Postanowienie z dnia 26 listopada 1996 r.
[l RN 34/96

Jesli prawo krajowe nie przewiduje wyraznych skutkéw zastrzezenia
wewnetrznego pierwszenstwa patentowego, to wéwczas zgtoszenie dalsze w
Polsce i innym kraju (bedacym czlonkiem MZOLP) nalezy rozpatrywac¢ jako dwa
niezalezne zgtoszenia korzystajace z tej samej daty pierwszenstwa.

Przewodniczgcy SSN: Janusz tetowski (sprawozdawca), Sedziowie: SN Adam
Jozefowicz, NSA Jerzy Sulimierski.

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1996 r. sprawy
Wiodzimierza G., [...] na postanowienie Urzedu Patentowego RP w Warszawie z dnia
11 pazdziernika 1995 r. [...] o odmowie przyznania uprzedniego pierwszenstwa ze
zgtoszenia dokonanego w Polsce [...] na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzedu
Patentowego [...] od postanowienia Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym z
dnia 15 marca 1996 r. [...]

postanowit:

uchylic¢ zaskarzone postanowienie Komisji Odwotawczej przy Urzedzie
Patentowym z dnia 15 marca 1996 r. [...] i poprzedzajgce je postanowienie Urzedu
Patentowego z dnia 11 pazdziernika 1995 r. [...] i przekaza¢ sprawe do ponownego
rozpoznania przez Urzad Patentowy.

Uzasadnienie

Prezes Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wnidst w dniu 13 wrzes-
nia 1996 r. rewizje nadzwyczajng od postanowienia Komisji Odwotawczej przy Urzedzie
Patentowym [...] z dnia 15 marca 1996 r. [...] i postanowienia Urzedu Patentowego z 11
pazdziernika 1995 r. [...] 0 odmowie przyznania uprzedniego pierwszenstwa ze
zgtoszenia dokonanego w Polsce [...].

Zgodnie ze stanowiskiem rewidujgcego zaskarzone postanowienia razgco
naruszajg prawo przez btedng wyktadnie art. 25 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r.
o wynalazczo$ci (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz.117 - w zwigzku z art. 3 tej
ustawy). W konsekwencji na podstawie art. 117 ustawy o wynalazczosci w zwigzku z
art. 393 KPC wnidst on o uchylenie zaskarzonych postanowien i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania przez Urzad Patentowy.

Stan faktyczny sprawy przedstawiat sie nastepujgco:

Wiodzimierz L.G., Miami, Stany Zjednoczone Ameryki, posiadajgcy obywa-
telstwo polskie zgtosit dnia 4 grudnia 1992 r. [...] w Urzedzie Patentowym Rzeczypos-
politej Polskiej wynalazek pt. "Sposdb odwadniania produktéw, urzgdzenie do odwad-
niania oraz produkt o zmniejszonej zawartosci wody". Zgtoszenie zawierato trzy
kategorie wynalazku: sposob, urzgdzenie i produkt.

Dnia 1 grudnia 1993 r. zostato ztozone w Urzedzie Patentowym RP, jako



urzedzie przyjmujgcym, zgtoszenie miedzynarodowe [...] z zastrzezeniem uprzedniego
pierwszenstwa wynikajgcego ze zgtoszenia [...], z wyznaczeniem 29 krajow - stron
Ukfadu o wspotpracy patentowej (PCT - zat. do Dz. U. z 1991 r. Nr 70), w tym Polski,
oraz dwodch organizaciji regionalnych.

Urzad Patentowy RP postanowieniem z dnia 11 pazdziernika 1995 r. odmowit
przyznania uprzedniego pierwszenstwa ze zgtoszenia [...]. W uzasadnieniu postano-
wienia Urzad Patentowy stwierdzit, ze przy zachowaniu okres$lonych warunkéw,
zgtaszajacy moze ubiegac sie o przyznanie uprzedniego pierwszenstwa, ale ze
zgtoszenia dokonanego za granica.

Zgtaszajacy zazalit sie na powyzsze postanowienie do Komisji Odwotawczej przy
Urzedzie Patentowym podnoszgc, ze okreslone w art. 25 ustawy o wynalazczosci
kryteria niezbedne do skorzystania z uprzedniego pierwszenstwa zostaty przez niego
spetnione, bowiem jest obywatelem panstwa nalezgcego do Miedzynarodowego
Zwigzku Ochrony Wtasnosci Przemystowej i ubiega sie o przyznanie pierwszenstwa ze
zgtoszenia dokonanego w Polsce, a wiec panstwie rowniez nalezgcym do tego
Zwigzku.

Komisja Odwotawcza przy Urzedzie Patentowym uznata, ze nie ma podstaw do
uwzglednienia zazalenia z nastepujgcych powodow. Korzystanie z uprzedniego
pierwszenstwa dla zgtoszen dokonanych w ramach Uktadu o wspotpracy patentowe]
PCT jest uregulowane w art. 8 ust. 2 pkt b tego Ukfadu, w mysI ktorego jezeli w zgto-
szeniu miedzynarodowym zastrzega sie pierwszenstwo ze zgtoszenia krajowego
dokonanego w wyznaczonym panstwie, to warunki i skutki zastrzezenia pierwszenstwa
w tym panstwie reguluje jego prawo krajowe. Z kolei art. 25 ustawy o wynalazczosci
stanowi miedzy innymi, ze obywatelom panstw obcych nalezgcych do Miedzy-
narodowego Zwigzku Ochrony Wtasnosci Przemystowej przystuguje na zasadach
okreslonych w umowach miedzynarodowych pierwszenstwo do uzyskania patentu w
Rzeczypospolitej Polskiej wedtug daty pierwszego prawidtowego zgtoszenia wynalazku
w celu uzyskania ochrony w jednym z tych panstw, jezeli zgtoszenia wynalazku w
Urzedzie Patentowym dokonajg w okresie dwunastu miesiecy od tej daty (zgtaszajgcy
dokonat zgtoszenia w terminie). Zdaniem Komisji Odwotawczej przepis ten jednoz-
nacznie wyodrebnia panstwa obce nalezgce do tego Zwigzku i Rzeczpospolitg Polskg
jako kraj, w ktorym zgtaszajgcy ubiega sie o pierwszenstwo wynikajgce ze zgtoszenia
wynalazku w jednym z tych panstw obcych. W konsekwencji trafny jest, zdaniem
Komisji, poglad Urzedu Patentowego, ze zgtaszajgcy moze skorzysta¢ w Polsce tylko z
pierwszenstwa wynikajgcego ze zgtoszenia wynalazku dokonanego wczesniej za
granicg, a nie w Polsce. Zdaniem Komisji odmienna wyktadnia art. 25 ustawy o
wynalazczosci bylaby zaprzeczeniem zasady uprzedniego pierwszenstwa i mogtaby
prowadzi¢ do uzyskania przez jednego zgtaszajgcego podwojnej ochrony na to samo
rozwigzanie, co bytoby catkowicie nieuzasadnione.

Zgodnie ze stanowiskiem rewidujgcego, oba postanowienia sg niezgodne z
prawem, albowiem przyjeta w nich wykfadnia art. 25 ustawy jest dowolna, nie znajduje
oparcia w tresci tego przepisu, powodujgc zarazem sprzecznosc¢ z art. 8 PCT.

Brak jest podstaw do uznania, ze art. 25 przesgdza o odmowie przyznania
obywatelowi polskiemu, dla zgtoszenia w trybie PCT, pierwszenstwa w Polsce z
wczesniejszego zgtoszenia dokonanego przez niego réwniez w Polsce (pierwszenstwo
wewnetrzne), skoro kwestii pierwszenstwa dla obywatela polskiego oraz owego wew-



netrznego pierwszenstwa przepis ten w ogole nie reguluje. Stanowi jedynie szczegding
regulacje uprawnien zgtaszajgcych, bedgcych obywatelami panstw obcych. Trzeba
dodac, iz przepis ten nie jest sprzeczny z Konwencjg paryskg z 20 marca 1983 r. o
ochronie wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51), bowiem Konwencja
okresla jedynie minimum uprawnien, jakie panstwa nalezgce do Zwigzku powinny
przyznac takim zgtaszajgcym.

Podstawg przyznania pierwszenstwa, rowniez wewnetrznego, jest przepis art. 8
ust. 2 pkt b ratyfikowanego przez Polske Uktadu o wspotpracy patentowej (PCT).
Stanowi on, ze zgtoszenie miedzynarodowe, dla ktérego zastrzega sie pierwszenstwo z
jednego lub wiecej wczesniejszych zgtoszen wniesionych w umawiajgcym sie panstwie
lub dla umawiajgcego sie panstwa, moze zawiera¢ wyznaczenie tego panstwa. Jezeli w
zgtoszeniu miedzynarodowym zastrzega sie pierwszenstwo z jednego lub wiecej
zgtoszen krajowych, wniesionych w wyznaczonym panstwie lub dla wyznaczonego
panstwa albo tez gdy zastrzega sie pierwszenstwo ze zgtoszenia miedzynarodowego, w
ktérym wyznaczone zostato tylko jedno panstwo, to warunki i skutki zastrzezenia
pierwszenstwa w tym panstwie reguluje prawo krajowe tego panstwa.

Zgodnie zatem ze zdaniem drugim tego przepisu, prawo krajowe moze regu-
lowac tgcznie warunki i skutki zastrzezenia pierwszenstwa w tym panstwie. Warunki i
skutki, o ktérych mowa w zdaniu drugim, nie moga by¢ jednak rozumiane jako brak
warunkow, a tylko zakaz stosowania normy zdania pierwszego. Taka wyktadnia, tgcznie
z zaprezentowang przez Komisje Odwotawczg wyktadnig art. 25 ustawy o
wynalazczosci prowadzi do naruszenia normy umowy miedzynarodowej, a zgodnie z
art. 3 ustawy o wynalazczosci, przepisy tej ustawy nie naruszajg postanowien zawar-
tych w umowach miedzynarodowych.

Rewidujgcy stwierdza w konsekwencji, ze jesli prawo krajowe nie przewiduje
okreslonych warunkéw i skutkéw dla zastrzegania pierwszenstwa wewnetrznego, a nie
przewiduje, to nalezy przyja¢, ze oba zgtoszenia (jezeli zadne z nich nie zostanie w toku
postepowania przez zgtaszajgcego wycofane) trzeba rozpatrywac odrebnie jak dwa
zgtoszenia niezalezne, korzystajgce z tej samej daty pierwszenstwa.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Rewizja jest uzasadniona, a argumenty w niej zawarte - przekonujgce. W ocenie
Sadu Najwyzszego jako prawng podstawe przyznania pierwszenstwa (réwniez
wewnetrznego) nalezy przyjgé powotany przez rewidujgcego przepis art. 8 ust. 2 pkt b
Ukfadu o Wspotpracy Patentowej (PCT). Zgodnie z tym przepisem mozliwe jest
zastrzezenie w zgtoszeniu miedzynarodowym pierwszenstwa wyraznie okreslonego
panstwa, a wéwczas warunki i skutki takiego zastrzezenia reguluje prawo krajowe tego
panstwa. Jesli - tak jak w rozpatrywanym wypadku - prawo krajowe nie przewiduje
wyraznych skutkow zastrzezenia pierwszenstwa wewnetrznego, wowczas rzeczywiscie
oba zgtoszenia trzeba rozpatrywac tak, jak zgtoszenia niezalezne, korzystajgce z
identycznej daty pierwszenstwa. Wskazane orzeczenie nalezy zatem ocenic¢ jako
razgco naruszajgce prawo. Sad Najwyzszy podziela tez poglad rewidujgcego, iz
naruszenie przez Polske zobowigzan wynikajgcych z zawartej umowy miedzynarodowej
moze by¢ ocenione jako naruszenie interesu RP i w tej sytuacji orzekt jak w sentenciji.




