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Pierwszenstwo do uzyskania patentu cz.2
Przemiennosc¢ zgfoszen

W drugiej odstonie naszego minicyklu na temat pierwszenstwa do uzyskania patentu zajmujemy sie
zagadnieniem przemiennosci zgtoszen. Przypomijmy, ze pierwszenstwo to jedna z fundamentalnych instytu-
cji prawa wtasnosci przemystowej. Pod pojeciem daty pierwszenstwa rozumiemy date, w jakiej zostato do-
konane prawidtowe zgtoszenie do ochrony wynalazku, wzoru przemystowego lub wzoru uzytkowego w
Urzedzie Patentowym RP (pierwszenstwo zwykte) albo w innym panistwie Zwigzku Paryskiego lub stron in-
nych uméw miedzynarodowych (pierwszenstwo konwencyjne). To wtasnie wedtug daty pierwszeristwa do-
konuje sie oceny nowosci wynalazku, a wiec jednej z przestanek zdolnosci patentowej. Tym samym
wszystko to, co wejdzie do stanu techniki w okresie nastepujgcym po tej dacie, ale przed wydaniem decyzji
o udzieleniu ochrony, nie bedzie miato juz znaczenia dla oceny nowosci.

Co jednak w sytuacji, jezeli w panstwie X dokonalismy zgtoszenia wynalazku, a w panistwie Y to
samo rozwigzanie traktujemy jako wzér przemystowy? Co sie stanie, jezeli dokonujac zgtoszenia wzoru
przemystowego w panstwie B, zastrzegamy pierwszenstwo, ktére wywodzimy ze zgtoszenia wzoru uzytko-
wego w panstwie A? Jak sie okazuje, w swietle obowigzujacych przepiséw krajowych i miedzynarodowych
moze nie by¢ catkowicie oczywiste, jak traktatowad sytuacje przemiennosci zgtoszen.
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Okres pierwszenstwa

Skuteczne wykonanie pierwszenstwa konwencyjne wymaga spetnienia kilku warunkéw:

1) Prawidtowe zgtoszenie w UPRP przez podmiot korzystajgcy z praw konwencyjnych;

2) Wazne uprzednie zgtoszenie;

3) Powotanie sie przy zgtoszeniu w UPRP na uprzednie zgtoszenie;

4) Identyczno$¢ rozwigzan objetych uprzednim zgtoszeniem i zgtoszeniem nastepnym (zob. A. Sztoldman
w komentarzu do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej (dalej jako: PWP) -
pod red. S. Zelechowskiego 2022).

W punkcie wyjscia nalezy stwierdzi¢, ze okres, w ktéorym mozemy skutecznie zastrzec pierwszen-
stwo konwencyjne rézni sie w zaleznosci od rodzaju zgtoszenia, z ktérym mamy do czynienia. Zgodnie z
art. 14 PWP pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przystuguje w
Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okreslonych w umowach miedzynarodowych, wedtug daty pierwsze-
go prawidtowego zgtoszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego we wskazanym pan-
stwie, jezeli od tej daty zgtoszenie w Urzedzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

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

S3 to terminy materialnoprawne, ktére nie podlegajg przywrdceniu. Po ich uptywie realizacja pierw-
szenstwa konwencyjnego nie jest mozliwa.

W przywotywanym przepisie znajdujemy zarazem doktadne odzwierciedlenie rozwigzania przewi-
dzianego w art. 4e 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
czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 pazdziernika 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt szto-

kholmski z dnia 14 lipca 1967 r. o ochronie wtasnosci przemystowej (dalej: Konwencja Paryska). To wtasnie z

Konwencji Paryskiej pierwszenstwo konwencyjne sie przede wszystkim wywodzi i to jej postanowienia,
biorgc pod uwage, ze Polska jest jej strong, sg dla nas podstawowym punktem odniesienia w zakresie
mozliwosci powotywania sie na pierwszenstwo i jego skutecznosci w krajowym porzadku prawnym. Nale-
2y jednak przy tym podkreslié, ze choé¢ mdéwigc o pierwszenstwie konwencyjnym, bedziemy w braku od-
miennych zastrzezen odnosic¢ sie do pierwszenstwa wywodzonego z Konwencji Paryskiej, to jednak mozliwe
sg potencjalnie inne Zrddta pierwszenstwa konwencyjnego: umowa miedzynarodowa Uktad o Wspdtpracy
Patentowej z 1970 r. oraz Konwencja o udzielaniu patentdw europejskich z 1973 r.

W T WTS Rzecznicy Patentowi

Witek, Sniezko i Partnerzy Wszelkie prawa zastrzezone


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320020008/O/D19320008.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320020008/O/D19320008.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320020008/O/D19320008.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320020008/O/D19320008.pdf
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-01/uklad_o_wspolpracy_patentowej.pdf
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2020-01/uklad_o_wspolpracy_patentowej.pdf
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%20o%20udzielaniu%20patent%C3%B3w%20(Konwencja%20o%20patencie%20europejskim)_0.pdf

RAPORT PRAWNY 2025

Przemiennos¢ zgtoszen w Konwencji Paryskiej

Przemiennosci zgtoszen dotyczy art. 4e Konwencji Paryskiej, jednak odnosi sie on do tej kwestii
tylko czesciowo. Mianowicie, Konwencja stanowi, ze jezeli wzér przemystowy zostanie zgtoszony w ktdrym-
kolwiek Panstwie bedgcym cztonkiem Zwigzku, z prawem pierwszenstwa opartym na zgtoszeniu wzoru uzyt-
kowego, termin pierwszenstwa bedzie ten sam jak ustalony dla wzoréw przemystowych (ust. 1). Co wiecej,
mozna zgtosi¢ w ktérymkolwiek Panstwie bedgcym cztonkiem Zwigzku wzér uzytkowy z prawem pierwszen-
stwa opartym na zgtoszeniu o udzielenie patentu i odwrotnie (ust. 2).

Konwencja Paryska przewiduje wiec wprost nastepujace scenariusze:

WZOR UZYTKOWY => WZOR PRZEMYSLOWY

WZOR UZYTKOWY i PATENT

Takie rozwigzanie zastosowane w Konwencji umozliwiajgce na powotanie sie na pierwszenstwo ze

zgtoszenia wzoru uzytkowego przy dokonywaniu zgtoszenia wynalazku lub wzoru przemystowego jest w pet-
ni uzasadnione, biorgc pod uwage, ze nie we wszystkich krajach Zwigzku Paryskie przewiduje sie odrebng
ochrone wzordéw uzytkowych.

Warianty przemiennosci zgtoszen nieuregulowane w Konwencji Paryskiej

Nasuwa sie jednak pytanie, co ze scenariuszami, o ktérych Konwencja nie wspomina wprost. Po
pierwsze, czy zgtoszenie wzoru uzytkowego moze skorzysta¢ z pierwszenstwa zastrzezonego dla wzoru
przemystowego? W literaturze wskazuje sie na dopuszczalnos¢ takiego rozwigzania, oczywiscie przy
uwzglednieniu specyfiki tych zgtoszen i oczywistych rdznic, ktére miedzy nimi wystepujg. Warunkiem jest,
by zgtoszenie dotyczyto widocznych czesci, ktére maja cel funkcjonalny (zob. A. Sztoldman w Komentarzu
do PWP red. red. S. Zelechowskiego 2022).

WZOR PRZEMYSLOWY S WZOR UZYTKOWY
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Szczegdlnie interesujgcym z punktu widzenia naszej praktyki jest jednak inny przypadek: czy mozli-
we jest skorzystanie przy dokonywaniu zgtoszenia patentowego z pierwszenstwa zastrzezonego dla zgto-
szenia wzoru przemystowego? W literaturze wskazuje sie na dopuszczalnosc takiej przemiennosci zgtoszen:
jak podnosi sie w komentarzu do PWP pod red. J. Sieficzyto-Chlabicz, “tozsamos¢ zgtoszen moze (...) zacho-
dzi¢ niekiedy takze w przypadku rozwigzan, ktére zostaty zgtoszone jako wynalazek, a nastepnie jako wzér
przemystowy lub najpierw jako wzér przemystowy, a nastepnie jako wynalazek, oraz takich, ktére zostaty
zgtoszone jako wzdr przemystowy, a nastepnie jako wzér uzytkowy”. Na potwierdzenie tej tezy, autorzy ko-
mentarza stusznie wskazujg, ze art. 4a Konwencji Paryskiej odnosi sie do tozsamosci rozwigzan, ktére s3
przedstawiane w danym zgtoszeniu, nie zas do tozsamosci zgtoszen.

WZOR PRZEMYSLOWY <:,> PATENT

Termin skorzystania z pierwszenstwa a przemienno$¢ zgtoszen

Jak bedziemy okresla¢ termin skorzystania z pierwszenstwa w przypadku przemiennosci zgtoszen?
W pierwszym wariancie (pierwsze zgtoszenie wzoru uzytkowego, drugie zgtoszenie wzoru przemystowego)
mamy odestfanie dla termindéw wtasciwych dla wzordw przemystowych, a wiec bedzie to 6 miesiecy. W dok-
trynie podnosi sie, ze w drodze analogii powinno sie te kwestie rozstrzyga¢, traktujac jako decydujacy
termin wiasciwy dla rodzaju zgtoszenia, w ktérym zgtaszajgcy powotuje sie na pierwszenstwo. Tak wiec
np. jezeli dokonujemy zgtoszenia patentowego lub zgtoszenia wzoru uzytkowego, powotujac sie na pierw-
szenstwo ze zgtoszenia wzoru przemystowego, termin wyniesie 12 miesiecy. Jezeli w zgtoszeniu wzoru prze-
mystowego bedziemy powotywac sie na pierwszenstwo wynikajace z innego rodzaju zgtoszenia, termin wy-
niesie 6 miesiecy.

A gdy zgtoszenie nie jest dokonywane na podstawie przepisow polskiej ustawy?

Takie rozwigzanie, jak opisane powyzej, uwarunkowane jest tym, ze na gruncie polskiej ustawy
Konwencja Paryska potraktowana zostata jako podstawowe zrédto pierwszenstwa konwencyjnego. Jezeli
jednak dokonujemy innego zgtoszenia, np. PCT czy zgloszenia europejskiego, musimy uwaznie badac¢, w
jaki sposdb okreslajg one swdj stosunek do Konwencji Paryskiej. Jest to temat, ktorego w zaden sposdb
nie jesteSmy w stanie wyczerpa¢ w tym miejscu — naszym celem jest przede wszystkim zwrdcenie uwagi na
koniecznos¢ odrebnego badania wtasciwych przepiséw i ich relacji do Konwencji Paryskiej.
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W przypadku zgtoszenia PCT, dokonywanego na podstawie Uktadu PCT, mamy czytelne odestanie do
Konwencji Paryskiej. Zgodnie z art. 8 ust. 1, zgtoszenie miedzynarodowe moze, zgodnie z regulaminem, za-
wierac oswiadczenie zastrzegajace pierwszenstwo z jednego lub wiecej wczesniejszych zgtoszen wniesionych
w Panstwie bedgcym strong Konwencji Paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej lub wniesionych dla
takiego Panstwa. Co do zasady, warunki i skutki zastrzezenia prawa pierwszenstwa ztozonego w ten sposéb
beda takie, jakie przewidziano w art. 4 Aktu Sztokholmskiego Konwencji Paryskiej (art. 8 ust. 2 lit. a).

Natomiast co sie tyczy zgtoszenia europejskiego, sytuacja wyglada inaczej. Postanowienie art. 87
Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich stanowi, ze kazdy, kto we witasciwy sposdb dokonat w lub na
a) panstwo bedace strong Konwencji paryskiej o ochronie wtasnoéci przemystowej albo b) cztonkiem Swia-
towej Organizacji Handlu, zgtoszenia o udzielenie patentu, Swiadectwa uzytecznosci bgdz ochrony na wzér
uzytkowy, albo jego nastepca prawny, korzysta przy dokonywaniu europejskiego zgtoszenia patentowego na
ten sam wynalazek, z prawa pierwszenstwa w ciggu dwunastu miesiecy od daty dokonania pierwszego zgto-
szenia. To rozwigzanie jest wzorowane na Konwencji Paryskiej, aczkolwiek nie mozemy ich ze sobg utozsa-
miac. Europejska Organizacja Patentowa (dalej: EPO) nie jest strong Konwencji Paryskiej, wiec nie bedziemy
mogli stosowac jej postanowien bezposrednio do zgtoszen europejskich. Jest to regulacja kompletna i auto-
nomiczna, chociaz decyzje Izby Odwotawczej EPO wskazujg na potrzebe interpretowania pierwszenstwa eu-
ropejskiego w zgodzie z art. 4 Konwencji Paryskiej (zob. np. decyzja Rozszerzonej Komisji Odwotawczej G
2/98 z 31 maja 2001 r.).

Przemiennos¢ zgtoszen wedtug Trybunatu Sprawiedliwosci UE

Kwestia przemiennosci zgtoszen zostata podniesiona w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci UE,
ktéry w sprawie spotki Kaikai Company musiat ocenié, czy pierwszenstwo oparte na zgtoszeniu PCT moze by¢
skutecznie zastrzezone dla zgtoszenia wzoru wspdlnotowego dokonywanego przed EUIPO.

W tym wypadku wtasciwg podstawg prawng jest art. 41 rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych stanowigcy odrebng regulacje prawa do pierwszen-
stwa w zakresie wzoréw wspdlnotowych. Zgodnie z ust. 1, kazdy, kto prawidtowo dokonat zgtoszenia wzoru
lub wzoru uzytkowego w jednym z panstw stron Konwencji Paryskiej lub Porozumienia ustanawiajgcego
WTO, lub jego nastepca prawny korzysta, do celdw zgtoszenia zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego dla
tego samego wzoru lub wzoru uzytkowego, z prawa pierwszenstwa w okresie szesciu miesiecy od daty do-
konania pierwszego zgtoszenia. Ust. 2 tego przepisu precyzuje natomiast, ze kazde zgtoszenie, ktore jest
réwnowazne z prawidtowym zgtoszeniem na podstawie ustawodawstwa krajowego panstwa, w ktérym zo-
stato dokonane, lub na podstawie dwustronnych lub wielostronnych umoéw, powoduje powstanie prawa
pierwszenstwa.

Przepis wyznacza 6 miesiecy jako termin, w ktérym mozna zastrzec pierwszenstwo. Tymczasem
zgtaszajgcy twierdzit, ze zawiera on luke, dajgca sie wypetnié poprzez zastosowanie art. 4 Konwencji, na sku-
tek czego przystugiwato mu 12 miesiecy na dokonanie zastrzezenia pierwszenstwa (pierwsze zgtoszenie byto
zgtoszeniem patentu). Chociaz unijny Sad zgodzit sie z nim w pierwszej instancji, to Trybunat Sprawiedliwo-
$ci, rozpoznajgc odwotanie EUIPO, doszedt do odmiennych wnioskéw (wyrok Wielkiej Izby z dnia 27 lutego
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2024 r. € 2024/172). Stwierdzit, ze jakkolwiek regulacja prawa pierwszernstwa na gruncie unijnego rozporza-
dzenia jest catkowicie autonomiczna, to z faktu, ze Unia jest cztonkiem WTO, wynika obowigzek dokonywa-

nia jej wyktadni zgodnej z Konwencjg Paryska. Uznat jednak przy tym, ze “art. 4 konwencji Paryskiej nie po-
zwala na zastrzezenie pierwszenstwa wczesniejszego zgtoszenia patentowego przy dokonywaniu pézniejsze-
go zgtoszenia wzoru, a zatem a fortiori nie przewiduje norm dotyczgcych terminu wyznaczonego zgtaszaja-
cemu w tym celu (...) jedynie zgtoszenie miedzynarodowe dokonane na mocy PCT dotyczace wzoru uzytko-
wego moze prowadzi¢ do powstania prawa pierwszenstwa dla zgtoszenia wzoru na podstawie tego art. 4,
i to w terminie sze$ciu miesiecy”.

Co ciekawe, TSUE opowiedziat sie tym samym wyraznie przeciwko rozszerzajycej interpretacji sa-
mego art. 4e Konwencji: “o ile art. 4 sekcja E konwencji paryskiej przyznaje, ze ten sam przedmiot moze
czasami korzysta¢ z wiecej niz jednej formy ochrony, wobec czego na prawo pierwszenstwa mozna powoty-
wac sie w odniesieniu do formy ochrony innej niz ta, o ktérg wczesniej wniesiono, o tyle postanowienie to
wymienia jednak w sposéb wyczerpujacy sytuacje, w ktérych moze to nastgpi¢”. Autorytetu TSUE nie nalezy,
oczywiscie, bagatelizowa¢ — jest wysoce prawdopodobne, ze tak kategoryczne stanowisko opowiadajgce
sie przeciwko dopuszczalnosci przypadkdw przemiennosci zgtoszen innych niz wymienionych explicite w art.
4e znaczgco wptynie na praktyke w innych panistwach. Rdwniez w Polsce dotychczas akceptowany sposdb
wypetniania luk w brzmieniu art. 4e moze zosta¢ zakwestionowany.

Podsumowanie

e Kwestia przemiennosci zgtoszern w kontekscie pierwszenstwa wywodzonego z Konwencji Paryskiej uregu-
lowana jest w jej art. 4e tylko czesciowo.

e Konwencja przewiduje wprost dopuszczalnos¢ (a) zgtoszenia wzoru przemystowego z prawem pierwszen-
stwa opartym na zgtoszeniu wzoru uzytkowego oraz (b) zgtoszenia patentu z prawem pierwszenstwa
opartym na zgtoszeniu wzoru uzytkowego i na odwrét.

e W doktrynie polskiej wskazuje sie, ze nalezy dopusci¢ w drodze analogii (a) zgtoszenie wzoru uzytkowego
z prawem pierwszenstwa opartym na zgtoszeniu wzoru uzytkowego oraz (b) zgtoszenie patentu z prawem
pierwszenstwa opartym na zgtoszeniu wzoru przemystowego i na odwroét. Liczy sie bowiem nie tozsamos¢
zgtoszen, ale tozsamos¢ rozwigzan przedstawionych w zgtoszeniach. Niedawny wyrok TSUE w sprawie Ka-
ikai Company prezentuje jednak odmienne stanowisko o wyczerpujgcym charakterze art. 4e.

e Termin na skorzystanie z pierwszenstwa powinno sie okreslaé, kierujgc sie terminem wiasciwym dla ro-
dzaju zgtoszenia, w ktorym zgtaszajgcy powotuje sie na pierwszenstwo.
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