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Glosa do wyroku
Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2017 r., Il GSK 2672/15'

Teza: Nie mozna utozsamiac bfednej wykfadni z odmienna. Wystarczy wskazac,
ze systemy ochrony patentowej sg systemami odrebnymi, i jakkolwiek pozadana bytaby
ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmiennos¢ w interpretacji
przepisOw pozostaje odmiennoscig, a odmiennos¢ nie jest btedem?.

Jednym z zagadnien wywotujacych spory w orzecznictwie polskich sgdéw jest
to, czy przepisy ustawy z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej?* powinny by¢
interpretowane w taki sam sposob, jak czyni to Europejski Urzad Patentowy. Pojeciem
budzacym watpliwosci co do interpretacji jest m.in. ,,techniczny charakter wynalazku".
Nie jest ono bowiem zdefiniowane ani w przepisach polskiej ustawy, ani w Konweng;ji
o patencie europejskim z 1973 r.# Dlatego jego ksztafttowanie zalezy w duzej mierze od
orzecznictwa. Glosowany wyrok NSA w sprawie Ericsson zostat wydany w nastepujgcym
stanie faktycznym.

Urzad Patentowy RP najpierw odméwit udzielenia patentu na wynalazek pt.
Sposoby bezpiecznej i efektywnej pod wzgledem szerokosci pasma synchronizacji kryp-
tograficznej, a nastepnie utrzymat w mocy swojg decyzje. Urzad stwierdzit, ze decyzja
odmawiajgca udzielenia patentu oparta byfa na prawidtowej ocenie zgtoszonego rozwia-
zania jako pozbawionego charakteru technicznego, czyli niebedacego wynalazkiem.
Wymadg technicznego charakteru rozwigzania jest bowiem przewidziany przez art. 24
p.w.p.> Urzad wskazywat m.in., ze istotg zgfoszonego do ochrony rozwigzania jest

LEX nr 2303455.

Powyzsze tezy zostaty sformutowane przeze mnie.

Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

Konwencja o udzieleniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona w Monachium dnia
5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniajgcym artykut 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej
Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r.,, 13.12.1994 r,, 20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz
z Protokotami stanowigcymi jej integralng czes¢ (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), (dalej: konwencja monachijska).

5 Zgodnie z tym przepisem, patenty sq udzielane — bez wzgledu na dziedzine techniki — na wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja
poziom wynalazczy i nadajg sie do przemystowego stosowania.
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wykorzystanie istniejacej infrastruktury technicznej do zorganizowania specyficznego
obiegu informacji. Przedmiotowe rozwigzanie charakteryzowato sie tym, ze informacje sg
w jaki$ sposob wprowadzane do systemu i przetwarzane, a takze przesytane miedzy jego
elementami, jesli jest na nie zapotrzebowanie. W trakcie tych operacji — w opinii Urzedu
— oddziatuje sie w sposob konwencjonalny na konwencjonalne urzadzenia techniczne.
W konsekwencji zgtoszony pomyst dotyczy wytacznie tresci regut i zasad, jakim podlega
obieg informacji. Na powyzsza decyzje skarzaca wniosta skarge do WSA w Warszawie.
Sad ten podzielit zdanie Urzedu i oddalit skarge. Skarzaca wniosta skarge kasacyjng na
ten wyrok. Jednym z zarzutéw byto m.in. to, ze charakter techniczny zgtoszonego wyna-
lazku zwigzany jest z bezposrednim oddziatywaniem rozwigzania na materie lub z mate-
rialng postacig tego rozwigzania. Uzasadnieniem tego twierdzenia byto wskazanie, ze
w niektorych panstwach przy zbieznie brzmigcych przepisach, urzedy patentowe, a takze
niekiedy sady, przyjmujg wyktadnie dopuszczajgcg w szerszym zakresie patentowanie
programéw komputerowych. Skarzaca zwrdcita tez uwage na praktyke EUP, ktoérg takze
cechuje bardziej liberalne podejscie w zakresie badania charakteru technicznego.

W tym miejscu warto odnotowac kilka orzeczen NSA, w ktérych znalazt wyraz
liberalny nurt orzeczniczy dotyczacy rozumienia pojecia ,techniczny charakter wyna-
lazku”. Argumentacje tego nurtu mozna odnalez¢ m.in. w wyroku NSA z 22.07.2014 r.
w sprawie Sony®. Sad przychylit sie do pogladéw wyrazanych w orzecznictwie, ze
wyktadni pojecia wynalazku jako rozwigzania o charakterze technicznym Urzad Paten-
towy nie powinien dokonywac jedynie w oparciu o przepisy art. 24 p.w.p. oraz § 32
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r. w sprawie doko-
nywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych’. Wedtug Sadu,
Urzad powinien dokonywa¢ wyktadni obowigzujgcych w dacie orzekania uméw miedzy-
narodowych, tj. konwencji monachijskiej i Porozumienia TRIPS, jak réwniez powinien
uwzgledniac praktyke orzeczniczg EUP w zakresie tzw. wynalazkéw informatycznych.
Zdaniem Sadu, wyktadni pojecia ,rozwigzanie o charakterze technicznym” nalezy doko-
nywac¢ w oparciu o wyktadnie dynamiczng przepiséw krajowej ustawy, uwzgledniajaca
kontekst miedzynarodowy®. Wydaje sie, ze tego rodzaju kierunek interpretacji prze-
piséw polskiej ustawy ma swoje zrédto w tym, ze tres¢ przepisow prawa krajowego
w odniesieniu do patentowalnosci wynalazku jest w zasadzie tozsama z trescig prze-
piséw prawa miedzynarodowego. Ponadto, jednolitg interpretacje przestanek zdolnosci
patentowej wynalazku Sad uzasadnit tym, ze w Polsce wynalazki podlegaja dwojakiego
rodzaju ochronie. Z jednej strony, podstawg ochrony jest decyzja Urzedu Patentowego
RP, a z drugiej wynalazki sa chronione na podstawie decyzji EUP. Co wiecej, zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgtoszen patento-
wych oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej®, przez uzyskanie
patentu europejskiego, w ktérym Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa
sie takie same prawa, jak przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy — Prawo
wiasnosci przemystowej. Dlatego, w ocenie Sadu, nie mozna zaakceptowac sytuaciji,
gdy patenty wywierajgce na terytorium Polski identyczne skutki bytyby udzielane na

6 11 GSK 717/13, LEX nr 1519190.

7 Dz.U.z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 ze zm.

8 Zob. wyroki NSA: z 24.04.2014 r., Il GSK 78/13, LEX nr 1481834; z 30.08.2012 r., Il GSK 1069/11, LEX nr 1244462;
2 12.04.2012 r., Il GSK 864/11, LEX nr 1244848; z 19.04.2012 r., Il GSK 1140/11, LEX nr 1218988; z 19.03.2012 r., Il GSK
85/11, LEX nr 1135531.

9 Dz.U.z2016r. poz. 2.
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rézne rozwigzania. Poniewaz zatem Polska ma obowigzek respektowad patenty euro-
pejskie, przestanki zdolnosci patentowej powinny by¢ przez Urzad Patentowy RP rozu-
miane zasadniczo tak jak je interpretuje EUP'™. Ponadto, zdaniem Sadu, w panstwach
zwigzanych konwencjg monachijskg nie tylko powinno sie dostosowywacd prawo do jej
postanowien, ale nalezy réwniez bra¢ pod uwage praktyke EUP''. Przyjmujac powyzsze
stanowisko, Urzad Patentowy ma obowigzek dokonywac interpretacji przestanek zdol-
nosci patentowej, w tym przestanki technicznego charakteru wynalazku, zgodnie z prak-
tyka EUP. Nalezy odnotowac, ze powyzsze twierdzenie Sadu krytykujgce autonomiczng
wyktadnie przepisow przez Urzad Patentowy RP, cho¢ zostato uznane za kategoryczne,
to jednoczesnie spotkato sie z aprobatg w doktrynie. Zostat bowiem wyrazony poglad, ze
przyjecie odmiennej wyktadni doprowadzitoby do wniosku, iz ,,akty prawa miedzynarodo-
wego przeznaczone dla zblizenia stanowisk i unifikacji przepiséw oraz stosowania prawa
pomiedzy poszczegdlnymi panstwami prowadzg do przeciwnych efektow od ich celu”'2.

Glosowany wyrok stanowi przetom w dotychczasowej linii orzeczniczej sadow
administracyjnych. W uzasadnieniu do niego mozna znalez¢ chocby posrednig krytyke
wczeshiejszych orzeczen sadéw administracyjnych. W wyroku tym warto zwréci¢ uwage
w szczegdlnosci na dwa stwierdzenia Sadu.

Po pierwsze, Sad odnosi sie do zarzutu skargi kasacyjnej, ktéry ma charakter
uniwersalny. Skarzaca zarzucata bowiem m.in., ze Urzad catkowicie pominat wyktadnie
stosowanga przez EUP w toku interpretacji analogicznych przepiséw. Odnoszac sie do
tego zarzutu, Sad podkreslit, ze ,,nie mozna utozsamiac btednej wyktadni z odmienng”.
W pierwszej chwili teza ta moze wydawac sie trywialna, jednak w polskiej praktyce
w sprawach z zakresu wiasnosci intelektualnej czesto ulega sie bezrefleksyjnemu
nakazowi interpretowania przepiséw polskiej ustawy zgodnie z praktyka wynikajacg
ze stosowania przepisow prawa miedzynarodowego lub prawa unijnego. Przy czym
czesto tego rodzaju interpretacja jest stosowana bez dogtebnej refleksji, czy sg ku
temu podstawy prawne. Sad w glosowanym orzeczeniu bardzo wyraznie podkreslit,
ze tego rodzaju praktyka nie znajduje wyraznych podstaw prawnych. Takie stanowisko
stanowi wyrazng polemike z tezami NSA przedstawionymi w przywotanym wczesniej
wyroku w sprawie Sony. Na poparcie swoich twierdzen Sad przywotat m.in. poglady
przedstawicieli doktryny, wedtug ktérych zatozeniem konwencyjnego systemu udzie-
lania patentow europejskich jest jego istnienie obok krajowych systeméw udzielania
patentéw. W rezultacie krajowe systemy udzielania patentéow i konwencyjny system
udzielania patentéw europejskich wspdtistniejg ze sobg i nie zachodzi miedzy nimi jaka-
kolwiek relacja podrzednosci badZ nadrzednosci'®. Nie ma rowniez podstaw prawnych
do nakazania interpretowania przepiséw krajowych w taki sam sposéb, jak czyni to EUP.
Sad zatem wyraznie przeciwstawit sie twierdzeniom zawartym we wcze$niejszych orze-
czeniach, ze skoro przyjelismy konwencje monachijska, to musimy jg stosowac z catym
dobrodziejstwem inwentarza, czyli z wykfadnig pojecia i przestanek zdolnosci paten-
towej wynalazku. Tego rodzaju bezwzgledny nakaz interpretacji przepiséw polskiej
ustawy nie jest uzasadniony.

10 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 158-159.

11 M. du Vall [w:] System prawa prywatnego, t. 14A, Prawo wiasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 245.

2. M. Porzezynski, Zdolnos¢ patentowa programéw komputerowych, Warszawa 2017, s. 210.

3 A. Nowicka, Praktyka Europejskiego Urzedu Patentowego a krajowe systemy patentowe [w:] Wynalazczos¢ i ochrona
wiasnosci intelektualnej, z. 37, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw wiasnosci intelektualnej, z uwzglednieniem
prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO, Warszawa 2013, s. 113.
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Drugim zasadniczym zagadnieniem, ktore zostato poruszone przez Sad
w gtosowanym wyroku, jest zaleznos¢ orzeczen polskiego Urzedu Patentowego od
praktyki EUP oraz dorobku sadéw unijnych. Jak zaznaczyt bowiem Sad, ,,odmiennos¢
w interpretacji przepiséw pozostaje odmiennoscig, a odmiennos¢ nie jest btedem”.
Zatem okolicznos¢, ze polski Urzad Patentowy zajmuje odmienne stanowisko odnosnie
do interpretacji przepiséw ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej nie oznacza jeszcze,
ze jest to podejscie nieprawidtowe. Chociaz trafne sq twierdzenia Sadu o braku auto-
matyzmu w interpretacji przestanki technicznego charakteru wynalazku, to w mojej
ocenie praktyke EUP mozna, a nawet nalezy uwzglednia¢ na zasadzie non ratione
imperii, sed imperio rationis. Przy czym dopuszczalnos$¢ przyjmowania przez polski
Urzad wyktadni odmiennej od EUP nie powinna oznacza¢ wyktadni dowolnej. Dazenie
do autonomicznosci w orzekaniu nie powinno prowadzi¢ do catkowitego oderwania
od dorobku orzeczniczego EUP. Ponadto, wyrok ten nie znosi obowigzku wyktadni
prounijnej i prawnomiedzynarodowej w takim zakresie, w jakim istnieje. Wynika to
z multicentrycznosci wspoétczesnego systemu prawa'.

Istotne jest stwierdzenie Sadu, ze ,systemy ochrony patentowej sg syste-
mami odrebnymi, i jakkolwiek pozgdana bytaby ujednolicona praktyka stosowania
prawa patentowego, to odmiennos¢ w interpretacji przepisdw pozostaje odmien-
noscia, a odmiennos$¢ nie jest bfedem. Dotyczy to takze odmiennosci praktyki EUP.
Fakt jednakowego sformutowania przestanek zdolnosci patentowej w art. 24 p.w.p.,
art. 27 ust. 1 TRIPS oraz art. 52 konwencji monachijskiej nie skutkuje koniecznosciag
interpretowania ich w taki sam sposéb. Przyjecie takiego stanowiska spowodowatoby
automatyczne przyjecie jako stusznej praktyki orzeczniczej EUP'™. Tego rodzaju inter-
pretacje odrzuca Sad w glosowanym orzeczeniu. Urzad Patentowy RP wypracowat
swojg praktyke w odniesieniu do kwestii technicznego charakteru wynalazku. Jest ona
uzasadniana m.in. tym, ze polski ustawodawca zdecydowat o wymogu bezposredniego
oddziatywania na materie w odniesieniu do przepisu art. 24 p.w.p. Poza tym inne jest
—w pordéwnaniu z EUP — rozumienie poje¢ bazowych w obu urzedach, np. wynalazek,
technika, program komputerowy czy przecietny znawca. Warto jednoczesnie podkreslic,
ze konwencja monachijska nie definiuje pojecia ,, wynalazku” i nie zobowigzuje panstw
cztonkowskich konwencji do harmonizacji praktyki orzeczniczej. Wyrazem tego jest
m.in. rézna praktyka orzecznicza panstw cztonkowskich, w tym polskich sadéw admi-
nistracyjnych. Przywota¢ mozna réwniez decyzje Rozszerzonej Izby Odwotawczej EUP
w sprawie G 3/08'¢, a takze watpliwosci, jakie wzbudza linia orzecznicza EUP. Wyrazem
tego byto m.in. odrzucenie w 2005 r. przez Parlament Europejski projektu dyrektywy
w sprawie zdolnosci patentowej wynalazkéw realizowanych przy pomocy komputera®.

W zwigzku z powyzszym NSA nie podzielit opinii skarzacej, ze polski Urzad
Patentowy ,jest osobliwoscig na skale europejskg w kwestii badania «charakteru tech-
nicznego» rozwigzania w tak restrykcyjny sposéb, tzn. przez pryzmat bezposredniego

4 Na temat multicentrycznosci systemu prawa i jego konsekwengji zob. szerzej E. tetowska, Multicentrycznosc wspdtczesnego
systemu prawa i jej konsekwencje, ,,Panstwo i Prawo” 2005/4, s. 3—10.

15 Wynika to bowiem z faktu, ze ratyfikowane umowy miedzynarodowe maja pierwszenstwo przed ustawa — Prawo wtasnosci
przemystowej.

16 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP z 12.05.2010 r., w sprawie G 3/08, Programs for computers (Dz.Urz. EUP
2011 r. Nr1,s. 10).

17 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczaca wspélnego stanowiska Rady majacego na celu przyjecie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacej zdolnosci patentowej wynalazkéw realizowanych przy pomocy komputera
(11979/1/2004 - C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)), (Dz.Urz. UE C 157E, s. 265).
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oddziatywania na materie, a nie przez pryzmat rozwigzywanego problemu lub skutku
(dalszego efektu) rozwigzania”. Sad zatem zaaprobowat dotychczasowa praktyke tego
Urzedu w odniesieniu do przestanki wymogu technicznego rozwigzania.

Wazne sg jednoczesnie twierdzenia Sqdu przypominajgce, ze podstawowq
przestankg zdolnosci patentowej jest przynaleznos¢ zgtoszonego rozwigzania do kate-
gorii wynalazkéw. Jest to etap odrebny od nastepujacych po nim ustalen dotyczacych
pozostatych przestanek zdolnosci patentowej, tj. nowosci, poziomu wynalazczego oraz
przemystowej stosowalnosci. Chociaz przepis art. 24 p.w.p. nie odwotuje sie bezpo-
srednio do technicznego charakteru wynalazku, to ustawodawca wyréznit cztery prze-
stanki zdolnosci patentowej: charakter techniczny rozwigzania, jego nowos¢, poziom
wynalazczy i stosowalnos¢'®. Ponadto, Sad wyraznie stwierdzit, ze Urzad mégt odmodwic
udzielenia patentu na zgtoszone rozwigzanie, poniewaz nie oddziatuje ono bezposrednio
na materie. Jeszcze raz nalezy podkresli¢, ze tego rodzaju interpretacja Urzedu nie jest
bfedem. Stanowi tylko odmienng interpretacje przepiséw od tej przyjmowanej przez EUP.

Przypomniec nalezy, ze w preambule dyrektywy dotyczacej wynalazkéw biotech-
nologicznych 98/44/WE" zostato wskazane, iz ochrona prawna tego rodzaju wyna-
lazkéw nie wymaga tworzenia odrebnej dziedziny prawa w miejsce zasad krajowego
prawa patentowego. Ponadto, udzielenie patentu na wynalazki dotyczgce sekwencji
gendw lub czesciowych sekwencji powinno podlegad takim samym kryteriom zdolnosci
patentowej, jak we wszystkich innych dziedzinach technologii. Sama sekwencja DNA,
bez wskazania funkgji, nie zawiera zadnej informacji technicznej, a zatem nie jest wyna-
lazkiem posiadajgcym zdolnos¢ patentowa?. Z jednej strona dyrektywa ta wskazuje
zatem, ze to do panstw cztonkowskich nalezy dookreslenie wskazanych pojec. Z drugiej
strony, Trybunat interpretujac jej przepisy stwierdzit, ze ,ustalenie znaczenia i zakresu
pojec¢, ktérych definicji prawo Unii nie zawiera, powinno by¢ dokonywane zwtaszcza
z uwzglednieniem kontekstu, w ktérym sg one uzywane, i celéw uregulowania, ktérego
sq czescig"?'. Ponadto, tekst dyrektywy nie zawiera zadnej definicji embrionu ludzkiego,
a jednoczesnie nie dokonano w nim réwniez odestania do systemdéw prawa krajowego
w odniesieniu do znaczenia, jakie temu wyrazeniu nalezy nadad. W rezultacie, w ocenie
Trybunatu, wyrazenie to nalezy uzna¢, dla celéw stosowania dyrektywy, za autono-
miczne pojecie prawa Unii, ktore podlega jednolitej wyktadni na jej obszarze. Trybunat
dla uzasadnienia swoich twierdzen wskazywat m.in., ze do tego samego wniosku doszta
Rozszerzona Komisja Odwotawcza EUP, ktéra zajmowata sie wyktadnig przepisu art. 28
lit. ¢ rozporzadzenia wykonawczego do konwencji o patencie europejskim, posiadaja-
cego brzmienie identyczne z brzmieniem art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy. Trybunat zatem
prébuje jednolicie interpretowac te pojecia, ktére nie zostaty wyraznie zdefiniowane
w przepisach prawa krajowego. Tego rodzaju wyktadnia bedzie réwniez wptywac na
interpretacje przepiséw dokonywang przez polski Urzad.

Glosowany wyrok nie przesgdza, czy nastgpi zmiana linii orzeczniczej sadow
administracyjnych. Wyraznie jednak NSA w omawianym orzeczeniu popart stanowisko
Urzedu Patentowego odnosnie do interpretacji przepiséw ustawy — Prawo wtasnosci
przemystowej, ktory do tej pory podkreslat, ze przepisy tej ustawy nie muszg by¢

8 \Wyrok NSA z 16.03.2011 r,, Il GSK 374/10, LEX nr 1080129.

19 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkow
biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13).

20 Motywy 22 i 23 dyrektywy 98/44/WE.

21 Pkt 31 wyroku.
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interpretowane tak samo, jak czyni to EUP. Interesujace jest, czy tego rodzaju praktyka
orzecznicza zostanie podtrzymana.

Niezaleznie jednak od powyzszego, glosowane orzeczenie zawiera istotne
stwierdzenie, ze zarzutu kasacyjnego nie mozna ograniczy¢ do odmiennosci zastoso-
wanej wykfadni. Odmiennos¢ wyktadni sama w sobie nie musi by¢ btedem. Jest to
wazne dla prawidtowosci sporzadzania skarg kasacyjnych w zakresie formutowania
zarzutu btednej wyktadni. Kazdy, kto sporzadza skarge kasacyjng, powinien o tym
pamietac. Powyzsze spostrzezenie Sadu odnosi sie nie tylko do spraw patentowych,
ale ma charakter uniwersalny. Przy czym w przypadku spraw z zakresu wtasnosci prze-
mystowej stwierdzenie to jest szczegdlnie donioste ze wzgledu na internacjonalizacje
i unionizacje tej dziedziny prawa.



	Pusta strona
	Pusta strona

