Raport Prawny WTS Nr 14/2020

Obowigzek dokonania pierwszego zgtoszenia pa-
tentowego w Polsce

Wiele panstw wprowadza w swoich ustawodawstwach pewne ograniczenia w za-
kresie mozliwosci dokonywania zgtoszen patentowych w zagranicznych urzedach paten-
towych: naktadane sg one zazwyczaj na obywateli tych panstw lub ich rezydentow; mogg
tez znajdowaé zastosowanie do wynalazkéw opracowanych na ich terytorium. Regulacje
takie we wiasciwych panstwach przewiduja, ze to w nich musi zosta¢ dokonane
pierwsze zgtoszenie, nim bedzie mozliwe podjecie staran o uzyskanie ochrony pa-
tentowej w innych jurysdykcjach.

W tym wydaniu Raportu Prawnego WTS pragniemy zbada¢ zagadnienie first filing
requirement w polskim porzadku prawnym. Wiemy dobrze, ze kwestia obowigzku dokona-
nia pierwszego zgtoszenie patentowego w Polsce wzbudza dos$¢ czesto watpliwosci w
praktyce. W dobie globalnej gospodarki, wspétpracy koncernbw z najrézniejszych zakat-
kow globu, pomiedzy ktérymi wystepujg ztozone zwigzki organizacyjne, prowadzenia ba-
dan naukowych wspoélnie przez osrodki rozsiane po réznych kontynentach, stosowanie
podobnych regulacji moze przysparzaé¢ niebagatelnych trudnosci. Wielokrotnie kwestia ta
przybiera donioste znaczenie chociazby w kontekscie zagranicznych koncernéw deleguja-
cych pracownikdédw do Polski, czy tez spétek zawigzywanych przez osoby réznych narodo-
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woséci. Sprébujmy wiec poddaé wnikliwej analizie wtasciwg regulacje i odpowiedzie¢
przede wszystkim na pytania: kiedy znajdzie ona zastosowanie oraz jakie konsekwencje
mogg wynikac¢ z ewentualnego uchybienia obowigzkowi przez nig przewidzianemu.

Podstawa w prawie polskim

Podstawowg regulacje wyznaczajgcg granice swobody w zakresie dokonywania
zgtoszen za granicg ustanawia art. 40 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wia-
shosci przemystowej (dalej jako: PWP). Zgodnie z nim, osoba majgca siedzibe lub miej-
sce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej moze dokonac zgtoszenia wynalazku, w
celu uzyskania ochrony za granicg, za posrednictwem Urzedu Patentowego, w trybie
przewidzianym:

1) umowg miedzynarodowag lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o ktbrych mowa w art.
4 (umowy miedzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowigzujgce bezpo-
Srednio w krajach cztonkowskich, ktore okreslajg szczegOlny tryb udzielania ochrony na
wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficz-
ne lub topografie uktadéw scalonych), albo

2) niniejszg ustawg (PWP)

— po dokonaniu zgtoszenia tego wynalazku w Urzedzie Patentowym.

Innymi stowy, z przepisu tego wynika, ze jezeli osoby wskazane w jego dyspozy-
cji chca uzyska¢ ochrone patentowg za granica, muszg najpierw dokonaé¢ zgtosze-
nia w Urzedzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Warto doda¢ na marginesie, ze art. 40 wcale nie wymaga, by zgtoszenie byto doko-
nane skutecznie. Obowigzek zostanie zrealizowany, nawet jezeli postepowanie zostanie w
dalszym toku umorzone.

Zakres podmiotowy regulaciji

Do kogo niniejszy przepis jest adresowany? Jego zakres podmiotowy jest okreslony
stosunkowo jasno: obejmuje on osoby majace siedzibe lub miejsce zamieszkania w
Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem znajdzie zastosowanie zarbwno do osbb fizycznych,
prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadajgcych osobowosci prawnej, ktorym
ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 PWP.
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Nalezy zaznaczyC, ze przepis ten ulegt znaczacym zmianom na skutek nowelizacji
z 2015 r. (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemysto-
wej oraz niektérych innych ustaw). W poprzednim stanie prawnym regulacja art. 40 doty-
czyta polskich oséb prawnych bgdz obywateli polskich, majgcych miejsce zamieszkania na
obszarze RP. Tym samym nastgpito poszerzenie zakresu zastosowania: osoba fizyczna,
na ktéra PWP nakiada obowigzek dokonania pierwszego zgtoszenia w UPRP, nie
musi byé obywatelem Polski; wystarczy, ze ma tutaj miejsce zamieszkania zdefinio-
wane w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny jako miejscowos$c¢, w
ktorej osoba ta przebywa z zamiarem statego pobytu. Obywatel innego panstwa, ktéry
zamieszkuje na terytorium RP, rowniez jest zobowigzany do dokonania pierwszego
zgtoszenia w UPRP.

Ratio legis art. 40

Obecnos¢ w ustawie PWP regulacji dotyczgcej obowigzku dokonania pierwszego
zgtoszenia w UPRP niewatpliwie nalezy tgczy¢ z kwestig ochrony intereséw parnstwa,
czemu stuzyé ma zwigkszenie dostepnodci w kraju wynalazku i stojacej za nim wiedzy
technicznej. Przede wszystkim ma to jednak zabezpiecza¢ interesy paristwa w zakresie
obronnosci i bezpieczenstwa. Zgodnie bowiem z art. 56, wynalazek dokonany przez oby-
watela polskiego moze by¢ uznany za tajny, jezeli dotyczy obronnoéci (dotyczy to zwtasz-
cza rodzajow broni lub sprzetu wojskowego oraz sposobdédw walki) lub bezpieczeristwa
panstwa (w szczeg6lnosci Srodki techniczne stosowane przez stuzby paristwowe upraw-
nione do wykonywania czynnos$ci operacyjno-rozpoznawczych, a takze nowe rodzaje wy-
posazenia i sprzetu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te stuzby). Taka mozliwosé
stwarza pewne ryzyko dla twércy — instytucja wynalazku tajnego prowadzi bowiem do
wywiaszczenia jego prawa, jak zostato to dobitnie wyrazone w komentarzu do ustawy pod
red. dr. Michalaka.

Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze art. 40 PWP nie wskazuje swojego zakresu przed-
miotowego. Bez wzgledu na to, czego dotyczy zgtoszenie patentowe, zostanie ono pod-

dane selekcji pod katem identyfikacji wynalazkébw majgcych znaczenie z punktu widzenia
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa.

Brak sankc;ji?

Co szczegolnie istotne, przepis art. 40 PWP nie jest obwarowany zadng sank-
cja; stanowi wiec tzw. lex imperfecta — czyli prawo niedoskonate. Regulacja w
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przedmiocie obowigzku pierwszego zgtoszenia w Polsce milczy na temat konsekwenciji,
jakie przewidziane sg za jego naruszenie.

Wyobrazmy sobie wiec sytuacje, w ktorej dany twdrca dokonuje zgtoszenia w innym
panstwie i nastegpnie takie zgtoszenie ,powraca” do Polski — np. jako zgtoszenie korzysta-
jace z pierwszenstwa konwencyjnego czy tez w ramach walidacji patentu europejskiego.
Przypomnijmy, ze zgodnie z art. 14 PWP, pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji przystuguje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach
okre$lonych w umowach miedzynarodowych, wedtug daty pierwszego prawidtowego
zgtoszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego we wskazanym
panstwie, jezeli od tej daty zgtoszenie w Urzedzie Patentowym dokonane zostanie w okre-
sie:

1) 12 miesiecy - w przypadku zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych;
2) 6 miesiecy - w przypadku zgtoszer wzoréw przemystowych.

Trzeba dobitnie podkreslic: Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemy-
stowej z dnia 20 marca 1883 roku, regulujac kwestie pierwszenstwa, wyraznie wska-
zuje, ze prawidlowosé zgtoszenia oceniana jest wedlug prawa wewnetrznego pan-
stwa, w ktérym jest dokonywane; nie majg w tym konteksScie znaczenia wewnetrzne re-
gulacje innych panstw-stron konwencji (art. 4 lit. a). Urzad patentowy w Kanadzie albo Ja-
ponii nie musi wykazywac sie znajomoscig polskich przepiséw prawnych w razie rozpatry-
wania zgtoszenia, ktére do niego wptywa, nawet jezeli dana sprawa wykazuje Scisty zwig-
zek z Polska; nie musi ustala¢ tresci regulacji w zakresie obowigzku pierwszego zgtosze-
nia w prawie polskim.

Czy natomiast, gdy zgtoszenie trafitoby nastepnie przed UPRP, mdgtby on odméwié
przyznania pierwszenstwa, stwierdziwszy, ze zgtoszenie zagraniczne nie jest prawidtowe?
Jak zauwazajg trafnie autorzy komentarza do PWP pod red. prof. Siericzyto-Chlabicz,
,2godnie z Konwencjg Paryska prawidtowo$¢ pierwszego zgtoszenia badamy wedtug pra-
wa panstwa, w ktérym tego zgtoszenia dokonano, a tam art. 40 PrWiPrzem nie obowigzu-
je, trudno wiec zarzucac, ze zgtoszenie zagraniczne jest niezgodne z prawem, gdy oce-
niamy je wedtug prawa panstwa, w ktébrym go dokonano”. Nalezy jednak wskazac¢, ze w
doktrynie nie ma catkowicie powszechnej zgody co do tego stanowiska; chocby prof. De
Vall twierdzit inaczej: jego zdaniem, w razie dokonania zgtoszenia zagranicznego z naru-
szeniem art. 40 PWP, UPRP mogtby odméwié przyznania pierwszenstwa. Oczywiscie, taki
scenariusz wigzatby sie z negatywnymi skutkami dla zgtaszajgcego: w takiej sytuacji nie
znalaztby zastosowania art. 4 lit. b, przewidujgcy, ze zgtoszenie dokonane w UPRP przed
uptywem 12 miesiecy nie moze byC uniewaznione przez fakty, ktore wystgpig w miedzy-
czasie, jak np. przez inne zgtoszenie, przez opublikowanie wynalazku lub wykonywanie
go. Inny bytby wtedy stan techniki miarodajny dla weryfikacji, czy zostaty spetnione prze-
stanki zdolnoéci patentowej, a ich spetnienie bytoby tym samym o wiele trudniejsze.
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Wreszcie nie nalezy zapomina¢, ze katalog przestanek odmowy uznania pierw-
szenstwa ujety w art. 48 PWP ma charakter zamkniety — odmowa taka moze nastgpic
tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w rzeczonym przepisie. Jezeli UPRP
podjatby decyzje odmowng, kierujgc sie przestankami spoza katalogu, narazatby sie na
zarzut przekroczenia swoich kompetenciji.

Zgtoszenia europejskie

Przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0 dokonywaniu europejskich zgtoszen pa-
tentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dawnym
brzmieniu sugerowaty, ze mozliwe jest dokonanie europejskiego zgtoszenia patentowego
w razie braku uprzedniego zgtoszenia krajowego, o ile nastgpi to za posrednictwem UPRP.
Do 1 grudnia 2015 roku art. 3 ust. 2 rzeczonej ustawy stanowit, ze jezeli europejskie zgto-
szenie patentowe nie byto przedmiotem wczesniejszego zgtoszenia w Urzedzie Patento-
wym, to obywatel polski albo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna majgca odpowiednio
miejsce zamieszkania lub siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej byt obowigzany do jego
dokonania w Urzedzie Patentowym; nastepowato wytgczenie zastosowania art. 40 PWP.

Wskutek przywotywanej juz nowelizacji z 24 lipca 2015 r. przepis zostat okrojony do
nakazu, by europejskie zgtoszenie patentowe ztozone za posrednictwem Urzedu Paten-
towego przez osoby wymienione w art. 40 PWP sporzgdzone byty w jezyku polskim albo
by dotgczone byty do nich ttumaczenia na jezyk polski. Mimo zmiany redakcyjnej przyj-
muje sie, Zze obowigzujacy juz wczesniej wyjatek od obowigzku pierwszego zgtosze-
nia krajowego wcigz znajduje zastosowanie: tym samym réwniez w obecnym stanie
prawnym pierwszym zgtoszeniem dokonywanym w UPRP nie musi byé koniecznie
zgtoszenie krajowe. Obowigzek z art. 40 PWP zostanie zrealizowany réwniez wow-
czas, gdy za posrednictwem UPRP zostanie dokonane zgtoszenie europejskie (po-
dobnie bedzie w przypadku zgtoszenia w trybie procedury PCT). Niewatpliwie zgodne
z zasadami racjonalnosci jest takie rozwigzanie, dzigki ktbremu zgtaszajgcy nie musi do-
konywa¢ dwoch odrebnych zgtoszen o udzielenie dwoch patentow o jednakowym skutku
na terytorium Polski.

Mozna sie zastanawiaé, na ile sytuacja patentu europejskiego jest podobna do tej,
ktorg opisaliSmy w kontek$cie zgtoszenia zagranicznego. Co prawda, walidacja uwarun-
kowana jest ztozeniem ttumaczenia patentu europejskiego na jezyk polski w ciggu trzech
miesiecy od daty opublikowania przez EPO informacji o jego udzieleniu; UPRP nie prowa-
dzi wiec badania merytorycznego. Gdy jednak patent, po przejsciu przez proces walidaciji,
,wejdzie” do polskiego porzgdku prawnego, bedzie mdgt zosta¢ uniewazniony w trybie art.
89 PWP, stad warto sie zastanowi¢, czy kwestia naruszenia art. 40 nie mogtaby ujawnié
sie na tym etapie.
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Przepis art. 89 stanowi, ze patent moze zosta¢ uniewazniony w catosci lub czesci

na wniosek kazdego, kto wykaze, ze:

1) nie zostaty spetnione warunki wymagane do uzyskania patentu;

2) wynalazek nie zostat przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujgco, aby znawca mdgt ten
wynalazek urzeczywistnic;

3) patent zostat udzielony na wynalazek nieobjety trecig zgtoszenia lub zgtoszenia pier-
wotnego;

4) zastrzezenia patentowe nie okreslajg przedmiotu zgdanej ochrony w sposéb jasny i
zwiezty lub nie sg w catosci poparte opisem wynalazku.

Jest jednak watpliwe, czy ktérakolwiek z tych przestanek mogtaby w istocie
obja¢ naruszenie obowiazku z art. 40 PWP. Najbardziej ogdlnie ujeta przestanka z art.
89 ust. 1 dotyczy przypadkdw, gdy wynalazek nie spetnia przestanek zdolnosci patento-
wej lub tez w ogdle nie stanowi wynalazku albo wreszcie jest wynalazkiem, jednak wytg-
czonym od patentowania, jak wskazuje sie w komentarzu pod red. prof. Sienczyto-Chla-
bicz — nie sposdb bedzie wiec ujgé w tym zakresie nieprawidtowosci zgtoszenia polega-
jacego na dokonaniu go najpierw w innym panstwie. Niemozliwe bytoby powofanie sie na
przypadek z art. 74, ktéry ustanawia lex specialis od art. 89 i pozwala na uniewaznienie
patentu uzyskanego przez osobe nieuprawniong; ewidentnie nie bedzie to wada wystepu-
jaca w tym wypadku.

Dokonywanie zgltoszen przez osoby inne niz twércy wynalazkéw; wielo-
$¢ zglaszajacych

Pojawia si¢ na tym tle jeszcze jedna kwestia o istotnym znaczeniu praktycznym: co
dzieje sie w przypadku zgtoszen dokonywanych przez i na rzecz podmiotéw innych niz
twércey, ktére majg siedziby w innych paristwach? Jak wskazywaliSmy we wstepie, w dobie
postepujacej globalizacji i wspofpracy podmiotdw z réznych paristw, z roznych systemow
prawnych, takie przypadki bedg wystepowaty coraz czesciej. Nie jest dla nas wowczas
istotne, kto dokonat wynalazku, ale komu przystuguje prawo do patentu.

Zatbzmy, ze twdrca majagcy miejsce zamieszkania w Polsce opracowuje wynalazek.
Zgodnie z art. 8 PWP, wraz z dokonaniem wynalazku powstajg po jego stronie konkretne
prawa: do uzyskania patentu, wynagrodzenia (uprawnienia majgtkowe) oraz do wymienia-
nia go jako twoércy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach
(uprawnienia osobiste). Art. 12 wyraznie przy tym wskazuje, ze prawo do uzyskania paten-
tu jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Moze wiec nastgpi¢ jego przeniesienie w drodze
umowy na inny podmiot — umowa taka musi, pod rygorem niewaznosci, zosta¢ zawarta
na piSmie. Zgodnie z zasadg swobody umow, umowa moze by¢ dowolnie uksztattowana
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przez strony, o ile jej treS¢ lub cel nie sprzeciwiajg sie wtasciwosci stosunku, ustawie ani
zasadom wspétzycia spotecznego (art. 353" Kodeksu cywilnego); przeniesienie prawa
moze nastgpi¢ odptatnie lub nieodptatnie. Szczegblny przypadek przeniesienia prawa do
uzyskania patentu zostat przewidziany w art. 20 PWP: twérca wynalazku moze przenie-
§¢ to prawo nieodptatnie lub za uzgodniong zaptatg na rzecz przedsiebiorcy albo
przekazaé mu wynalazek do korzystania (przedsiebiorca definiowany jest na gruncie
art. 3 ust. 1 pkt 3 jako osoba prowadzaca w celach zarobkowych dziatalnos¢ wytwércza,
budowlang, handlowg lub ustugowa, zwang dalej ,dziatalno$cig gospodarczg”, przy czym,
zgodnie z art. 3 ust. 2, przepisy ustawy dotyczace przedsiebiorcéw stosuje sie odpowied-
nio rowniez do os6b prowadzgcych dziatalnos¢ inng niz dziatalno$¢ gospodarcza). Moze
zdarzyC sie rowniez, ze wynalazek zostanie dokonany w wyniku wykonywania przez
tworce obowigzkéw ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy — wéwczas prawo
do uzyskania patentu bedzie przystugiwato pracodawcy lub zamawiajagcemu, o ile
strony nie ustalg inacze;.

Przedsigbiorca/pracodawca/zamawiajgcy moga mie¢ miejsce zamieszkania
lub siedzibe poza terytorium RP: wéwczas, chcac dokonaé zgtoszenia, nie beda oni
w zadnym razie miesci¢ sie w zakresie zastosowania art. 40 PWP. W takiej sytuacji nie
bedzie wystepowat obowigzek dokonania pierwszego zgtoszenia w Polsce; inne okolicz-
nosci dokonania wynalazku nie bedg miaty znaczenia.

Wreszcie, rozwazajgc inny wariant podmiotowy, nalezy pamieta¢ o sytuacjach, w
ktorych mamy wiecej niz jednego zgtaszajgcego. Moze zdarzyc¢ sie tak, ze zgtoszenie zo-
stanie dokonane przez osoby, ktére wspdlnie opracowaty wynalazek (art. 11 ust. 2 PWP),
a poérdd nich jedna nie bedzie objeta dyspozycjg art. 40 PWP; moze nastgpi¢ zbycie
udziatu w prawie na rzecz osoby niemajgcej miejsca zamieszkania na terytorium RP, itp.
Jak woéwczas zaktualizuje sie obowigzek dokonania pierwszego zgtoszenia? W takich
przypadkach, jezeli w gronie wspétzgtaszajacych znajdzie si¢ cho¢ jedna osoba, ktoéra nie
bedzie miesci¢ sie w zakresie podmiotowym art. 40, obowigzek nie powstanie i droga do
dokonania pierwszego zgtoszenia poza Polskg bedzie otwarta.

Podsumowanie

Ponizej przedstawiamy najwazniejsze informacje omowione w niniejszym raporcie:

+ Zgodnie z art. 40 PWP, osoba majgca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium
Polski, moze stara¢ sie o uzyskanie patentu za granica dopiero po dokonaniu zgtoszenia
w Polsce.

+ Dla zastosowania przepisu nie ma znaczenia: miejsce dokonania wynalazku; obywatel-
stwo osoby zgtaszajgcej; miejsce zamieszkania lub siedziba tworcy, jezeli to nie on do-
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konuje zgtoszenia. W sytuacji, gdy zgtoszenie dokonywane jest przez kilku wspotzgta-
szajgcych, wystarczy, ze jeden z nich nie jest objety dyspozycjg art. 40 PWP, by nastagpi-
fo wytgczenie ustawowego obowigzku.

First filing requirement nie jest zarazem obarczone zadng sankcjg w prawie polskim.
Urzedy patentowe w innych parnstwach nie sg zwigzane polskimi przepisami wewnetrz-
nymi i nie bedg ich uwzglednia¢ w podjeciu decyzji o udzieleniu patentu.

Podmiot wskazany w dyspozycji art. 40 PWP, ktéry dokonuje pierwszego zgtoszenia
poza terytorium RP, moze jednak ponies¢ pewne ryzyko, jezeli planuje nastepnie doko-
na¢ zgtoszenia w Polsce z zastrzezeniem pierwszenstwa lub dokonaé¢ walidacji patentu
europejskiego.

Wydaje sie, ze UPRP nie mdgtby odmowic¢ przyznania pierwszernstwa w takiej sytuacji —
wedtug Konwencji paryskiej prawidtowosé zgtoszenia oceniana jest wedtug prawa pan-
stwa, w ktorej ono jest dokonywane; ponadto decyzja o odmowie przyznania pierwszen-
stwa moze nastgpic¢ tylko w Scisle okre$lonych w art. 48 przypadkach. Ze wzgledu na
ograniczong praktyke UPRP w tym zakresie i odmienne zdania pewnych przedstawicieli
doktryny, nie mozna jednak zatozy¢ z niezbitg pewnoscig, ze wtasnie taka Sciezka rozu-
mowania zostanie przez organ obrana.

Wspomniane ryzyko, raczej nieznaczne w przypadku oméwionym powyzej, jest jeszcze
mniej istotne w kontekscie patentéw europejskich. Walidacja nie wigze sie z merytorycz-
nym badaniem; gdyby natomiast zostata podjeta préba uniewaznienia patentu, wydaje
sie, ze naruszenie art. 40 nie moze stanowi¢ podstawy do uwzglednienia takiego zada-
nia.

Pierwsze zgtoszenie dokonywane w UPRP wcale nie musi by¢ zgtoszeniem krajowym —
obowigzek z art. 40 zostanie zrealizowany rowniez w wypadku dokonania za posrednic-
twem UPRP zgtoszenia europejskiego lub zagranicznego w trybie PCT.
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