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Pierwszenstwo do uzyskania patentu cz.1
Cesja prawa do pierwszenstwa

Pierwszenstwo stanowi jedng z fundamentalnych instytucji prawa wtasnosci przemystowej. Rozréz-
niamy pierwszenstwo zwykte wynikajgce z prawidtowego zgtoszenia do ochrony wynalazku, wzoru przemy-
stowego lub wzoru uzytkowego w Urzedzie Patentowym RP (UPRP) oraz pierwszenstwo uprzednie (konwen-
cyjne) — powstajgce na mocy zgtoszenia dokonanego w innym panstwie Zwigzku Paryskiego lub stron inny-
ch umoéw miedzynarodowych. To wtasnie wedtug daty pierwszernstwa dokonuje sie oceny nowosci wyna-
lazku, a wiec jednej z przestanek zdolnosci patentowej. Tym samym wszystko to, co wejdzie do stanu tech-
niki w okresie nastepujacym po tej dacie, ale przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu, nie bedzie juz
miato znaczenia dla oceny nowosci. Stwierdzenie, ze prawo patentowe rzadzi sie wiec zasadg ,kto pierw-
szy, ten lepszy” jak najbardziej jest uprawnione, jednak bynajmniej nie mozna na nim poprzestawac. Jak-
kolwiek o pierwszenstwie powiedziano i napisano juz wiele, w codziennej praktyce spotykamy sie nieraz z
sytuacjami, w ktérych kwestia, komu przystuguje pierwszenstwo i jakie warunki muszg byé spetnione, by
mozliwe byto skuteczne skorzystanie z niego, okazuje sie najezona prawnymi zawitosciami. Prezentujemy
Panstwu cykl artykutéw, w ktdrych przyglagdamy sie zagadnieniu pierwszenstwa wtasnie od strony tych nie-
oczywistych, a w praktyce doniostych probleméw moggcych powstawacé na tle zastosowania tej instytucji.

W T WTS Rzecznicy Patentowi

Witek, Sniezko i Partnerzy Wszelkie prawa zastrzezone



RAPORT PRAWNY 2025

W pierwszej kolejnosci proponujemy Panstwu rozwazania na temat zagadnienia cesji prawa do
pierwszenstwa, a w szczegdlnosci: czy mozliwe jest dokonanie retroaktywnej ces;ji?

Retroaktywna cesja prawa do pierwszenstwa

Wyobrazmy sobie hipotetyczng sytuacje: podmiot X dokonat prawidtowo zgtoszenia wynalazku w
kraju nalezgcym do Zwigzku Paryskiego w grudniu 2022 r. W listopadzie 2023 r. podmiot Y dokonuje zgto-
szenia tego samego wynalazku w UPRP, korzystajgc z pierwszenstwa bazujgcego na zgtoszeniu dokonanym
wczesniej przez X. Twierdzi, ze jest jego nastepcg prawnym. Dopuszczalno$é zastrzezenia pierwszenstwa
przez nastepce prawnego nie powinna dziwi¢: samo prawo do skorzystania z uprzedniego pierwszenstwa
jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (zob. wyrok WSA w Warszawie z 30 czerwca 2006 r., sygn. VI SA/Wa
2317/05). W chwili dokonywania zgtoszenia Y nie przedstawia dokumentu potwierdzajgcego dokonanie cesji
— przedktada go dwa miesigce pdzniej, jednak dokument wskazuje, ze cesja nastgpita w styczniu 2024 r. Czy
wiec Y mogt skutecznie zastrzec pierwszenstwo? Jezeli tak, wtasciwy moment dla oceny stanu techniki z
chwili dokonywania zgtoszenia stanowitby grudzien 2022; jezeli nie — listopad 2023. Mogtoby sie okaza¢, ze
w pdzniejszym stanie techniki wykazanie nowosci nie bedzie mozliwe, a wiec UPRP odmdwi udzielenia pa-
tentu. Jak wiec ocenia¢ dopuszczalnosc takiej retroaktywnej cesji? W tym artykule wykazemy, ze nalezy takg
mozliwos¢ stanowczo odrzucié. Zacznijmy od tego, dlaczego gtosna w ostatnim czasie decyzja Rozszerzonej
Komisji Odwotawczej Europejskiego Urzedu Patentowego (EPO) w sprawach potgczonych G 1/22 i G 2/22,
jakkolwiek liberalizujgca wymogi w zakresie korzystania z prawa do pierwszenstwa, nie dostarcza argumen-
tow przemawiajacych za dopuszczalnoscig retroaktywnej ces;ji.

Nowe podejscie EPO: decyzja w potaczonych sprawach G 1/22i G 2/22

Juz wczesniej pisaliSmy o sporach patentowych dotyczacych technologii edycji genéw CRISPR zawi-
stych przed EPO, ktdére to dotykaty problemu braku tozsamosci zgtaszajacych z pierwszego i kolejnego zgto-
szenia. W naszym artykule z marca 2020 r. przedstawiliSmy analize decyzji Komisji Odwotawczej T 844/18
wydanej 16 stycznia 2020 r., ktéra potwierdzata uniewaznienie patentu EP 2771468 na technologie CRISPR.
Posiadaczem patentu byt Broad University. Zgtoszenie PCT zastrzegato pierwszenstwo z 12 uprzednich zgto-
szent dokonanych wczesniej przez ten podmiot przed urzedem patentowym w Stanach Zjednoczonych. Dwa
sposrdd nich wskazywaty w gronie twércow prof. L. Maraffiniego z Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jor-
ku, jednak w kolejnych — byt on pomijany. Zarazem Maraffini nie przenidst swoich praw do pierwszenstwa
na Broad University, ale na Uniwersytet Rockeffelera, przy ktérym byt afiliowany. Brak skutecznego przenie-
sienia prawa na Broad University skutkowat niewaznoscig zastrzezenia pierwszenstwa i, w konsekwencji,
niewaznoscig patentu.

Sprawy G 1/22 i G 2/22 dotyczyty patentu EP 2784162, rowniez posiadanego przez Broad University
i chronigcego technologie CRISPR, ktéry powigzany byt z wczesniej uniewaznionym patentem EP 2771468.
Problem prawny byt w istocie ten sam: czy jezeli kolejne zgtoszenie nie zostato wniesione przez wszystkie
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podmioty dokonujgce pierwotnego zgtoszenia, zastrzezenie pierwszenstwa powinno zosta¢ uwzglednione?
Woczesniejsza decyzja zdeterminowata standard okreslany jako ,ten sam zgtaszajacy” lub ,wszyscy zgtaszaja-
cy” — zgodnie z nim, chociaz w kolejnym zgtoszeniu mozna wskazaé dodatkowe osoby, to jednak zgtoszenie
to musi bezwzglednie obejmowac nazwiska/nazwy wszystkich, ktérzy dokonali zgtoszenia pierwotnego badz
ich nastepcéw prawnych. Decyzje Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EPO G 1/22 i G 2/22, stanowigc odej-
Scie od tego restrykcyjnego podejscia, umozliwity skuteczng obrone patentu EP 2784162, ktéry nie podzielit
tym samym losu swojego rodzica.

Najwazniejszym aspektem decyzji G 1/22 i G 2/22 byto bowiem ustanowienie silnego wzruszalne-
go domniemania, ze podmiot dokonujgcy zgloszenia europejskiego jest uprawniony do skorzystania z
pierwszenstwa. Nastepuje wiec przeniesienie ciezaru dowodowego ze zgtaszajgcego/posiadacza patentu na
osoby chcace ten patent/zgtoszenie zakwestionowaé. To wiasnie to domniemanie staneto na przeszkodzie
uniewaznieniu patentu: Komisja Odwotawcza oswiadczyta, ze dowody przedstawione w toku postepowania
przez podmiot wnoszacy sprzeciw nie byly wystarczajgce do wzruszenia domniemania o przystugujgcym
zgtaszajgcym prawie do pierwszenstwa.

Komisja Odwotawcza potwierdzita tez wyraznie, ze domniemanie to znajdzie zastosowanie w sytu-
acjach, gdy europejskie zgtoszenie patentowe zastrzega pierwszenstwo z wczesniejszego zgtoszenia PCT i/
lub gdy pierwotni zgtaszajacy nie sg identyczni z pdzniejszymi zgtaszajacymi. Jak czytamy w decyzji: ,w przy-
padku, gdy zgtoszenie PCT dokonywane jest wspdlnie przez strony A i B, (i) wyznaczajac strone A w odnie-
sieniu do jednego lub wiecej wskazanych panstw i strone B dla jednego lub wiecej innych wskazanych pan-
stw i (ii) zastrzegajgc pierwszenstwo z wczesniejszego zgtoszenia patentowego, gdzie A byt zgtaszajgcym,
wspodlne dokonanie zgtoszenia wskazuje na istnienie porozumienia pomiedzy stronami A i B, co pozwala
stronie B korzystac z pierwszenstwa, o ile nie przemawiajg przeciwko temu istotne okolicznosci faktyczne”.

Cowynikaz G 1/22i G 2/22?

Osoby wnoszace sprzeciw przed EPO mierzg sie od tej pory z trudniejszym zadaniem: nie mogg ba-
zowac na spekulatywnych zarzutach dotyczgcych braku pierwszenstwa. Muszg wykazac istnienie konkret-
nych faktéow budzacych powaine watpliwosci co do prawa zgtaszajacego do korzystania z pierwszenstwa.
Niejednokrotnie nie bedzie to mozliwe bez dostarczenia wewnetrznych, poufnych dokumentéw zgtaszajgce-
go/posiadacza patentu. Nie bedzie wiec naduzyciem stwierdzenie, ze mamy w tym wypadku do czynienia z
rewolucja: nowe podejscie EPO jest znacznie bardziej korzystne dla zgtaszajgcych. Nasuwa sie jednak pyta-
nie, z jak daleko idgcym ztagodzeniem warunkdéw korzystania z prawa pierwszeristwa mamy do czynienia.

Warto zwrécié¢ uwage, ze ta zmiana podejscia znajduje odzwierciedlenie w nowych Wytycznych EPO
(Guidelines for Examination). Z ogdlnych uwag dotyczgcych prawa pierwszenstwa (Part A Chapter Il 6.1)
znikneta wczesniejsza wzmianka na temat czasu, w ktorym cesja powina nastgpic (t.j. przed datg zgtoszenia
europejskiego). Zamiast tego czytamy, ze ,[Konwencja o udzielaniu patentdw europejskich] nie ustanawia
zadnych formalnych wymagan w zakresie cesji prawa pierwszenstwa” — gdzie pojawia sie odestanie do G
1/22 i G 2/22. Wcigz jednak podkresla sie, ze jezeli wczesniejsze zgtoszenie zostato dokonane przez wielu
zgtaszajacych, to wszyscy oni badzZ ich nastepcy prawni muszg byé wskazani w zgtoszeniu europejskim. W
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tym miejscu nastepuje przywotanie wzruszalnego domniemania, iz zgtaszajgcy s uprawnieni do zastrzeze-
nia pierwszenstwa, wraz z wynikajagcym z jego sformutowania odwrdceniem ciezaru dowodowego. Czas po-
kaze, w jaki sposéb decyzja w potgczonych sprawach G 1/22 i G 2/22 wptynie na rozstrzyganie podobnych
spraw przez krajowe urzedy patentowe. Nalezy jednak pamieta¢, ze w pierwszej kolejnosci, badajac istnienie
prawa do pierwszenstwa, bedg one bazowac na prawie krajowym.

Co wiecej, jesli przesledzimy uwaznie tres¢ decyzji G 1/22 i G 2/22, to z pewnoscia nie znajdziemy
w niej silnych argumentéw na poparcie tezy o dopuszczalnosci retroaktywnej cesji. Jak wskazuje sie w
uzasadnieniu, zgodnie z orzecznictwem Komisji Odwotawczych EPO (np. T 1201/14 pkt 3.1.2), to wedtug
wiasciwego prawa krajowego ocenia sie skutecznos$é przeniesienia prawa do pierwszenstwa, o ktérym mowi
art. 87 Konwencji o udzielaniu patentow europejskich (pkt 62). Jednak zaznacza sie wyraznie, ze na gruncie
Konwencji mozna zidentyfikowa¢ autonomiczny wymadg, by przeniesienie prawa pierwszenstwa zostato
przeprowadzone PRZED dokonaniem poéiniejszego zgtoszenia europejskiego (pkt 68).

Polska ustawa: odmowa przyznania pierwszenstwa nastgpi, jezeli zgtaszajacy nie bedzie
osoba uprawniong do pierwszenstwa

Jak wiec zostato wyraznie wskazane powyzej, to wtasciwe prawo krajowe jest podstawowym odnie-
sieniem dla oceny, czy dany podmiot mdgt skutecznie zastrzec pierwszenstwo. W naszym hipotetycznym
scenariuszu, gdzie nie ma mowy o zgtoszeniu europejskim, UPRP magtby zainspirowaé sie decyzjami w
sprawach G 1/22 i G 2/22 w ograniczonym stopniu. Nie mdgtby ztagodzi¢ wymogdw, od ktorych zalezy sku-
tecznos$c zastrzezenie pierwszenstwa, bardziej niz pozwalajg mu na to wtasciwe przepisy prawa.

Kto wiec moze skorzystac z pierwszenstwa na gruncie przepisow polskiej ustawy? Odpowiedz jest
prosta: albo zgtaszajacy (osoba dokonujgca pierwszego zgtoszenia), albo jego nastepca prawny. Przepisy
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wfasnosci przemystowej (dalej jako: PWP) odsytajg w zakresie
uprzedniego pierwszenstwa do wtasciwych uméw miedzynarodowych. Pierwszenstwo konwencyjne wywo-
dzi sie z Konwencji Zwigzkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r., zmienionej w Brukseli dnia 14 grudnia
1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerw-
ca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 paZdziernika 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z
dnia 14 lipca 1967 r. o ochronie wiasnosci przemystowej (dalej: Konwencja Paryska).

Zgodnie z Art. 4A Konwencji Paryskiej, kazdy, kto dokonat prawidiowego zgtoszenia o udzielenie
patentu na wynalazek, zgtoszenia wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub znaku towarowego w jed-
nym z Panstw bedacych cztonkami Zwigzku, albo jego nastepca prawny, bedzie korzystat w celu dokonania
zgtoszenia w innych Panstwach z prawach pierwszenstwa w terminach nizej okreslonych.

W naszym hipotetycznym (jakkolwiek zainspirowanym rzeczywistg sprawg) scenariuszu, Y w chwili,
w ktérej powotywat sie na pierwszenstwo, nie byt ani zgtaszajgcym, ani jego nastepcg prawnym. Ta okolicz-
no$¢ powinna, naszym zdaniem, jednoznacznie rozstrzygaé sprawe. Y nie miescit sie bowiem w podmioto-
wym zakresie zastosowania art. 4A Konwencji Paryskiej. Logiczng konkluzjg jest, ze jezeli staniemy sie na-
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stepcg POZNIEJ, po uptywie okresu pierwszenstwa i po dokonaniu nastepnego zgtoszenia, to nie jestesmy
w tym okresie zadnym z podmiotéw, ktére moga skorzystaé z pierwszenstwa. Potwierdza to komentarz
G.H.C. Bodenhausena do art. 4A Konwencji Paryskiej, w ktorym czytamy: ,warunki co do uprawnienia oséb

do skorzystania z prawa pierwszenstwa na podstawie Konwencji muszg by¢ spetnione zaréwno w czasie do-
konywania zgtoszenia, na ktédrym oparte jest prawo pierwszenstwa, jak i w czasie, w ktérym nastepuje po-
wotanie sie na to prawo, jednak niekoniecznie w ciggu catego okresu pierwszenstwa”.

Nalezy przy tym wskazaé na art. 48 pkt 1 PWP: Urzad Patentowy wydaje postanowienie o odmo-
wie przyznania uprzedniego pierwszenistwa w catosci lub w czesci, jezeli stwierdzi, ze zgtaszajacy nie jest
uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa. Jak wskazujg P. Kostanski i G. Jyz w komentarzu
do PWP pod red. J. Sieficzyto-Chlabicz, ,odmowa przyznania uprzedniego pierwszenstwa nastepuje, gdy
zgtaszajacy nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa; a wiec pierwszenstwo wysta-
wowe lub konwencyjne nie powstato na jego rzecz ani nie zostato przez niego nabyte”. , Nie zostato przez
niego nabyte” oczywiscie nie powinno by¢ utozsamione z ,nie zostanie przez niego nabyte w przysztosci”.
UPRP odmdwi wiec przyznania nam pierwszenstwa, jezeli nie bedziemy nastepcami w dacie zgtoszenia.

Nalezy podnies¢ przy tym, ze skorzystanie z uprzedniego pierwszenstwa jest obarczone pewnymi
formalnymi wymogami. Zgodnie z art. 35 ust. 6, zgtaszajacy, ktory nabyt prawo do korzystania z uprzednie-
go pierwszenstwa przystugujacego ze zgtoszenia badZ wystawienia wynalazku dokonanego przez inng
osobe, powinien w terminie trzech miesiecy od daty zgtoszenia wynalazku nadesta¢ oswiadczenie o pod-
stawie korzystania z uprzedniego pierwszenstwa. Jezeli UPRP stwierdza brak w tym zakresie, to pod rygo-
rem odmowy przyznania uprzedniego pierwszenstwa wzywa postanowieniem do uzupetnienia zgtoszenia
wynalazku w wyznaczonym terminie (ust. 5). To rozwigzanie stanowi odzwierciedlenie art. 4E Konwencji
Paryskiej, ktory to okresla pewien standard dotyczacy formalnosci, jakich panstwa mogg wymagaé dla
oswiadczenia pierwszenstwa. Wskazanych przez ustawodawce 3 miesiecy od daty zgtoszenia, w ktorych
mozna nadesta¢ oSwiadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszenstwa (przedtuzone do ter-
minu wyznaczonego przez URPR) w zaden sposdb nie nalezy traktowac jako dodatkowego okna czasowego,
w ktérym mozna jeszcze nabyé prawo pierwszenstwa. Jest to raczej, mieszczgce sie scisle w ograniczeniach
narzuconych przez Konwencje Paryskg, czysto techniczne utatwienie dla zgtaszajgcych. Warto zauwazy¢, ze
ten sam okres zostat przewidziany na uzupetnienie ttumaczenia dowodu pierwszenstwa.

W komentarzu Bodenhausena mozemy spotkac sie z krytykg oryginalnego tekstu Konwencji Pary-
skiej z 1883 r., ktéry nie odnosit sie do kwestii, kiedy ani jak mozna zastrzec pierwszenstwo: takie rozwigza-
nie okreslit jako ,,niezadowalajgce”, poniewaz krajowi ustawodawcy mogli wowczas zezwalac¢ na zastrzeganie
pierwszenstwa na pdznym etapie, np. w toku postepowania uniewaznieniowego przed sgdem. Potepia sie
sytuacje, w ktérych prawo do pierwszenstwa mogto by¢ poniekad wyciggniete jak krolik z kapelusza w trak-
cie sporu, zaskakujac tym samym osoby trzecie, ktére nie mogty wiedzie¢ o jego istnieniu. Konwencja okre-
$la wiec wymagane formalnosci w zakresie oswiadczenia o pierwszenstwie, by zminimalizowac to ryzyko.

Polska, jako strona Konwencji Paryskiej, jest zobowigzana jest do przestrzegania wigzgcego jg prawa
miedzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP). Dlatego wtasciwe regulacje krajowe dotyczace prawa pierwszen-
stwa powinny by¢ interpretowane w zgodzie z tym aktem, w szczegdlnosci w swietle celdw, jakim ta instytu-
cja ma stuzyc. Nalezy ocenic, ze dopuszczalnosci retroaktywnej cesji nie datoby sie pogodzi¢ z takimi war-
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tosciami jak pewno$¢ prawa i stabilnos¢ obrotu prawnego, do ktérych nawigzuje przywotywany komenta-
rz.

Podsumowanie

Decyzji EPO w sprawach potgczonych G 1/22 i G 2/22 nie nalezy traktowac jako catkowitej liberaliza-
cji wymogdw dotyczgcych korzystania z prawa pierwszenstwa, gdy osoby wskazane na pierwotnym zgtosze-
niu réznig sie od tych ze zgtoszenia kolejnego. Koniecznos¢ dokonania cesji przed zastrzezeniem pierwszen-
stwa pozostaje aktualna. Przede wszystkim jednak to przepisy krajowe sg podstawowym punktem odniesie-
nia dla oceny skutecznosci skorzystania z prawa pierwszenstwa. Polska ustawa jednoznacznie zobowigzuje
UPRP do odmowy przyznania uprzedniego pierwszenstwa, jezeli stwierdzi, ze zgtaszajgcy nie jest uprawnio-
ny do korzystania z niego. Osoby uprawnione wskazuje Konwencja Paryska, do ktérej PWP odsyta: bedzie to
albo zgtaszajacy, albo jego nastepca prawny. Zgodnie z paremig Clara non sunt interpretanda, jasne nie pod-
lega interpretacji. Nawet gdyby jednak uznaé, ze istnieje tutaj jakikolwiek cier watpliwosci pozostawiajgcy
przestrzen do wyktadni prawniczej, wartosci pewnosci prawa i stabilnosci obrotu prawnego kategorycznie
sprzeciwiajg sie dopuszczeniu retroaktywnej cesji.
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