Internetowy Przeglad Prawniczy 1/2008

Krzysztof Nieszporek

Przestanki uzyskania wylacznego prawa
do nowej odmiany roslin a przestanki
zdolnosSci patentowej

1. Wprowadzenie

Wylaczne prawo do odmiany (fr. droit de l'obteneur vegetale, zwane
za wzorem brytyjskim 1 amerykanskim prawem hodowcy — breeder's right
— w dalszym teks$cie okreslenia te beda uzywane zamiennie) oraz wylaczne
prawo do patentu naleza do praw na dobrach niematerialnych 1 operuja
konstrukcja wylacznego prawa. W niniejszym krotkim opracowaniu posta-
ram si¢ porownac przestanki dla uzyskania obu powyzszych praw wytacz-
nych. Wykaz¢ w jakim pozostaja one stosunku do siebie oraz jakie istnieja
miedzy nimi rdznice, a jakie podobienstwa. Bgda one zalezne od sposobu
ujecia — zasadnicze znaczenie bgda miaty przestanki zdolnosci patentowe;,
ktore posrednio i1 abstrakcyjnie okreslaja wynalazek. Juz dawno Stefan
Grzybowski stwierdzil, ze: ,takie cechy jak korzys¢, postgp, majace prze-
kona¢ ustawodawce o zdolno$ci udzielania ochrony patentowej wynalaz-
kom, przenikngly do wielu normatywnych okreslen wynalazku, chociaz za-
sadniczo wiaza si¢ z problemem zdolno$ci patentowej”'. Szczegdlnie wi-
doczne jest to w przypadku regulacji europejskiego systemu patentowego,
gdzie legalna definicja wynalazku nie istnieje. W przypadku wynalazku jest
mowa jedynie, ze stanowi¢ go moga proces lub wytwor’. W przypadku pra-
wa hodowcy bedziemy mieli do czynienia z szerszym opisem, ustanawiaja-
cym pojecie odmiany niezaleznie od tego, czy odpowiada ona warunkom

'S, Grzybowski, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, Prawo wynalazcze, Warszawa 1978, s. 38, cytuje za:
M. Korzycka-Iwanow, Wylaczne prawo do nowej odmiany rosliny uprawnej, Warszawa 1990, s. 15.

2 W ustawodawstwie amerykafiskim wynalazek jest definiowany ponadto jako ,,invention or discovery”,
co bynajmniej, moim zdaniem, nie rozjasnia samego poj¢cia wynalazku (,,invention™), a raczej je jedy-
nie rozszerza. Twierdzi si¢ jednak, ze zawsze wynalazek musi by¢ ,,rozwigzaniem” jakiego$ technicz-
nego problemu.
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uzyskania wyltacznego prawa. Bedzie to wigec w odrdéznieniu od prawa pa-
tentowego petnowarto$ciowa definicja legalna. W niniejszej pracy zostato
przyjete zalozenie o $cistym powiazaniu przestanek uzyskania prawa 1 defi-
nicji odmiany lub wynalazku.

2. Prawo hodowcy a zakres prawa rolnego.

Regulacja prawna ochrony odmian roslin (prawa hodowcy) jest ujmo-
wana w ramach podrgcznikow akademickich z zakresu prawa rolnego, jed-
nak nalezatoby si¢ zastanowi¢, czy z punktu widzenia prawa rolnego prawo
do odmiany miesci si¢ w zakresie definicji tej gal¢zi prawa. Aleksander Li-
chorowicz’, podajac wiasna definicje prawa rolnego, nasiennictwo, hodow-
le zwierzat gospodarskich 1 ochron¢ roslin zalicza do jednego z dzialow
prawa rolnego. Dziat ten obejmuje migdzy innymi szeroko pojeta legislacjg
dotyczaca struktur agrarnych. Te za§ rozumiane sa przez autora analogicz-
nie do regulacji WPR (Wspo6lnej Polityki Rolnej), a wigc bardzo szeroko.
Spogladajac na regulacj¢ WPR mozna za Aling Jurcewicz stwierdzié, ze:
,struktury agrarne to wszelkie instytucje czy tez zespot czynnikdéw wply-
wajace na poprawg¢ warunkow gospodarowania w rolnictwie 1 jego otocze-
niu™.

Abstrahujac od tego, ze wraz z przejsciem do modelu polityki wiejskiej
ujecie Lichorowicza zmienito nieco swdj sens, sadze, ze tak pojeta defini-
cja pozwala na zbadanie, czy instytucja prawa do odmiany spetlnia wymogi
tej charakterystyki’. Z jednej strony bowiem zalicza sie wylaczne prawa
do praw wlasnosci intelektualnej, za$ prawo dotyczace odmiany w szcze-
gblnosci porownuje si¢ z patentem jako instytucja paralelna. Obecnie do-
minuje teoria, ze funkcja patentu jest ,,bycie bodzcem do wynalazczos$ci”,
zakladajaca, ze aby maksymalizowa¢ aktywno$¢ wynalazcza trzeba rowno-
legle zaoferowaé specyficzny bodziec. Nie jest to bodziec skierowany
do wynalazcy jako takiego, lecz odwotluje si¢ do ekonomicznych zalozen

3 A. Lichorowicz, [w:] Wspélna Polityka Rolna, pod red. A. Jurcewicz, Warszawa 2004, s. 19.
4 Ibidem, s. 138.

> Czytelnik moze oczywiscie uznaé inne fundamentum divisionis wyodrebnienia prawa rolnego, np. sto-
sunek prawnorolny czy kryteria taczace prawo rolne z regulacja prawna dotyczaca okreslonej kategorii
dobr stuzacych do produkcji rolnej lub bedacych efektem produkeji rolnej. W moim mniemaniu wnio-

ski zawsze beda zblizone.
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procesu wynalazczego. Ma by¢ wiec to swego rodzaju ,,dzwignia
postepu”®. W preambule do Rozporzadzenia Rady nr 2100/967 ustanawiaja-
cego wspolnotowy system odmian ro$lin mozna dostrzec podobna funkcje®.
I system ten faktycznie ja spetnia’.

Jednoczesnie jednak pierwszym beneficjentem, wykorzystujacym efekt
pracy hodowcy 1 nasiennika jest rolnik, ktory wysiewajac kwalifikowane
nasiona najlepszych odmian uzyskuje wyzsze plony o lepszych parame-
trach jako$ciowych'’. Ponadto prawo do odmiany reguluje rynek nasienny.
Podstawa uporzadkowanego rynku jest prawo wlasnosci do odmiany''. Na-
lezy do tego dodac, ze osobna regulacja prawa do odmiany wyptywa wia-
$nie ze specyfiki hodowli roslinnej, tradycyjnie prowadzonej przez rolnika.
Wszak przywilej farmera (specyficzny dla prawa do odmiany) jest usytu-
owany poza forma licencji i1 jako taki przeciwny konstrukcji patentu. Nawet
w amerykanskiej regulacji patentu roslinnego (plant patent) wprowadzono
sui generis licencje przymusowa udzielang przez Ministerstwo Rolnictwa,

M. Fisher, Classical Economics and Philosophy of the patent system, ,Intellectual Property Quarterly”,
4/2005, s.2.

" Nr CELEX 31996R2100

»System powinien uwzglednia¢ rozwoj technik hodowlanych, tacznie z biotechnologia; aby pobudzac
hodowlg i rozw6j nowych odmian, nalezy poprawi¢ ochrong dla wszystkich hodowcoéw roslin w po-

réwnaniu z obecng sytuacja”.
Zysk z inwestowania w badania naukowe i tworzenie nowych odmian w Niemczech sigga 16-20%. Je-

dynie przemyst farmaceutyczny moze konkurowa¢ z przemystem nasiennym w tej dziedzinie.
K. Marciniak, Przysztos¢ hodowli zboz w Polsce, Hodowla Roslin i Nasiennictwo, 4/2005.

http://www.pin.org.pl/hrin/archiwum.htm#4 2005, 31.07.2008.

Dla pelnego zrozumienia materii konieczny jest obszerniejszy cytat z K. Marciniaka: ,,Wtasciciel wy-
lacznego prawa zezwala na zarobkowe korzystanie z odmiany, udzielajac stosownych licencji: centra-
lom nasiennym na sprzedaz chronionych odmian (bez prawa reprodukc;ji), a plantatorom na reproduk-
cje (bez prawa sprzedazy), Hodowca utrzymuje si¢ z uzyskanych optat licencyjnych, a kazdy kto wy-
chodzi poza zakres udzielonej licencji jest identyfikowany nie tylko przez hodowcg, ale i przez pozo-
statych uczestnikow rynku. Hodowca zajmuje si¢ hodowla i zaopatruje centrale nasienne w materiat
siewny do jednokrotnego rozmnozenia, centrala powierza material wytacznie tym plantatorom, ktérzy
otrzymali od hodowcy prawo do reprodukcji na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Firma na-
sienna odprowadza do hodowcy optlaty licencyjne od sprzedawanego materialu siewnego, czego pra-
widlowos¢ jest kontrolowana przez powotane przez hodowcow instytucje, jak Sicasov we Francji, czy
STV w Niemczech. Ponadto w wielu krajach europejskich wprowadzone zostaty efektywne systemy
zbierania optat od rozmnozen wilasnych, co takze przyczynia si¢ do wzrostu uzycia nasion kwalifiko-
wanych”. Bardziej szczegdlowo na ten temat: B. Podgorski, Hodowla roslin w Polsce i na swiecie,
,,Hodowla Ro§lin i Nasiennictwo”, 4/2005;

http://www.pin.org.pl/hrin/archiwum.htm#4 2005,31.07.2008.
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podczas gdy Patent Act nie zna licencji przymusowej jako takiej. Takze
amerykanski Plant Variety Protection Act wprowadza przypadek tzw. pub-
lic interest in wide usage bedacy sui generis licencja przymusowa.

Powyzsze rozwazania dowodza, ze wylaczne prawo do odmiany moze
zawieraC si¢ w definicji prawa rolnego jako osobnej galezi prawa (por. de-
finicja Lichorowicza), cho¢ raczej jest to domena uregulowana w ramach
prawa wlasnos$ci przemystowej (np. szerokie ujecie tej dziedziny w Kon-
wencji Paryskiej czy czgSciowa zbieznos¢ funkcjonalna). Mozna powie-
dzie¢, ze zakresy obu gatezi prawa w przypadku instytucji prawa hodowcy
krzyzuja sig, co rowniez dowodzi, ze jest to temat tym bardziej interesujacy
z punktu widzenia prawa rolnego.

3. Zrodla prawa

Wspomniane prawa wyltaczne uregulowane sa odrebnie na trzech szcze-
blach: prawa miedzynarodowego, prawa organizacji mig¢dzynarodowej,
jaka jest Unia Europejska, oraz prawa polskiego.

Jesli chodzi o prawo migdzynarodowe, mamy tutaj do czynienia z Kon-
wencja Paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca
1883 r. (ostatnio zmieniona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r."?). Jest
w niej wskazowka definicyjna odnosnie terminu ,,wlasnos$¢ przemystowa”.
Rozumiana jest ona w najszerszym znaczeniu 1 stosuje si¢ nie tylko
do przemystu i1 handlu w $cistym znaczeniu, ale réwniez do przemystow
rolnych 1 wydobywczych oraz do wszystkich produktéw wytworzonych
lub naturalnych, jak na przyktad wina, nasiona, zwierzeta, kwiaty.” Ustep
czwarty mowi, ze do patentdw na wynalazki zalicza si¢ rézne rodzaje pa-
tentow przemystowych uznanych przez ustawodawstwo panstw bedacych
sygnatariuszami konwencji. Konwencja jednocze$nie uprawnia Umawiaja-
ce si¢ Strony (tzw. Zwiazek Paryski) do zawierania miedzy soba dodatko-
wych umow majacych na celu ochrong wtasnosci przemystowej pod wa-
runkiem, ze nie beda sprzeczne z Konwencja.

2 Dz.U.z1975 1., nr 9, poz. 51.
B Art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskie;j.
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Kolejnym aktem jest Uktad o wspotpracy patentowej z 1970 roku, ktory
ustanawia ogdlnoswiatowe procedury udzielania patentu'”.

Nastgpnym aktem jest Konwencja o patencie europejskim, sporzadzona
w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r. (ostatnia zmiana 10 grudnia
1998 r.") — wprowadzita ona jednolity europejski system patentowy udzie-
lajacy patenty europejskie, zharmonizowany z systemami krajowymi, przez
co powstata mozliwo$¢ uzyskiwania patentéw przez zgloszenie do Euro-
pejskiego Urzedu Patentowego albo do krajowych urzedow patentowych.
Art. 2 ust. 1 stanowi, ze Patent europejski podlega tym samym warunkom
co patent krajowy. Art. 53 pkt b stanowi, ze nie udziela si¢ patentdéw euro-
pejskich na odmiany roslin lub rasy zwierzat albo czysto biologiczne spo-
soby hodowli roslin lub zwierzat; przepis ten nie ma zastosowania do spo-
sobéw mikrobiologicznych lub produktéw otrzymanych w ich wyniku.
Jest to ,,konwencja regionalna” realizujaca ideg patentu regionalnego, ktora
przewidywal Uktad o wspotpracy patentowej. Z punktu widzenia przesta-
nek 1 definicji patentu Uktad nie przewidywat znaczacych zmian.

Konwencja Monachijska ukazuje wyodrebnienie si¢ dwoch torow usta-
wodawstwa istotnych osobno z punktu widzenia wynalazku i1 osobno
z punktu widzenia odmiany. Z tego wzgledu wysnuwa si¢ wniosek o para-
lelnosci obu praw wylacznych. Projektowane jest rozporzadzenie o paten-
cie europejskim, ktére ustanowitoby szczebel unijny ochrony patentowej,
w praktyce jednak cztonkowie Unii Europejskiej stanowia strony Konwen-
cji. Konwencja wprowadzajac jednolite zgloszenie do Europejskiego Urzg-
du Patentowego'® ustanawia europejski system patentowy.

Nastgpujace przestawione regulacje traktuja roOwniez osobno kwestie
nowych odmian roslin 1 wynalazkoéw, oczywiscie zgodnie z regulacjami po-
wyzszymi: Miedzynarodowa Konwencja Ochrony Nowych Odmian Roslin
z 2 grudnial971 r. (ostatnia zmiana 19 marca 1991 r.'”), zwana w skrocie
po zmianie w 1991 r. Konwencja UPOV; Porozumienie w sprawie handlo-

4 Dz.U. z 1991 r., nr 70, poz. 303.
> Dz.U. 22004 r., nr 79, poz. 737.
¢ European Patent Office (EPO).
7 Dz.Urz.WE z 2005 r., nr 523.
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wych aspektow praw wlasnoséci intelektualnej'™ stanowiace zatacznik
do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO).
To porozumienie, zwane w skrocie TRIPS, stanowi z kolei, ze Czlonkowie
moga wylaczy¢ ze zdolnosci patentowej rosliny 1 zwierzeta inne niz drob-
noustroje 1 zasadniczo biologiczne procesy stuzace do produkcji roslin
1 zwierzat inne niz procesy niebiologiczne 1 mikrobiologiczne. Jednakze
Cztonkowie zapewnia ochrong dla odmian roslin albo patentami albo sku-
tecznym systemem ochrony sui generis lub tez kombinacja obu'. Zgodnie
z tym unormowaniem Stany Zjednoczone wybraly regulacje ochrony no-
wych odmian ro$lin za pomoca systemu patentowego (cho¢ mozna tez ko-
rzysta¢ z ochrony zapewnianej przez konwencj¢ UPOV w ramach Plant
Variety Protection Act), za$ Unia Europejska system ochrony sui generis,
przez innych okre$lany jako quasi-patent™.

Prawo unijne ma bezposrednie zastosowanie w przypadku odmian ro-
slin. Nalezy tu wymieni¢ nastgpujace akty: Rozporzadzenie Rady (WE)
nr 2100/94 — w art. 1 ustanawia wspdlnotowy system ochrony odmian ro-
slin, w art. 3 deklaruje prawo Panstw Cztonkowskich do przyznawania kra-
jowych praw do odmian ro$lin. W art. 4 ustanawia Wspolnotowy Urzad
Ochrony Odmian Roslin w celu stosowania rozporzadzenia. Jest ono oparte
na konwencji UPOV, poniewaz UE skorzystata z mozliwosci przystapienia
do konwencji; Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 930/2000 z dnia
4 maja 2000 r. ustanawiajace reguty wykonawcze co do odpowiedniego na-
zewnictwa odmian gatunkéw roslin rolniczych 1 warzywnych.

Na szczeblu krajowym mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi ak-
tami prawnymi: Prawo wlasnos$ci przemystowej z dnia 2000-06-30*' oraz
Ustawa o ochronie prawnej odmian ro$lin z dnia 26.06.2003%. Oczywiscie
Polska jest rowniez strona wspomnianych wyzej umow migdzynarodo-

wych.

¥ Dz.Urz.WE z 2007 1., nr 768.
1 Art. 27, pkt 3 TRIPS.
2 A. Partycka-Skrzypek, Ochrona odmian roslin w $wietle nowych regulacji prawnych, ,,Z problematyki

praw na dobrach niematerialnych”, 89/2005, s. 192.
2 Dz.U. z 2001 r., nr 49, poz. 508, test jednolity: Dz.U. z 2003 ., nr 119, poz. 1117.

22 Dz.U. 22003 r., nr 137, poz. 1300, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 1., nr 126, poz. 877.
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4. Nowos¢

4.1. Prawo do patentu

Przestanka nowosci przy prawie do patentu jest spetniona, gdy wynala-
zek nie jest czescia stanu techniki. Przez stan techniki rozumie si¢ wszyst-
ko to, co przed data, wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyska-
nia patentu, zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej przez stoso-
wanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob. Zawegzenie zakresu no-
wosci nastapito w ust. 4 p.w.p., gdzie dopuszczono mozliwo$¢ udzielenia
patentu na substancje, ktéra co prawda jest czgscia stanu techniki, ale ma
nowe, nieznane dotad zastosowanie.

Nowo$¢ zatem w tym przypadku to nowos¢ w znaczeniu bardziej intu-
icyjnym jako co$, co nie bylo znane wczesniej. Wyjatkowo za$ moze to by¢
co$ znanego wczesniej, ale o nowym zastosowaniu. Dla podkres$lenia rygo-
ryzmu mozna doda¢, ze eliminuje nowos¢ juz ujawnienie istoty wynalazku
w Biuletynie Urzedu Patentowego, jezeli nastepnie z jakich§ powodow
do udzielenia ochrony nie doszto®. Doda¢ tutaj tez nalezy, ze nowos$¢ jest
badana w skali §wiatowe;.

ZYagodzeniem rygoryzmu przestanki sa wymogi stawiane dokumentom
przedstawiajacym stan techniki, ktore maja obali¢ przestankg nowosci,
sformutowane w decyzjach Europejskiego Urzedu Patentowego.

Przy takim ujgciu nowosci pojawia si¢ praktyczny problem ustalenia,
jak interpretowaé przestanke nowosci. Generalnie stosuje si¢ trzy reguty™:
czy wynalazek jest nowy w indywidualnym poréwnaniu z innymi, podob-
nymi wynalazkami, ktore stanowia czg$¢ stanu techniki; czy wynalazek
jest nowy wedle wiedzy eksperta; badanie tzw. means of disclosure, czyli
zgodnie z art. 54 ust. 2 Konwencji badanie, czy dany wynalazek zostal udo-

2 Decyzja z 17 111 1986 t., ,,Nowator”, 9/1987, s. 29.

# Decision of the Board of Appeal of 6 Ap. 2005, T 0179/01, Official Journal EPO: ,,generally accepted
principles for the evaluation of novelty which require that the relevant document of the state of the art
provides a clear, unambiguous (albeit sometimes implicit) and enabling dislosure of the claimed sub-
ject-matter”, http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t010179¢ul.pdf,31.07.2008.

» Rudiger Rogge, The concept of Novelty and European Patent Law, ICC 4/1997, p. 445.
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stgpniony w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie badz
w kazdy inny sposob.

Jako ciekawostke nalezy zauwazyC, ze amerykanski The Patent Act
obok przestanki nowosci podaje w §102 przestanke braku utraty prawa
do patentu (Loss of Right to Patent), spetniona, jesli zglaszajacy wczesniej
wynalazku nie porzucit albo jesli pierwotny wynalazca wynalazek porzucit,
zatail albo ukryl (abandoned, suppressed or concealed it).

4.2. Prawo do odmiany.

Konwencja UPOV* definiuje nowos$¢ jako nowo$¢ rynkowa, a wiec
nieudostepnienie do wykorzystania, a nie nowos¢ jako rygorystycznie rozu-
miane nieujawnienie lub ujawnienie niepozwalajace na odtworzenie dane;j
odmiany, jak mogtoby to by¢ przy prawie do patentu. Wiaze si¢ to ze spe-
cyfika prawa do odmiany. Samo ujawnienie bowiem nic nie da, aby moc
z tego prawa korzysta¢ potrzebny jest material rozmnozeniowy. Co wigcej,
nawet ujawnienie istoty wynalazku nie daje gwarancji jego odtworzenia.
Poza tym prawo do odmiany obejmuje odmiang niezaleznie od tego,
czy zostala otrzymana sposobem czysto biologicznym, czy mikrobiologicz-
nym, czy tez biotechnologicznym. Odmiana jest chroniona jako wytwor,
nawet wtedy, gdy jest wytworzona tradycyjnymi metodami hodowlanymi
(czysto biologicznymi), ktére stanowia cze$¢ stanu techniki. Stad owa no-
wos¢ rynkowa, gdzie ani material do rozmnozenia, ani material ze zbioru
nie moze by¢ udostepniony do wykorzystania.

Tradycyjne procesy hodowlane sa bardzo czasochtonne, np. krzyzowa-
nie wsteczne to proces mogacy trwac nawet 4 sezony. Konieczny jest wige
pewien okres probny, gdzie hodowca moégiby pozna¢ wilasciwosci nowe;j
odmiany. Wprowadzono go wigc 1 wlaczono do przestanki nowosci — jest
to okres roczny dla obszaru strony, w ktorej ztozono wniosek, oraz okres

% Art. 6 ust. 1 pkt a) Konwencji: ,,Odmiang uwaza si¢ za nowa, jezeli w dniu ztozenia wniosku o udzie-
lenie prawa hodowcy, materiat do rozmnozenia lub materiat ze zbioru odmiany nie byl sprzedany lub
w inny sposob przekazany przez hodowce lub za jego zgoda osobom trzecim w celu wykorzystywania
odmiany: na obszarze Umawiajacej si¢ Strony, w ktorej zlozono wniosek nie wczesniej niz jeden rok
przed tym dniem i na obszarze innym niz Umawiajacej si¢ Strony, w ktorej zlozono wniosek, nie
wczesniej niz cztery lata, a w przypadku drzew i winoro$li nie wezesniej niz szeSc lat, przed wyzej wy-
mienionym dniem.”
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4- lub 6-letni dla innej umawiajacej si¢ strony (tzw. grace period). Jego
wprowadzenie jest nowoscia w stosunku do patentu, ktory wedtug Kon-
wencji monachijskiej nie korzysta z takiego okresu, cho¢ jest on przewi-
dziany w ustawodawstwie amerykanskim (jest to okres jednego roku).
W przypadku patentow jednak okres ten nie jest zroznicowany.

Adamina Partycka-Skrzypek podaje tu tez jako uzasadnienie tego swo-
istego grace period: ,konieczno$¢ przygotowania si¢ do procedur niezbegd-
nych do objecia odmiany stosownym prawem ochronnym””’. Procedury te,
zmierzajace do przeprowadzenia badan pod katem spelienia przestanek
uzyskania prawa do odmiany, rozpoczynaja si¢ jednak po ztozeniu wnio-
sku, za$ w art. 13 Konwencji UPOV* przewidziana jest instytucja ochrony
tymczasowej praktycznie na czas przeprowadzania wspomnianych proce-
dur.

Nalezy rozwazy¢, czy takie zroznicowanie uzaleznione nie tylko od na-
tury danych odmian (w przypadku drzew jest to uzasadnione), ale i od tery-
torium panstwa-strony, na ktorym dana odmiana jest uprawiana, jest wia-
sciwe. Wydaje si¢ bowiem, ze dyskryminuje to rolnika z kraju innego
niz kraj, w ktorym dokonuje zgloszenia, ale w ktorym warunki sa takie
same lub nieistotnie si€ r6znig.

Nalezy tez zwrdci¢ uwage, ze zgodnie z definicja zawarta w Konwencji
obszar umawiajacej si¢ strony moze si¢ tez odnosi¢ do organizacji migdzy-
rzadowej, ktora jest strona Konwencji, takiej jak Unia Europejska. Tak wla-
$nie jest w przypadku Rozporzadzenia Rady nr 2100/94, ktore dopuszczal-
ny okres roczny stosuje do obszaru Wspolnoty. Tym bardzie; wydaje si¢
to nieuzasadnione, jesli wezmie si¢ pod uwage fakt, ze polska ustawa ko-
piuje regulacj¢ Konwencji UPOV z jednorocznym terminem odniesionym
do terytorium RP. Stad przestanki nowosci dla uzyskania prawa do wspol-
notowej odmiany réznia si¢ na korzys¢ prawa wspdlnotowego dla polskie-
go rolnika®. Oczywiscie optaty w przypadku odmiany wspdlnotowej sa

77 A. Partycka-Skrzypek, op.cit., s. 198.

% Art. 13 Konwencji: ,,Kazda Umawiajaca sie Strona przedsigwezmie $rodki zmierzajace do ochrony in-
teresow hodowcy w okresie od ztozenia wniosku o udzielenie prawa hodowcy lub jego opublikowania
az do udzielenia tego prawa”.

¥ Przy systemie wspolnotowym niemiecki rolnik jako mieszkaniec Umawiajacej sie Strony bedzie dys-
ponowat na terytorium Polski rocznym grace period. Przy ubieganiu si¢ o polskie prawo hodowcy nie-
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wyzsze. Ale mimo wszystko Polska wedle danych CPVO uzyskata tylko
60 wspolnotowych praw do odmiany, mimo Zze mogta zglasza¢ odmiany
przez caly czas obowiazywania rozporzadzenia rady, albowiem jest strong
Konwencji UPOV, a wigc uprawnionym do zlozenia wniosku od 11 listopa-
da 1989 roku®. Chociaz nie jest to wynik odbiegajacy od Czech czy We-
gier, to znacznie odbiega on od Holandii (ponad 10000 odmian). Brak in-
nowacji zastepuje import. Najwigkszym importerem nasion wsrdéd nowych
krajow UE jest Polska, a nastepne w kolejnosci sa Czechy 1 Wegry.

Nalezy réwniez doda¢, ze w przypadku tzw. odmian pochodnych prze-
stanka nowos$ci odno$nie odmiany bazowej nie moze by¢ spetniona, jesli
hodowca wywiddt z niej odmiang pochodna przed poczatkiem okresu gra-
ce period.

Réznica wystepujaca w polskiej ustawie jest ujecie przestanki nowosci
jako nieudostepnienia do wykorzystania w celach handlowych®', podczas
gdy w innych aktach jest mowa o przekazaniu w celu wykorzystania
(art. 6 UPOV, réwniez poréwnujac do brytyjskiego Plant Varieties Act?)
czy przekazaniu osobom trzecim (Rozporzadzenie Rady). Wydaje sig,
ze nie zmienia to w zaden sposéb tresci samej normy, a utwierdza jedynie
o rynkowym rozumieniu nowosci.

Powyzsze réznice jednak nie wptywaja negatywnie na rzeczywistosc,
skoro Migdzynarodowa Federacja Nasiennicza (ISF) zasadniczo nie wyraza
zadnych postulatow de lege ferenda odnosnie przestanki nowosci uzyska-
nia wylacznego prawa do odmiany™.

miecki rolnik bedzie miat 4 letni grace period.
3% Stan na rok 2006.
3 Art. 8. u.0.p.0.1.
Schedule 2 to Plant Variety Act, Part I, par. 4: ,,if no sale or other disposal of propagating or harvested
material of the variety for the purposes of exploiting the varity has, with the consent of the applicant,
taken place in United Kingdom”.
3 ISF View on Intellectual Property, Bangalore 2003, p. 8 - ,,The variety shall be deemed to be new if, at
the date of filling of the application for a Breeder's Right, propafgating or harvested material of the
ariety has not been sold or otherwise disposed of t others, by or with the consent of the breeder, for
purposes of exploitation of the variety within specific time limits in or outside the territory of filling”.
Pewne watpliwosci sa wyrazane jedynie co do interpretacji przestanki. www.worldseed.org/.../OnlIntel-

lectualProperty/ISF_View_on_Intellectual Property 20030611 (En).pdf, 31.07.2008.
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5. Poziom wynalazczy a odrebno$¢ odmiany.

5.1 Prawo do patentu

Wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli nie wy-
nika on dla znawcy, w sposdb oczywisty, ze stanu techniki**. Jak zauwaza
Michatl Du Vall, kluczowe jest tutaj pojecie ,,znawcy”, réznie interpretowa-
ne (od fachowca najwyzszej klasy po dyplomowanego specjalist¢ pracuja-
cego w placowce prowadzacej badania w danej dziedzinie)®, aczkolwiek
tagodniejsze sformulowanie wymogéw wydawatoby si¢ uzasadnione,
zwlaszcza ze w USA mianem ,,ekspert” okresla si¢ osobg, ktéra posiada
przecigtne umiejetnosci (ordinary skill) w dziedzinie, ktérej dotyczy patent.
Do tego nawiazuja wytyczne co do badania zdolno$ci patentowej majace
ujednolici¢ interpretacje pojecia eksperta™.

Drugim istotnym pojeciem przy tej przestance jest pojecie zwiazku
migdzy wiedza znawcy a wynalazkiem (wynikanie), okreslanego jako nie-
oczywisty, a wiec charakteryzujacy si¢ pewnym elementem zaskoczenia,
trudny do odkrycia za pomoca standardowych, pozbawionych elementu
tworczego metod wnioskowania®’. Kladzie si¢ tu nacisk, podobnie jak
w przypadku nowego zastosowania przy przestance nowos$ci, na nieoczy-
wistos¢ uzyskiwanych efektow lub nawet samej kombinacji znanych juz
sktadnikéw wynalazku.

Wspomniane wytyczne jednak zwracaja uwage, ze poziom wynalazczy
powinien uwzglednia¢ rézne sposoby odkrycia przez wynalazce jakiego$
rozwiazania. Mozliwe jest przyjgcie poziomu wynalazczego rozwiazania,
ktore przedstawiajac nierozpoznany dotad problem podaje rozwiazanie,

3 Art. 26 ust. 1 p.w.p.

M. Du Vall, [w:] A. Nowinska, U. Pominska, M. Du Vall Prawo wiasnosci przemystowej, Zakamycze

2004, s. 27.

3% Guidelines for Examination at EPO, 2005, part C, chapter IV, p. 22: ,,The person skilled in the art sho-
uld be presumed to be an ordinary practicioner aware of what was common general knowledge in the
art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the ,.state of
the art”, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the nor-
mal means and capacity for routine work and experimentation.”

* http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/guiex/e/index.htm,31.07.2008.

37 M. Du Vall, op.cit., s. 27.
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ktore jest oczywiste, czy podaje rozwiazanie znanego od dawna problemu
(np. mozliwo$¢ oczyszczenia skory oznaczonego zwierzecia przez podda-
nie chtodzeniu)**. Mamy w tych wypadkach do czynienia z pewnym lagod-
niejszym potraktowaniem wymogu nieoczywistosci.

Przestanki nieoczywistosci z natury rzeczy wiaze si¢ z konieczno$cia
pelnego ujawnienia istoty wynalazku, co pozwoli zbada¢ z kolei przez eks-
perta nieoczywistos¢. Wymog ujawnienia towarzyszy niejako tej przestan-
ce. Ujawnienie nastepuje zwykle w opisie wynalazku 1 rysunkach, jedynie
w wypadku wynalazkéw biotechnologicznych konieczne jest zdeponowa-
nie koniecznych do odtworzenia wynalazkéw organizmow w tzw. migdzy-
narodowych kolekcjach.

5.2. Prawo do odmian

W przypadku odmiany nie ma mowy o nieoczywisto$ci. Odmiana po-
winna si¢ wyraznie odrdznia¢. Musi by¢ ona nowa, ale wsrdd przestanek
prawa do odmiany nieoczywistos$¢ nie wystgpuje. Odmiana moze by¢ obje-
ta wylacznym prawem niezaleznie od tego, czy hodowla odmiany prowa-
dzaca do wyksztalcenia takiej wlasnie cechy bylta oczywista, czy nie —
dla przecietnego specjalisty™. W przypadku amerykanskiego plant patent,
przyznaje sig, ze wlasnie kryterium nieoczywistosci jest najtrudniejsze
do praktycznego zastosowania wobec ro$lin®.

Odmiana za$§ w konwencji UPOV*' jest odrebna, jezeli wyraznie odroz-
nia si¢ od kazdej innej odmiany, ktorej istnienie jest ogdlnie znane w dniu
ztozenia wniosku. Nieco inne jest ujecie Rozporzadzenia Rady o wspdlno-
towym systemie odmian*, ktore precyzuje pojecie odroznienia mowiac

* Guidelines for Examination at EPO, p. 24.

¥ M. Korzycka-Iwanow, Wylqczne prawo..., op.cit., s.29.

40

D. Long, A. D'Amato, 4 coursebook in International Intellectual Property, New Jersey 2000, p. 80.
41 Art. 7 Konwencji: ,,odmiane uwaza si¢ za odrebna, jezeli wyraznie odrdznia sie od kazdej innej odmia-
ny, ktorej istnienie jest ogoélnie znane w dniu ztozenia wniosku. W szczegolnosci zlozenie w jakimkol-
wiek kraju wniosku o udzielenie prawa hodowcy lub o wpisanie innej odmiany do urzedowego rejestru
odmian uwaza si¢ za $wiadectwo, ze ta inna odmiana jest ogélnie znana od dnia ztozenia wniosku, je-
zeli wniosek ten prowadzi do udzielenia prawa hodowcy lub wpisania tej innej odmiany do urzgdowe-
go rejestru odmian”.

42 Art. 7, ust. 1 Rozporzadzenia: ,,Odmiane uwaza si¢ za odrebna, jezeli odrdznia si¢ wyraznie przejawia-

nymi wlasciwo$ciami wynikajacymi ze szczegdlnego genotypu lub kombinacji genotypoéw kazdej in-
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o wlasciwosciach wynikajacych ze szczegdlnego genotypu lub kombinacji
genotypoéw zachowujac wymog wyraznego odrozniania. W art. 5 polskiej
ustawy zndw nie ma mowy o genotypie.

Definicje ustawowe odmiany zawarte we wspomnianych trzech aktach
zawieraja jednak identyczne uregulowania, ktore obejmuja praktycznie
przestanke odrebnosci 1 uyymuja ja tak samo wymagajac, aby przejawiane
przez odmiang¢ wlasciwosci wynikaly z okreslonego genotypu lub kombi-
nacji genotypow 1 aby byla odrdznialna od kazdej innej zbiorowosci na
podstawie przejawianych wilasciwosci. W takim stanie rzeczy trudno zna-
lez¢ przyczyng powtorzenia regulacji w Rozporzadzeniu Rady. Istotne jest
tutaj wskazanie w preambule do Rozporzadzenia, ze wtasciwosci nie mu-
sza by zwiazane z jej znaczeniem gospodarczym.

Elementami uregulowanymi tylko przy przestance odrebnosci we wspo-
mnianych aktach jest wymog wyraznego odrdzniania si¢ oraz domniemania
prawne ustanowione, czy inna odmiana jest powszechnie znana.

Na gruncie wszystkich trzech aktow inna odmiang uznaje si¢ za po-
wszechnie znana, jesli zostal zlozony wniosek o przyznanie wylacznego
prawa lub wniosek o wpis do rejestru odmian w innym panstwie cztonkow-
skim, z tym, ze w Konwencji UPOV zawarte jest zastrzezenie, ze inng od-
miang uznaje si¢ za powszechnie znang, jezeli wniosek ten prowadzi do
udzielenia prawa hodowcy lub do wpisania tej innej odmiany do urzedowe-
go rejestru odmian. Zastrzezenie to znajduje si¢ rOwniez w Rozporzadze-
niu, a brak go tylko w polskiej ustawie, gdzie jest mowa tylko o zlozeniu
wniosku. Praktycznie RP jest zwiazana konwencja UPOV, ale nalezy
uznac, ze jest to niedopatrzenie ustawodawcy.

Odmiana jest wedle polskiej ustawy powszechnie znana roéwniez wtedy,
gdy jej opis zostat umieszczony w publikacji wydawanej w panstwie czton-
kowskim, stowarzyszonym lub trzecim czy jej materiat siewny znajduje si¢
w powszechnie dostgpnych kolekcjach odmian. Mamy tu wigc nowos¢ w
skali §wiatowej znana z przestanki nowosci odno$nie zdolnos$ci patentowe;.
Jezeli chodzi o publikacje urzegdowe, to Rozporzadzenie w art. 88 ust. 3
uzaleznia udostgpnienie danych technicznych od zgody hodowcy zgtaszaja-

nej odmiany, powszechnie znanej w dniu ztozenia wniosku”.

—94—



Krzysztof Nieszporek

cego. Podobnie art, 11 ust. 5 polskiej ustawy. Podstawe do tych uregulowan
daje Konwencja UPOV w art. 13 dotyczacym ochrony tymczasowej™®.

Za odmiang powszechnie znang uznaje si¢ tez oczywiscie odmiang
wprowadzona do obrotu, co zauwaza niepotrzebnie polski ustawodawca,
poniewaz jest to tez elementem przestanki nowosci (rynkowej).

Mamy w przypadku prawa do odmiany do czynienia z faktem, ze od-
miana w mys$l ustawy odrgbna jest de facto odmiana powszechnie znana,
na co wskazuje sformutowanie ,,0d innej odmiany powszechnie znanej”,
a przynajmniej na to wskazuje wykladnia leksykalna. Skoro w przytoczo-
nym zdaniu nie wystgpuje przecinek, sugeruje ono, ze odmiana powszech-
nie znana r6zni si¢ od odmiany chronionej tym, ze jest ,,inna” (nieidentycz-
na z odmiang chroniong), nie za§ tym, ze odmiana chroniona nie jest po-
wszechnie znana. W rozporzadzeniu za$ napotykamy na zdanie: ,,kazdej in-
nej odmiany, powszechnie znanej w dniu ztozenia wniosku”, za§ w kon-
wencji UPOV: ,,od kazdej innej odmiany, ktorej istnienie jest ogdlnie znane
w dniu ztozenia wniosku”. Wida¢ wigc, ze nowa odmiana nie jest po-
wszechnie znana, chociaz umiejscowienie przecinka w polskiej ustawie
mogloby na to wskazywac.

Po przeanalizowaniu przestanki odrgbno$ci okazuje sig, ze tak jak wy-
nalazek nie moze by¢ cze$cia stanu techniki, tak odmiana nie moze by¢ po-
wszechnie znana. Sa to, pomimo réznic w terminologii, przestanki bardzo
podobne.

Spetnienie przestanki odregbnosci w jednym przypadku powoduje
nie tylko uzyskanie prawa hodowcy, ale takze podleganie prawu przystugu-
jacemu innemu hodowcy. Mianowicie prawo hodowcy odnosi si¢ takze
do odmian w istocie pochodnych od innej odmiany chronionej, o ile chro-
niona odmiana sama nie jest odmiang w istocie pochodna. W tym wypadku
niezbedne bedzie uzyskanie licencji na odmiang pierwotna, co pozwoli do-
piero obja¢ ochrong odmiang pochodna.

# Art. 13 Konwencji: ,,Kazda umawiajaca si¢ strona przedsiewezmie $rodki zmierzajace do ochrony in-
teresow hodowcy w okresie od ztozenia wniosku o udzielenie prawa hodowcy lub jego opublikowania
az do udzielenia tego prawa”.
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6Przemystowa stosowalnos¢ a trwalos¢ i wyrownanie

6.1 Prawo do patentu

Kolejna przestanka uzyskania wytacznego prawa do patentu jest prze-
mystowa stosowalno$¢ wynalazku. Przeslanka ta jest spetniona, gdy we-
dtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany spo-
sob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalno$ci przemysto-
wej, nie wykluczajac rolnictwa, jak mowi art 27 p.w.p. Przeslanka ta ozna-
cza przede wszystkim to, ze wynalazek tylko wtedy podlega opatentowa-
niu, gdy moze by¢ stosowany z identycznym skutkiem w sposéb powta-
rzalny.*

6.2 Prawo do odmiany

Z kolei przestanki trwatosci 1 wyrd6wnania odmiany cechuja prawo wy-
taczne do odmiany, gdzie nie jest znana przestanka przemystowej stosowal-
nosci.

Jesli chodzi o wyréwnanie®, to odmiane uznaje si¢ za wyrownana, jeze-
li przy uwzglednieniu sposobu rozmnazania wlasciwego dla tej odmiany
jest ona wystarczajaco jednolita zarowno pod wzgledem wtasciwosci bra-
nych pod uwage przy badaniach odrebnosci, jak rowniez innych wtasciwo-
sci uzytych do opisu tej odmiany. Jest to przestanka uregulowana jednolicie
1 nie nastr¢cza zadnych watpliwosci interpretacyjnych.

Jesli za$ chodzi o trwato$¢* to odmiane uznaje si¢ za trwala, jezeli jej
zarOwno charakterystyczne wtasciwosci uwzglednione przy badaniu jej od-
rgbnosci, jak rowniez inne wlasciwosci uzyte do opisu tej odmiany nie
zmieniaja si¢ po jej rozmnozeniu oraz — czego polska ustawa nie dodaje —
gdy nie zmieniaja si¢ po cyklu rozmnozen w przypadku specyficznego cy-
klu, co wynika z wyktadni teleologicznej przestanki trwatosci.

Od razu wida¢, ze ratio legis obu unormowan jest w gruncie rzeczy ta-
kie samo, a wnioski zen wynikajace te same — stosowanie z identycznym
skutkiem to odpowiednio przestanka wyrownania, stosowanie powtarzalne

# M. Du Vall, op.cit., s. 30
4 Art. 8 konwencji UPOV, art 8 Rozporzadzenia nr 2100/94, art 6 u.0.p.o.r.
4 Art. 9 konwencji UPOV, art. 9 rozporzadzenia nr 2100/94, art. 7 u.0.p.o.r.
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to odpowiednio przestanka trwalo$ci odmiany. W przypadku u.o.p.o.r.
mamy do czynienia z regulacja bardziej konkretna, dostosowana do znacz-
nie wezszego 1 jednolitego zakresu przedmiotowego norm tej ustawy, kon-
kretnie rzecz biorac — do roslin uprawnych. Potwierdza to fakt, ze identycz-
ne przestanki wystepuja przy wpisaniu do odpowiednich rejestréw na pod-
stawie przepisOw o nasiennictwie.

Mimo to przestanki z obu stron nie sa swoimi pelnymi odpowiednika-
mi. Co do stosowania z identycznym skutkiem, to w przypadku roslin natu-
ralne mutacje niezalezne od woli uprawiajacego zmieniaja cechy roslin
1 nigdy, Scisle rzecz biorac, nie beda one identyczne. Jest to immanentna
cecha organizmu biologicznego. Co do trwatosci, to réwniez jest to trwa-
tos¢ relatywna, ze wzgledu na naturalny proces wyradzania si¢ odmian,
ktory wlasnie wymusza postgp w dziedzinie hodowli odmian nowych.

Nawet bardzo doktadna dokumentacja hodowlana nie ma tu zasadnicze-
go znaczenia, nawet bardzo doktadny opis nie stwarza praktycznej mozli-
wosci otrzymania stricte identycznej odmiany. Mamy tu do czynienia z od-
miennym zakresem powtarzalnosci.

7. Definicja legalna odmiany

Wynalazek w europejskim systemie patentowym nie zostal zdefiniowa-
ny. W praktyce musi on co do swej istoty mie¢ techniczny charakter, cho-
ciaz wprost cecha ta nie wystepuje.

W przypadku prawa do odmiany wprowadzono definicj¢ legalna od-
miany*’, a wigc okreslenie pojecia ,,odmiana” wykraczajace poza przestan-
ki uzyskania wylacznego prawa, poniewaz odmiana jest niga niezaleznie
od tego, czy odpowiada warunkom przyznania wytacznego prawa.

W ramach polskiego ustawodawstwa definicja legalna odmiany wystg-
puje w identycznym ksztatcie zarbwno w ustawie o ochronie prawnej od-

47 Art. 2 ust. 1 pkt 1) v.o.p.o.r.: ,,odmiana — oznacza zbiorowo$¢ roslin w obrebie botanicznej jednostki
systematycznej najnizszego znanego stopnia, ktora niezaleznie od tego, czy w petni odpowiada warun-
kom przyznania wylacznego prawa: a) jest okreslona na podstawie przejawianych wlasciwosci wyni-
kajacych z okreslonego genotypu lub kombinacji genotypow; b) jest odréznialna od kazdej innej zbio-
rowosci roslin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych wiasciwos$ci; ¢) pozostaje niezmienio-
na po rozmnozeniu;”
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mian ro$lin, jak i w ustawie o nasiennictwie®, ktore lacznie weszly w zycie
z dniem przystapienia Polski do UE 1 zastapity wczes$niejsza ustawe z dnia
24 grudnial 995 r. o nasiennictwie. Podobnie przedmiot europejskiego sys-
temu odmian ros$lin powinien by¢ tak samo interpretowany, jak w uregulo-
waniach dotyczacych nasiennictwa. To wskazuje funkcj¢ tej definicji 1 za-
pobiega jej rozszerzaniu na plaszczyznie prawa do odmiany®.

Pojecie odmiany ma znaczenie nie tylko na plaszczyznie praw na do-
brach niematerialnych, ale i na ptaszczyznie regulacji obrotu, kontroli 1 re-
jestracji nasion. Z tego wzgledu jednolito$¢ terminologiczna w obu pol-
skich ustawach zastuguje na aprobate.

Definicja odmiany jest zawarta w Konwencji, Rozporzadzeniu
oraz wspomnianych ustawach polskich w jednakowej wersji’’. Przyjmuje
si¢, ze sa one identyczne w swej istocie.

Zrédlem tej definicji jest zmiana konwencji UPOV dokonana w 1991
roku, ktora miata na celu wyrazne rozgraniczenie prawa do ochrony nowe;j
odmiany 1 prawa do patentu. To tez wyraza preambuta do Rozporzadzenia
Rady nr 2100/94°'. Jak z powyzszej wynika, rozgraniczenie prawa nie musi
za soba pociaga zakazu objecia ochrona patentowa nowej odmiany
ze wzgledu na to, ze odmiana jest wynikiem opatentowanego procesu
czy tez opatentowany jest fragment DNA tej odmiany. Skrajnym rezultatem
tego typu regulacji sa tzw. species patents, patenty na okreslony gatunek
roslin, ktory w Europie zostal po raz pierwszy udzielony na soj¢
w 1994 roku. Matgorzata Korzycka-Iwanow uwaza, ze w tym wypadku pa-
tent przekroczy! dopuszczalne granice prawa patentowego .

4 Dz.U.2003 nr 137, poz. 1299, tekst jednolity Dz.U.2007 nr 41, poz. 271.

4 Decision G 1/98, of 20 Dec. 1999, Official Journal EPO: ,,exclusion of plant varieties should not be
extended to other product inventions related to plants™;
http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/g980001ex1.htm,31.07.2008.

% Art. 2.1.1) u.o.p.o.r., u.n,, art.5.2 Rozporzadzenia nr 2100/94, art. 1 pkt. VII Konwencji UPOV.

31 Preambuta Rozporzadzenia: ,,W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu nalezy przyja¢

definicje odmiany rosliny; definicja ta nie ma na celu zmiany definicji ustanowionych w dziedzinie

praw wiasnosci intelektualnej, a w szczegolnosci w dziedzinie patentu, ani nie wylacza stosowania
praw regulujacych ochrong produktow, tacznie z roslinami i materialem ros§linnym lub proceséw pod-
legajacych innym prawom wlasnosci przemystowe;”.

2 M. Korzycka-Iwanow, Nowe uwarunkowania wiasnosci intelektualnej w rolnictwie, ,,PiP”, nr 6/1999,

s. 59.
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Sama definicja stanowi tyle, ze odmiana jest trwata 1 wyrownana oraz
ze jest to zbiorowos¢ roslin w obrgbie jednego taksonu botanicznego naj-
nizszego znanego stopnia, ktora niezaleznie od tego, czy w petni odpowia-
da warunkom udzielenia prawa hodowcy, moze by¢ okre§lona przejawem
wlasciwosci wynikajacych z okreslonego genotypu lub kombinacji genoty-
pow. Szersza jest nieco definicja amerykanska, ktora wymienia okre§lone
postacie, w jakich odmiana moze sie przejawiac>.

Wiasciwosci te odnosza si¢ do catego organizmu rosliny lub calego
kompletu gendéw tej rosliny (genotypu). Musza one pozwoli¢ na zakwalifi-
kowanie rosliny do okreslonego rodzaju.

Jesli wigc to zakwalifikowanie si¢ nie powiedzie, nie bedzie mowy
o odmianie, a tym bardziej o prawie do odmiany™. Wyodrebnia sie¢ wiec
pewna przestanka zerowa, badana przez EPO, a wigc w ramach systemu
patentowego. Odbywa si¢ to ze wzgledow praktycznych, albowiem w spra-
wach spornych, niejasnych, kiedy konieczne jest jej badanie, zglaszajacy
zwykle pragna uzyskaé patent, poniewaz daje on szerszy zakres ochrony
niz wylaczne prawo do odmiany. Przez dlugi czas nie bylo bowiem
tzw. przywileju farmerskiego. Ostatnio jego odpowiednik pojawil sig
w najnowszych regulacjach dotyczacych wynalazkéw biotechnologicz-
nych.

Mozliwo$¢ taka istnieje dzieki decyzji EPO, ktdra stanowi miedzy in-
nymi, ze: ,,A claim wherein specific plant varieties are not individually
claimed is not excluded from patentability under article 53(b) EPC even
though it may embrace plant varieties”. Chodzi tu wigc o wynalazek, ktore-
go techniczna wykonalno$¢ nie ogranicza si¢ do jednej konkretnej odmiany
ro$liny®® (w praktyce jest to wynalazek biotechnologiczny). To, czy w da-
nym zgtoszeniu chodzi o ,,specific plant varieties”, jest sprawdzane wlasnie
przez weryfikacje owej przestanki zerowej, z uwzglgdnieniem przy tym

PPVA, Chapter 4, sec.41, point a,9: ,,A variety may be represented by seed, transplants, plants, tubers,
tissue culture plantlets, and other matter”.

3 Decision G 1/98, op.cit.: ,,The taxonomic cathegory within the traditional classification of the plant
kingdom to which the claimed plants belong is not specified, let alone the further characteristics neces-
sary to assess the homogenity and stability of varieties”.

> Ibidem.

> Ta teza znajduje odzwierciedlenie w art. 93% p.w.p.
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roOwniez interpretacji teleologicznej, ktéra kaze chroni¢ prawem do odmia-
ny tylko specyficzne produkty uzywane w rolnictwie 1 ogrodnictwie.

Ta rozgraniczajaca dwa systemy funkcja definicji odmiany uwidacznia
si¢ przy poréwnaniu z amerykanskim Plant Patent Act z 1953 roku, gdzie
dla nowych odmian ro$lin zostala przewidziana ochrona patentowa
(tzw. plant patent). Uzywa sig tu pojgcia plant zamiast wezszego plant va-
riety, a samo pojgcie plant nie posiada definicji ustawowej. Jednoczesnie
USA posiadaja ustawg praktycznie oparta na Konwencji UPOV, mianowi-
cie Plant Variety Protection Act (PPVA).

8. Wymog odpowiedniej nazwy odmiany

Art. 4 ust. 1 u.o.p.o.r. méwi, ze hodowca moze ubiegac si¢ o przyznanie
wylacznego prawa, jezeli odmiana jest odrgbna, wyrdwnana, trwala
oraz nowa, a jej nazwa odpowiada wymaganiom, o ktorych mowa w art. 9
ust. 1.

Wymog odpowiedniej nazwy jest w przypadku przestanek zdolnosci pa-
tentowe] nieobecny, jego uregulowanie wynika ze specyficznej materii
1 spetnia inne zgota funkcje niz ochrona wtasnosci intelektualnej, mianowi-
cie dazy do jednolitosci terminologicznej w jak najszerszym zakresie®’ oraz
zmierza do tego, aby odmiana mogta by¢ bez trudu odrdzniona od innych
odmian®®. Ma to na celu przede wszystkim ulatwienie i zwigkszenie przej-
rzystosci obrotu. Nazwa nie moze takze wprowadza¢ w btad co do hodow-
cy, jej whasciwosci lub wartosci uzytkowych, sktada¢ z samych cyfr lub
rozpoczynac od cyfry.

Nazwa odmiany jest odrgbna od przestanek udzielenia wylacznego pra-
wa, jest uregulowana w innym przepisie. Przepisy karne do ustawy od-

7 Art. 9 ust. 1 mowi w pkt. 1), ze: ,,nazwa odmiany nie moze by¢ taka sama lub podobna do nazw od-
mian wystgpujacych na terytorium panstw cztonkowskich, stowarzyszonych lub trzecich, ktore sa lub
byly nadane odmianom nalezacym do tego samego lub innych gatunkéw tego samego rodzaju, jak
réwniez nazw odmian chronionych wytacznym prawem lub wpisanych do odpowiednich rejestrow od-
mian, chyba ze odmiana nie jest chroniona lub nie znajduje si¢ w obrocie, a jej nazwa nie byla po-
wszechnie znana”; ponadto nazwa nie moze zawiera¢ wyrazow ,,odmiana” czy ,,odmiana mieszanco-
wa’’; oprocz tego, jesli odmiana jest juz chroniona, moze by¢ chroniona w Polsce tylko pod ta sama na-
ZwWa.

58

Odmiana nie moze by¢ tozsama lub podobna do innych okreslen uzywanych w obrocie, naruszaé pra-
wa 0s0b trzecich do znakéw towarowych, zawiera¢ wyrazow ,,odmiana” lub ,,odmiana mieszancowa”.
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dzielnie uymuja naruszenie wylacznego prawa i oznaczenie nazwa odmiany
chronionej materialu siewnego lub materialu ze zbioru innej lub nieznanej
odmiany. Co wigcej, za oba wykroczenia przewidziane jest takie samo za-
grozenie kara — grzywna, kara ograniczenia wolnosci lub pozbawienia wol-
nosci do roku.

Obowiazek uzywania nazwy odmiany jest niezwykle szeroko zakreslo-
ny. Dotyczy on kazdego, kto jej material siewny lub materiat ze zbioru oce-
nia, oferuje do sprzedazy, zbywa, udostgpnia, reklamuje lub nawet udziela
informacji dotyczacych odmiany. Podobnie zakres tego obowiazku wykra-
cza poza czas, gdy sama odmiana jest chroniona. Dopdki funkcjonuje ona
w obrocie, obowiazuje ustalona nazwa.

Zarowno sama definicja, jak 1 doktryna wskazuja na podobienstwo na-
zwy odmiany do znakow towarowych, ale 1 rowniez na rdznice. Syntetycz-
nie ujmuje je Malgorzata Korzycka-Iwanow™. Autorka wskazuje trzy
gléwne roznice: po pierwsze, nazwa okresla przede wszystkim tozsamos$¢
odmiany; po drugie, znaku towarowego udziela si¢ w celu zdobycia dobre;j
reputacji. Stad powinien by¢ tatwy do odrdznienia 1 zapamigtania przez
przecig¢tnego konsumenta; po trzecie wreszcie, znak towarowy moze by¢
uzywany w sposob bardziej ,,rzucajacy si¢ w oczy”.

Nazwa odmiany jest rowniez chroniona na podstawie Rozporzadzenia
Rady nr 2100/94, gdzie poswigcono nazwie az trzy artykuty — 17, 18 oraz
63. W preambule zas mowi sig, ze uzywanie nazwy odmiany musi by¢ obo-
wiazkowe. Zakres unormowania jest analogiczny do ustawy polskiej, cho¢
bardziej szczegbdtowy, np. mozna przyzna¢ nazwe¢ odmiany juz chronionej
czy wprowadzonej do obrotu, w przypadku gdy odmiana ta juz nie istnieje
1jej nazwa nie uzyskata wigkszego znaczenia. Rozporzadzenie wprowadza
jednak swoisty obowiazek dla kazdego, kto uzywa nazwy odmiany, miano-
wicie obowiazek powiadomienia o tej nazwie zgodnie z innymi przepisami
prawa lub na zadanie organu witadzy, kupujacego lub jakiejkolwiek innej
osoby, ktora ma w tym interes prawny.

Oczywiscie wszystkie powyzsze aspekty odmiany (wymog jednolitosci
terminologicznej, obowiazek uzywania nazwy, wymog rozroznialnosci na-

¥ M. Korzycka-Iwanow, Wylqczne prawo... , op.cit., s. 94.
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zwy) sa obecne w Konwencji UPOV. Nazwa odmiany to znéw quasi-prze-
stanka specyficzna dla roslin uprawnych, a wigc przedmiotu pracy rolnika,
albowiem réwniez uregulowana jest w przepisach o nasiennictwie. Na po-
ziomie UE obowiazuje wspomniane Rozporzadzenie Komisji nr 930/2000
konstruujace szereg domnieman prawnych ulatwiajacych ustalenie, czy na-
zwa jest wlasciwa.

OczywisScie wymoOg nazwy jest wymogiem o znacznie mniejszej wadze
niz przestanki prawa do odmiany sensu stricto. Polska ustawa mowi, ze je-
zeli nazwa odmiany jest nieodpowiednia, Centralny Osrodek Badania Ro-
slin Uprawnych (COBORU - organ decyzyjny w u.0.p.0.r.) wyznacza
czternastodniowy termin podania na pis$mie propozycji innej nazwy.

9. Zakonczenie

Przy porownaniu przestanki zdolnosci patentowej i prawa hodowcy,
po jednej stronie wystapita nowos¢, poziom wynalazczy i przemystowa
stosowalno$¢, po drugiej zas nowos¢, odrgbnosé, trwato$¢ 1 wyrdwnanie
oraz, ujety oddzielnie ze wzgledu na nieco inne ratio legis 1 zakres obowia-
zywania, warunek posiadania przez odmiang wtasciwej nazwy.

Nie sa to oczywiscie przestanki jedyne 1 nie zawsze sa one ujgte w tej
samej formie. W prawie amerykanskim sprzezona z patentem jest jego uzy-
teczno$¢, co ma podstawg¢ w samej konstytucji. Najogolniej rzecz biorac
mozna stwierdzi¢, ze wynalazek jest uzyteczny wtedy, gdy moze by¢ uzyty
z korzyscia dla spoteczenstwa, w przeciwienstwie do wynalazkow, ktore
uchybiaja moralnosci, zdrowiu, porzadkowi publicznemu lub ktore sa btahe
i mato znaczace®. Ta przestanka sprawiata zawsze wiele trudnosci — jak bo-
wiem zbada¢, czy uzyteczne dla spoteczenstwa jest cos$, co jest nowe?
W praktyce interpretacyjnej przestanke uzytecznosci zrelatywizowano.
W migdzynarodowych regulacjach patentowych stusznie ona nie wystgpu-
je. Roznie natomiast w ustawodawstwach ujmuje si¢ poszczegdlne prze-
stanki: nowos¢ (novelty — Wielka Brytania, original work — Egipt), poziom
wynalazczy (inventive step — Wielka Brytania, inventiveness — Chiny, in-
ventive legal — Rosja), przemystowa stosowalnos¢ (industrial application —

% D. Long, A. D'Amato, op.cit., p. 56.

-102 -



Krzysztof Nieszporek

Wielka Brytania, practical applicability — Chiny, ability to be utilized in in-
dustry — Japonia)®'.

Przestanki zdolnos$ci patentowej posiadaja, jak dato si¢ zauwazy¢, pew-
na niezmienng tre$¢, ktora nie przeklada si¢ bezposrednio na przestanki
prawa do odmiany. Zwykle nowos¢ przeistacza si¢ w nowos¢ rynkowa, po-
ziom wynalazczy w odrebno$¢, przy czym zanika w ogole nieoczywistos¢,
za$ przemystowej stosowalnosci w przypadku odmian odpowiada wyrow-
nanie 1 trwalo$¢. Odmiana posiada tez swoja definicje oraz jej regulacja jest
bardziej kompleksowa, ze wzgledu na objecie odpowiedniej nazwy jako
wymogu uzyskania prawa.

Przestanki uzyskania prawa hodowcy nie sa jednakze typowe dla wy-
tacznego prawa. W poroOwnaniu z przestankami zdolnos$ci patentowe;j
sa one silnie zakorzenione w problematyce rolnej, w unormowaniach doty-
czacych nasiennictwa 1 wlasnie w tej sferze petnia ogromna rolg.

Myslg, ze prawo do odmiany jest raczej instrumentem regulacji rynku
rolnego wespot z ustawodawstwem nasienniczym (dazy si¢ do jak najszer-
szego zastosowania nasion kwalifikowanych) czy instrumentem regulacji
rynku rolnego niz instrumentem stymulacji postepu technicznego lub nawet
biotechnologicznego. Zarowno Korzycka-Iwanow® ze strony doktryny
prawniczej, jak i Jerzy Adler® ze strony praktyki administracyjnej (COBO-
RU) stwierdzaja, ze ochrona prawna odmiany jest ,,swoistym kontraktem
miedzy hodowca 1 uzytkownikiem odmian™.

U Jbidem, s. 203.
2 M. Korzycka-Iwanow, Nowe..., op.cit., s. 54.
8 J. Adler, Respektowanie prawa wlasnosci do odmiany, ,,Hasto Ogrodnicze”, 4/2004, s. 21.
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