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Mozliwosci dochodzenia praw
przez tworce pominietego
w zgtoszeniu patentowym

Jakie sg skutki dokonania zgtoszenia patentowego, w ktérym jeden z twdrcoéw wynalazku zostanie
pominiety? W naszych wczesniejszych publikacjach zajmowalismy sie juz r6znymi aspektami tego
zagadnienia. PrzedstawiliSmy sprawe dotyczgcg uniewaznienia patentu na CRISPR/Cas9 przed
EPO wskutek pominiecia jednego z tworcéw jako case study (zob. tutaj). WskazaliSmy réwniez na
problematyke sankcji karnych grozacych w prawie polskim w razie pominiecia tworcy w zgtoszeniu
(zobacz tutaj). Tym razem pragniemy zmierzyC sie z tg kwestig z perspektywy — prawdopodob-
nie — samego najbardziej zainteresowanego. Co moze zrobié¢ pominiety twérca? Jakie rosz-
czenia mu przystuguja?

W tym artykule pokazujemy, ze pominiety twérca dysponuje pewnym arsenatem $rodkow
prawnych, z ktérych moze skorzysta¢, by dochodzi¢ swoich praw.
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https://wtspatent.pl/wp-content/uploads/2020/02/CRISPR-j.-pol.pdf
https://wtspatent.pl/sankcje-karne-w-pwp/
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Wspoéttwoérca wynalazku

Wspottworca wynalazku to, zgodnie z komentarzem do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wtasnosci przemystowej (PWP) pod red. prof. Sieficzyto-Chlabicz, “ten, czyja praca o cha-
rakterze tworczym stata sie czescig koncowego rezultatu, jakim bylo wspdlne dokonanie
wynalazku”. W komentarzu wskazuje sie, ze mozliwo$¢ uznania danej osoby uczestniczgcej w
dokonaniu wynalazku za wspottworce determinuje ocena jej twdrczej pracy przy powstaniu wyna-
lazku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w zwigzku z ust. 3 PWP wspdéttwoércy przystuguje prawo do uzyskania
patentu, wynagrodzenia, a takze wymieniania go jako tworcy w opisach, rejestrach oraz innych
dokumentach i publikacjach.

O wielkosci jego udziatu w tych prawach decyduje jego wktad w dokonanie wynalazku.
Wielko$¢ udziatu moze by¢ okreslona umownie, przy czym nalezy do tej kwestii odpowiednio sto-
sowaé przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (KC) dotyczace wspotwiasno-
sci. Na gruncie przepisdbw KC ustanowione zostato domniemanie réwnosci wspétudziatdw (art.
197).

Zgtoszenie patentu przez wspottworcow

W ustawie PWP znalazt sie przepis poswiecony prawom wspotuprawnionego. Chociaz art.
72 ust. 1-3 odnosi sie wprost do sytuacji wspotuprawnionego z patentu juz udzielonego, to ust. 4
wskazuje, ze regulacja ta znajdzie zastosowanie odpowiednio do wspélnosci prawa do uzyskania
patentu. Co istotne, przepis art. 72 rowniez zawiera odestanie do przepiséw KC o wspdtwitasnosci
w czesciach utamkowych.

Nalezy zauwazyé, ze zgodnie z art. 199 KC, do rozporzadzania rzeczg wspolng oraz do
innych czynnosci, ktore przekraczajg zakres zwyklego zarzadu, potrzebna jest zgoda
wszystkich wspélwiascicieli. Alternatywnie, gdy brak jest zgody wspoétuprawnionych, wspotwor-
cy, ktorych udziaty w prawie wynosza co najmniej potowe, mogg zadac¢ w takich przypadkach roz-
strzygniecia sprawy przez sad. W literaturze wskazuje si¢ przy tym jednoznacznie, ze czynno-
Scig przekraczajacg zwykly zarzad prawem jest m.in. dokonanie zgltoszenia wynalazku do
opatentowania. Podkres$la sie w tym zakresie doniostos¢é wyboru wspottwércow, czy wynalazek
utrzymaé w tajemnicy, czy tez ujawni¢ go.
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Uniewaznienie patentu

Do uniewaznienia patentu odnosi si¢ art. 89 PWP. Na skutek zmian wprowadzonych na
mocy ustawy nowelizacyjnej z dnia 16 pazdziernika 2019 r. wyeliminowano wymaog interesu praw-
nego jako przestanke wystgpienia w wnioskiem o uniewaznienie patentu. Tym samym mozna
uznaé, ze kazdy moze taki wniosek skierowa¢ do UPRP. Zachodzi w tym zakresie jednak pewna
powazna watpliwos¢, o ktdrej wiecej ponizej.

Podstawy uniewaznienia patentu zostaty ujete w polskim prawie nastepujgco:

1) nie zostaty spetnione warunki wymagane do uzyskania patentu — bedzie tutaj
chodzi¢ o przypadki, w ktérych patent nie spetnia przestanek zdolnosci patentowej, a
zatem nie jest rozwigzaniem technicznym, ktére mozna zakwalifikowa¢ jako nowe, po-
siadajace poziom wynalazczy i nadajgce si¢ do przemystowego zastosowania, a zara-
zem nie jest to rozwigzanie wskazane w ustawie jako wprost wytgczone z pojecia wy-
nalazku.

2) wynalazek nie zostat przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca
maogt ten wynalazek urzeczywistnié;

3) patent zostal udzielony na wynalazek nieobjety trescig zgtoszenia lub
zgtoszenia pierwotnego;

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

Czy bedzie sig w tym zakresie miesci¢ pominigcie jednego z tworcow w zgtoszeniu? Ot6z
nie, przestanki zawarte w art. 89 PWP maja charakter przedmiotowy, natomiast przestanki
podmiotowe zostaly uregulowane w odrebnym przepisie, t.j. art. 74 PWP (zob. np. komentarz
do ustawy PWP pod red. dr. hab. Zelechowskiego).

Na marginesie warto zwréci¢ uwage, ze we wczesniejszym stanie prawnym, dokonujac in-
terpretacji wymogu interesu prawnego (obecnie zniesionego), Sad Najwyzszy nie byt skionny
uznat, ze interes w uniewaznieniu patentu na gruncie art. 89 posiada wspo6tuprawniony, jezeli
dziata wbrew woli pozostatych tworcéw wynalazku (wyrok SN z 8 czerwca 1993 r., sygn. | PRN
59/93).

Regulacja art. 74 PWP

Przepis art. 74 znajduje zastosowanie w razie zgtoszenia wynalazku albo uzyskania na
wynalazek patentu przez osobe nieuprawniong. Tym samym wadliwos¢ wystepuje po stronie
podmiotowej, w przeciwienstwie do przedmiotowych przestanek uniewaznienia z art. 89. Podkre-

W T S WTS Rzecznicy Patentowi

Witek, Sniezko i Partnerzy Wszelkie prawa zastrzezone



RAPORT PRAWNY Nr 2/2023

$li¢ nalezy, ze art. 74 stanowi przepis szczeg6lny w stosunku do art. 89 (z takg tezg mozna sie
tez spotkaé w komentarzu pod red. prof. Sieniczyto-Chlabicz). Réznice wystepuja w zakresie
sposobu okreslenia kregu os6b uprawnionych do zadania uniewaznienia patentu oraz rosz-
czen, jakie osoby te mogg wysuwacé (art. 74 poza zgdaniem uniewaznienia patentu przewiduje
dodatkowe roszczenia).

Ustalenie statusu uprawnionego

Inaczej niz z wnioskiem o uniewaznienie patentu na gruncie art. 89, z roszczeniami prze-
widzianymi w art. 74 wystapi¢ moze tylko podmiot uprawniony do uzyskania patentu, a nie
ktokolwiek.

Warunkiem wydania przez UPRP decyzji, ktéra bedzie odpowiadata zgdaniu uprawnione-
go, jest wczesniejsze ustalenie, ze osobie tej istotne przystuguje prawo do patentu. Sprawy o
ustalenie prawa do patentu rozpatruje sie w postepowaniu cywilnym w postepowaniu odrebnym w
sprawach wiasnosci intelektualne;j.

Zastosowanie znajdg w tym wypadku przepisy art. 283 i 284 PWP. Zgodnie z art. 283,
sprawy dotyczgce roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wtasnosci przemystowej sg roz-
strzygane w postepowaniu w sprawach wiasnosci intelektualnej, o ile nie przewidziano wtasciwosci
innego organu albo innego postepowania. Przepis art. 284 zawiera natomiast otwarty katalog
spraw, ktére rozstrzygane sg w postepowaniu w sprawach wiasnosci intelektualnej. Sg to m.in.
sprawy o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego (pkt 1), ustalenie prawa do patentu (pkt 2),
czy tez przeniesienie patentu uzyskanego przez osobe nieuprawniong (pkt 11).

Ogoing podstawg powodztw o ustalenie jest art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postepowania cywilnego (KPC). Przepis ten stanowi, ze powéd moze zadaé usta-
lenia przez sad istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym inte-
res prawny. Interes prawny, jak wskazuje si¢ w komentarzu do KPC pod red. prof. Marszatkow-
skiej-Krze$ zachodzi “wéwczas, gdy istnieje niepewnosé danego prawa lub stosunku prawnego,
zarowno z przyczyn faktycznych, jak i prawnych”. Musi on istnie¢ obiektywnie, a ciezar jego wy-
kazania spoczywa ha powodzie.

Powddztwo o ustalenie wspétautorstwa bedzie sie kwalifikowato jako posta¢ powddztwa
wskazanego w pkt 1. W komentarzu pod red. prof. Siericzyto-Chlabicz zauwaza sie, ze “ustalenia
w tym zakresie mogg by¢ donioste w sporach pomiedzy wspotwdrcami, w szczegolnosci co do
zakresu i wielkosci ich wktadéw w projekt”. Wystepujac z takim powodztwem, powéd musi wyka-
zac, ze swoje zgdanie opiera na przystugujgcym mu prawie podmiotowym, t.j. prawie do autorstwa
projektu wynalazczego.
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Postepowanie o ustalenie prawa do patentu rézni¢ sie bedzie od pierwszego o tyle, ze stu-
zy ono ustaleniu praw majgcych wptyw na interesy majgtkowe (podczas gdy ustalenie prawa do
autorstwa dotyczy intereséw niemajatkowych). Wspottworca réwniez musi wykaza¢ w tym wypad-
ku swqj interes prawny w rozumieniu art. 189 KPC, przy czym materialnoprawng podstawg zada-
nia moze by¢ np. art. 74 PWP wiasnie.

Roszczenia przewidziane na gruncie art. 74 PWP

Przepis art. 74 wyrdznia szereg roszczen, z ktérymi uprawniony moze wystgpi¢ w zalezno-
$ci od tego, czy dokonano zgtoszenia, ale patentu jeszcze nie udzielono, bgdz patent zostat udzie-
lony.

Jezeli dokonano zgtoszenia, ale patentu jeszcze nie udzielono:

A) Umorzenie postepowania;
B) Udzielenie patentu uprawnionemu (za zwrotem kosztéw zgtoszenia wynalazku).

Jezeli patent zostat udzielony:

A) Uniewaznienie patentu;
B) Przeniesienie na uprawnionego udzielonego patentu (za zwrotem kosztow uzyskania
patentu).

Tryb postepowania w razie zastosowania art. 74

Abstrahujgc jeszcze od kwestii, czy wszystkie roszczenia z art. 74 sg dostepne dla pomi-
nietego wspottworey, warto przedstawic kilka ogéinych uwag na temat trybu postepowania. Ot6z,
tryb postepowania zalezy od roszczenia wysunietego przez uprawnionego. Co do zasady,
wszystkie roszczenia, z wyjatkiem roszczenia o przeniesienie na uprawnionego udzielonego
patentu, rozpatrywane sg w postepowaniu administracyjnym. W przypadku roszczer wniesio-
nych w sytuacji, gdy patentu jeszcze nie udzielono (t.j. 0 umorzenie postgpowania lub udzielenie
patentu uprawnionemu), moze sie zdarzy¢ tak, ze uprawniony nie bedzie legitymowat sie wyro-
kiem potwierdzajgcym jego status, a zgtaszajgcy ten status zakwestionuje. Wowczas UPRP powi-
nien zawiesi¢ postepowanie zgtoszeniowe do czasu, gdy rozstrzygniete zostanie, komu przystugu-
je prawo do uzyskania patentu — w postepowaniu cywilnym lub postepowaniu spornym (zob. ko-
mentarz pod red. prof. Siericzyto-Chlabicz).
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Ogolnie rzecz biorac, jezeli uprawniony domaga si¢ przeniesienia na niego patentu, powi-
nien dochodzi¢ tego na drodze cywilnej — znajdzie tu zastosowanie wspomniany art. 284 pkt 11
dotyczacy sprawy O przeniesienie patentu przez osobe nieuprawniong. W interesujacym nas
przypadku nie mamy jednak do czynienia z osobg nieuprawniona. Przyjrzyjmy sie zatem te-
raz, na ile $ciezki, ktére proponuje art. 74 beda dostepne w sytuacji, gdy zamiast klarownego po-
dziatu osoba uprawniona/nieuprawniona, po dwoch stronach spotykamy sie z osobami wspoét-
uprawnionymi.

Zastosowanie art. 74 przez pominietego twoérce

W komentarzu pod red. prof. Sieficzyto-Chlabicz wskazuje sig, ze przepis art. 74 moze
zosta¢ zastosowany w sytuacji, w ktorej zgloszenia wynalazku dokonat jeden ze wspot-
uprawnionych, nie wskazujac jako uprawnionych pozostatych twércéw. Pamietajac jednak o
regulacji art. 72 i wymogu odpowiedniego stosowania przepiséw KC o wspotwiasnosci, nalezy pa-
mieta¢, ze mozliwos¢ podejmowania samodzielnych dziatan przez wspottwérce ograniczona jest
do czynnosci niewykraczajacych poza zwykly zarzagd prawem do uzyskania patentu.

Taki pominiety wspéttwérca, jak wskazuje sie w literaturze, moze zadaé udzielenia paten-
tu wspodlnie na rzecz jego i wspottworcy zgtaszajacego albo przeniesienia udziatu w paten-
cie juz udzielonym. Tylko te przypadki nie bedg stanowity czynnosci przekraczajgcych zwykty
zarzad prawem do uzyskania patentu. Jezeli chciatby on dazy¢ do umorzenia postepowania
zgtoszeniowego albo uniewaznienia patentu (czynnosci przekraczajace zwykly zarzad pra-
wem do uzyskania patentu), skuteczne dokonanie takich czynno$ci wymagatoby potwier-
dzenia przez pozostatych wspottworcow.

Charakter prejudycjalny postepowania przed sadem cywilnym

Kwestia prawomocnego ustalenia prawa do autorstwa projektu wynalazczego i/lub prawa
do patentu w postepowaniu cywilnym moze mie¢ wptyw na inne postepowania toczgce si¢ przed
UPRP. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admi-
nistracyjnego, ktéra to znajduje zastosowanie do postepowan przed UPRP na mocy art. 252 PWP,
Urzad zawiesza postepowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zalezy od
uprzedniego rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez inny organ lub sad.

Warto zauwazy¢ na to, ze orzecznictwo inaczej traktuje w tym wypadku postepowanie
zgtoszeniowe i sporne o uniewaznienie.
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W stanie faktycznym sprawy o sygn. Il GSK 904/15 przed NSA, wspoéttwoérca wynalazku
zgtosit swoje prawa do wynalazku w toku postepowania zgtoszeniowego zainicjowanego przez
pewng spotke; jego petnomocnik wnidst o wpisanie go jako wspotuprawnionego do uzyskania pa-
tentu na wynalazek i wydania decyzji na jego rzecz. UPRP wydat postanowienie o zawieszeniu
postepowania ze wzgledu na powstanie zagadnienia wstepnego, ktére w jego ocenie nalezato do
kompetencji sagdoéw cywilnych (zgodnie z art. 284 pkt 2 PWP). Strona skarzgca kasacyjne podno-
sita, ze UPRP, wydajgc takie postanowienie, naruszyt przepisy postepowania, poniewaz postepo-
wanie cywilne w przedmiocie, komu przystuguje uprawnienie do uzyskania patentu na wynalazek,
nie ma wptywu na rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia patentu i wydania decyzji w tym
zakresie przez UPRP. NSA nie uwzglednit tego zarzutu w wyroku z 18 maja 2016 r. Stwierdzit on,
ze zgloszenie praw do wynalazku na etapie rozpoznawania sprawy o udzielenie patentu
spowodowato rzeczywiscie zaistnienie zagadnienia prejudycjalnego, skutkujacego ko-
niecznoscia zawieszenia postepowania w celu poddania sporu do rozstrzygniecia przez sad
powszechny. NSA podkreslit, ze “[UPRP] nie moze przeja¢ kompetencji sagdu powszechnego (...)
nie mégt zatem ocenia¢ nadestanych przez strony sporu dowodéw potwierdzajgcych przystugi-
wanie prawa do uzyskania patentu”.

Oceniajgc stosunek postepowania cywilnego w zakresie ustalenia prawa do spornego pa-
tentu do postepowania w przedmiocie uniewaznienia patentu przed UPRP, WSA w Warszawie w
wyroku z dnia 13 stycznia 2020 r. (Sygn. VI SA/Wa 1730/19) zajat catkowicie odmienne sta-
nowisko. WSA zaprezentowat bowiem poglad o niezaleznosci dwéch postepowan, co doprowa-
dzito do uchylenia postanowienia UPRP o zawieszeniu postepowania. Spétka wnoszgca o unie-
waznienie patentu jako podstawe wniosku wskazata art. 74 PWP — sad stwierdzit, ze wytaczato
to zastosowanie art. 284 pkt 2 PWP. Podkreslit, Ze sprawy o uniewaznienie patentu toczg sie w
trybie postepowania spornego i nalezg do wytacznej wiasciwosci UPRP na mocy art. 255, ktory
ocenit jako przepis szczegdlny w stosunku do art. 284 pkt 2. Odnoszac sie do réznicy pomiedzy
zajetym stanowiskiem a poglagdem wyrazonym w orzecznictwie administracyjnym (przytoczona
powyzej sprawa Il GSK 904/15, na ktérg powotywat sie UPRP), wskazat, ze istotna kwestia byto
to, czy przed UPRP toczyto sie postepowanie zgtoszeniowe (wowczas postepowanie sado-
we miatoby stanowié prejudykat) czy tez sporne (autonomia postepowan).

Ochrona débr osobistych

Inng wartg rozwazenia $ciezka, z ktdrej wspottworca mégtby chceie¢ korzystaé, jest ochrona
na gruncie przepiséw KC o dobrach osobistych. Korzystanie z niej nie wptywa na status patentu.
Przepis art. 23 KC zawiera przyktadowy katalog débr osobistych, wsrdd ktérych ujmuje m.in. twor-
czos¢ wynalazczg, i wskazuje, ze dobra te pozostajg pod ochrong prawa cywilnego niezaleznie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ochrona tworczosci wynalazczej bedzie obejmowac
zardbwno wolnos¢ dziatalnosci tworczej, jak i zwigzek tworcy z dzietem — “warto$¢ niemajatkowa,
jakg przedstawia dla tworcy fakt, ze pewien wytwor intelektualny jest jego wiasnie dzietem” (zob.
komentarz do KC pod red. prof. Gniewka).
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Ustawodawca przewiduje w tym zakresie kumulacje srodkéw ochrony. Niezaleznie od
regulacji PWP, twérca (wspottwérca) wynalazku moze sie wiec powotywac na art. 24 KC, a zatem
domagac¢ sie zaniechania bezprawnego dziatania naruszajgcego jego dobro osobiste; w razie do-
konanego naruszenia, moze zgda¢ od osoby, ktéra sie go dopuscita, podjecia czynnosci potrzeb-
nych do usuniecia jego skutkéw; zgda¢ zados$cuczynienia pienieznego lub zaptaty odpowiedniej
sumy pienieznej na wskazany cel spotecznych (ust. 1). Co wiecej, jezeli wskutek naruszenia dobra
osobistego zostata wyrzagdzona szkoda majgtkowa, poszkodowany moze zadac jej naprawienia
na zasadach ogdlnych (ust. 2).

Warto odnotowaé zawartg w komentarzu pod red. Prof. Sienczyto-Chlabicz sugestie, ze
powdd moze dochodzi¢ kumulatywnie ochrony swoich praw osobistych na podstawie art. 23 i 24
KC w przypadku wniesienia powddztwa o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego (art. 284 pkt
1 PWP).

Podsumowanie

Pominiety wspottwérca dysponuje zatem pewnymi narzedziami ochrony swoich praw, nie-
mniej repertuar tych srodkéw jest dosé uszczuplony ze wzgledu na ograniczenia wynikaja-
ce z odpowiedniego stosowania przepisow KC o wspétwitasnosci. W razie sporu co do jego
statusu jako wspéttworcy, wydaje sie, ze nie ma ucieczki od powddztwa o ustalenie w drodze art.
189 (KPC). Najbardziej zasadng materialnoprawng podstawg roszczen pozostaje natomiast art. 74
PWP, przy czym nalezy pamieta¢ o ograniczeniu wspéitwércy w podejmowaniu czynnosci
przekraczajgcych zakres zwykiego zarzadu: moze on zadac¢ udzielenia patentu wspélnie na
rzecz jego i wspottworcey, ktory dokonat zgtoszenia (w postepowaniu przed UPRP) albo przeniesie-
nia udziatu w patencie juz udzielonym (w postepowaniu przed sgdem cywilnym. Dodatkowg opcja,
jednak pozostajacg bez wptywu na jego udziat w patencie, moze by¢ skorzystanie z ochrony débr
osobistych przewidzianej w KC.
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