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Patenty dotyczace roslin
w swietle Konwencji
o udzielaniu patentéw europejskich
i dyrektywy w sprawie ochrony prawnej
wynalazkéw biotechnologicznych

1. Uwagi wstepne

Sprawy zwiazane z udzielaniem patentow dotyczacych roslin budza od
kilku lat silne kontrowersje i rozbieznosci interpretacyjne. Dotycza one spo-
sobu wyktadni przepisow wyrazajacych zakaz udzielania patentéw na odmia-
ny ro$lin i czysto biologiczne sposoby hodowli ro§lin, zawartych zaréwno
w umowie mig¢dzynarodowej regulujacej udzielanie patentow europejskich,
jak 1 w prawie Unii Europejskiej. Wspomniang umowa migdzynarodowa jest
Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (dalej jako: KPE)', sporza-
dzona 5 pazdziernika 1973 r., ktdrej stronami jest obecnie 38 pafstw, w tym
wszystkie panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej (Polska — od 1 marca
2004 r.). Patenty europejskie sg udzielane przez Europejski Urzad Patentowy
(EUP) z siedzibg w Monachium, a moga zosta¢ przyznane — Stosownie do
wniosku podmiotu dokonujacego zgloszenia patentowego — na obszar wybra-
nych przez niego panstw stron KPE. Europejskich zgloszen patentowych
moga dokonywa¢ podmioty z dowolnego panstwa, a zatem patenty europej-
skie uzyskuja — rowniez w Polsce — nie tylko podmioty z panstw europejskich

! Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim),
Dz. U. 2004, Nr 79, poz. 737, ze zmianami wprowadzonymi aktem rewidujagcym z 29 listopada
2000 r., ktory wszedt w zycie 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 236, poz. 1736).
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nalezacych do KPE, lecz takze z pozostaltych panstw $wiata?. Patenty te nie
wywierajg jednak jednolitego skutku ani nie obowigzujg automatycznie, lecz
ich skuteczno$¢ jest uzalezniona od walidacji dokonanej — na wniosek upra-
wnionego z patentu — w wybranych przez ten podmiot panstwach stronach
KPE (w Polsce walidacji dokonuje Urzad Patentowy RP)%. Patent europejski
jest wiec ,,wigzka” patentow krajowych, a kazdy z nich podlega ustawo-
dawstwu tego panstwa strony KPE, w ktorym — przez walidacj¢ — uzyskat
skutki prawne. W Polsce patenty europejskie podlegaja (tak jak patenty
krajowe udzielane przez Urzad Patentowy RP) przepisom ustawy z 30 czerw-
ca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (dalej jako: p.w.p.)".

Drugg plaszczyzng regulacji omawianych zagadnien jest prawo Unii
Europejskiej, a $cislej dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotechnologicz-
nych (dalej jako: dyrektywa 98/44/WE)°. Jako akt prawny Unii Europejskiej
dyrektywa ta wigze panstwa cztonkowskie Unii, ktére najpierw byly zobo-
wigzane do jej wdrozenia w swoich ustawodawstwach krajowych, a obecnie
majg obowigzek stosowania ustaw krajowych w sposob zgodny z dyrektywa.
Celem uchwalenia dyrektywy 98/44/WE bylo zharmonizowanie zasad udzie-
lania krajowych patentow na wynalazki biotechnologiczne przez organy panstw
cztonkowskich, na podstawie ustaw krajowych odzwierciedlajacych postano-
wienia dyrektywy. W razie watpliwosci interpretacyjnych sady krajowe moga,
a w okreslonych przypadkach maja obowiazek, zwrdci¢ si¢ do Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (dalej jako: TSUE) z wnioskiem o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, stosownie do art. 267 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE). Natomiast dyrektywa 98/44/WE
nie wiaze Europejskiego Urzgdu Patentowego, ktory — jak wspomniano — dziata
na podstawie KPE, w ramach odrgbnej organizacji migdzynarodowej, jaka jest

2 W 2016 1. Europejski Urzad Patentowy udzielit 95 940 patentéw europejskich, sposrod
ktorych podmioty polskie uzyskaty 180, podmioty niemieckie — 18 728, podmioty amerykanskie
—21939.

® W 2016 r. walidowano w Polsce 9871 patentow europejskich. W tej liczbie 62 patenty
europejskie nalezaty do podmiotow polskich, 2788 — do podmiotow niemieckich i 1548 — do
podmiotéw amerykanskich.

* Dz. U. 2017, poz. 776. Zob. tez ustawe z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich
zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U.
2016, poz. 2.

® Dz. Urz. WE L 213 z 30 lipca 1998 r., s. 13. Dyrektywa 98/44/WE zostata juz w 2002 .
(a wigc przed akcesja do UE) transponowana do ustawy p.w.p. (zob. art. 93-93" p.w.p.,
wprowadzone ustawg zmieniajacg z 6 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 108, poz. 945).
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Europejska Organizacja Patentowa. Organizacja ta, podobnie jak EUP, nie jest
instytucja UE, a KPE nie jest czgscig porzadku prawnego Unii, CO W SzCze-
golnosci oznacza, ze TSUE nie posiada kompetencji do dokonywania wyktadni
tej konwencji. Z kolei dyrektywa 98/44/WE — jako akt prawa Unii — podlega
wyktadni dokonywanej przez TSUE, natomiast Trybunat (ani inny organ badz
sad) nie sprawuje kontroli nad wyktadnia postanowien KPE i praktyka udzie-
lania patentéw europejskich przez Europejski Urzad Patentowy.

Opisana wyzej odrebnos¢ obu porzadkéw prawnych: konwencyjnego (KPE)
1 unijnego (dyrektywa 98/44/WE) nie oznacza jednak, Ze nie zachodzi pomig¢dzy
nimi zaden zwigzek. Wprawdzie, jak wspomniano, dyrektywa 98/44/WE ma
moc wigzacg tylko w stosunku do panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
(zob. art. 288 TFUE) 1 nie wigze Europejskiego Urzedu Patentowego, jed-
nakze niektore jej przepisy zostaly wiaczone do konwencyjnego systemu
udzielania patentéw europejskich. Celem tego zabiegu bylo unikni¢cie roz-
bieznosci pomigdzy dyrektywa (aktem prawa Unii Europejskiej) a umowg
miedzynarodowa regulujaca udzielanie patentow europejskich. Wprawdzie
przepisy dyrektywy nie zostaty wiaczone do KPE, lecz do regulaminu wyko-
nawczego tworzonego przez Rad¢ Administracyjng Europejskiej Organizacji
Patentowej, jednak wspomniany dokument stanowi integralng cz¢s¢ KPE. Na
mocy decyzji Rady Administracyjnej z 16 czerwca 1999 r. w regulaminie
wykonawczym zostal dodany nowy rozdziat ,,Wynalazki biotechnologicz-
ne”, ktérego przepisy, okre§lane mianem ,,zasad” (rules), weszty w zycie
1 wrze$nia 1999 r. W obecnie obowigzujacej wersji regulaminu7 sg one
zawarte w rozdziale V (zasady 26-34). Ze wzgledu na zakres przedmiotowy
KPE, obejmujacy zasadniczo tylko udzielanie patentéw europejskich (a nie ich
skutki), do regulaminu wykonawczego nie zostaty wlaczone przepisy rozdziatu
1T dyrektywy 98/44/WE regulujgce zakres ochrony (art. 8-11), a takze przepisy

6 Zob. Dz. Urz. EUP 1999, nr 7, s. 437. Zob. tez Notice concerning the amendment of the
Implementing Regulations to the European Patent Convention, Dz. Urz. EUP 1999, nr 8-9,
s. 573. Dziennik Urzgdowy Europejskiego Urzedu Patentowego (Official Journal of the
European Patent Office) jest dostgpny — w jezykach angielskim, francuskim i niemieckim — na:
WWW.epo0.0rg.

"W zwigzku z aktem rewidujacym KPE z 29 listopada 2000 r. zmianie uleg} rowniez regu-
lamin wykonawczy. Zmieniona wersja, w brzmieniu nadanym decyzja Rady Administracyjnej
Europejskiej Organizacji Patentowej z 7 grudnia 2006 r., zostata opublikowana w Dz. Urz. EUP
2007, wydanie specjalne nr 1, s. 91 i n. i ma zastosowanie od dnia wejscia w zycie aktu rewidu-
jacego (13 grudnia 2007 r.). W tej wersji wprowadzane sg kolejne zmiany, dokonywane decy-
zjami Rady Administracyjnej (ostatnio decyzjg nr CA/D 6/17 z 29 czerwca 2017 r., oméwiong
ponizej).


http://www.epo.org/
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rozdzialu 1l o wzajemnych licencjach przymusowych (art. 12). Ponadto, co
istotne w kontekscie ponizszych rozwazan, w zasadzie 26 ust. 1 regulaminu
wykonawczego przewidziano, ze przy wyktadni postanowien KPE dyrekty-
wa 98/44/WE bedzie traktowana jako ,,uzupetniajacy $rodek interpretacji”.
Okreslenie to nawiazuje do regut wyktadni uméw miedzynarodowych, prze-
widzianych w Konwencji wiedenskiej o prawie traktatow®,

Ponizej zostang przedstawione rozbieznosci zwigzane z wyktadnig zakazu
udzielania patentow na odmiany roslin i czysto biologiczne sposoby hodowli
ro$lin, ktore ujawnily si¢, z jednej strony, na tle KPE w praktyce udzielania
patentéw europejskich, a z drugiej — na tle dyrektywy 98/44/WE w zwigzku
z interpretacja jej postanowien przez instytucje Unii Europejskiej i panstwa
cztonkowskie Unii. Rozstrzygnigcie tych rozbieznosci ma istotne, bezposred-
nie znaczenie dla polskiego rolnictwa, przemyshu rolno-spozywczego i sek-
tora hodowli odmian roslin, zar6wno ze wzglgdu na obowiazywanie w Polsce
coraz wigkszej liczby patentdw europejskich®, jak i praktyke udzielania
patentdéw krajowych przez Urzad Patentowy RP.

2. Zakaz udzielania patentéw na odmiany roslin
i czysto biologiczne sposoby hodowli roslin

Podejmujac powyzsza problematyke, nalezy na wstepie zaznaczy¢, ze oma-
wiany zakaz jest odstepstwem od przewidzianej zaréwno w KPE, jak i w kra-
jowych ustawodawstwach patentowych zasady udzielania patentéw na wy-
nalazki majace zdolno$¢ patentowa (patentable inventions). Ta kategoria
rozwigzan jest okreslona w art. 52 ust. 1 KPE, zgodnie z ktérym patenty eu-
ropejskie sg udzielane na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach
techniki pod warunkiem, Ze s3 one nowe, posiadajg poziom wynalazczy i na-

8 Konwencja wiedefiska o prawie traktatow z 23 maja 1969 r.; w stosunku do Polski weszla
w zycie 1 sierpnia 1990 r., a jej tekst jest ogloszony w Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439 (dalej jako:
Konwencja). Uzupetniajace $rodki interpretacji (supplementary means of interpretation) okresla
art. 32 Konwencji, stanowigc, ze mozna odwotywac si¢ do takich $rodkéw, Iacznie z pracami
przygotowawczymi do traktatu oraz do okoliczno$ci jego zawarcia, aby potwierdzi¢ znaczenie
wynikajace z zastosowania art. 31 Konwencji lub aby ustali¢ znaczenie, gdy interpretacja oparta na
art. 31 Konwencji pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo prowadzi do rezultatu
wyraznie absurdalnego lub nierozsadnego. Wymieniony wyzej art. 31 Konwencji okresla ogolng
zasadg interpretacji umow mie¢dzynarodowych.

o Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2016 r. obowigzywato w Polsce 65 006 patentow,
w tym 18 987 patentow krajowych i 46 019 patentéw europejskich (te ostatnie stanowily wiec
70,79% ogolnej liczby patentéw).
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daja si¢ do przemystowego stosowania™. Analogicznie kwestie te ujmuje
ustawa p.w.p., ktora w art. 24 stanowi, ze patenty sg udzielane — bez wzgledu
na dziedzine techniki — na wynalazki, ktore sa nowe, posiadaja poziom wyna-
lazczy i nadajg si¢ do przemystowego stosowania™. Poszczegolne przestanki
zdolnosci patentowej (nowos¢, poziom wynalazczy i przemystowa stosowal-
nos¢) sg uregulowane w przepisach KPE (art. 54-57) i w p.w.p. (art. 25-27),
przy czym warto zaznaczyC, ze przestanka przemystowej stosowalnosci jest
ujmowana szeroko, gdyz dziatalno$¢ przemystowa obejmuje rowniez rolnic-
two (zob. art. 57 KPE i art. 27 p.w.p.)".

Prezentacj¢ normatywnego ujecia zakazu udzielania patentow na odmia-
ny roélin i czysto biologiczne sposoby hodowli roélin nalezy rozpocza¢ od
regulacji migdzynarodowej, ktora jest porozumienie w sprawie handlowych
aspektow praw wiasnosci intelektualnej (TRIPS)13, obowigzujace w ramach
Swiatowej Organizacji Handlu (WTO), skupiajacej obecnie 164 cztonkow,
w tym Uni¢ Europejska i jej panistwa czlonkowskie. Stosownie do art. 27 ust. 3
porozumienia TRIPS czlonkowie Swiatowej Organizacji Handlu ,,moga wy-
taczy¢ ze zdolnoéci patentowej rosliny i zwierzeta inne niz drobnoustroje
i zasadniczo biologiczne procesy stuzace do produkeji rolin i zwierzat inne
niz procesy niebiologiczne i mikrobiologiczne”. W dalszej czgsci powolany
przepis naktada na cztonkéw WTO obowiazek zapewnienia ochrony odmian

10 Art. 52 ust. 2 KPE zawiera przykladows liste przedmiotow, ktére nie s3 uwazane za
wynalazki w rozumieniu ust. 1, tj. za wynalazki mogace podlega¢ opatentowaniu. Lista ta
obejmuje: a) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; b) wytwory o charakterze
estetycznym; c) schematy, zasady i metody przeprowadzania proceséw myslowych, roz-
grywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz programy komputerowe;
d) przedstawienia informacji. W art. 52 ust. 3 KPE sprecyzowano, ze ust. 2 wyklucza zdol-
nos¢ patentowg przedmiotu lub dziatalnoéci, o ktérych w nim mowa, jedynie o tyle, o ile
europejskie zgloszenie patentowe lub patent europejski dotycza takiego przedmiotu lub dzia-
talnosci jako takich (as such).

Y przykladowe wyliczenie przedmiotéw, ktére nie sa uwazane za wynalazki w rozumieniu
art. 24 p.w.p (tj. za wynalazki majace zdolno$¢ patentows), zawiera art. 28 p.w.p. Obejmuje ono
przedmioty wymienione w art. 52 ust. 2 KPE (zob. wyzej przypis 10), a ponadto: 1) wytwory,
ktorych niemozliwo$¢ wykorzystania moze by¢ wykazana w $wietle powszechnie przyjetych
i uznanych zasad nauki oraz 2) wytwory lub sposoby, ktorych: a) mozliwo$¢ wykorzystania nie
moze by¢ wykazana, lub b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgla-
szajacego — w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki.

12 Jak stanowi art. 27 p.w.p., wynalazek uwazany jest za nadajacy si¢ do przemystowego
stosowania, jezeli wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany spo-
sob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalno$ci przemystowej, nie wykluczajac
rolnictwa.

3 Porozumienie TRIPS stanowi zatgcznik 1C do porozumienia ustanawiajacego Swiatowa
Organizacj¢ Handlu (zostato ogtoszone w Dz. U. 1996, Nr 32, poz. 143).
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ro$lin albo na podstawie patentu, albo w ramach systemu ochrony sui generis
lub tez kombinacja obu systemow. Obowiagzek ten jest wykonywany, zarow-
no w ustawodawstwie polskim, jak i w porzadku prawnym Unii Europejskiej,
za pomoca przepisoOw ustanawiajacych ochron¢ odmian roslin w ramach sys-
temu sui generis (zob. nizej).

W konwencji regulujacej udzielanie patentdow europejskich omawiany
zakaz jest ujety w kategorii wylaczen ze zdolnosci patentowej (exceptions to
patentability), okreslonej w art. 53 KPE. Przepis ten wymienia trzy kategorie
rozwigzan, na ktoére nie udziela si¢ patentow europejskich, a jedna z nich sa
,,odmiany roslin i rasy zwierzat” (plant or animal varieties) oraz ,,czysto biolo-
giczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat” (essentially biological processes for
the production of plants or animals) (art. 53 lit. b KPE). Zgodnie z dalszg
czescig przepisu zakaz ten nie ma zastosowania do sposobow mikrobiologicz-
nych ani produktéw otrzymywanych tymi sposobami.

Analogiczng regulacj¢ zawiera ustawa p.w.p. Jak stanowi art. 29 ust. 1
pkt 2 p.w.p., patentéw nie udziela si¢ na ,,odmiany roslin lub rasy zwierzat
oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat”. W dalszym
ciggu przepis zastrzega, ze zakaz ten nie ma zastosowania do mikrobiologicz-
nych sposobéw hodowli ani do wytworéw uzyskiwanych takimi sposobami.
Wedhug art. 93! pkt 3 p.w.p. ,,sposob mikrobiologiczny” oznacza sposob,
w ktorym bierze udziatl lub ktdéry zostal dokonany na materiale mikrobio-
logicznym albo wynikiem ktorego jest ten materiat. Opatentowaniu moze wigc
podlega¢ mikroorganizm bedacy wytworem sposobu mikrobiologicznego
(jesli spelia wymagania nowosci, poziomu wynalazczego i przemyslowe;j
stosowalno$ci), przy czym nie mogg zosta¢ opatentowane mikroorganizmy ist-
niejace w przyrodzie, gdyz sg traktowane jako odkrycia. ,,Czysto biologiczny
sposob hodowli” jest zdefiniowany w art. 29 ust. 2 p.w.p.; wedtug tego prze-
pisu sposob hodowli roslin lub zwierzat, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
p.w.p., jest czysto biologiczny, jezeli w catosci sklada si¢ ze zjawisk natural-
nych, takich jak krzyzowanie Iub selekcjonowanie. Termin ,,hodowla roslin”
powinien by¢ rozumiany w znaczeniu przyjetym w ustawie z 26 czerwca
2003 1. 0 ochronie prawnej odmian ro$lin™, w ktorej oznacza dzialalnosé zmie-
rzajaca do wytworzenia i zachowania odmian (art. 2 pkt 5). To ostatnie okre-
Slenie oznacza dzialalno$¢ zmierzajaca do wytworzenia materialu siewnego

¥'Dz. U. 2016, poz. 843.

5 Wedlug art. 2 pkt 8 ustawy o ochronie prawnej odmian ro$lin ,,materiat siewny” oznacza
ro$liny lub ich czgsci przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego spo-
sobu rozmnazania roélin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii.
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odmiany, ktory zapewni jej charakterystyczne wiasciwosci, wyréwnanie
i trwatos$¢ (art. 2 pkt 6).

Natomiast w prawie Unii Europejskiej omawiany zakaz wyraza art. 4 dy-
rektywy 98/44/WE, ktory w ust. 1 stanowi: ,,Wylgczona jest mozliwo$¢ udzie-
lenia patentu na: a) odmiany roslin i rasy zwierzat (plant and animal varieties);
b) czysto biologiczne sposoby wytwarzania ro$lin i zwierzat” (essentially
biological processes for the production of plants or animals). Wedtug art. 4
ust. 2: ,,Wynalazki, ktore dotycza roslin lub zwierzat maja zdolno$¢ patentowa,
jesli mozliwo$¢ technicznego wykonania wynalazku nie ogranicza si¢ do szcze-
golnej odmiany roslin lub rasy zwierzat™'®. Wreszcie, w art. 4 ust. 3 stanowi
sig, ze: ,,Ustep 1 lit. b) nie narusza zdolno$ci patentowej wynalazkow, ktore
dotycza sposobu mikrobiologicznego lub innego sposobu technicznego albo
produktu otrzymanego takim sposobem”.

Poréwnanie regulacji polskiej (art. 29 ust. 2 p.w.p.) i regulacji unijnej (art. 4
dyrektywy 98/44/WE) moze nasuwaé watpliwo$¢ dotyczaca zdolnosci paten-
towe] wytworéw uzyskanych sposobami mikrobiologicznymi w przypadkach,
gdy tymi wytworami sg odmiany roslin lub rasy zwierzat. Jak wskazano wyzej,
przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wylacza spod zakazu patentowania zardwno
mikrobiologiczne sposoby hodowli, jak i wytwory uzyskane tymi sposobami.
Analogiczne wylaczenie zawarte jest w dyrektywie 98/44/WE (art. 4 ust. 3),
przy czym jednak jest ono wyraznie ograniczone tylko do czysto biologicznych
sposobow hodowli roélin lub zwierzat (art. 4 ust. 1 lit. b), natomiast nie
obejmuje odmian rolin ani ras zwierzat (art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy). W ujgciu
zastosowanym w polskiej ustawie moze powsta¢ watpliwos¢ dotyczaca obo-
wigzywania zakazu patentowania odmian ro$lin badz ras zwierzat w sytuacji,
gdy zostaly one uzyskane sposobami mikrobiologicznymi. Rozstrzygnigcie
tej watpliwo$ci powinno prowadzi¢ do potwierdzenia obowigzywania oma-
wianego zakazu, a w tym celu warto odwota¢ si¢ dodatkowo do regulacji za-
wartej w KPE ($cislej — w regulaminie wykonawczym). Kwesti¢ te reguluje
zasada 27 lit. ¢ regulaminu, ktora z jednej strony stanowi, ze patent moze by¢
udzielony na sposoéb mikrobiologiczny Iub inny sposob techniczny, a takze na
wytwor otrzymany takim sposobem, jednakze z drugiej strony wyraznie
zastrzega, ze chodzi o wytwor inny niz odmiana ro$lin badz rasa zwierzat (other
than a plant or animal variety). Postanowienie to jest oparte na zatozeniu, ze
zakaz udzielania patentow na odmiany roslin lub rasy zwierzat ma zastosowanie

18 W wersji angielskiej art. 4 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE brzmi: ,,Inventions which concern
plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined
to a particular plant or animal variety”.
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bez wzgledu na to, jakim sposobem zostaty one uzyskane (czysto biologicznym,
mikrobiologicznym czy tez technicznym). Zatozenie to jest aktualne rowniez na
gruncie ustawy p.w.p., w zwiazku z czym takze na tle art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
nalezy przyja¢, ze w sytuacji, gdy wytworem sposobu mikrobiologicznego jest
odmiana roslin lub rasa zwierzat, wytwor taki nie podlega opatentowaniu. Taka
wykladni¢ potwierdzaja ustawy innych panstw cztonkowskich Unii Europej-
skiej, np. ustawa patentowa RFN, w ktorej wyraznie zastrzega sie, ze wylgczenie
zakazu patentowania wytworow uzyskanych sposobami mikrobiologicznymi nie
dotyczy odmian ro$lin i ras zwierzat (zob. § 2a ust. 2 pkt 2 Patentgesetz)l7.
W celu usunigcia omawianej watpliwosci nalezy rozwazy¢ wprowadzenie
analogicznego zastrzezenia takze w art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Powinno ono
polega¢ na tym, ze w koncowej czgséci przepisu, po wyrazach ,,ani do wytworow
uzyskiwanych takimi sposobami”, zostang dodane wyrazy ,,0 ile nie sg to od-
miany ro$lin lub rasy zwierzat”.

W zwigzku z przytoczonymi wyzej przepisami art. 4 dyrektywy 98/44/\WE
nalezy mie¢ na wzgledzie zatozenia legislacyjne wyjasnione w preambule
dyrektywy. W szczegdlno$ci w motywie 29 preambuly stwierdzono z jedne;j
strony, ze dyrektywa nie narusza wylgczenia odmian roélin i ras zwierzat
spod opatentowania, natomiast z drugiej strony wskazano, ze wynalazki
dotyczace ro$lin lub zwierzat posiadaja zdolno$¢ patentowa, pod warun-
kiem ze ,,stosowanie wynalazku nie jest technicznie ograniczone jedynie do
pojedynczych odmian ro$lin lub ras zwierzat” (,,[...] the application of the
invention is not technically confined to a single plant or animal variety”).
W motywie 30 wskazano, ze pojecie ,,odmiana ro$lin” jest okreslone przez
prawo chronigce nowe odmiany, zgodnie z ktorym odmiana jest okreslona
przez caty swoj genom i dlatego posiada indywidualno$¢ oraz wyraznie daje
si¢ 0dro6zni¢ od innych odmian (,,[...] a variety is defined by its whole ge-
nome and therefore possesses individuality and is clearly distinguishable
from other varietes”).

Odestanie do ,,prawa chronigcego nowe odmiany roslin”, zawarte w motywie
30 dyrektywy 98/44/WE, nakazuje uwzglednienie krajowego, unijnego i migdzy-

7 Przepis ten stanowi, ze patenty moga by¢ udzielane na sposoby mikrobiologiczne
oraz na wytwory uzyskane tymi sposobami, o ile nie sg to odmiany ro$lin badz rasy
zwierzat (,,Patente konnen erteilt werden fiir Erfindungen, [...] die ein mikrobiologisches
oder ein sonstiges technisches Verfahren oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes
Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder
Tierrasse handelt”). Niemiecka ustawa patentowa (Patentgesetz) z 1936 r.,w brzmieniu na-
danym obwieszczeniem z 1980 r., zostala opublikowana w BGBI. 1981 1, s. 1 i wraz
z pézniejszymi zmianami jest dostgpna na: www.gesetze-in-internet.de.
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narodowego systemu ochrony. W ustawodawstwie polskim chodzi o powolang
wyzej ustawe o ochronie prawnej odmian roslin, natomiast w Unii Europejskiej
jednolitg ochrong, rozciagajaca si¢ na terytoria wszystkich panstw cztonkow-
skich, zapewnia rozporzadzenie Rady (WE) nr 2100/94 z 27 lipca 1994 r.
w sprawie wspolnotowego systemu ochrony odmian roslin'® (dalej jako: roz-
porzadzenie nr 2100/94). Swiatowy standard ochrony okresla Miedzynaro-
dowa konwencja ochrony nowych odmian roélin®®, ktérg zwigzane sg zarOw-
no panstwa czlonkowskie”®, jak i Unia Europejska. Strony tej konwencji
tworzg Miedzynarodowy Zwigzek Ochrony Nowych Odmian Ro$lin (UPOV),
skupiajacy obecnie 74 czlonkow.

Wedlug art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie prawnej odmian ro$lin, okre-
$lenie ,,odmiana” oznacza zbiorowo$¢ roslin w obrebie botanicznej jednostki
systematycznej najnizszego znanego stopnia, ktora niezaleznie od tego, czy
w pehni odpowiada warunkom przyznania wylacznego prawa: a) jest okreslona
na podstawie przejawianych wiasciwosci wynikajacych z okre§lonego genoty-
pu lub kombinacji genotypow, b) jest odréznialna od kazdej innej zbiorowos$ci
ro$lin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych wtasciwosci, ¢) pozo-
staje niezmieniona po rozmnozeniu®'. W dyrektywie 98/44/WE nie zamiesz-
czono definicji odmian roslin, lecz odestano do definicji zawartej w rozporza-
dzeniu nr 2100/94%%. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporzadzenia ,,odmiana”
oznacza zbiorowo$¢ roslin jednej botanicznej jednostki systematycznej najniz-
szego znanego stopnia, ktdra, niezaleznie od tego, czy w pelni odpowiada warun-
kom przyznania prawa do odmian ro$lin, mozna: a) okre$li¢ na podstawie prze-
jawianych wiasciwosci wynikajacych z okreslonego genotypu lub kombinacji
genotypow, b) odrézni¢ od kazdej innej zbiorowosci roslin na podstawie przeja-
wiania co najmniej jednej wspomnianej wlasciwosci, ¢) uznaé za jednostke sys-

'8 Dz. Urz. WE L 227 z 1 wrze$nia 1994 r. ze zm. Wspolnotowe prawa do ochrony odmian
roslin sa przyznawane przez Wspoélnotowy Urzad Ochrony Odmian Roslin (Community Plant
Variety Office) z siedziba w Angers (Francja).

% International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Konwencja
UPOV zostata sporzadzona w 1961 r., a jej zmiany zostaly dokonane w 1972, 1978 1 1991 r.

% Polska przystapita do konwencji UPOV z dniem 11 listopada 1989 r., a od 15 sierpnia
2003 1. jest zwigzana jej najnowsza wersja z 1991 r. Tekst konwencji UPOV nie zostat ogloszo-
ny w Dzienniku Ustaw, a jest dostgpny, takze w jezyku polskim, w Dz. Urz. UE L 192 z 22
lipca 2005 r., s. 63 (stanowi zalacznik do decyzji Rady UE z 30 maja 2005 r. zatwierdzajacej
przystapienie Wspolnoty Europejskiej do konwencji UPOV).

2 podobna definicjg ,,odmiany” zawiera ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U.
2017, poz. 633) — zob. art. 3 ust. 1 pkt 1.

% Jak stanowi art. 2 ust. 3 dyrektywy 98/44/WE, pojecie ,,odmiana ro$lin” jest okreslone
w art. 5 rozporzadzenia nr 2100/94.
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tematyczng ze wzgledu na jej wlasciwos¢ rozmnazania si¢ bez zmian. Analo-
giczng definicj¢ zawiera zasada 26 pkt 4 regulaminu wykonawczego KPEZ,
Powracajac do zatozen legislacyjnych regulacji zawartej w art. 4 dyrektywy
98/44/\WE, nalezy ponadto wskaza¢ na motywy 31 i 32 preambuty tej dyrek-
tywy. W pierwszym z nich stwierdzono, ze grupa roslin, ktora charakteryzuje
si¢ posiadaniem szczegolnego genu (a nie catego genomu), nie jest objeta
ochrong nowych odmian, a zatem nie jest wylaczona mozliwos$¢ udzielenia na
nie patentu, nawet jesli zawiera nowe odmiany roslin®*. Z kolei w motywie 32
preambuly zastrzezono: ,,Jednakze jesli wynalazek polega jedynie na modyfi-
kacji genetycznej szczego6lnej odmiany rosliny 1 jesli nowa odmiana roslin
jest hodowana, bedzie nadal wytgczona mozliwos$¢ udzielenia na nig patentu,

nawet jesli modyfikacja genetyczna nie jest wynikiem sposobu czysto biolo-

gicznego, ale sposobu biotechnologicznego”zs.

2 W wersji angielskiej zasada 26 pkt 4 regulaminu wykonawczego brzmi: ,,»Plant variety«
means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which
grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are
fully met, can be: (a) defined by the expression of the characteristics that results from
a given genotype or combination of genotypes, (b) distinguished from any other plant
grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and (c) considered as
a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged”. W jezyku polskim
zob. definicj¢ zawarta w zasadzie 23b pkt 4 regulaminu wykonawczego, tj. w tej wersji
regulaminu, ktora obowiazywata w dniu przystapienia Polski do KPE i zostala ogloszona
w Dz. U. 2004, Nr 79, poz. 737. Definicja ta nie ulegta zmianie (zmienita si¢ jedynie nu-
meracja zasad regulaminu; obecnie jest to zasada 26, a nie — jak poprzednio — zasada 23).
Zgodnie z ta definicja ,,odmiana roélin oznacza kazda grupe¢ roslin w ramach pojedynczego
taksonu botanicznego najnizszego znanego uszeregowania, ktora to grupa niezaleznie od
tego, czy catkowicie spetnione zostaty warunki do udzielenia prawa na odmiany roslin,
moze by¢: (a) zdefiniowana przez okreslenie cech charakterystycznych wynikajacych
z danego genotypu badz kombinacji genotypéw, b) wyodr¢bniona z kazdej innej grupy
ro$lin poprzez okreslenie co najmniej jednej ze wspomnianych cech charakterystycznych
oraz c) uwazana, ze wzgledu na swoja wlasciwos¢, za jednostk¢ do namnazania w stanie
niezmienionym”. W przytoczonym brzmieniu wystepuja réznice w poréwnaniu z polska
wersja definicji zawartej w art. 5 ust. 2 rozporzadzenia nr 2100/94, podczas gdy wersja
angielska brzmi tak samo jak w rozporzadzeniu. Takie samo brzmienie powinna mie¢ pol-
ska wersja definicji zawartej w regulaminie wykonawczym KPE, a wspomniane roznice
wynikaja z ttumaczenia.

% W wersji angielskiej motyw 31 preambuly dyrektywy 98/44/WE brzmi: ,,Whereas
a plant grouping which is characterised by a particular gene (and not its whole genome) is not
covered by the protection of new varieties and is therefore not excluded from patentability even
if it comprises new varieties of plants”.

% W wersji angielskiej motyw 32 preambuly dyrektywy 98/44/WE brzmi: ,,Whereas,
however, if an invention consists only in genetically modifying a particular plant variety, and if
a new plant variety is bred, it will still be excluded from patentability even if the genetic
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3. Zakaz udzielania patentow na czysto biologiczne
sposoby hodowli roslin
w praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego

Jak wynika z przytoczonych wyzej regulacji, zakaz udzielania patentow
na czysto biologiczne sposoby hodowli roslin zostal ustanowiony zaréwno
w ustawodawstwie polskim (art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), jak i w konwencji
regulujacej udzielanie patentow europejskich (art. 53 lit. b KPE) oraz w prawie
unijnym (art. 4 dyrektywy 98/44/WE). Co wiecej, we wszystkich trzech
systemach prawnych przyjeto takie samo okreslenie ,,sposobu czysto biolo-
gicznego”. Jak stanowi art. 29 ust. 2 p.w.p., sposéb hodowli roslin (lub zwie-
rzat) jest czysto biologiczny, jezeli w catosci sklada si¢ ze zjawisk natural-
nych, takich jak krzyzowanie lub selekcjonowanie. Analogiczne ujecie
wyraza art. 2 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE, ktéry zostal nastepnie dostownie
przejety do regulaminu wykonawczego KPE (zasada 26 pkt 5). Wedtug tych
postanowien sposob wytwarzania roslin lub zwierzat jest czysto biologiczny
(ang. essentially biological; niem. im Wesentlichen biologisch), jezeli w ca-
tosci sktada si¢ ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub selek-
cjonowanie (,,[...] if it consists entirely of natural phenomena such as crossing
or selection”; ,,[...] wenn es vollstandig auf natirlichen Ph&nomenen wie
Kreuzung oder Selektion beriiht”).

Przyjecie powyzszej definicji ,,czysto biologicznego sposobu hodowli roslin”
rozstrzygneto 6wczesne kontrowersje, ktorych wyrazem byly dwa inne sposoby
rozumienia omawianego terminu. Wedlug pierwszego ujecia czysto biologiczny
charakter miatby sposob, w ktérym wystepuje chocby jeden etap biologiczny (np.
krzyzowanie), nawet jesli pozostale cechy sposobu majg charakter techniczny.
Takie ujgcie oznaczaloby, ze sposdb hodowli roslin lub zwierzat nie bylby objety
zakazem patentowania tylko wtedy, gdyby obejmowat wyltgcznie etapy niebio-
logiczne. Drugie podejscie zaktadalo koniecznos¢ oceny na podstawie istoty
wynalazku, z uwzglednieniem catoksztattu ludzkiej interwencji 1 jej wplywu na
uzyskany rezultat®. Zgodnie z tym ujeciem, sposobem czysto biologicznym nie
bytby tylko taki sposob, ktory zawiera co najmniej jeden istotny etap techniczny,
ktory nie mogtby by¢ wykonany bez ludzkiej interwencji i ktory ma decydujacy
wplyw na rezultat koncowy.

modification is the result not of an essentially biological process but of a biotechnological
process”.

% Zob. decyzje komisji odwolawczej EUP z 10 listopada 1988 r., T 320/87 Lubrizol/
Hybdrid plants (Dz. Urz. EUP 1990, nr 3, s. 71).
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Przytoczona wyzej definicja ,,sposobu czysto biologicznego”, zawarta
zarowno w dyrektywie 98/44/WE, jak i w regulaminie wykonawczym KPE
oraz w art. 29 ust. 2 p.w.p., jest korzystna dla podmiotéw ubiegajacych si¢
o uzyskanie patentu. Oznacza ona bowiem, Ze sposdb zawierajacy wiele
etapow biologicznych mimo to nie jest traktowany jako czysto biologiczny
(a zatem moze podlegac¢ opatentowaniu), jezeli zawiera etap niebiologiczny,
tj. mikrobiologiczny albo techniczny, w tym biotechnologiczny (np. modyfi-
kacje genetyczng).

Wyktadnie definicji ,,czysto biologicznego sposobu hodowli roslin”,
stosowang w praktyce Europejskiego Urzadu Patentowego (EUP) na tle
zasady 26 pkt 5 Regulaminu wykonawczego KPE, ilustruja decyzje Rozsze-
rzonej Komisji Odwotawczej EUP dotyczace patentow europejskich udzielo-
nych na sposoby hodowli brokutéw i pomidoréw. Chodzi o decyzje wydane
9 grudnia 2010 r. w sprawach G 2/07 Broccoli/Plant Bioscience (dalej jako:
brokuty I)*’ i G 1/08 Tomatoes/State of Israel (dalej jako: pomidory 1)*. Obie
sprawy zostaly wszczete na skutek sprzeciwéw wniesionych do EUP na pod-
stawie art. 99 KPE®, a przedmiotem rozpoznania przez Rozszerzong Komisj¢
Odwotawcza EUP byly pytania prawne sformulowane przez komisje odwo-
tawcze rozstrzygajace o zasadnosci sprzeciwoéw. W pierwszej sprawie pytania
byly zawarte w decyzji z 22 maja 2007 r. o sygn. T 83/06 (dotyczacej
sprzeciwOw wniesionych przez Syngenta Participations AG i Groupe Lima-
grain Holding wobec udzielenia patentu europejskiego EP 1069 819 na
wynalazek Method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates
in Brassica species)®, w drugiej — pytania zawarte w decyzji z 4 kwietnia
2008 r. 0 sygn. T 1242/06 (dotyczacej sprzeciwu wniesionego przez Unilever
N.V. wobec udzielenia patentu europejskiego EP 1 211 926 na wynalazek
Method for breeding tomatoes having reduced water content and product of
the method)*". Oba patenty europejskie zostaty udzielone w 2003 r.

z Decyzja w sprawie G 2/07, Dz. Urz. EUP 2012, nr 3, s. 130.

% Decyzja w sprawie G 1/08, Dz. Urz. EUP 2012, nr 3, s. 206.

% Przepis ten umozliwia kazdej osobie (bez wzgledu na to, czy posiada interes prawny)
whniesienie sprzeciwu wobec udzielonego patentu europejskiego, w ciagu dziewigciu miesigcy
od opublikowania przez EUP informacji o udzieleniu tego patentu. Podstawy sprzeciwu
(art. 100 KPE) sa podobne do podstaw uniewaznienia patentu (art. 138 KPE). O ile jednak
uniewaznienia patentu europejskiego dokonujg organy krajowe (w Polsce — Urzad Patentowy
RP), ze skutkiem dla terytorium danego panstwa, o tyle postgpowanie sprzeciwowe toczy si¢
przed EUP, a uchylenie patentu europejskiego wywiera skutek we wszystkich panstwach stro-
nach KPE, w stosunku do ktorych zostat on udzielony.

* Dz. Urz. EUP 2007, nr 12, s. 644,

%! Dz. Urz. EUP 2008, nr 11, s. 523.
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W powotanych wyzej decyzjach z 9 grudnia 2010 r. w sprawach G 2/07
(brokuty T) i G 1/08 (pomidory I) Rozszerzona Komisja Odwotawcza EUP
sformutowata cztery tezy®>. Wedlug pierwszej z nich sposéb hodowli roslin
inny niz mikrobiologiczny, ktéry zawiera lub sktada si¢ z etapow krzyzowa-
nia plciowego catych genomow roslin i nastgpnie selekcjonowania roslin, jest
zasadniczo wylaczony ze zdolno$ci patentowej jako ,,czysto biologiczny”
w rozumieniu art. 53 lit. b KPE**. Wedlug tezy drugiej powyzej okre§lony spo-
s6b hodowli nie unika wylaczenia z art. 53 lit. b KPE tylko z tego powodu, ze
zawiera on — jako kolejny etap albo jako czes¢ etapoéw krzyzowania i selekcjo-
nowania — etap o naturze technicznej stuzgcy umozliwieniu lub wsparciu wy-
konania etapéw krzyzowania plciowego catych genomow roslin lub nastepnie
selekcjonowania roslin®. W tezie trzeciej zastrzezono jednak, ze jesli opi-
sany wyzej sposob zawiera wsrod etapow krzyzowania piciowego lub se-
lekcjonowania dodatkowy etap o naturze technicznej, ktéry sam przez si¢
wprowadza jaka$ ceche do genomu albo modyfikuje jaka$ ceche w genomie
wytwarzanej rosliny, tak ze wprowadzenie albo modyfikacja takiej cechy
nie jest wynikiem zmieszania gendw ro$lin dobranych do krzyzowania
plciowego, to taki sposdb nie jest wylaczony ze zdolno$ci patentowej z mo-
cy art. 53 lit. b KPE®, a zatem moze zosta¢ opatentowany. Wreszcie w tezie
czwartej uznano, ze w kontek$cie badania, czy taki sposob jest wylaczony
ze zdolno$ci patentowej jako bedacy ,,czysto biologicznym” w rozumieniu
art. 53 lit. b KPE, nie jest istotne, czy etap o naturze technicznej jest nowy
badz znany, czy jest trywialng badz fundamentalng zmiang znanego Spo-

%2 Ze wzgledu na to, ze decyzje EUP sg publikowane tylko w jezykach angielskim, francu-
skim i niemieckim, w niniejszym artykule przytaczam je we wilasnym przektadzie, dodajac
w przypisach oryginalng wersj¢ angielska.

¥ Wersja angielska: ,,A non-microbiological process for the production of plants which
contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subse-
quently selecting plants is in principle excluded from patentability as being »essentially biologi-
cal« within the meaning of Article 53 (b) EPC”.

¥ Wersja angielska: ,,Such a process does not escape the exclusion of Article 53 (b) EPC
merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selec-
tion, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of
sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants”.

® Wersja angiclska: ,,If, however, such a process contains within the steps of sexually
crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces
a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the intro-
duction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants cho-
sen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53 (b)
EPC”.
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sobu, czy wystepuje on badz moze wystgpowac w przyrodzie, CZy wreszcie
zasadza sie na nim istota wynalazku®.

Powyzsze stanowisko Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP zajete
w decyzjach z 9 grudnia 2010 r. w sprawach G 2/07 (brokuty I) i G 1/08 (po-
midory ) zostato przez wiascicieli kwestionowanych patentow wykorzystane
w ten sposob, ze w toku dalszych postgpowan dokonali oni zmian redakcji
zastrzezen patentowych, polegajacych na wyeliminowaniu pierwotnych za-
strzezen na ,,sposob” i wprowadzeniu w to miejsce zastrzezen na ,,produkt”
(ro$ling lub materiat ro$linny, np. owoc pomidora). Takie zabiegi redakcyjne zo-
staly uznane przez podmioty wnoszace sprzeciwy za probe obejscia zakazu pa-
tentowania czysto biologicznych sposobow hodowli. W zwigzku z tym komisja
odwotawcza, ponownie rozpoznajac ,,sprawe pomidorow” (T 1242/06), wystapi-
ta 31 maja 2012 r. z kolejng serig pytan prawnych do Rozszerzonej Komisji
Odwotawczej®’ (sprawa zostata oznaczona sygn. G 2/12 Tomatoes I1/State of
Israel). Tak samo postapita komisja odwotawcza w ,,sprawie brokutow” (zob.
decyzje z 8 lipca 2013 r., T 83/05)%%; sprawa skierowana do Rozszerzonej
Komisji Odwotawczej zostata oznaczona sygn. G 2/13 Broccoli I1/Plant Bio-
science. Pytania w obu sprawach brzmialy podobnie, z kilkoma modyfika-
cjami wynikajacymi z przedmiotu zgloszenia, a ponizej przytoczone zostang
pytania sformutowane w sprawie G 2/12 Tomatoes |1/State of Israel.

Pierwsze pytanie dotyczylo kwestii, czy wylaczenie czysto biologicznych
sposobow hodowli roslin, zawarte w art. 53 lit. b KPE, wptywa negatywnie
na dopuszczalno$¢ zastrzezenia w kategorii produktu skierowanego na rosliny
lub materiat roslinny taki jak owoc®. W pytaniu drugim sprecyzowano, czy
w szczegblnosei jest dopuszczalne zastrzezenie skierowane na rosliny lub
materiat rodlinny inny niz odmiana ro$liny, nawet jesli jedynym dostgpnym
w dacie zgloszenia sposobem wytworzenia zastrzezonego przedmiotu jest Czysto
biologiczny sposéb hodowli roslin ujawniony w zgloszeniu patentowym40.

% Wersja angielska: ,,In the context of examining whether such a process is excluded from
patentability as being »essentially biological« within the meaning of Article 53 (b) EPC, it is not
relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or
a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether
the essence of the invention lies in it”.

¥ Dz. Urz. EUP 2013, nr 2, 5. 42.

% Dz. Urz. EUP 2014, poz. A39.

¥ Wersja angielska: ,,Can the exclusion of essentially biological processess for the produc-
tion of plants in Article 53 (b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim
directed to plants or plant material such as a fruit?”.

0 \Wersja angielska: ,,In particular, is a claim directed to plants or plant material other than
a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the
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Wreszcie pytanie trzecie zmierzalo do rozstrzygnigcia, czy w kontekscie obu
wczesniejszych pytan jest istotne, ze ochrona przyznana zastrzezeniem w ka-
tegorii produktu obejmuje wytworzenie zastrzezonego produktu drogg czysto
biologicznego sposobu hodowli ro$lin, wylaczonego jako taki na podstawie
art. 53 lit. b KPE™.

W artykule opublikowanym na niniejszych tamach w 2014 r.** podjetam
prébe ustosunkowania si¢ do pytan sformutowanych w sprawach G 2/12
1 G 2/13. Wyrazilam opini¢, ze na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢
twierdzaco, gdyz zakaz udzielania patentow na sposoby czysto biologiczne,
wyrazony w art. 53 lit. b KPE (a takze w art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. i wart. 4
ust. 1 dyrektywy 98/44/WE), powinien roéwniez wyklucza¢ mozliwo$¢ opa-
tentowania wytworow uzyskanych takimi sposobami, w tym ro$lin i ich cze-
$ci, takich jak owoce czy nasiona. Wskazatam rowniez, ze jednym z korzyst-
nych skutkéw takiego rozstrzygnigcia, wykluczajacego udzielanie patentéw
na ro$liny uzyskane tradycyjnymi, biologicznymi sposobami hodowli, bgdzie
utrudnienie prob obchodzenia zakazu patentowania takich sposobow. Co wig-
cej, za argument przemawiajacy na rzecz proponowanego rozstrzygniecia
spraw G 2/12 i G 2/13 uznatam fakt, ze w taki wlasnie sposéb rozwigzano te
kwesti¢ w niedawnej nowelizacji niemieckiej ustawy patentowej. W przepisie
wyrazajagcym zakaz udzielania patentdow na odmiany roslin i rasy zwierzat
oraz czysto biologiczne sposoby hodowli ro$lin i zwierzat dodano bowiem
postanowienie, wedlug ktérego zakaz ten obejmuje takze rosliny i zwierzeta
uzyskane takimi sposobami*’. Wyrazitam tez poglad, Ze analogiczne rozwia-
zanie powinno zosta¢ wprowadzone do polskiej ustawy p.w.p.

Rozszerzona Komisja Odwotawcza zajeta jednak stanowisko diametral-
nie odmienne. Zostato ono wyrazone w decyzjach z 25 marca 2015 r. roz-
strzygajacych sprawy G 2/12 Tomatoes Il/State of Israel (pomidory II)

claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed
in the patent application?”.

* Wersja angielska: , Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protec-
tion conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by
means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under
Article 53 (b) EPC?”.

“2 A, Nowicka, Patenty na wynalazki biotechnologiczne w rolnictwie, ,,Przeglad Prawa
Rolnego” 2014, nr 1(14),s. 11 in.

W § 2a ust. 1 pkt 1 Patentgesetz po dotychczasowym brzmieniu zakazujacym udzielania
patentow na ,,Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur
Ziichtung von Pflanzen und Tieren” dodano wyrazy ,,und die ausschlieBlich durch solche Ver-
fahren gewonnenen Pflanzen und Tiere”. Zmiana zostala dokonana ustawa z 19 pazdziernika
2013 r., Bundesgesetzblatt I, s. 2830.
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i G 2/13 Broccoli I1/Plant Bioscience (brokuty)**. Tezy obu decyzji brzmia
niemal tak samo; ponizej zOstang przytoczone tezy decyzji w sprawie G 2/12.
W tezie pierwszej zajgto stanowisko przeciwne niz zaproponowane wyzej,
stwierdzajac, ze wylgczenie czysto biologicznych sposobow hodowli roslin
przewidziane w art. 53 lit. b KPE nie ma negatywnego wptywu na dopusz-
czalno$¢ zastrzezenia w kategorii produktu skierowanego na rosliny lub mate-
rial roélinny taki jak owoc® (w sprawie G 2/12 chodzito o owoc pomidora).
Wychodzac z przytoczonego wyzej zatozenia, w tezie drugiej Rozszerzona
Komisja Odwotawcza EUP sprecyzowala, ze w szczeg6lnosci fakt, iz jedy-
nym dostepnym w dacie zgloszenia sposobem wytworzenia zastrzeganego
przedmiotu jest czysto biologiczny sposéb hodowli roslin ujawniony w zgto-
szeniu patentowym, nie wyklucza dopuszczalnosci zastrzezenia skierowanego
na ro$liny lub material roslinny inny niz odmiana ro$lin*®. W tezie trzeciej za
nieistotng uznano okoliczno$¢, ze ochrona przyznana zastrzezeniem patento-
wym w kategorii produktu obejmuje wytworzenie zastrzeganego produktu
droga czysto biologicznego sposobu hodowli roslin, wylaczonego jako taki
na podstawie art. 53 lit. b KPE®'.

Jak wynika z przytoczonych rozstrzygni¢¢, umozliwiaja one udzielanie
patentow europejskich na produkty (rosliny i ich czgsdci, takie jak owoce
i nasiona) uzyskane czysto biologicznymi sposobami hodowli, niezaleznie od
tego, ze sposoby ich uzyskania sg expressis verbis objcte zakazem patento-
wania. Warto tez podkresli¢ znaczenie rozstrzygnigcia specyficznego proble-
mu prawnego z zakresu formulowania zastrzezen patentowych, jaki ujawnit
si¢ w sprawie G 2/13 (brokuty II), a dotyczyl dopuszczalno$ci udzielenia
patentu na produkt, ktory w zastrzezeniu patentowym zostal scharaktery-
zowany za pomoca cech odnoszacych si¢ do sposobu jego otrzymania, a wigc
w formule zastrzezenia ,,produkt-przez-sposdb” (product-by-process claim).
Jedno ze szczegdtowych pytan sformutowanych w tej sprawie brzmiato: czy

* Obie decyzje zostaty opubl. w Dz. Urz. EUP 2016, poz. A27 i A28.

*® Wersja angielska: ,,The exclusion of essentially biological processes for the production
of plants in Article 53(b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product
claim directed to plants or plant material such as a fruit”.

* Wersja angielska: ,,In particular, the fact that the only method available at the filing date
for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production
of plants disclosed in the patent application does not render a claim directed to plants or plant
material other than a plant variety unallowable”.

" Wersja angielska: ,,In the circumstances, it is of no relevance that the protection con-
ferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an
essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b)
EPC”.
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jest dopuszczalne zastrzezenie patentowe typu ,,produkt-przez-sposob” skie-
rowane na ro$liny lub materiat roslinny inny niz odmiana rosliny, jesli cechy
sposobu definiujg czysto biologiczny sposob hodowli ro$lin?*® Takze na to
pytanie zostata udzielona odpowiedz twierdzaca; zdaniem Rozszerzonej Ko-
misji Odwolawczej mozliwos$ci opatentowania nie wyklucza fakt, ze cechy
sposobu zawarte w zastrzezeniu patentowym typu ,,produkt-przez-sposob”,
skierowanym na ro$liny lub materiat ro§linny inny niz odmiana ro$liny, defi-
niuja czysto biologiczny sposéb hodowli roslin®. Praktyczne znaczenie roz-
strzygni¢¢ wydanych w sprawach G 2/12 1 G 2/13 (i wczes$niej G 2/07
i G 1/08) polega na tym, ze znalazty one odzwierciedlenie w wytycznych
w sprawie badan w EUP*, co oznacza, ze wyktadnia przyjeta w tych decy-
zjach uzyskata walor obowigzujacej w praktyce badania europejskich zgto-
szen patentowych i udzielania patentow europejskich.

4. Reakcja na rozstrzygniecia
zawarte w decyzjach G 2/12 (pomidory 1) i G 2/13 (brukuty II)

Stanowisko Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP wyrazone w decy-
zjach z 25 marca 2015 r. wydanych w sprawach G 2/12 i G 2/13 wywotato
silng krytyke ze strony organizacji zrzeszajacych hodowcow roslin i rolni-
kow™, a takze niespotykang dotychczas reakcje instytucji Unii Europejskiej
1 panstw cztonkowskich. Wér6d wielu argumentdw podkre§lano zwtaszcza
negatywny wptyw na swobode¢ korzystania z tradycyjnych sposobé6w hodow-
li, a takze — co nie mniej istotne — wynikajace z tych rozstrzygnie¢ ogranicze-
nie dostgpu do materiatu biologicznego uzyskanego za pomoca sposobow

8 Zob. pytanie 2(a) w sprawie G 2/13: ,In particular: is a product-by-process claim
directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features
define an essentially biological process for the production of plants?”.

* Wersja angielska: ,,The fact that the process features of a product-by-process claim
directed to plants or plant material other than a plant variety define an essentially biological
process for the production of plants does not render the claim unallowable”.

% Guidelines for Examination in the EPO. Zob. np. Notice from the EPO dated 30 May
2011 (Dz. Urz. EUP 2011, nr 7, s. 423). Wytyczne sa wydawane przez Prezesa EUP (art. 10
ust. 2 KPE) i wiagza ekspertow EUP przeprowadzajacych badania europejskich zgloszen
patentowych. Obecnie stosowana wersja wytycznych pochodzi z listopada 2016 r. (zob.
WWW.ep0.0rg).

51 70b. np. Patente auf Pflanzen und Tiere: Jetzt miissen Europas Politiker handeln, raport
przygotowany przez Ch. Thena i R. Tippe z organizacji ,,No Patents on Seeds!” w 2016 r.,
przedtozony Bundestagowi (www.no-patents-on-seeds.org).


http://www.epo.org/
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czysto biologicznych, mogacego shuzy¢ do odkrywania i wyprowadzania no-
wych odmian ro§lin. Negatywne konsekwencje wyrazaja si¢ w tym, ze prawo
patentowe ingeruje w sytuacj¢ prawng hodowcow odmian roélin i pozbawia
ich uprawnien przyznanych na podstawie przepisOw o ochronie odmian. Za-
réwno bowiem w konwencji UPOV, jak i w rozporzadzeniu nr 2100/94 oraz
w polskiej ustawie o ochronie prawnej odmian roslin przewidziane jest od-
stepstwo od wytacznego prawa do odmiany (breeders’ exemption), umozli-
wiajace innym hodowcom wykorzystywanie materiatu biologicznego uzy-
skanego sposobami czysto biologicznymi do celéw hodowli lub odkrywania
1 wyprowadzania innych odmian roslin. Na przyktad w rozporzadzeniu
nr 2100/94 odstepstwo takie jest przewidziane w art. 15, ktory — regulujac
ograniczenia skutkow wspolnotowych praw do ochrony odmian ro$lin — sta-
nowi, ze prawa te nie obejmujg m.in. ,,dziatan podjetych w celu hodowli lub
odkrycia i rozwijania innych odmian”. Ustawa o ochronie prawnej odmian
ro$lin przewiduje omawiane odstepstwo w art. 22 ust. 3 pkt 3, wedtug ktorego
przepisow art. 22 ust. 1 i art. 21, okreslajacych tres¢ wylacznego prawa do
odmiany, nie stosuje si¢ do materialu siewnego i materiatu ze zbioru przezna-
czonego do tworzenia nowych odmian (z okre§lonym dalej wyjatkiem)®2.

Sposrod reakcji na decyzje Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP
w sprawach G 2/12 1 G 2/13 na szczegdlng uwage zastuguja dzialania podjete
w Unii Europejskiej, gdyz wykazuja one niezgodno$¢ praktyki Europejskiego
Urzedu Patentowego z zatozeniami lezacymi u podstaw dyrektywy 98/44/WE
i intencjami prawodawcy unijnego tworzacego t¢ dyrektywe. Wprawdzie
Unia Europejska i jej instytucje nie majg — jak wspomniano — kompetencji ani
w dziedzinie udzielania patentdw europejskich, ani w sferze funkcjonowania
Europejskiej Organizacji Patentowej i Europejskiego Urzedu Patentowego,
jednak mozna byto oczekiwac, ze za sprawg panstw cztonkowskich Unii, kt6-
rych przedstawiciele wchodzg w sktad Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizacji Patentowej, dzialania te znajdg normatywny wyraz w przepisach
regulujgcych udzielanie patentow europejskich.

Jako pierwszy stanowisko zajat Parlament Europejski, ktory w rezolucji
przyjetej dnia 17 grudnia 2015 r.> zwrécit si¢ do Komisji Europejskiej o zba-

%2 Na temat praw wylacznych do odmian roglin zob. zwlaszcza P. Gata, M. Korzycka-
-lwanow, Ochrona prawna odmian roslin, W: System prawa prywatnego, t. 14A: Prawo wias-
nosci przemystowej, red. R. Skubisz, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 1031 i n. Zob. tez M. Felchner
(red.), Ustawa o ochronie prawnej odmian roslin. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2016.

%% pg_TA-PROV/(2015)0473: rezolucja Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2015 r.
w sprawie patentow i praw do ochrony odmian roslin (2015/2981(RSP)). Przyjecie rezolucji
bylo poprzedzone pytaniami cztonkéw Parlamentu Europejskiego: C. Siekierskiego (w imieniu
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danie kwestii zdolnos$ci patentowej produktow uzyskiwanych w wyniku czy-
sto biologicznych sposobow hodowli, a takze kwestii udzielania wzajemnych
licencji przymusowych w obszarze patentow i praw do ochrony odmian ros-
lin®* oraz dostepu do zdeponowanego materiatu biologicznego. Jakkolwiek
Parlament Europejski wyrazit oczekiwanie, ze Komisja Europejska zbada
wymienione kwestie ,,potencjalnie w formie wytycznych interpretacyjnych”
(possibly by means of interpretative guidelines), to jednak nalezy zauwazy¢,
ze formuta ta byta co najmniej niefortunna, gdyz Komisja Europejska nie ma
kompetencji do wydawania takich wytycznych. Interpretacja aktow prawa
Unii Europejskiej (tu: dyrektywy 98/44/WE) nalezy bowiem do wlasciwos$ci
Trybunalu Sprawiedliwosci.

W rezolucji z 17 grudnia 2015 r. Parlament Europejski odwotal si¢ do
swego wczesniejszego stanowiska zajetego po wydaniu przez Rozszerzong
Komisje Odwotawczg EUP decyzji w sprawach G 2/07 (pomidory I) i G 1/08
(brokuty I), tj. do rezolucji z 10 maja 2012 r. w sprawie patentowania sposo-
bow czysto biologicznych™. Ponadto podkreslit znaczenie dostepu do biolo-
gicznego materiatlu ro$linnego obejmujacego cechy roslin, ktory jest niezbed-
ny do wspierania innowacyjnosci oraz tworzenia nowych odmian w celu
zagwarantowania bezpieczenstwa zywno$ciowego 1 zapobiegania monopO-
lom w sektorze hodowli roslin. Zauwazajac, ze patenty na produkty uzyskane
droga konwencjonalnej hodowli lub na material genetyczny niezbedny do
takiej hodowli mogg podwaza¢ zakaz udzielania patentéw na odmiany roslin
i czysto biologiczne sposoby ich hodowli (art. 53 lit. b KPE i art. 4 dyrektywy
98/44/WE), Parlament Europejski wypowiedziat si¢ za wytaczeniem mozli-
wosci udzielania patentow na produkty uzyskane sposobami czysto biolo-
gicznymi, np. rosliny, nasiona, cechy naturalne i geny. Podkreélit, Zze hodowla
roslin to innowacyjny proces stosowany przez rolnikéw od czasu, kiedy naro-
dzito si¢ rolnictwo, a nicopatentowane odmiany i metody hodowli maja duze
znaczenie dla r6znorodnosci genetycznej. W zwigzku z tym wskazat, ze u pod-
staw miedzynarodowego systemu ochrony odmian ro$lin (konwencja UPOV)

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i P. Svobody (w imieniu Komisji Prawnej), skierowanymi
18 listopada 2015 r. do Komisji Europejskiej (pytania nr 146/2015, dostgpne na: www.europarl.
europa.eu).

% Warunki udzielania wzajemnych licencji przymusowych przez podmioty praw do ochrony
odmian ro$lin i uprawnionych z patentow sg uregulowane w art. 12 dyrektywy 98/44/WE.

% Dz. Urz. UE C 261E z 10 wrzesnia 2013 1., s. 31. W tej rezolucji Parlament Europejski
zwroécit si¢ z apelem do EUP o nieudzielanie patentow na produkty bedace wynikiem hodowli
konwencjonalnej oraz na konwencjonalne metody hodowli, w tym tzw. hodowle selektywna
(SMART breeding; precision breeding), a takze na material hodowlany stosowany w tradycyjnej
hodowli.
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oraz systemu unijnego (rozporzadzenie nr 2100/94) lezy zasada, ze posiadacz
prawa do ochrony odmiany ro$liny nie moze uniemozliwia¢ innym hodow-
com wykorzystywania chronionej ro$liny do dalszej dziatalno$ci hodowlane;.
Wryrazil zaniepokojenie z powodu faktu, ze decyzje Rozszerzonej Komisji
Odwotawczej EUP w sprawach G 2/12 (pomidory II) i G 2/13 (brokuty II)
moga doprowadzi¢ do wzrostu liczby patentdw europejskich obejmujacych
naturalne cechy wprowadzane do nowych odmian z wykorzystaniem proce-
s6w o charakterze czysto biologicznym, takich jak krzyzowanie i selekcja.
W $wietle powyzszych okoliczno$ci Parlament Europejski wezwal Komisje
Europejska, aby ,,w trybie pilnym wyjasnita zakres i interpretacj¢ dyrektywy
98/44/WE, w szczegolnosci jej art. 4, art. 12 ust. 3 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b,
w celu zapewnienia jasno$ci prawa, jesli chodzi o zakaz udzielania patentow
na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, oraz
w celu wyjasnienia, ze dozwolona jest hodowla z wykorzystaniem materiatu
biologicznego objetego zakresem patentu”. Wezwat réwniez Komisje do po-
wiadomienia EUP o przysztym wyjasnieniu mozliwo$ci udzielania patentow
na produkty uzyskane w wyniku procesé6w o charakterze czysto biologicz-
nym, by ,,wyjasnienie to mozna byto stosowaé jako uzupehiajacy srodek in-
terpretacji”. W kontekscie tego ostatniego stwierdzenia nalezy zauwazyc, ze
nawigzuje ono do wskazanego wyzej postanowienia regulaminu wykonaw-
czego KPE (zasada 26 ust. 1), przewidujacego taka wiasnie rolg dyrektywy
98/44/WE - jako uzupelniajgcego srodka interpretacji — przy wyktadni posta-
nowien KPE. Postanowienie to dotyczy jednak samej dyrektywy, a nie ,,wyjas-
nienia” opracowanego przez Komisje Europejska.

Sprawa zdolnosci patentowej produktéw uzyskiwanych czysto biologicz-
nymi sposobami hodowli byta réwniez przedmiotem dyskusji na posiedze-
niach Rady UE, i to w dwoch jej formacjach: Rady ds. Rolnictwa i Rybotéw-
stwa’® oraz Rady ds. Konkurencyjnosci®’. Ponadto 18 maja 2016 r. Rada UE,
ktorej przewodnictwo sprawowata wowczas Holandia, zorganizowata sympo-
Zjum58, w ktérego wyniku przyjeto apel o pilne wypracowanie pragmatycz-
nych rozwigzan pozwalajacych wyeliminowaé brak pewnosci prawa. Przed
zorganizowaniem sympozjum zostato opublikowane sprawozdanie koncowe
grupy ekspertow ds. biotechnologii i inzynierii genetycznej™.

% posiedzenia 13 lipca 2015 r. i 22 pazdziernika 2015 r.

% Posiedzenia 29 lutego 2016 r. i 29 wrzesnia 2016 .

%8 Sympozjum pt. Finding the balance: exploring solutions in the debate surrounding
patents and plant breeders’ rights (http://english.eu2016.nl).

% Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in
the field of biotechnology and genetic engineering (E02973), 17 May 2016, Directorate General
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W $lad za powyzszymi dzialaniami, w szczegélno$ci w odpowiedzi na
wezwanie Parlamentu Europejskiego wyrazone w rezolucji z 17 grudnia
2015 r., stanowisko zajeta takze Komisja Europejska. Przybrato ono postac
»zawiadomienia” (notice), gdyz — jak wskazano wyzej — Komisja nie mogta
postapi¢ zgodnie z oczekiwaniem Parlamentu Europejskiego i wydaé ,,wy-
tycznych interpretacyjnych”. Wedlug formuty zastosowanej przez Komisje,
»zawiadomienie” przedstawia jej poglady w kwestiach wskazanych przez
Parlament, natomiast ,,wyktadni prawa Unii moze dokonywaé wylacznie
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej”.

Dokument opracowany przez Komisje Europejska jest opatrzony tytu-
tem ,,Zawiadomienie Komisji w sprawie niektorych artykutow dyrektywy
98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wy-
nalazkéw biotechnologicznych” i zostal opublikowany w Dzienniku Urze-
dowym UE®. Ponizej zostang przedstawione istotne elementy ustalen po-
czynionych przez Komisj¢e w kwestii wylaczenia mozliwo$ci udzielania
patentéw na produkty uzyskane sposobami czysto biologicznymi (pkt 1 za-
wiadomienia)®.

Na wstepie Komisja Europejska podkreslita prawng doniosto$¢ regulacji
zawartych w art. 4 dyrektywy 98/44/WE, wskazujgc na wylgczenie mozliwo-
$ci udzielania patentow na odmiany roslin (art. 4 ust. 1 lit. a) i czysto biolo-
giczne sposoby wytwarzania roslin (art. 4 ust. 1 lit. b). Powotujgc art. 2 ust. 2
dyrektywy, wedtug ktorego sposdb wytwarzania roslin jest czysto biologicz-
ny, jesli w cato$ci sklada si¢ ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie
1 selekcjonowanie, Komisja zauwazyta, ze w dyrektywie nie rozstrzygnigto,
czy ro$liny lub materiat roslinny (owoce, nasiona itp.) uzyskane dzieki korzy-
staniu ze sposobow czysto biologicznych mogg zosta¢ opatentowane. Dalej
wskazata, ze chociaz Europejska Organizacja Patentowa nie byta zobowiaza-
na do transponowania najistotniejszych przepisow dyrektywy 98/44/WE do
swojego korpusu prawnego, to jednak 16 czerwca 1999 r. Rada Administra-
cyjna tej Organizacji zdecydowata sie wprowadzi¢ zmiany pod tym wzgle-

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) (http://ec.europa.eu/
growth/industry/intellectual-property/patents).

% Dz. Urz. UE C 411 z 8 listopada 2016 r., s. 3—14. Zawiadomienie (notice) nie ma charak-
teru aktu prawodawczego, wobec czego zostato opublikowane w serii C, w dziale IV (Informa-
cje instytucji, organow i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej).

81 W pkt 2 zawiadomienia Komisja odniosta si¢ do warunkow udzielania wzajemnych li-
cencji przymusowych przez podmioty praw do ochrony odmian roslin oraz uprawnionych
z patentow (art. 12 dyrektywy 98/44/WE), a w pkt 3 — do dostgpu 0sdb trzecich do materiatu
biologicznego.
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dem w regulaminie wykonawczym do KPE. Mimo ze w art. 53 lit. b KPE
wykluczono juz mozliwo$¢ udzielenia patentu na odmiany roslin i rasy zwie-
rzat oraz czysto biologiczne sposoby wytwarzania roslin lub zwierzat, Rada
Administracyjna postanowita wlaczy¢ pozostate istotne przepisy dyrektywy
nie do treéci KPE, ale do regulaminu wykonawczego. W wyniku tej decyzji
przy badaniu zdolnos$ci patentowej wynalazkoéw zwigzanych z roslinami, EUP
musi bra¢ pod uwage postanowienia obydwu tych tekstow, tj. art. 53 lit. b
KPE oraz zasady 27-34 regulaminu wykonawczego. W przypadku wystapie-
nia niezgodnosci migdzy brzmieniem tych dwoch tekstow za wigzacy uznaje
si¢ tekst KPE (zob. art. 164 ust. 2 KPE).

Nastepnie Komisja przypomniata, ze jakkolwiek w decyzjach Rozszerzo-
nej Komisji Odwotawczej EUP z 9 grudnia 2010 r. w sprawach G 2/07 (po-
midory I) i G 1/08 (brokuty I) stwierdzono, ze sposoby czysto biologiczne,
w ramach ktorych selekcjonowanie przeprowadza si¢ z uzyciem markeréw
genetycznychez, nie sg przedmiotami majacymi zdolno$¢ patentows, to jednak
nie odniesiono si¢ w nich do produktéw uzyskanych w wyniku zastosowania
tych sposobow. Z kolei w decyzjach z 25 marca 2015 r. w sprawach G 2/12
(pomidory II) i G 2/13 (brokuty II) uznano, ze objecie patentem roslin lub
materiatu roslinnego uzyskanych w wyniku zastosowania sposobow czysto
biologicznych jest mozliwe, jezeli spetnione zostaty podstawowe wymagania
dotyczace zdolnosci patentowej® (tzn. nowo$¢, poziom wynalazczy i prze-
mystowa stosowalno$¢). Jak zauwazyla Komisja, gtéwnym uzasadnieniem
decyzji z 25 marca 2015 r. byt fakt, ze wylgczenia od powszechnie obowigzu-
jacej zasady zapewniajgcej mozliwo$¢é objecia wynalazku patentem musza
by¢ interpretowane restrykcyjnie. Po przeprowadzeniu analizy urzedowych
dokumentéw przygotowawczych sporzadzonych w ramach negocjacji, ktore
doprowadzity do przyjecia KPE w 1973 r., Rozszerzona Komisja Odwotaw-
cza EUP uznala, ze dokumenty te nie moga by¢ interpretowane jako wytacza-

82 Marker genetyczny to gen lub sekwencja DNA o znanym polozeniu w chromosomie,
ktére mozna wykorzystywac do identyfikowania poszczego6lnych osobnikow lub gatunkow i ich
cech (specyficznych wlasciwosci). Marker genetyczny mozna opisaé jako mozliwe do zaobser-
wowania zroznicowanie genetyczne (ktore moze stanowic rezultat mutacji lub zmiany lokusow
genomowych). Takie okreslenie jest zawarte we wprowadzeniu do zawiadomienia Komisji Eu-
ropejskiej (przypis 6).

W tym miejscu Komisja Europejska przytoczyta tezg trzecia decyzji w sprawach G 2/12
i G 2/13, w ktorej za nieistotny w kwestii zdolno$ci patentowej uznano fakt, ze ochrona
przyznana zastrzezeniem patentowym w kategorii produktu obejmuje wytworzenie zastrze-
ganego produktu droga czysto biologicznego sposobu hodowli roslin, wylaczonego jako taki na
podstawie art. 53 lit. b KPE.
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jace rosliny lub materiat roslinny uzyskiwane w wyniku zastosowania sposo-
bow czysto biologicznych z mozliwo$ci udzielenia patentu.

Komisja Europejska podsumowata swe uwagi ogdlne w ten sposob, ze
chociaz tre§¢ decyzji z 25 marca 2015 r. jest zgodna z intencjami autorow
KPE, to jednak nie ma pewnosci, czy w kontekscie Unii Europejskiej przyjeto
by takie same rozwiazania. W szczeg6lnoséci, w dyrektywie 98/44/WE nie
wprowadzono podzialu na rézne poziomy przepiséw, lecz postanowienia tej
dyrektywy nalezy interpretowac jako niepodzielng catos¢. Przy probie oceny
intencji, jakie przy$wiecaly prawodawcy unijnemu przyjmujacemu dyrekty-
we, istotnymi pracami przygotowawczymi, z przebiegiem ktérych nalezaloby
si¢ zapoznac, nie bylyby prace poprzedzajace podpisanie KPE w 1973 1., lecz
prace zwigzane z przyjeciem dyrektywy w 1998 r.

Zgodnie z tym spostrzezeniem druga cz¢s¢ analizy przeprowadzonej przez
Komisje Europejska dotyczy negocjacji zwigzanych z przyjeciem dyrektywy
98/44/WE. Szczegdlowo opisane zostaty oba projekty dyrektywy (pierwszy
z 1988 r., ktory zakonczyt sig¢ fiaskiem po odrzuceniu przez Parlament Euro-
pejski w marcu 1995 r. wspolnego tekstu zaproponowanego przez komitet
pojednawczy oraz drugi, ktory Komisja Europejska przedstawita w grudniu
1995 r.), a szczegodlna uwaga zostata poswigcona historii legislacyjnej regula-
cji zawartej w art. 4 dyrektywy. Wskazano np., ze w drugim projekcie dyrek-
tywy byt zawarty przepis art. 4 ust. 2, ktéry przewidywat, ze ,,material biolo-
giczny, w tym roéliny i zwierz¢ta oraz elementy roélin i zwierzat uzyskiwane
w wyniku zastosowania procesu niebedgcego procesem czysto biologicznym,
z wyjatkiem odmian ro$lin i ras zwierzat jako takich, posiada zdolnosc¢ paten-
towa”. Przedstawiajac kolejne wersje postanowien dyrektywy64, Zauwazono,
Ze z propozycji brzmienia art. 4 mozna wywnioskowaé, ze intencja autoréw
projektu dyrektywy bylo uznanie, iz rosliny uzyskiwane w wyniku zastoso-
wania sposobu czysto biologicznego nie sa przedmiotem majgcym zdolnosé
patentowa. Takie ro§liny i zwierzeta moglyby jednak posiada¢ zdolno$¢ pa-
tentowa, gdyby w ramach sposobu czysto biologicznego wystepowat przy-
najmniej jeden etap niebiologiczny, np. etap mikrobiologiczny®. Nastepnie
przedstawione zostaly poprawki Parlamentu Europejskiego zaproponowane
W pierwszym czytaniu w czerwcu 1997 r.%, odnoszace si¢ do zmiany defini-
Cji sposobu czysto biologicznego oraz wprowadzenia ogolnego przepisu regu-

% Sy one przytoczone réwniez w tabeli zamieszczonej w zalaczniku do zawiadomienia.

% W tym miejscu odwolano si¢ do motywu 17 projektu przedstawionego przez Komisje
w 1995r.

% Opinia Parlamentu Europejskiego z 16 lipca 1997 r., Dz. Urz. WE C 286 z 22 wrze$nia
1997 r., s. 87.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:C:1997:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:C:1997:286:TOC
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lujacego zdolnos¢ patentowsg materiatu biologicznego i szczegdlowego prze-
pisu dotyczacego zdolnosci patentowej roslin i jej ograniczen. W zwigzku
z 0g6lng regulacja zdolnosci patentowej materiatu biologicznego Komisja
wskazata, ze przedmiotem wynalazku moze by¢ materiat biologiczny wyizo-
lowany ze swojego naturalnego srodowiska lub przetwarzany z wykorzysta-
niem sposobu technicznego (regulacja ta zostala przyjeta w art. 3 ust. 2 dyrek-
tywy 98/44/WE). Zdaniem Komisji zamieszczenie tej regulacji spowodowato,
ze z tekstu dyrektywy zostalo usunigte konkretne odniesienie do braku zdol-
nosci patentowej ro$lin i zwierzat uzyskiwanych w wyniku zastosowania spo-
sobu czysto biologicznego, co jednak nie oznaczato, ze Parlament Europejski
zamierzal uchyli¢ wylaczenie zdolnosci patentowej ro$lin uzyskiwanych
w wyniku zastosowania sposobow czysto biologicznych67. Opisujac dalsze
etapy procesu legislacyjnego, Komisja wskazata, ze Rada zdecydowanie po-
parta®® kolejny zmieniony wniosek®®, uwzgledniajacy stanowisko Parlamentu,
a poparcie dla tego wniosku znalazto potwierdzenie w tresci wspolnego sta-
nowiska Rady z 26 lutego 1998 r.”® W szczegdlnosci, zadne z panstw czton-
kowskich nie zakwestionowato zaproponowanej przez Parlament interpretacji
pojecia produktéw uzyskiwanych w wyniku zastosowania sposobow czysto
biologicznych. Po zatwierdzeniu wspdlnego stanowiska Rady przez Parla-
ment Europejski dyrektywa 98/44/WE zostata ostatecznie przyjeta 6 lipca
1998 r.

W ostatniej czesci analizy dotyczacej wytaczenia mozliwosci udzielania
patentdow na produkty uzyskiwane sposobami czysto biologicznymi Komisja
Europejska odniosta si¢ do przepisow dyrektywy 98/44/WE, wskazujac, ze jej
ostateczne brzmienie nie zawiera przepisu dotyczgcego zdolnosci patentowej
takich produktow. W zwigzku z tym, jak wskazano, z jednej strony mozna

% W tym miejscu Komisja Europejska przytoczyla fragment uzasadnienia do sprawo-
zdania Parlamentu Europejskiego z 25 czerwca 1997 r. (A4-0222/97), s. 38, przyp. 5: ,,»Czy-
sto biologiczne sposoby, tj. krzyzowanie i selekcjonowanie catego genomu [...], nie spetnia-
ja ogolnych warunkow w odniesieniu do zdolnosci patentowej, poniewaz nie posiadajg
poziomu wynalazczego ani nie sg odtwarzalne. Hodowla to powtarzalny proces, w ramach
ktorego uzyskuje si¢ stabilny pod wzgledem genetycznym produkt koncowy posiadajacy
pozadane wlasciwosci, w wyniku wielokrotnego krzyzowania i selekcjonowania. Proces ten
jest tak mocno uzalezniony od specyficznych wtasciwosci materialu wyj$ciowego i posred-
niego, ze uzyskanie tego samego rezultatu po jego powtoérzeniu nie bedzie mozliwe. Z tego
wzgledu tego rodzaju procedury i produkty powstajace w rezultacie ich stosowania nie po-
winny zosta¢ objgte ochrong patentowa”.

% Dokument Rady nr 10130/97, Codec 428, PI31.

% COM(97)446 z 29 sierpnia 1997 r., Dz. Urz. WE C 311 z 11 pazdziernika 1997 r., s. 12.

" Dz. Urz. WE C 110 z 8 kwietnia 1998 1., s. 17.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:C:1997:311:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:C:1998:110:TOC
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utrzymywac, ze gdyby intencja prawodawcy bylo wytaczenie zdolnosci pa-
tentowej takich produktow, to w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy bylaby wyrazna
wzmianka o takim wytaczeniu. Ponadto w art. 3 ust. 1 dyrektywy postano-
wiono, ze zdolno$¢ patentowg majg wynalazki, ktore sg nowe, posiadaja po-
ziom wynalazczy i1 nadajg si¢ do przemystowego stosowania, nawet jesli do-
tycza produktu sktadajacego si¢ z materiatu biologicznego lub zawierajacego
materiat biologiczny. Na przyktad rosliny lub owoce uzyskiwane w wyniku
zastosowania sposobdw czysto biologicznych z oczywistych wzgledow za-
wierajg materiat biologiczny; dlatego tez mozna twierdzi¢, ze wyltaczenie
zdolnosci patentowej takich produktow jest nieuzasadnione.

Jednakze z drugiej strony Komisja Europejska wskazata, ze — biorac
pod uwage streszczone wyzej prace przygotowawcze zwigzane z dyrektywa
98/44/WE — niektore przepisy dyrektywy mozna uznaé¢ za spdjne wylacznie
w przypadku, gdy rosliny uzyskiwane w wyniku zastosowania sposobow czy-
sto biologicznych beda traktowane jako wylaczone z jej zakresu. Na poparcie
tej tezy Komisja przytoczyla nastgpujace argumenty.

Po pierwsze, art. 3 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE, dodany przez Parlament
Europejski i przyjety przez Komisje i Radg, stanowi: ,,Przedmiotem wynalaz-
ku moze by¢ materiat biologiczny, ktory jest wyizolowany ze swojego natu-
ralnego $rodowiska lub wyprodukowany za pomocg sposobu technicznego,
nawet jesli poprzednio wystepowat w naturze”. Artykul ten mozna, zdaniem
Komisji, interpretowaé w ten sposob, ze aby material biologiczny mégl zo-
sta¢ uznany za przedmiot wynalazku, musi zosta¢ wyizolowany ze swojego
naturalnego $rodowiska, do czego z cata pewnoscig nie dochodzi w przypad-
ku produktéw uzyskiwanych w wyniku zastosowania sposobow czysto biolo-
gicznych. Réwniez drugi warunek przewidziany w tym przepisie (tj. produk-
cja za pomocg sposobu technicznego) nie zostalby spemiony: produkty
uzyskiwane w wyniku zastosowania sposobow czysto biologicznych nie mo-
g3 by¢ uznawane za material biologiczny produkowany z zastosowaniem
sposobow technicznych. Sposob biologiczny, w ramach ktérego dokonuje si¢
selekcjonowania i krzyzowania, z definicji nie moze zosta¢ uznany za sposob
techniczny. W zwiazku z powyzszym roéliny lub zwierzeta, ktore sg objete
ogoblnym pojeciem ,,materiatu biologicznego”, ale ktore uzyskuje si¢ w rezul-
tacie zastosowania sposobu nietechnicznego (tj. czysto biologicznego), nie
moga zosta¢ uznane za wynalazek, a zatem nie moga zostac¢ objete patentem.
Zdaniem Komisji mozna zatozy¢, ze prawodawca uznal, iz jednoznaczne
sformutowanie takiego wylaczenia nie jest konieczne.

Po drugie, w art. 4 ust. 1 dyrektywy 98/44/WE ustanowiono podstawowg
zasade wylaczajaca mozliwo$¢ udzielenia patentu na odmiany roslin (i rasy
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zwierzat) oraz na czysto biologiczne sposoby wytwarzania ro$lin (i zwierzat).
Na zasadzie odstgpstwa od tej zasady w art. 4 ust. 2 stwierdzono, ze wynalaz-
ki, ktore dotycza roslin (lub zwierzat), maja zdolnos¢ patentows, jesli mozli-
wos¢ technicznego wykonania wynalazku nie ogranicza si¢ do szczegolnej
odmiany roélin (tj. do grupy ro$lin wigkszej niz odmiana ro$lin). Zdaniem
Komisji wyjatek ten nie uchyla jednak wylaczenia, o ktorym mowa w ust. 1
tego artykutu. Przyktadem sytuacji, w ktdrej zastosowanie miatby przepis art. 4
ust. 2, jest przypadek wprowadzenia genu do genomu roslin, co doprowadzi
do utworzenia nowej grupy ro$lin charakteryzujacej si¢ posiadaniem tego
szczegolnego genu (inzynieria genetyczna). Natomiast krzyzowanie calego
genomu odmiany ro$lin w ramach sposobu czysto biologicznego bytoby obje-
te wylaczeniem ze zdolnosci patentowej .

Po trzecie, Komisja Europejska wskazata na motyw 32 preambuty dyrek-
tywy 98/44/WE, zawierajacy wyjasnienie tresci art. 4. Motyw ten stanowi:
,jesli wynalazek polega jedynie na modyfikacji genetycznej szczegolnej od-
miany rosliny i jesli nowa odmiana roslin jest hodowana, bedzie nadal wyta-
czona mozliwo$¢ udzielenia na nig patentu, nawet jesli modyfikacja gene-
tyczna nie jest wynikiem sposobu czysto biologicznego, ale sposobu bio-
technologicznego”. Z tego motywu mozna, zdaniem Komisji wywnioskowac,
ze jesli nowa odmiana roslin zostata wyhodowana z wykorzystaniem sposobu
czysto biologicznego, to mozliwos$¢ udzielenia patentu na takg odmiang (t;.
produkt uzyskany dzigki zastosowaniu tego sposobu) jest wylgczona. Motyw
ten wyjasnia intencje prawodawcy: punktem kluczowym dla zapewnienia
zdolno$ci patentowej rosliny jest zastosowanie sposobu technicznego, np.
wprowadzenie genu do genomu. Sposoby czysto biologiczne nie majg charak-
teru technicznego, dlatego tez — zgodnie ze stanowiskiem zajetym przez pra-
wodawce — nie mogg zosta¢ objete patentem. Ponadto za istotne Komisja
uznala postanowienie art. 4 ust. 3 dyrektywy, dopuszczajace mozliwos¢ obje-
cia patentem wynalazkow stanowigcych rezultat sposobu mikrobiologicznego.
W ustepie tym wprost odniesiono si¢ do przepisu art. 4 ust. 1 lit. b, tj. do wyla-
czenia mozliwosci udzielenia patentu na czysto biologiczne sposoby wytwa-
rzania roslin i zwierzat. Prawodawca uwazatby za konieczne, aby wspomnie¢,
ze sposob mikrobiologiczny jest przedmiotem majacym zdolno$¢ patentowsq
tylko w przypadku, gdyby uznat produkt uzyskany w rezultacie zastosowania
takiego sposobu za majacy zdolnos$¢ patentowa. Z jednej wigc strony sam fakt

™ W tym miejscu Komisja Europejska wskazala na wspomniang juz wyzej okolicznoé¢, ze
takie podejscie przyjeto w krajowym prawie patentowym obowigzujacym w Niemczech, a takze
we Francji, Holandii i Wloszech.
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istnienia art. 4 ust. 3 $wiadczy o tym, ze produkty uzyskiwane w rezultacie
zastosowania sposobu mikrobiologicznego posiadaja zdolno$¢ patentowa,
a z drugiej — przepis ten jest spojny ze stanowiskiem, zgodnie z ktorym inten-
cja prawodawcy byto wytgczenie zdolno$ci patentowej produktow uzyskiwa-
nych w rezultacie zastosowania sposobow czysto biologicznych.

W zakonczeniu omawianej czesci zawiadomienia trafnie podkreslono, ze
ten sam tok rozumowania mozna przyja¢ w odniesieniu do zwierzat. Mimo ze
rasy zwierzat nie zostaly objete prawami wlasnosci intelektualnej na szczeblu
unijnym (brak odpowiednika rozporzadzenia nr 2100/94), to jednak w odnie-
sieniu do ras zwierzat stosuje si¢ ten sam wyjatek, zgodnie z ktdérym rasy
zwierzat ani czysto biologiczne sposoby hodowli zwierzat nie moga zostaé
opatentowane. Zdaniem Komisji to samo podejscie, tj. wytaczenie mozliwo-
$ci udzielenia patentu, powinno mie¢ zastosowanie w odniesieniu do zwierzat
uzyskiwanych bezposrednio w wyniku zastosowania czysto biologicznych
sposobow hodowli.

W podsumowaniu powyzszych ustalen Komisja Europejska stwierdzita:
»W opinii Komisji intencjg prawodawcy unijnego przyjmujacego dyrektywe
98/44/WE bylo wylaczenie zdolnos$ci patentowej produktéw (roslin/zwierzat
i czesci roslin/zwierzat) uzyskiwanych w rezultacie zastosowania czysto bio-
logicznych sposobow”.

Po opublikowaniu zawiadomienia Komisji Europejskiej, co — jak wspo-
mniano — nastgpito 8 listopada 2016 r., mialy miejsce kolejne wydarzenia.
20 lutego 2017 r. Rada UE przyjeta konkluzje dotyczace zawiadomienia Ko-
misji, ktére rowniez zostalty opublikowane w Dzienniku Urzedowym UE'.
Rada przypomniata, ze w dyrektywie 98/44/WE zawarte zostaly zasady doty-
czace zdolno$ci patentowe] materiatu biologicznego, takiego jak zwierzgta
lub ro$liny, a nastepniec wskazata na decyzje Rozszerzonej Komisji Odwo-
tawczej EUP z 25 marca 2015 r. w sprawach G 2/15 (pomidory II) i G 2/13
(brokuty II), w ktérych uznano, ze produkty uzyskane dzigki korzystaniu ze
sposobow czysto biologicznych moga mie¢ zdolno$¢ patentowa, nawet jesli
proces wykorzystany do uzyskania danego produktu jest czysto biologiczny,
a co za tym idzie — nie ma zdolnosci patentowej. Rada przypomniata rowniez
swoje dyskusje przeprowadzone na posiedzeniach 13 lipca i 22 pazdziernika
2015 r. oraz 29 lutego, 29 wrzesnia, 28 listopada i 12 grudnia 2016 r., a takze
wspomniang wyzej rezolucje Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2015 r.

2 Dz. Urz. UE C 65 z 1 marca 2017 r., 5. 2-3. Podobnie jak zawiadomienie Komisji, row-
niez konkluzje Rady UE — niemajace charakteru aktu prawodawczego — zostaty opublikowane
w serii C, w dziale IV (Informacje instytucji, organéw i jednostek organizacyjnych Unii Euro-
pejskiej).
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Nastepnie przyznata, ze decyzje Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP
z 25 marca 2015 r. w sprawach G 2/12 1 G 2/13 ,,stoja w sprzeczno$ci z prze-
pisami niektorych panstw czlonkowskich”" i ze konieczne sg przejrzyste za-
sady w tej dziedzinie. Z zadowoleniem przyjeta zawiadomienie Komisji Eu-
ropejskiej z 3 listopada 2016 r., pozostajace — jak stwierdzita — bez
uszczerbku dla ewentualnych przyszitych orzeczen Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci. Zdaniem Rady zawiadomienie to zwigksza przejrzystos¢ zasad w Unii
Europejskiej w tej dziedzinie i przyczynia si¢ do przywrocenia odpowiedniej
rownowagi pomigdzy prawami patentowymi i prawami do ochrony odmian
ro$lin. Przypomniala tez, ze zamiarem prawodawcy unijnego przyjmujacego
dyrektywe 98/44/WE bylo wylaczenie zdolnosci patentowej produktow uzy-
skiwanych sposobami czysto biologicznymi. W §wietle powyzszych okolicz-
nosci Rada wezwata Komisje Europejskg m.in. do dalszej analizy — w kon-
tek$cie warunkow udzielania wzajemnych licencji przymusowych — , kwestii
zwiazanych z istotnym postgpem technicznym o zasadniczym znaczeniu go-
spodarczym w odniesieniu do danej odmiany roélin lub wynalazku™, a takze
dalszej analizy kwestii zwigzanych z zakresem ochrony patentowej’, poniewaz
takie analizy moglyby by¢ pomocne w rozwoju nowych odmian w oparciu
o0 istniejace opatentowane geny”. Ponadto Rada wezwata panstwa cztonkow-
skie Unii Europejskiej, jako cztonkéw Europejskiej Organizacji Patentowej, by
»hawotywaty do dostosowania praktyki Europejskiej Organizacji Patentowej do
niniejszych konkluzji” (rezultatem tego wezwania jest decyzja Rady Admini-
stracyjnej z 29 czerwca 2017 r., oméwiona nizej w pkt 5).

Jeszcze przed uchwaleniem tej decyzji, 24 listopada 2016 r., Europejski
Urzad Patentowy oglosit informacj¢ o zawieszeniu postgpowan w sprawach
o udzielenie patentéw europejskich, jesli przedmiotem zgloszenia patentowe-
go jest roslina (lub zwierze) uzyskane sposobem czysto biologicznym. Infor-
macja ta zostata najpierw ogloszona na stronie internetowej EUP, a nastepnie
w grudniu 2016 r. opublikowana w Dzienniku Urzedowym EUP’®. Powotano
si¢ w niej na wyrazony przez Komisje¢ Europejskg poglad dotyczacy intencji

78 Chodzi np. o prawo patentowe RFN, w ktérym w przepisie wylaczajacym udzielanie pa-
tentdw na czysto biologiczne sposoby hodowli ro$lin (i zwierzat) dodano w 2013 r. postanowie-
nie wylaczajace udzielanie patentow na produkty uzyskane w wyniku zastosowania takich spo-
sobow. Zob. wyzej przyp. 43.

™ W taki sposob dyrektywa 98/44/WE okresla przestanki ubiegania si¢ o licencje przymu-
sowa (zob. art. 12 ust. 3 dyrektywy).

7 Zakres ochrony patentowej jest w dyrektywie 98/44/WE okreslony w art. 8—11.

" Dz. Urz. EUP 2016, poz. 104 (Notice from the European Patent Office dated 24 Novem-
ber 2016 concerning the staying of proceedings due to the Commission Notice on certain arti-
cles of Directive 98/44/EC [...]).
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prawodawcy unijnego przyjmujacego dyrektywe 98/44/WE, zmierzajacej do
wylaczenia mozliwosci udzielania patentéw na rosliny (i zwierzeta) uzyski-
wane sposobami czysto biologicznymi. Odwotano si¢ roéwniez do zasady 26
ust. 1 regulaminu wykonawczego KPE, nakazujacej traktowanie dyrektywy
jako ,,uzupelniajacego $rodka interpretacji”’. Wskazano tez na wspomniane
wyzej dyskusje i analizy prowadzone przez przedstawicieli panstw stron KPE
w ramach Komitetu Prawa Patentowego (Committee on Patent Law), dziala-
jacego przy Radzie Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowe;.
W $wietle tych okolicznosci, bioragc pod uwagg ewentualny wplyw pogladéw
Komisji Europejskiej wyrazonych w zawiadomieniu z 3 listopada 2016 r.,
prezes EUP podjat decyzje o zawieszeniu z urzgdu wszystkich postepowan,
zaré6wno prowadzonych przez Wydziat Badan, jak i Wydziat ds. Sprzeciwow,
w ktorych decyzja jest uzalezniona od rozstrzygnigcia sprawy zdolnosci pa-
tentowej roslin (lub zwierzat) uzyskanych sposobami czysto biologicznymi.

5. Decyzja Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji
Patentowej z 29 czerwca 2017 r.

Przedstawione wyzej dziatania instytucji Unii Europejskiej (Parlamentu
Europejskiego, Komisji i Rady UE) oraz silne zaangazowanie panstw czton-
kowskich, zwlaszcza Holandii i RFN, zostaly uwienczone powodzeniem
i doprowadzity do zmiany przepiséw regulujacych udzielanie patentow euro-
pejskich. Zostata ona wprowadzona decyzjg Rady Administracyjnej Europej-
skiej Organizacji Patentowej z 29 czerwca 2017 r. (CA/D 6/17) zmieniajaca
zasady 27 i 28 regulaminu wykonawczego KPE”’. Decyzja zostala podjeta na
podstawie art. 33 ust. 1 lit. ¢ KPE'®, na wniosek prezesa Europejskiego Urze-
du Patentowego, po uzyskaniu opinii Komitetu Prawa Patentowego (Commit-
tee on Patent Law). Weszta w zycie z dniem 1 lipca 2017 r.

Zasada 27 Regulaminu wykonawczego (opatrzona nagtéwkiem ,,Wyna-
lazki biotechnologiczne posiadajgce zdolno$¢ patentowg™) zostata zmieniona
w ten sposob, ze we wstepnej czescei lit. b dodano wyrazy ,,bez uszczerbku dla
zasady 28 ust. 2” (without prejudice to Rule 28, paragraph 2). Wskutek tej

7 Decision of the Administrative Council of 29 June 2017 amending Rules 27 and 28 of the
Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 6/17), Dz. Urz. EUP
2017, poz. A54. Zob. tez dokument CA/56/17 z 6 czerwca 2017 r., objasniajacy zmiany propo-
nowane przez prezesa EUP (dostepny na: www.epo.org).

8 Art. 33 KPE okresla kompetencje Rady Administracyjnej, a w ust. 1 lit. ¢ jest przewi-
dziana kompetencja do zmiany regulaminu wykonawczego.



76 AURELIA NOWICKA

zmiany zasada 27 stanowi obecnie: Wynalazki biotechnologiczne posiadaja
takze zdolno$¢ patentowa, jesli dotycza: a) materiatu biologicznego, ktory jest
wyizolowany ze swojego naturalnego $rodowiska lub wyprodukowany za
pomocg sposobu technicznego, nawet jesli poprzednio wystepowal w naturze;
b) bez uszczerbku dla zasady 28 ust. 2, roslin lub zwierzat, jesli mozliwosé
technicznego wykonania wynalazku nie ogranicza si¢ do szczegolnej odmia-
ny roélin lub zwierzat™; c) sposobu mikrobiologicznego lub innego technicz-
nego sposobu albo produktu otrzymanego za pomoca takiego sposobu, a nie-
bedacego odmiang ro$lin lub zwierzat.

Druga zmiana dotyczy zasady 28 Regulaminu wykonawczego (okreslajacego
wylaczenia ze zdolnos$ci patentowej) i polega na dodaniu ust. 2, ktory stanowi:
»Na podstawie art. 53 lit. b nie udziela si¢ patentdéw europejskich na ro$liny
1 zwierzeta otrzymywane wylacznie sposobem czysto biologicznym” (,,Under
Acrticle 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or ani-
mals exclusively obtained by means of an essentially biological process”)®.

Wedtug art. 3 decyzji CA/D 6/17 zmienione brzmienie zasad 27 1 28 ma
zastosowanie do europejskich zgloszen patentowych dokonanych od dnia
wejscia w zycie decyzji (1 lipca 2017 r.) oraz do europejskich zgtoszen paten-
towych 1 patentow europejskich w tej dacie rozpatrywanych. Wzmianka
o0 ,,patentach europejskich” dotyczy postepowan sprzeciwowych wszczetych na
podstawie art. 99 KPE. W tym kontekscie ze szczegdlnym zainteresowaniem
nalezy oczekiwaé rozstrzygniecia sprzeciwu wobec patentu europejskiego EP
2575433 na wynalazek pt. Energy saving brewing method, udzielonego na
rzecz Carlsberg Breweries A/S (Dania) i Heineken Supply Chain B.V. (Holan-
dia)®". Sprzeciw wobec tego patentu zostal wniesiony w czerweu 2017 r. przez
okoto 40 organizacji spotecznych, np. z RFN, Austrii i Danii.

6. Uwagi koncowe

W zakofczeniu powyzszej analizy zagadnien zwigzanych ze zdolnoscia
patentowa wynalazkéw dotyczacych roélin (i ich odmian) nalezy sformuto-
wac kilka propozycji odnoszacych si¢ do sytuacji obowigzujacej w polskim

™ Wersja angielska: ,,(b) without prejudice to Rule 28, paragraph 2, plants or animals if the
technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety”.

& Dotychczasowa treéé zasady 28, obejmujaca lit. a—d, zostala oznaczona jako ust. 1.

8 Oba podmioty uzyskaly takze patenty europejskie na jeczmien wykorzystywany do pro-
dukcji piwa (zob. np. EP 2373154 na wynalazek Barley and malt-derived beverages with low
dimethyl sulfide level).



Patenty dotyczace roslin w $wietle Konwencji o udzielaniu patentéow europejskich 77

ustawodawstwie patentowym. Propozycje dotyczg zmian w p.w.p., ktére — po
uchwaleniu i wejSciu w zycie — beda mialy zastosowanie do patentow krajo-
wych udzielanych przez Urzad Patentowy RP.

Propozycja pierwszej zmiany zostata opisana wyzej w pkt 2 i dotyczy
wprowadzenia w art. 29 ust. 1 pkt 2 zd. 2 p.w.p. wyraznego zastrzezenia, ze
wylaczenie zakazu udzielania patentéw na sposoby mikrobiologiczne odnosi
si¢ do wytworow uzyskiwanych takimi sposobami tylko wtedy, jesli wytwory
te nie s3 odmianami roslin ani rasami zwierzat.

Druga zmiana powinna polega¢ na wprowadzeniu w art. 29 ust. 1 pkt 2
zd. 1 p.w.p. postanowienia, ze zakaz udzielania patentow na czysto biolo-
giczne sposoby hodowli roslin i zwierzat obejmuje takze wytwory uzyskiwa-
ne takimi sposobami (co bedzie odzwierciedla¢ omoéwiong wyzej zmiang re-
gulaminu wykonawczego KPE, dokonang decyzja Rady Administracyjnej
z 29 czerwca 2017 r.). Uznajac t¢ zmiane¢ za korzystng z punktu widzenia in-
teresOw gospodarczych naszego kraju, warto jg wdrozy¢ takze do polskiego
ustawodawstwa.

Przedmiotem trzeciej zmiany powinno by¢ ustanowienie nowego ograni-
czenia patentu na rzecz hodowcow roélin (breeders’ exemption). Jak wspo-
mniano wyzej w pkt 2, w prawie polskim analogiczne odstepstwo jest przewi-
dziane tylko w ustawie o ochronie prawnej odmian ro$lin (art. 22 ust. 3 pkt 3 tej
ustawy), natomiast nie zostato ustanowione w odniesieniu do patentdw. Oma-
wiana zmiana powinna polega¢ na dodaniu w art. 69 p.w.p. nowego punktu
(0znaczonego jako pkt 3%), wedlug ktorego nie narusza sie patentu przez ,ko-
rzystanie z materiatu biologicznego do celow hodowli lub odkrywania i wy-
prowadzania nowych odmian ro$lin”. Podobne ograniczenie patentu wystepuje
np. W ustawie patentowej RFN®* (oraz w porozumieniu w sprawie Jednolitego
Sadu Patentowego)gs, a — bedac korzystne takze dla polskiego sektora hodowli
odmian roslin — moze stanowi¢ wzor proponowanej regulacji.

8 Zob. § 11 lit. 2a Patentgesetz, ktory stanowi, Ze patent nie rozciaga si¢ m.in. na ,,die Nut-
zung biologischen Materials zum Zweck der Ziichtung, Entdeckung und Entwicklung einer
neuen Pflanzensorte”.

8 Jak stanowi art. 27 lit. ¢ tego porozumienia, prawa przyznane patentem nie rozciagaja sie
na ,,wykorzystywanie materiatu biologicznego do celow hodowli lub odkrywania i tworzenia
innych odmian ro$lin” (,,the use of biological material for the purpose of breeding, or dis-
covering and developing other plant varietes*). Tekst porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu
Patentowego jest dostgpny w Dz. Urz. UE C 175 z 20 czerwca 2013 r., s. 1. Od wejscia w Zycie
tej umowy migdzynarodowej jest uzaleznione powstanie tzw. jednolitej ochrony patentowej,
majacej obowigzywaé w tych panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, ktore zwiazg si¢ ta
umow3. Polska nie podpisala ani nie ratyfikowata porozumienia JSP, co nalezy uzna¢ za decy-
zj¢ stuszng 1 w pelni uzasadniona wzgledami gospodarczymi i interesami polskich przedsigbior-
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PLANT PATENTS IN THE LIGHT OF THE CONVENTION
ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS
AND DIRECTIVE 98/44/EC ON THE LEGAL PROTECTION
OF BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Summary

The purpose of this article is an analysis of interpretative problems regarding the ex-
clusion of patentability of plants obtained by essentially biological processes. In the prac-
tice of the European Patent Office (EPO) the problem concerns the construction of Article
53(b) of the Convention on the Grant of European Patents (EPC) and the main question is
whether the interpretation adopted in the decisions of the Enlarged Board of Appeal of the
EPO of 25 March 2015 regarding cases G 2/12 (Tomatoes Il/State of Israel) and G 2/13
(Broccoli Il/Plant Bioscience) complies with the goals and objectives as well as assump-
tions of Directive 98/44/EC on legal protection of biotechnological inventions. The legal
argumentation contained in the documents adopted by the institutions of the European
Union in response to the decisions in the cases referred to above (G 2/12 and G 2/13) have
been examined in particular. A special attention has been given to the European Parliament
resolution of 17 December 2015 on patents and plant breeders’ rights and the Commission
Notice on certain articles of Directive 98/44/EC. The views expressed by EU institutions
with regard Directive 98/44/EC have brought about a normative amendment implemented
by the Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 29
June 2017 amending Rules 27 and 28 of the Implementing Regulations to the EPC. To
sum up, a proposal for the amendments to the Polish Act — Industrial Property Law is
made, with a recommendation that they ought to be applied to national patents granted by
the Patent Office of the Republic of Poland.

I BREVETTI RELATIVI SULLE PIANTE ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE
SULLA CONCESSIONE DI BREVETTI EUROPEI
E LA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE GIURIDICA
DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Riassunto

L’articolo si propone di analizzare i problemi interpretativi riguardanti I’esclusione
dalla brevettabilita per le piante ottenute da procedimenti essenzialmente biologici. Nella
prassi dell’Ufficio europeo dei brevetti si tratta dell’interpretazione dell’art. 53 (b) della
Convenzione sulla concessione di brevetti europei, invece la questione fondamentale si
riduce alla domanda se I’interpretazione accolta dalla Commissione allargata di ricorso
nelle decisioni G 2/12 (Tomatoes I1/State of Israel) e G 2/13 (Broccoli Il/Plant Bioscience)

cOw. Zob. szerzej A. Nowicka, Patent europejski o jednolitym skutku (w perspektywie powsta-
nia), w: System prawa prywatnego, t. 14A,s.239in.
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del 25 marzo 2015 sia compatibile con le finalita e gli obiettivi della direttiva 98/44/CE
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. L’autrice analizza in modo
approfondito gli argomenti giuridici formulati nei documenti approvati dalle istituzioni
dell’Unione europea in risposta alle decisioni G 2/12 e G 2/13 riportate sopra. Una
particolare attenzione viene rivolta alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 di-
cembre 2016 sui brevetti e i diritti dei coltivatori di piante e alla comunicazione della
Commissione dell’8 novembre 2016 relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE.
Le opinioni espresse dalle istituzioni dell’Unione europea nell’ambito della direttiva
98/44/CE hanno portato a cambiamenti normativi introdotti con la decisione del Consiglio
d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti del 29 giugno 2017, la quale
ha cambiato le regole 27 e 28 del regolamento di esecuzione della CBE. Concludendo,
I’autrice formula proposte di revisione della legge polacca sulla proprieta industriale, da
applicare ai brevetti nazionali rilasciati dall’Ufficio polacco dei brevetti.





