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Sprawa Pepper:
wylgczenia ze zdolnosci patentowej w opinii Rozsze-
rzonej Komisji Odwotawczej EPO z 14 maja 2020 r.

14 maja 2020 r. Rozszerzona Komisja Odwotawcza EPO wydata opinie w sprawie
G 3/19 (Pepper — Papryka). Najwyzszy organ sgdowniczy powotany przez Konwencje o
udzielaniu patentéw europejskich (dalej jako: EPC) orzekt, ze odmiany roslin oraz rasy
zwierzat uzyskane w drodze czysto biologicznych proceséw nie podlegajg opatentowaniu.
Jest to niewatpliwie istotna opinia, poparta bardzo interesujgcg i zniuansowang argumen-
tacjg prawniczg, ktéra, co szczegdlnie istotne, stanowi zerwanie z dotychczasowg linig
orzeczniczg. W tym wydaniu raportu prawnego WTS pragniemy najpierw przypomnie¢ po-
krétce, jak dotarliSmy do tego zwrotnego punktu, a nastepnie chcielibySmy Panstwu przy-
blizy¢ najwazniejsze aspekty rzeczonej opinii.

Podstawa prawna

Artykut 53 Konwencji o udzielaniu patentow europejskich (EPC)

Wylaczenia ze zdolnosci patentowej

Nie udziela sie patentdw europejskich na:

(@) wynalazki, z ktorych korzystanie w celach komercyjnych bytoby sprzeczne z porzad-
kiem publicznym lub dobrymi obyczajami pod warunkiem, ze takie korzystanie nie jest
uwazane za sprzeczne z nimi jedynie dlatego, ze jest zabronione ustawg lub innym ak-
tem prawnym w kilku lub we wszystkich umawiajgcych sie panstwach;

(b) odmiany roslin albo rasy zwierzat lub czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub
zwierzat; przepis ten nie ma zastosowania do sposobdéw mikrobiologicznych ani pro-
duktow otrzymywanych tymi sposobami;

(c) chirurgiczne lub terapeutyczne metody leczenia ludzi lub zwierzat oraz metody dia-
gnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis ten nie ma zastosowania
do produktéw, w szczegdlnosci do substancji lub mieszanin, stosowanych w ktérejkol-
wiek z tych metod.
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Zasada 28 Regulaminu Wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentow euro-
pejskich

Wytgczenia ze zdolnos$ci patentowej

(1) W rozumieniu art. 53 lit. a, patenty europejskie nie beda przyznawane na biotechno-
logiczne wynalazki, dotyczace w szczegolnosci:

(@) procesow klonowania ludzi;

(b) procesdw modyfikaciji tozsamosci genetycznej linii zarodkowej ludzi;

(c) wykorzystania ludzkich embrionéw w celach przemystowych lub handlowych;

(d) procesdw modyfikacji tozsamosci genetycznej zwierzat, ktére moga powodowac
cierpienie bez znacznych korzysci medycznych dla cziowieka lub zwierzecia, a takze
zwierzat bedgcych wynikiem takich procesow.

(2) Stosownie do art. 53 lit. b) nie udziela sig¢ patentow europejskich na rosliny lub zwie-
rzeta otrzymane wytacznie czysto biologicznym sposobem.

Opinia Rozszerzonego Panelu Komisji Odwotawczej EPO dotyczy interpretacji
art. 53 EPC. Postanowienie to wymienia wytgczenia ze zdolnosci patentowej: mianowicie,
nie udziela sie patentébw europejskich m.in. wtasnie na odmiany roslin lub rasy zwierzat
albo czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat; przepis ten nie ma zastoso-
wania do sposobow mikrobiologicznych lub produktéw otrzymanych w ich wyniku. W
opinii pojawia sie rowniez odniesienie do Zasady 28 ust. 2 Regulaminu Wykonawczego
do EPC, gdzie pojawia sie nastepujgce sformutowanie: ,,patenty europejskie nie powinny
by¢ udzielane na rosliny lub zwierzeta otrzymywane wytacznie poprzez czysto biologiczne
sposoby”. Nalezy wskazac, ze Zasada 28 ust. 2 stanowi swoistg nowos$¢: zostata ona
wprowadzona do Regulaminu na mocy decyzji Rady Administracyjnej EPO z dnia 29
czerwca 2017 roku.

Zgtoszenie patentowe Syngenta Participations AG

Syngenta Participations AG skierowata do EPO zgtoszenie patentowe dotyczace
nowych odmian papryki i ich owocow o zwiekszonych wartosciach odzywczych (,New
pepper plants and fruits with improved nutritional value”). W sprawie ujawnit sie problem
od dawna juz obecny w praktyce orzeczniczej organéw EPO: kwestia dopuszczalnosci
opatentowania produktéw otrzymanych czysto biologicznymi sposobami. Wydawaé by
sie mogto, ze sprawa jest do$¢ oczywista, zwazywszy na tres¢ Zasady 28 ust. 2 Regula-
minu Wykonawczego do EPC, ktoéra wskazuje wprost, jak juz wskazaliSmy powyzej, ze
patenty nie powinny byé udzielane na rosliny lub zwierzeta otrzymywane wytgcznie po-
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przez czysto biologiczne sposoby. Powazne watpliwosci ujawnity sie jednak w swietle do-
tychczasowego orzecznictwa EPO w tym zakresie.

Saga warzywna

Nalezy zauwazy¢, ze sprawa papryki to zaledwie najSwiezszy rozdziat w dtugotrwa-
tej sadze warzywnej, w ktorej przed papryka w gtownej roli zdgzyty wystapic juz pomidory
oraz brokuty. To wiasnie wczesniejsze orzeczenia w sprawach G 2/12 (Tomatoes Il) oraz
2/13 (Broccoli ll) przysporzyty komplikacji w rozstrzygnieciu omawianej sprawy G 3/19.

W potaczonych sprawach G 2/12 oraz G 2/13 Rozszerzona Komisja Odwo-
tawcza EPO wydata przed piecioma laty, 25 marca 2015 roku, dwie zbiezne, szeroko
omawiane decyzje. Problem prawny, z ktérym nalezato sie zmierzy¢, byt w istocie iden-
tyczny jak w sprawie Pepper: mozliwos$¢ opatentowania produktéw otrzymanych czysto
biologicznymi sposobami. Przeprowadziwszy wnikliwg analize art. 53 pkt b EPC, Rozsze-
rzona Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze takie produkty mogag w istocie korzystaé z
ochrony patentowej i nie stoi to w sprzecznosci z badanym przepisem, ktéry zabrania
wprost patentowania ,,czysto biologicznych sposobdw”, nie zas tego, co moze zosta¢ w
ich toku wytworzone. Tym samym stwierdzono, ze zdolno$¢ patentowa moze przystugi-
wac spornej odmianie pomidoréw oraz odmianie brokutéw.

Zmiana Regulaminu Wykonawczego do EPC

Orzeczenie Rozszerzonej Komisji wywotato powazne kontrowersje — w sprawie
stanowczy gtos zabraty instytucje unijne: Parlament Europejski przyjat rezolucje wzywaja-
ca Komisje Europejska do wyjasnienia prawa patentowego do roslin; Komisja za$ wydata
w listopadzie 2016 r. komunikat, w ktérym odnoszgc sie do poszczegdinych artykutdw
dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wyna-
lazkow biotechnologicznych, przedstawita swoje poglady dotyczace zdolnosci patento-
wej produktéw uzyskiwanych czysto biologicznymi sposobami. Presja instytucji unijnych
okazata sie skuteczna. Ostatecznie w czasie pomiedzy wydaniem rozstrzygniecia w
sprawach potgczonych G 2/12 i G 2/13 a przedstawieniem opinii w sprawie Pepper do-
szto do zmiany stanu prawnego — decyzja Rady Administracyjnej EPO z 29 czerwca
2017 r (CA/D 6/17) zmodyfikowano brzmienie Zasad 27 oraz 28 Regulaminu Wykonaw-
czego do Konwencji. Decyzja stata sie skuteczna z dniem 1 lipca 2017 roku.
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Decyzja Technicznej Komisji Odwotawczej EPO

Chociaz mogtoby sie wydawagc, ze zgodnie z przeprowadzonymi zmianami Regu-
laminu Wykonawczego, nie powinny istnie¢ zadne watpliwosci co do braku zdolnosci pa-
tentowej spornej papryki, kwestia okazata sie bardzo daleka od jednoznacznosci. Zgto-
szenie patentowe Syngenty zostato, jak mozna sie bylo spodziewaé, odrzucone przez
Wydziat Badan EPO. Nastepnie jednak zgtaszajgcy ztozyt apelacje i sprawg zajeta sie
Techniczna Komisja Odwotawcza: jej stanowisko doprowadzito do bardzo znaczacego
zwrotu

Otéz, Techniczna Komisja Odwotawcza stwierdzita w decyzji z 5 grudnia 2018
r., ze Zasada 28 ust. 2 Regulaminu Wykonawczego stoi w sprzecznosci z art. 53 pkt
b EPC. W opinii Technicznej Komisji, Rada Administracyjna uzurpowata sobie kompeten-
cje, ktora nie zostata jej przekazana przez panstwa-strony konwencji, a mianowicie, pra-
wo do samodzielnej weryfikacji jej postanowien. Sytuacja, w ktérej dochodzi do kolizji po-
stanowien EPC oraz Regulaminu Wykonawczego zostata natomiast, jak zauwazono, wy-
raznie przewidziana w art. 164 ust. 2 Konwencji, zgodnie z ktérym w przypadku rozbiez-
nosci pomiedzy przepisami konwenciji a przepisami Regulaminu wykonawczego, decydu-
ja przepisy konwencji. Odejscie od linii orzeczniczej, ktéra znalazta swoj najpetniejszy wy-
raz w sprawach G 2/12 (Tomatoes Il) i G 2/13 (Broccoli ll), zostato zarazem ocenione jako
nieuzasadnione.

Zgtoszenie Syngenty zostato wiec skierowane ponownie do Wydziatu Badan EPO.

Skierowanie sprawy do Rozszerzonej Komisji Odwotawczej

Korzystajgc z prerogatywy z art. 112 EPC, prezes EPO, Anténio Campinos, w
kwietniu 2019 r. przedstawit Rozszerzonej Komisji Odwotawczej problem prawny ujety w
formie dwoch pytan. Pierwsze z nich zmierzato do ustalenia, czy biorgc pod uwage art.
164 ust. 2 EPC, mozliwa byta klaryfikacja znaczenia i zakresu art. 53 EPC w Regulaminie
Wykonawczym bez uwzglednienia dotychczasowych interpretacji tego postanowienia
przedstawionych we wczesniejszych orzeczeniach komisji odwotawczych lub Rozszerzo-
nej Komisji Odwotawczej. Drugie pytanie uwarunkowane byto twierdzgcg odpowiedzig na
pytanie pierwsze i za przedmiot miato stwierdzenie, czy wytgczenie zdolnosci patentowej
odmian roslin i ras zwierzat otrzymanych wytacznie poprzez czysto biologicznie sposoby
wskazane w Zasadzie 28 ust. 2 Regulaminu Wykonawczego pozostaje w zgodnosci z art.
53 ust. 2 Konwencji, ktory jej ,,ani wprost nie wytgcza, ani nie dopuszcza”.
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Opinia Rozszerzonej Komisji Odwotawczej: istota problemu

Juz na wstepie wskazaliSmy, ze Rozszerzona Komisja Odwotawcza potwierdzita w
opinii z 14 maja b.r., ze odmiany roslin oraz rasy zwierzat uzyskane w drodze czysto bio-
logicznych proceséw nie podlegajg opatentowaniu. Warto przesledzi¢ najwazniejsze ele-
menty argumentaciji, ktérg przywotata na poparcie tej tezy.

Punktem wyjscia byto zidentyfikowanie istoty probleméw prawnych kryjacych sie za
pytaniami prezesa EPO. Rozszerzona Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze zagadnienia,
w ktorych przyszto jej sie wypowiedzieC, obejmujg z jednej strony, kwesti¢ hierarchii
norm prawnych zawartych w EPC oraz Regulaminie Wykonawczym i zarazem po-
dziatlu kompetencji w zakresie wyktadni Konwenciji, z drugiej zas strony — ustalenie
ewentualnej sprzecznosci pomiedzy Zasadag 28 ust. 2 Regulaminu Wykonawczego i
nadrzedng norma art. 53 pkt b EPC. Dokonujgc parafrazy pytarn skierowanych przez
prezesa Campinosa, Rozszerzona Komisja Odwotawcza stwierdzita, ze postawiony przed
nig problem dotyczy w istocie tego, czy biorgc pod uwage ostatnie zmiany, ktdére miaty
miejsce od momentu wydania decyzji w sprawach G 2/12 oraz G 3/13, w ktérych przed-
stawiono obowigzujgcg interpretacje zakresu wytaczenia zdolnosci patentowej czysto bio-
logicznych procesow wytwarzania roslin i zwierzat, o ktorym mowa w art. 53 pkt b EPC,
wytgczenie to oznacza réwniez niedopuszczalno$C patentowania ro$lin lub zwierzat
otrzymanych czysto biologicznymi sposobami.

Proces wyktadni art. 53 EPC

W centrum uwagi znalazt si¢ zatem ponownie problem interpretacji art. 53
EPC. Rozszerzona Komisja Odwotawcza przywotata ogélne zasady interpretacji uméw
migedzynarodowych zawarte w postanowieniach Konwencji Wiedenskiej z 1969 r. o prawie
traktatow (dalej jako KWPT). Nalezy wiec przytoczy¢, ze zgodnie z art. 31 ust. 1 KWPT,
umowe miedzynarodowa nalezy interpretowa¢ w dobrej wierze, zgodnie ze zwykiym
znaczeniem, jakie nalezy przypisywaé uzytym w niej wyrazom w ich kontekscie
(obejmujgcym kazde porozumienie dotyczgce traktatu, osiggniete miedzy wszystkimi stro-
nami w zwigzku z zawarciem traktatu oraz kazdy dokument sporzgdzony przez jedng lub
wiecej stron w zwigzku z zawarciem traktatu, przyjety przez inne strony jako dokument
odnoszacy sie do traktatu), oraz w Swietle jej przedmiotu i celu.

Przede wszystkim nalezato rozpocza¢ od poszukiwan obiektywnego sensu kon-
wencyjnych postanowien. Rozszerzona Komisja uznata, ze literalne brzmienie art. 53

pkt b EPC charakteryzuje pewna dwuznacznos¢, stad nie sposob poprzestaé na wyktadni
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jezykowej. Kolejnym krokiem, ktéry nalezato wiec podjaé, byto dokonanie interpretaciji
systemowe] — z uwzglednieniem petnego kontekstu, jak rbwniez miejsca i znaczenia da-
nej normy w pewnym uporzgdkowanym zespole przepisow. W tym wypadku podtrzymata
swoje stanowisko wyrazone w sprawach G 2/12 oraz G 2/13: mianowicie, wskazata, ze
systemowa interpretacja nie przemawia za tym, by wytgczenie zdolnoéci patentowej pro-
cesdw traktowac jako rozciggajace sie rbwniez na uzyskane w nich produkty. Nastepnie
Rozszerzona Komisja podjeta sie wyktadni teleologicznej (celowosciowej) — dokonaw-
szy interpretacji art. 53 pkt b EPC w Swietle przedmiotu, wartosci, prawnych, spotecznych i
gospodarczych celdw, jakim miatby on stuzy¢, stwierdzita, ze odejscie od pogladu przed-
stawionego w sprawach Tomatoes Il oraz Broccoli Il dalej pozostawatoby nieuzasadnione,
biorgc pod uwage, ze sam przedmiot i cel art. 53 EPC nie jest na tyle oczywisty, by mozna
byto, bazujgc na nim, opowiedzieC sie za waska bgdz szerokg interpretacjg wytgczenia.

Konwencja Wiederiska nie zatrzymuje sie jednak na ogolnej regule z art. 31 ust. 1.
Zgodnie z art. 31 ust. 3, przy interpretacji umowy nalezy bra¢ rowniez pod uwage:

a) kazde pézniejsze porozumienie miedzy stronami, dotyczace interpretaciji traktatu lub
stosowania jego postanowien;

b) kazda pdozniejszg praktyke stosowania traktatu, ustanawiajacg porozumienie stron co
do jego interpretaciji;

c) wszelkie odpowiednie normy prawa miedzynarodowego, majgce zastosowanie w
stosunkach miedzy stronami.

Rozszerzona Komisja wyszta wiec poza przepis art. 53 EPC i w swojej analizie
uwzglednita, na podstawie wskazanego postanowienia KWPT, m.in. Zasade 26 Regulami-
nu Wykonawczego (wskazujgcg dyrektywe 98/44/EC z 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej
wynalazkéw biotechnologicznych jako pomocniczy srodek interpretaciji) — stwierdzita jed-
nak, ze to odestanie nie przesgdza o wytgczeniu zdolnosci patentowej produktow uzyska-
nych czysto biologicznymi sposobami. Nastepnie powotata si¢ na wskazywany powyzej
komunikat interpretacyjny Komisji Europejskiej jako ewentualny przejaw pozniejszej prak-
tyki; Rozszerzona Komisja skorzystata tu z okazji, by przypomnie¢, ze EPO jest autono-
miczny wzgledem porzadku UE i nie stosuje sie do niego prawa unijnego. Wreszcie oce-
niajgc praktyke ustawodawczg i administracyjng panstw-stron, ktére w nastepstwie decyziji
z 2015 r. masowo zaczety wprowadza¢ wewnetrzne regulacje wyznaczajgce szeroki za-
kres wytgczenia, stwierdzita, ze sg to jednostronne dziatania, ktére bynajmniej nie ustana-
wiajg porozumienia ogétu stron co do interpretacji umowy.

Konwencja Wiederiska stanowi, ze w razie gdy interpretacja oparta na ogodlnej
regule prowadzi do rezultatéw niejasnych lub absurdalnych czy nierozsagdnych, mo-
zna odwotywaé sie¢ do uzupetlniajgcych srodkow interpretacji, tagcznie z pracami
przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznosciami jego zawarcia (art. 32 KWPT).
Rozszerzona Komisja wskazata, ze we wczesniejszych orzeczeniach dotyczgcych podob-
nej problematyki odwotywata sie juz do prac przygotowawczych, co doprowadzito jg do
konkluzji, ze w toku dyskusji poprzedzajgcej zawarcie konwencji nie pojawiaty sie postula-
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ty wprowadzenia wytgczenia tak szerokiego jak wskazane w Zasadzie 28 ust. 2. Tym sa-
mym, pokonujac juz znang i sprawdzong Sciezke rozumowania, Rozszerzona Komisja
podtrzymata swoje poparcie dla interpretacji zaprezentowanej wczesniej w sprawach To-
matoes Il oraz Broccoli Il.

A potem przedstawita kluczowe ,ale”.

Dynamiczna interpretacja

W opinii pojawia sie bowiem stwierdzenie, ze nie nalezy zaktadac, ze wyktadnia wy-
taczenia zdolnoéci patentowej z art. 53 pkt b zaprezentowana w sprawach Tomatoes Il
oraz Broccoli Il ,zostata ustalona raz na zawsze”, poniewaz, jak zauwazyta Rozszerzona
Komisja, ,moze okazac¢ sie pdzniej, ze istniejg pewne aspekty czy zmiany, ktére pozosta-
waty nieznane w momencie, gdy decyzja zostata podjeta albo byty dla niej irrelewantne,
czy tez z innych wzgledow nie zostaty wziete pod uwage”. Ewolucja znaczenia przepisbw
na przestrzeni czasu zostata okreslona jako naturalny przedmiot zainteresowania orzecz-
nictwa; Rozszerzona Komisja przekonuje wiec, ze nie powinno si¢ traktowac takiej
czy innej interpretacji jako wykutej w kamieniu. Na poparcie tej tezy przywotany zostat
art. 20 obowigzujgcego od dnia 1 stycznia b.r. regulaminu postepowania przed komisjami
odwotawczymi EPO, zgodnie z ktérym jezeli dana komisja uzna za konieczne odstgpienie
od wyktadni czy wyjadnienia Konwencji przedstawionych we wczesniejszej decyzji jakiej-
kolwiek komisji, przyczyny takiego odstepstwa muszg zostaé wskazane, chyba ze pozo-
stajg one w zgodnosci z wczesniejszg decyzjg lub opinig Rozszerzonej Komisji Odwotaw-
czej; o takiej decyzji nalezy poinformowaé prezesa EPO. Tym samym potwierdza sie, ze w
pewnych przypadkach modyfikacje i korekty dotychczasowych interpretacji sg jak najbar-
dziej naturalne i dopuszczalne.

Nalezato wiec tylko odpowiedzie¢ na pytanie, czy od momentu wydania decyzji w
sprawach Tomatoes Il i Broccoli Il zaszty wystarczajaco istotne zmiany, ktére po-
zwalatyby na dokonanie dynamicznej interpretaciji.

W rzeczonej sprawie, jak wskazata Rozszerzona Komisja, wystgpity w istocie oko-
licznosci przejawiajgce za zmiang wczesniejszej interpretaciji. Takim kluczowym bodz-
cem bylo wiasnie wprowadzenie Zasady 28 ust. 2 Regulaminu Wykonawczego —
stan prawny i stan faktyczny, na mocy ktérego wydano decyzje w sprawach G 2/12 i G
2/13, diametralnie sie tym samym odmienit. Fakt, ze w gtosowaniu Rady Administracyjnej
nad zmiang w Regulaminie Wykonawczym przedstawiciele 35 panstw opowiedzieli sie za
jej wprowadzeniem (przy 1 gtosie przeciw, 1 wstrzymujgcym sie i 1 przedstawicielu nie-
obecnym), Swiadczy, zdaniem Rozszerzonej Komisji, o tym, Zze zmianie ulegty intencje
stron EPC — jednoznacznie ich zamiarem miato by¢ ustalenie nowego, szerszego zakre-
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su wytaczenia. Zgodnie z art. 31 ust. 4 KWPT, specjalne znaczenie nalezy przypisy-
waé wyrazowi wowczas, gdy ustalono, ze taki byt zamiar stron. Rozszerzona Komisja
stwierdzita, ze z takim wtadnie przypadkiem miata w tej sytuacji do czynienia: strony repre-
zentowane w Radzie Administracyjnej, gtosujac za wprowadzeniem Zasady 28 ust. 2, wy-
razity zamiar nadania specjalnego znaczenia pojeciu ,czysto biologiczne sposoby”. Zwa-
zywszy wiec na to, ze art. 53 pkt b Konwenciji nie stoi w sprzecznosci z takg dynamiczng
interpretacja, jak dobitnie podkreélita kilkakrotnie Rozszerzona Komisja w opinii, nalezy jg
uznaé za wtasciwa.

Na marginesie, warto dodaé, ze interesujacy watek opinii stanowi odniesienie sie do
zarzutdw dotyczacych przekroczenia kompetenciji przez Rade Administracyjng EPO. Jak
wskazata Rozszerzona Komisja, EPO jako miedzynarodowa organizacja powotana do ist-
nienia przez panstwa-strony EPC kieruje sie zasadg rzgdbw prawa, przy czym sens tej
zasady odniesionej do EPC musi odzwierciedla¢ jej specyficzng strukture organizacyjna.
Nie sposéb méwi¢ wiec o naruszeniu tréjpodziatu wiadzy, jezeli w EPO trojpodziatu nie ma
tak czy inaczej — nie przewiduje sie w nim bowiem organu o charakterze parlamentarnym.

Wszelkie prawa zastrzezone WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Sniezko i Partnerzy©



