhodnuti bylo zruseno a fizeni
o revizi bylo povazovéano za pferusené.

Zastupce majitele patentu se nemohl zucastnit Ustniho
jednani pfed Velkym stiznostnim senatem, které se ko-
nalo v ramci fizeni o revizi. Zastupce argumentoval vyssi
moci: po hustém snézeni byly vsechny lety zruseny. Také
se pokusil na tuto skute¢nost upozornit Velky stiznostni
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senat zavolanim pracovniku rejstfiku, ale neldspésné, pro-
toze ten pravé odesel do dichodu.

Zastupce tvrdil, Ze se jedna o nezpUsobilost zastupce ve
smyslu Pr. 142(1) pism. c) EPC, takZe fizeni o revizi by mélo
byt povazovano za prerusené den pred Ustnim jednanim.

Pravni stiznostni senat k tomu poznamenal, ze predmétna
nezpusobilost se tyka nezpusobilosti k pravnim dkonlm,
ktera se podle case law vztahuje k dusevnimu stavu za-
stupce, ktery musi byt takovy, Zze zastupce neni schopen
racionalniho rozhodovani pokud jde o viechny jeho pro-
fesni povinnosti. Je tak nutna spolehliva lékarska pomoc.

Pr. 142(1) pism. ¢) uvadi vycerpavajici seznam piipadu:
smrt, nezplsobilost nebo pravni prekazka branici v po-
krac¢ovani v fizeni kvuli zalobé podané proti jeho majet-
ku. Vy33i moc zde zminéna neni.

Pravidlo 154(2) (a) EPC zminuje vyskrknuti z rejstiiku za-
stupcll zmoci Uredni v pfipadé smrti nebo nezpusobilosti
a podle Pr. 142(3) EPC je fizeni obnoveno pouze s novym
zastupcem, coz ukazuje, ze doty¢na nezpusobilost musi
byt néco vazného, ovliviujictho postup stejnym zpuso-
bem jako smrt, a nikoli jednorazova udalost, mimo osobu
zastupce.

Pravni stiznostni senat proto své rozhodnuti shrnul
nasledovné:

Vycet udalosti, tedy dlvod(, které mohou vést k pre-
ruseni Fizeni podle R. 142(1) pism. c) EPC, je taxativni.
Venkovni, praktické a jednorazové udalosti (véetné hus-
tého snézZeni, zrusenych letl a selhani komunikace) tak
nepredstavuji,pravni nezplsobilost zastupce” ve smyslu
Pr. 142(1) pism. ¢) EPC. Vzhledem k vyse uvedenému byla
stiznost zamitnuta.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 2327/18

V daném piipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl odpor zamitnut.

Hovofi-li se o disclaimerech, ma se ¢asto na mysli soulad
disclaimert pfidanych béhem priazkumu s ¢l. 123(2) EPC.
V daném pfipadé viak nastala opacna situace: disclaimer
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v pfihlasce, jak byla podana, pfitomen byl, ale nasledné
byl vypustén.

V podané (vyloucené) pfihlasce pfihlasovatel pridal do
popisu resumé prihlasky WO'438, namitané proti matef-
ské pfihlasce jako dosavadni stav techniky podle ¢l. 54(3)
EPC, a k tomu dodal, ze zafizeni podle WO’ 438 neni na-
rokovano. Narok 1 obsahoval dlouhy disclaimer tento typ
zafizeni vylucujici.

Béhem prizkumu ptihlasovatel pfidal znaky, které se
samy o sobé odliSovaly od WO'438, a nakonec vypustil
disclaimer i vétu popisu vylucujici zafizeni podle této dfi-
véjsi prihlasky, a dosahl udéleni patentu.

Podle stiznostniho senatu byla tato Uprava v rozporu
s ¢l. 123(2) EPC. Poukazal na to, Ze na rozdil od toho, co
tvrdi majitel patentu, dochazi k prekryvani mezi naroko-
vanym pfedmétem a disclaimerem, takze nékteré galva-
nické 1azné, na které se soucasny patent vztahuje, byly
vylouceny z pfihlasky, jak byla podana.

Jak je vSak uvedeno v bodé 4.5.5 rozhodnuti Velkého stiz-
nostniho sendtu G 2/10, ,provedeni, které by bylo v pfi-
hlasce, jak byla podana, prezentovano nikoli jako soucast
vynadlezu, ale naptiklad jako soucast dosavadniho stavu
techniky nebo jako srovnavaci pfiklad nelze v Zadném
pfipadé narokovat.

Stiznostni senat pak své rozhodnuti shrnul nasledovné:
Vypusténi disclaimeru vyslovné uvedeného v pfihlasce,
jak byla podana, jako ,nikoli sou¢ast” vynalezu neni pfi-
pustné, pokud vypusténi vede k tomu, ze ,nikoli sou¢ast”
je stale ¢astecné narokovana. Skuteénost, ze pfihlaska je
piihlaskou vyloucenou a Ze disclaimer je motivovan davo-
dy patentového prava, je pfitom irelevantni.

S ohledem na vyse uvedené stiznostni senat jak napade-
né rozhodnuti, tak i patent zrusil.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 1958/19

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl patent ponechan v platnosti
v pozménéné podobé, a to v podobé pomocné zadosti 1.
Stiznost podal pouze oponent 2.
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Oponent 2 vznesl| pfed odporovou divizi namitky nedo-
statecného popisu a nedostatku novosti hlavni Zadosti,
pficemz odporova divize tyto namitky zamitla jako ne-
opodstatnéné. Po zamitnuti hlavni Zzadosti pro nedosta-
tek vyndlezecké ¢innosti podal majitel patentu pomocnou
zadost 1 a podle zapisu z Ustniho jednani oponenti na
zadost predsedy odporové divize prohlasili, Ze proti této
zadosti, pokud jde o jeji soulad s ¢l. 123(2) a(3), ¢l. 84, 83
a 54 EPC, nemaji namitek.

Ve fazi stiznosti vznesl jediny stéZovatel/oponent 2 znovu
namitky nedostate¢ného popisu a nedostatku novosti.

Po konstatovani, Ze proti této zadosti v prvnim stupni
zadné takové namitky vzneseny nebyly, vyjadfil stéZzova-
tel/oponent 2 pochybnosti o spravnosti zapisu z jednani.
Stiznostni sendt k tomu uved|, Ze je na stéZovateli/ oponen-
tu 2, aby nespravnost prokazal, coz vsak neucinil. Nepozadal
ani o opravu zapisu z Ustniho jednani.

Vyrok v zapisu je kromé toho jednoznacny a jiny vyklad
nepripousti. Stiznostni senat zejména nebyl pfesvédcen
vykladem stézovatele/oponenta 2 v tom smyslu, Ze vy-
jadreni je tfeba chapat v kontextu stavu ustniho jedna-
ni, v jehoz pribéhu byla predchozi zadost shledana jako
splnujici pozadavky ¢lankd 83 a 54 EPC, takze o téchto
otazkach nebylo tfeba znovu diskutovat.

Namitky byly nakonec podle ¢l. 12(4) RPBA — 2007 odmit-
nuty, a stiznost zamitnuta.

Poznamka: Toto rozhodnuti ilustruje dllezitost jasného
objasnénia v pfipadé potfeby zopakovani namitek béhem
ustniho jednani, zejména ke kazdé ze zadosti. V projed-
navané véci bylo zfejmé, Ze diskuse o nedostate¢ném
popisu a 0 novosti by s pfihlédnutim ke stanovisku od-
porové divize hlavni Zadosti neuspéla. Oponent vsak mél
jasné uvést, Ze na svych namitkach trva, a vysvétlit, kde
vidi pfidané znaky ve stavu techniky.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 2759/17

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl evropsky patent ponechan
v platnosti v pozménéném znéni, a to na zakladé prvni
pomocné zadosti.
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Otazka vybéru nejblizsiho stavu techniky je pfi aplikaci
sproblem and solution approach” zdsadni.

V daném rozhodnuti stiznostni senat pfipomnél, Ze nej-
blizSim stavem techniky neni dokument, ale jedna infor-
mace ¢i ndvod k technickému jednani. Kdyz dokument
popisuje nékolik technickych navod(, mize byt poten-
cidlnim vychozim bodem kazdy z nich. Stiznostni senat
dale uznal, Ze v soucasné dobé existuji v této véci dva

pfistupy.

Podle prvniho pfistupu (naptiklad T 1450/16) je na roz-
hodovacim orgdnu, aby vybral nejbliZsi stav techniky,
a odbornik v oboru (jeho znalosti, jeho ocekavani atd.)
nehraje pfi tomto vybéru zadnou roli. Jeho role zacind az
pozdéji, tj. tehdy, kdy byl nejblizsi technicky navod iden-
tifikovan a zformulovan objektivni technicky problém.
Podle tohoto pfistupu by tak nebylo mozné nepfihléd-
nout k technickému ndvodu z divodu, ze by ho odbor-
nik neposoudil jako slibny nebo alespor jinak realisticky
vychozi bod.

Pfi druhém pfistupu (napfiklad T 2148/14, T 2114/16)
odbornik v oboru vstupuje na scénu jiz pfi samotném
vybéru nejblizsiho stavu techniky. Musi byt proto urcen
technicky navod, z kterého by odbornik realisticky, jako
z nejslibnéjsiho odrazového mustku k vynalezu, vycha-
zel. Odbornik tak hleda feseni se stejnym nebo alespon
podobnym cilem nebo Ucinkem.

Stiznostni senat v daném pfipadé zvolil druhy pfistup.

Podle senatu by vylouc¢eni odbornika z vybéru nejblizsi-
ho stavu techniky mohlo vést k umélym ¢i nesmysinym
vysledkiim, v kazdém pfipadé alespon v oblasti chemie,
kde si odbornik svévolné nevybira zadné jiz existujici
feseni, nez se podiva na to, jaké technické oblasti a k ja-
kému uUcelu se mlze pouzit. Jiny pfistup by byl umély
a nerealisticky a ved| by také k téméf systematickému
vybéru feseni s nejvétsimi strukturalnimi podobnostmi,
a s tim spojenym rizikem pfistupu a posteriori.

Technicky navod v dokumentu lze proto povaZovat za
platny vychozi bod pouze tehdy, pokud by ho odbornik
v oboru zvolil realisticky. V této souvislosti je obecné du-
lezitd skutecnost, Ze ndvod ma stejny ucel nebo stejny
technicky ucinek.
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V daném pfipadé tvofi mozny vychozi bod...

- 7 pfikladl namitnutych oponentem, které obsahuji
slouceninu (A), ale které nejsou popsany jako schopné
eliminovat biofilmy, nebo

- dalsich 22 priklad{ z dokumentu E1
- nebo enzym, popsany obecné v dokumentu E1.

A je to pouze posledné jmenovany vychozi bod, ktery
je popsan ve spojitosti s cilem sledovanym vynalezem
(antimikrobidlni aktivita a eliminace biofilmu, které jsou
dokonce obsazeny v patentovém naroku), ze kterého by
podle sendtu odbornik realisticky vychazel. Pokud by se
vychazelo z prikladd z dlvodu jejich strukturni blizkosti
(pfitomnost slouceniny (A)), pfedpokladalo by to znalost
vyndlezu, a tedy pfistup ,a posteriori”.

Vzhledem k vy3e uvedenému byla stiznost zamitnuta
a napadené rozhodnuti ponechano v platnosti.

K rozhodnuti stiznostnich senat EPU
T 494/18, T 2891/18

Jak jsme jiz vidéli v nékterych rozhodnutich dfive, case law
neni v otazce, zda vypusténi nezavislych narokll predsta-
vuje ,zménu ve stiznosti” ve smyslu ¢l. 13 RPBA - 2020 di
nikoli, jednotné.

Podle prvniho pfistupu (viz napf. T 1480/16) takovy postup
zménou ve stiznosti neni, protoze se tim neméni pravni
a/nebo skutkovy ramec stiznosti. V souladu s tim nelze
pouzit diskre¢ni pravomoc podle ¢l. 13(1) nebo ¢l. 13(2)
RPBA - 2020.

Podle druhého pfistupu (viz napf. T 1569/17) takovy po-
stup zménou ve stiznosti je a sendt tak maze vykonat
diskre¢ni pravomoc s pfihlédnutim zejména k otazce
ekonomiky Fizeni.

V prvnim z uvedenych pfiklad( se senat (3.3.06) pfiklonil
k druhému pfistupu, pficemz prvnimu pfistupu vytkl, ze
nejprve uplatruje kritérium ekonomiky fizeni (zménu véc-
ného nebo pravniho ramce), tedy kritérium podle ¢l. 13(1),
pro samotnou otazku pouZitelnosti stejného pravidla.
PouzZitelnost tohoto pravidla viak neni na uvazeni senatu.

X
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Volba uvazeni se tyka pravnich dlsledkd tohoto ustanove-
ni, nikoli definice pojmU v ném pouzitych.

Clanek 13 se vztahuje na jakoukoli,zménu” toho co bylo
uvedeno ve stiznosti nebo v reakci na ni.

V daném pfipadé byla do fizeni pfipusténa pomocna za-
dost 8, ve které byly vypustény naroky na vyrobek, protoze
odpovidaji na prvni pohled viem ndmitkam vznese-
nym proti ndroklim na vyrobek, nezahrnuje novou dis-
kusi o narocich na postup a je prima facie v souladu
s ¢l. 123(2) a ¢l. 56 EPC.

V dal$im neddvném rozhodnuti (T 2091/18) zvolil se-
nat 3.2.05 stejny pfistup.V souladu s ¢l. 13(2) RPBA — 2020
pfipustil Zadost predlozenou na zacatku Ustniho jedna-
ni, ve které byly vypustény naroky na zafizeni, protoze
Slo o reakci na novou namitku, formulovanou senatem
v jeho predbézném stanovisku (,vyjimecné okolnosti”).

Stiznostni senat v kauze T 1513/17
postoupil Velkému stiznostnimu
senatu pravni otazky (G 1/22)

Senat 3.3.04 postoupil Velkému stiznostnimu senatu
pravni otazky tykajici se narokovani prioritnich prav.

V daném pfipadé byla poddna vynalezci a pfihlasova-
teli (A) US prioritni prihlaska, poté byla podana PCT pfi-
hlaska s A jako pfihlasovali pro USA a spolec¢nosti B jako
pfihlasovatelem pro ostatni uréené zemé, s narokovanim
priority z US prioritni pfihlasky.

Odporova divize rozhodla, Ze priorita neni platnd, ne-
bot nedoslo — pokud jde o evropsky patent - k prevo-
du prioritniho prava z A na B. Patent byl tedy zrusen na
zakladé dokumenttl zvefejnénych pred datem podani
prihlasky.

Majitel patentu hodlal ve stiznosti vyuzit ,pfistupu spo-
lupfihlasovatele”, ktery aplikuje EPU v pfipadé pFihlasek
podanych spoluptihlasovateli (viz Instrukce pro prova-
déni przkumu A-lll 6.1) (v tomto pfipadé postacuje, aby
prioritni pfihlasku podal alespon jeden spolupfihlasova-
tel). Tento pfistup by mél podle jeho nazoru platit i pro
mezinarodni pfihlasky PCT. Majitel patentu se zejména
dovolaval skute¢nosti, ze pfihlaska PCT musi mit stejné
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ucinky jako pfihlaska evropské patentové pfihlasky a ze
v pfipadé evropské patentové pfihlasky jsou za spolupfi-
hlasovatele povazovani rlzni pfihlasovatelé (¢l. 11(3) PCT,
¢l. 118 a 153(2) EPQ).

Senat uvedené argumenty nepfesvédcily a jako alterna-
tivu uvedl postup, ktery zvolil Haagsky tribunal ve svém
rozhodnuti ze dne 30.7.2019. Podle tohoto pfistupu je
rozhodnym pravem pravo mista, kde se zZada o ochra-
nu (lex loci protectionis), tedy EPC, kterd nepredepisuje
zadnou zvlastni formalitu s ohledem na pfiznéni prava
priority.

V daném ptipadé by samotné podani pfihlasky PCT mohlo
byt dikazem, Ze pravo priority bylo implicitné pfiznano
pro ostatni zemé, protoze A souhlasili s tim, ze B je pfihla-
Sovatelem pro tyto zemé.

Skutkovy stav se lisi od skutkového stavu v rozhodnuti
CRISPRT 844/18, nebot v daném pfipadé néktefi z pfihla-
SovatelQ prioritnich pfihlasek nebyli pfihlasovateli poz-
déjsi prihlasky.

Velkému stiznostnimu senatu tak stiznostni senat po-
stoupil nasledujici pravni otazky:

I.  DA&va EPC EPU pravomoc k uréeni, zda strana platné
narokuje, ze je pravnim nastupcem, uvedenym v ¢l.
87(1) pism. b) EPC?

Il. Pokud je otdzka | zodpovézena kladné

MUzZe se strana B platné dovolavat priority ndrokované
v PCT prihlasce za ucelem uplatnéni prava priority podle
¢l. 87(1) EPC v pripadé, kdy

1) PCT pfihlaska oznacuje stranu A za pfihlaSovatele
pouze pro USA a stranu B jako pfihlasovatele pro
ostatni urcené staty, v¢etné regiondlni evropské
patentové ochrany a

2) prihlaska PCT narokuje prioritu z dfivéjsi patento-
vé piihlasky, kterd oznacduje stranu A jako pfihla-

Sovatele a

3) priorita ndrokovana v PCT pfihlasce je v souladu
s ¢lankem 4 Pafizské umluvy?
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Oznameni Evropského patentového
uradu ze dne 22. prosince 2021

o nadchazejicim zavedeni jednotného
patentu a moznosti pozadat

o odklad vydani rozhodnuti o udéleni
evropského patentu v reakci na zpravu
podle Pr. 71(3) EPC

Nafizeni (EU) & 1257/2012 a (EU) €. 1260/2012 o zfizeni
jednotného patentu se pouziji ode dne vstupu v plat-
nost Dohody o jednotném patentovém soudu (UPCA).
Rozhodnutim ze dne 22. prosince 2021 dal prezident
Evropského patentového Gfadu (EPU) evropskym pfihla-
Sovatelim patentu moznost pozadat o odloZeni vydani
rozhodnuti o udéleni evropského patentu tak, aby ozna-
meni o udéleni evropského patentu bylo zvefejnéno
v Evropském patentovém véstniku ke dni nebo bezpro-
stfedné po dni vstupu UPCA v platnost (tj. k datu nebo po
datu aplikace vyse uvedenych nafizeni EU), aby tak byla
pro tento evropsky patent povolena registrace jednotné-
ho ucinku.

Toto rozhodnuti vstoupi v platnost dnem ulozeni listiny
Spolkové republiky Némecko o ratifikaci UPCA podle
¢lanku 84 UPCA. Toto datum leZi tfi az ctyfi mésice pred
vstupem UPCA v platnost a bude sdéleno na interne-
tovych strankach EPU. Rozhodnuti se bude vztahovat
na vsechny nevyfizené evropské patentové pfihlasky.
Pfestava platit dnem nabyti uc¢innosti UPCA, tedy dnem
ucinnosti vyse uvedenych nafizeni EU.

Toto oznameni poskytuje informace o vyuziti této docas-
né moznosti pozadat o odklad udéleni patentu s ohle-
dem na nadchazejici zavedeni jednotného patentu
a o jeho praktickych dusledcich.

A. Forma zadosti o odklad

Zadost o odklad musi byt podéna na Formulafi 2025
poskytnutém EPU. V opa¢ném pfipadé se ma za to, ze
zadost nebyla podéana. Formulaf 2025 by mél byt podan
nejlépe online.

B. Pripustnost Zadosti o odklad

Zadost o odklad vydéani rozhodnuti o udéleni evropského
patentu Ize platné podat pouze pro evropské patentové
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prihlasky, u nichz byl ptihlasovatel informovan o textu ur-
¢eném k udéleni zpravou podle pravidla 71(3) EPC, avsak
tento text dosud nebyl schvélen. Jakakoli zadost, kterd
nebude spliovat tyto pozadavky, bude povaZovana za
nepodanou.

To znamen3, Ze Zadatelé mohou podat Zadost o odklad,
pokud jesté neschvalili text pro udéleni patentu, ktery
jim byl zaslan podle pravidla 71(3) EPC. Zadost o odklad
podand ve stejny den jako schvéleni textu uréeného
k udéleni bude povazovana za platné podanou. Zadatelé
pozadujici od{ivodnéné zmény nebo opravy podle pra-
vidle Pr. 71(6) EPC v reakci na zpravu podle Pr. 71(3) EPC
mohou soucasné podat zadost o odklad udéleni. Jakakoli
takova zadost podana po obdrzeni jimi schvaleného tex-
tu pro udéleni patentu bude povazovana za nepodanou.

Zéadost o odklad nema vliv na ¢tyfmésiéni Ihdtu pro odpo-
véd'na zpravu podle Pr. 71 odst. 3 EPC. Zadatelé proto musi
i nadale podat odpovéd'v pfislusnych lhdtach. V opacném
pfipadé bude evropskd patentova prihlaska povazovana
za vzatou zpét podle Pr. 71(7) EPC, i kdyZ bylo platné poza-
dano o odklad udéleni.

V pfipadé nasledné komunikace podle Pr. 71(3) EPC, zG-
stane zadost platné podana v souvislosti s dfivéjsi komu-
nikaci podle pravidla 71(3) EPC v platnosti.

Priizkumova divize mGze pokracovat v prizkumu kdy-
koli béhem doby, kdy je rozhodnuti o udéleni odlozeno,
napf. pokud to vyzaduji pfipominky tfetich stran.

Zéadost o odklad Ize v3ak podat az ode dne nabyti prav-
ni moci vyse uvedeného rozhodnuti prezidenta. Jakakoli
zadost podana pred timto datem bude povazovana za
nepodanou.

Zéadost o odklad Ize vzit kdykoliv zpét.

C. Ziskani jednotného patentu: samostatna zadost o jed-
notny ucinek

Aby bylo mozné ziskat jednotny patent, musi byt u EPU
poddna samostatna zadost o jednotny tcinek. Podrobné
informace o tom, jak ziskat jednotny patent, Ize nalézt
v pfiruc¢ce jednotného patentu dostupném na webovych
strankach EPU.

X
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Platné podana Zadost o odklad zajisti, Ze evropsky patent
bude udélen k datu pouzitelnosti nafizeni (EU) ¢. 1257/2012
nebo pozdéji. Udéleny evropsky patent pak bude zpUsobi-
ly k registraci jako jednotny patent.

Pro usnadnéni zavedeni jednotného patentového systé-
mu umozni EPU také podavani zddosti o jednotny G¢inek
jiz ke dni ulozeni ratifika¢ni listiny UPCA Spolkové republi-
ky Némecko. Takové vcasné zadosti o jednotny ucinek Ize
podat pouze pro evropské patentové piihlasky, ohledné
kterych byla zaslana zprava podle Pr. 71(3) EPC.

Dalsiinformace Ize nalézt v Oznameni Evropského paten-
tového uradu ze dne 22. prosince 2021 o nadchazejicim
zavedeni jednotného patentu a moznosti podat véasné
zadosti o jednotny ucinek (viz dale).

Oznameni Evropského patentového
uradu ze dne 22. prosince 2021

o nadchazejicim zavedeni jednotného
patentu a moznosti podavat

vcasné zadosti o jednotny ucinek

Nafizeni (EU) & 1257/2012 a (EU) €. 1260/2012 o zfizeni
jednotného patentu se pouziji ode dne vstupu v platnost
Dohody o jednotném patentovém soudu (UPCA).

Za Ucelem usnadnéni zavedeni jednotného patentového
systému bude Evropsky patentovy Ufad (EPU) pfijimat
zadosti o jednotny Uc¢inek podané prede dnem pouzitel-
nosti vySe uvedenych nafizeni (dale jen ,v¢asné Zadosti
o jednotny ucinek”). Takovéto véasné zadosti o jednotny
ucinek bude mozné podat ke dni ulozeni ratifikacni listi-
ny UPCA Spolkové republiky Némecko. Toto datum lezi
tfi az ¢tyfi mésice pred vstupem UPCA v platnost a bude
sdéleno na internetovych strankach EPU. Véasné zadosti
o jednotny ucinek Ize podat pouze pro evropské paten-
tové prihlasky, ohledné kterych bylo odesldano sdéleni
podle Pr. 71(3) EPC.

Jsou-li splnény pozadavky na registraci jednotného ucin-
ku, jak je stanoveno v Pravidlech tykajicich se jednotné
patentové ochrany, EPU zaregistruje jednotny ucinek,
jakmile bude systém jednotného patentu spustén a sdéli
datum tohoto zapisu Zadateli. V opacném piipadé vyzve
zadatele, aby pfipadné nedostatky opravil, nebo zZadost
o jednotny ucinek zamitne. Je tfeba poznamenat, ze
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Zadatelé obdrzi zpravu tykajici se vysledku své zadosti
o jednotny ucinek nejdfive za nékolik dni po zvefejné-
ni oznameni o udéleni pfislusného evropského patentu
v Evropském patentovém véstniku po zahdjeni fungo-
vani jednotného patentového systému. EPU v3ak bude
Zadatele o formdlnich nedostatcich informovat jiz pred
vstupem Pravidel jednotné patentové ochrany v plat-
nost, ¢imz jim d4 moznost v¢as provést ndpravu.

Pokud je podana v¢asna zadost o jednotny Ucinek predtim,
nez Némecko ulozi svou ratifikacni listinu UPCA a/nebo po-
kud nebyla odeslana zprava podle Pr. 71(3) EPC, nelze s ni
nakladat jako s zadosti o jednotny ucinek. Zadatel o tom
bude informovan a po splnéni podminek bude moci za-
dost podat znovu.

Je dulezité poznamenat, ze jednotny Ucinek mize byt
registrovan Evropskym patentovym uUfadem pouze pro
jakykoli evropsky patent udéleny v den pouzitelnosti na-
fizeni (EU) ¢. 1257/2012 nebo pozdéji. Je tieba také po-
znamenat, Ze podani v€asné zadosti o jednotny ucinek
neznamend, ze EPU zdrZi vydani rozhodnuti o udéleni
evropského patentu, k tomu maze dojit pouze na vyslov-
nou zadost. Dalsi podrobnosti tykajici se moznosti po-
zadat o odklad vydani rozhodnuti o udéleni evropského
patentu v reakci na zpravu podle Pr. 71(3) EPC Ize nalézt
také v Rozhodnuti prezidenta Evropského patentového
Uradu ze dne 22. prosince 2021 a pfislusSném oznameni
(viz shora).

Moznost podavat véasné zadosti o jednotny ucinek je
k dispozici pouze do data pouzitelnosti nafizeni (EU)
¢. 1257/2012 a (EU) ¢. 1260/2012. Podrobné informace
o podavani zadosti o jednotny Ucinek k tomuto datu
nebo po ném Ize nalézt v pfirucce jednotného patentu,
ktera je k dispozici na webovych strankach EPU.

Je tfeba vzit na védomi, Zze Zadost o jednotny ucinek
by méla byt nejlépe podana online. Formulai UP 7000
(zaddost o jednotny ucinek) bude k dispozici v online
podani (eOLF) i online podani 2.0. Pfi pouziti webového
formulafe se durazné doporucuje pouzit formulai 7000,
ktery bude k dispozici na webovych strankach EPU. Zadost
o jednotny ucinek Ize také podat osobné, postou nebo
faxem. V téchto pfipadech se také ddrazné doporucuje
pouzit formulaf 7000 a pred jeho vyplnénim si pozorné
precist vysvétlivky.
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K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 1202/18

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl odpor zamitnut a patent byl
ponechan v platnosti v udéleném znéni.

Patent se tyka média obsahujiciho svétlo emitujici obraz,
ktery obsahuje prvky fluorescen¢niho vzoru tvofici mnoz-
stvi mikroznaka.

V prvnim stupni méla odporova divize ve svém proza-
timnim stanovisku nejprve za to, ze znak je grafickym
symbolem pouzivanym pro psani nebo tisk, nez ve svém
rozhodnuti usoudila, Ze mikroznak je druh znaku nebo
symbolu, ktery nelze k psani jazyka (tedy majiciho vy-
znam) bez zvétSeni rozeznat.

Stiznostni senat ve svém prozatimnim stanovisku uved|,
Ze se strany na této druhé definici ztejmé shodly, ale pfi
ustnim jednani se oponent opiral o definici, kterou obha-
joval v prvnim stupni, a to 0 jakykoli znak nebo symbol
pouzivany pro psani nebo tisk"

S ohledem na skutecnost, ze vyklad tohoto pojmu urcu-
je relevanci, a tedy pfipustnost namitanych dokumentd,
predlozenych po uplynuti Ihity pro podéani odporu, jakoz
i pfipustnost pomocnych Zadosti podanych, v pfipadé, ze
tyto dokumenty budou pfijaty, mél senat za to, Ze je nej-
prve nutné rozhodnout o vykladu tohoto pojmu.

Pokud jde o pojem ,znak’, majitel patentu tvrdil, ze pU-
vodni japonsky vyraz ,Moji” se vztahuje k symbolu, kte-
ry ma vyznam v jazyce, a ze pfiklady uvedené v patentu
jsou pismena jako D, N a P. Senat nicméné zdUraznil, ze
jazykem fFizeni je angli¢tina, takZze zamér japonského
zpracovatele nema na nalezitou interpretaci zadny vliv.
Kromé toho je tfeba poznamenat, Ze majitel patentu
nikdy nepozadoval opravu textu. Vzhledem k tomu, ze
patent je pfikladem pismen, ale narokuje si znaky, od-
bornici v oboru by pochopili, Ze tento vyraz zahrnuje vice
nez jen pismena. Aby se vyfesil technicky problém odha-
lovani padélkl musi byt znaky smysluplné. Znak je tedy
jakykoli symbol nebo znak pouzivany pfi tisku.

K vyznamu slova ,mikro” senat rozhodl, Ze je tfeba ho
chapat tak, Ze se vztahuje k fddové velikosti, kterd musi
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byt v rozmezi mikrometrd. Nezélezi pfitom na tom, zda
Ize znaky rozeznat nebo Cist se zvétSenim nebo bez néj.

Termin mikroznak proto zahrnuje jakykoli graficky sym-
bol, ktery se ma pouzit pfi tisku, majici rozméry, které by
odbornik v oboru vyjadfil pomoci méfitka.

Vzhledem k tomu, ze senat dospél k odlisnému vykladu
pojmu v naroku nez byl dosud pouzit, ??napadené roz-
hodnuti zrusil a véc vratil odporové divizi k dalSimu fizeni.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T 2073/18

V daném piipadé stiznost smétuje proti rozhodnuti pra-
zkumové divize, kterym byla evropska patentova pfi-
hldska zamitnuta pro nedostatek novosti a vynalezecké
¢innosti.

Podle ¢l. 11 RPBA - 2020 ,Senat vrati véc k dalsimu fizeni
organu, ktery napadené rozhodnuti vydal, pouze pokud
k tomu existuji zvlastni dGvody”. Podle vysvétlujicich po-
znamek k tomuto ¢lanku by senat nemél pfipad vratit,
pokud Ize o viech otazkach rozhodnout bez nepfimére-
ného Usili. Cilem je vyhnout se ,ping-pongu” mezi prvni
instanci a senaty.

V soucasnosti se nezdg, Ze by tento ¢lanek vyrazné zménil
tradi¢ni pfistup. Napadené rozhodnuti je obecné zruseno
pokud jde o feseni dlivodu, které nebyly projednany v prv-
nim stupni. Pokud nebyla napfiklad feSena v prvni instanci
vynalezeckd ¢innost je pfipad prvni instanci vracen.

V daném pfipadé byla pfihlaska zamitnuta pro nedostatek
novosti a vynalezecké ¢innosti s ohledem na dokument D3.

Stiznostni senat viak naopak dospél k zavéru, ze vynalez
je, pokud jde o D3, novy a Ze ndmitka nedostatku vyna-
lezecké ¢innosti s ohledem na D3 a vieobecné poznatky
nem(iZze obstat pfinejmensim proto, ze nebyly spravné
zohlednény znaky, ve kterych se predmét patentové pfi-
hlasky od dokumentu D3 [isi.

Senat soucasné konstatoval, Ze nebylo provedeno zadné
podrobné prezkoumani ¢l. 123(2) EPC, a Ze takové pre-
zkoumani, které by stiznostni senat provedl poprvé, by
pro néj predstavovalo nadmérné usili.
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I—) DUSEVNI VLASTNICTVI

Se shora uvedenych divod( proto napadené rozhodnuti
proto zrusil a véc vratil priizkumové divizi k dalsimu fizeni.

K rozhodnuti stiznostniho senatu EPU
T77/18

V daném pfipadé stiznost sméfuje proti rozhodnuti od-
porové divize, kterym byl patent odporovou divizi zrusen
pro nedostatek novosti, pokud jde o hlavni Zadost, a pro
nedostatek jasnosti nebo vynalezecké cinnosti, pokud
jde o Zadosti pomocné.

Béhem ustniho jednani pfed odporovou divizi vznesl opo-
nent novy divod odporu, a to diivod podle ¢l. 100 pism. c)
EPC. Tento dlivod byl kratce projednan po projednani no-
vosti, aby mél majitel patentu moznost navrhnout doplriko-
vé Zadosti reagujici jak na nedostatek novosti, tak pfipadné
na mozny problém podle ¢l. 123(2) EPC. Pfedseda odporové
divize vsak uvedl, ze tento diivod jesté nebyl pripustén do
fizeni, pficemz rozhodnuti o této otazce, tj. o pfipustnosti
tohoto nového diivodu, tak o véci samé, ml¢i.

Stiznostni senat pfipomnél, ze ucelem stiznosti je napad-
nout vécnou stranku rozhodnuti a Ze zohlednéni dtvodd,
na kterych rozhodnuti neni zaloZzeno, by bylo v rozporu
s timto cilem. Novy diivod je ve stiznosti pfipustén pouze
se souhlasem majitele patentu (viz rozhodnuti Velkého
stiznostniho senatu G 10/91).

Oponent tvrdil, Ze se nejednd o novy dlivod, protoze byl
jiz vznesen prfed odporovou divizi. Senat na to odpové-
dél, Ze odporova divize se zdrzela rozhodnuti v této véci
zamérné. V pfipadé neexistence kladného rozhodnuti
o jeho pripustnosti je tfeba dlivod povazovat za novy
dlvod uvedeny ve fazi stiznosti.

Senat déle shledal, Ze nové vzneseny dlivod je prima facie
irelevantni. Vypusténi vyrazu ,asi” ve spojeni s ¢iselnou
hodnotou je béznou, ¢l. 123(2) neporusujici modifikaci.

Vzhledem k vy3e uvedenému a dale k tomu, Ze senat
dospél k zavéru, ze predmét hlavniho naroku patentu
v udéleném znéni splhuje pozadavky EPC, napadené
rozhodnuti zrusil a patent ponechal patent v platnosti
v udéleném znéni. v/

Ing. Emil Jenerdl

upv.gov.cz
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