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Matgorzata Gradek Lewandowska'

Porozmawiajmy o etyce, o reklamie..., o tematach
waznych dla kazdego rzecznika patentowego
(wywiad z Wiceprezesem PIRP
Panem Pawtem Kurcmanem)

Zgodnie z definicja PWN? etyka zawodowa to ,zespdt norm wyznaczajacych
okreslone obowiagzki moralne zwigzane z wykonywanym zawodem i spoftecznymi
stosunkami zawodowymi”. W odniesieniu do naszego samorzadu to zespét zasad,
ktorymi powinni kierowac sie rzecznicy patentowi, zwlaszcza wtedy, gdy wystepuje
konflikt miedzy interesem prywatnym a spotecznym. Zasady reklamy, to zgodne
z etykg, reguty pozyskiwania klientow. Naruszenie jednych czy drugich zasad wigze
sie z odpowiedzialno$cig dyscyplinarng przewidziang w ustawie o rzecznikach
patentowych?®
Z Pawlem Kurcmanem - wice-prezesem Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych
rozmawiamy o zasadach etyki i reklamy jakie obowigzujg rzecznikéw patentowych.
Pawet byt zaangazowany w prace nad zasadami etyki w ich kohcowej fazie, pod-
czas, gdy podwaliny byty przygotowywane w ramach powotanej do tego specjalnej
komisji pod przewodnictwem Magdaleny Krekory. Przez wiele lat petnit funkcje
Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych oraz Zastepcy
Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych.

1 Malgorzata Gradek Lewandowska — radca prawny, rzeczniczka patentowa, certyfikowany mediator wpisana na
liste Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sadowy Sadéw Okregowych
w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdansku, cztonek komisji problemowej ds. Sadu Arbitrazowego
i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunkéw Migdzynarodowych UW, British Centre for
English and European Legal Studies — the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge
University, Szkoty Prawa Hiszpanskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiéw podyplo-
mowych Prawo autorskie na UJ, wspétwiascicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL.

2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3898970

3 art. 57 i nast. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 944
z pézn. zm.).



6

| Matgorzata Gradek Lewandowska i Pawet Kurcman

Matgorzata Gradek Lewandowska: Pawle, Nadzwyczajny Xlll Krajowy Zjazd Rze-
cznikéw Patentowych 22 maja 2021r. przyjat dwa wazne dla kazdego rzecznika
patentowego dokumenty: Zasady etyki i Zasady reklamy. Wydaje sie, Ze mingt na
tyle diugi okres, ze mozna sprobowac oceni¢ funkcjonowanie jednych i drugich za-
sad, podsumowac czy w ciggu tych kilkunastu miesiecy zmienity one wykonywanie
zawodu przez rzecznikow. Tym bardziej, ze w przyszlym roku bedziemy obchodzic¢
30 lecie samorzgdu rzecznikow patentowych, a zaréwno zasady etyki jak i towa-
rzyszace im zasady reklamy, w istocie tworzg ten zawadd.

Jest to takze okazja, aby przyblizy¢ zasady czytelnikom Kwartalnika. To o tyle istot-
ne, ze jak mozemy przeczyta¢ w zasadach etyki, rzecznik patentowy jest zobowigza-
ny ,znac zasady etyki i nie moze powotywac sie na nieznajomos¢ zawartych w nich
uregulowan”. Dodatkowo, ,naruszenie zasad etyki nie moze by¢ usprawiedliwiane
instrukcjami otrzymywanymi od klienta”. Rzecznik nie moze odstepowac¢ od zasad
etyki zawodowej w celu spetnienia oczekiwan klienta, organéw administracji, sgdéw
czy o0s6b trzecich. Jednoczesnie, wydaje sie, ze znaczna cze$¢ zasad etyki jest
poswiecona kwestii ochrony klienta.

Pawet Kurcman: Tak, nasze aktywnosci na polu zawodowym skupiajg sie wokot
intereséw klienta, wiec z natury rzeczy znaczna cze$¢ zasad etyki skupia sie na tej
tematyce. Wazne jest, aby uregulowacé relacje z klientami w taki sposéb, by z jednej
strony spetnia¢ standardy zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawdéd rzecznika
patentowego i by klienci mogli czu¢ sie bezpiecznie w takiej relacji, z drugiej zas
chroni¢ interesy samych rzecznikéw.

MGL: Okazuje sie, ze zasadg etyki jest ustalenie z klientem zakresu Swiadczonej
przez rzecznika pomocy oraz warunkOw wynagrodzenia. Zarowno ustalanie zakresu
Zlecenia jaki i rozliczenia finansowe z klientem sg dos¢ kazuistycznie uregulowane
w zasadach.

PK: Mysle, ze zapis jest dos¢ wywazony i potrzebny, gdyz w postepowaniach dyscy-
plinarnych, ktére prowadzitem, bardzo czesto nie okreslano precyzyjnie zakresu
Swiadczonej przez rzecznika pomocy oraz warunkéw finansowych i na tym tle poja-
wiaty sie konflikty z klientami, czego skutkiem byly sprawy dyscyplinarne. Wska-
zanie, ze jest to powinno$¢ po stronie rzecznika, by te kwestie uregulowac (cho¢
wydaje sie to by¢ oczywistg kwestia) moze skitoni¢ do przywigzywania do tego wiek-
szej wagi i pozwoli na unikniecie probleméw dotyczacych Swiadczenia ustug przez
rzecznikéw patentowych.

MGL: Z zasad etyki wynika, Zze rzecznik patentowy powinien odmowic lub zrezygno-
wac ze sSwiadczenia swoich ustug, jezeli miatby zaangazowac sie w prowadzenie
sprawy, w ktorej reprezentowat lub doradzat innemu klientowi o przeciwstawnych
interesach, a konflikt nie zostaft rozstrzygniety.
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PK: Podobny zapis pojawia sie w wielu regulacjach poswieconych zasadom etyki w
innych zawodach zaufania publicznego. Kwestia konfliktu interesu jest dos¢ istotna
przede wszystkim z punktu widzenia ochrony przez ujawnianiem i wykorzystywa-
niem informacji powierzanych nam w tajemnicy przez naszych klientéw w sytuaciji
reprezentowania intereséw innego klienta, z ktérym ten pierwszy prowadzi spér.
Ponadto, powinniSmy mie¢ prawo do odmowy Swiadczenia ustug, jesli do takowego
konfliktu interesu by doszto w sytuacji, gdy klienci wywierajg na rzecznikach presje
do prowadzenie sprawy (np. klienci, ktérych obstugujemy w sposéb staty). Zapis tak
naprawde ma chroni¢ nie tylko klientow, ale i rzecznikdw przed dalszymi negatyw-
nymi konsekwencjami sytuacji, w ktérej musi podejmowac dziatania na rzecz klien-
tow o przeciwstawnych interesach.

MGL: Jednoczesnie, rzecznik powinien odmowic przyjecia zlecenia, ktére pozostaje
w konflikcie z jego wiasnymi interesami. W sytuacjach, gdy odmowa mogfaby spo-
wodowac szkode dla interesow klienta rzecznik patentowy powinien prowadzic¢
Zlecenie w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla unikniecia mozliwej szkody,
a nastepnie rzecznik jest zobowigzany zrezygnowac z prowadzenia sprawy. Czy
mogtbys podac przykitad takiej sytuacji?

PK: Bardzo czesto rzecznicy prowadza kancelarie patentowe wspdélnie z innymi rze-
cznikami, zachowujac jednak duzg autonomie. Tak dzieje sie np. w przypadku spo6-
tek partnerskich. Jesli jeden rzecznik prowadzi sprawe klienta, z ktérym w sporze
jest inny klient z tej samej kancelarii prowadzony przez innego rzecznika, to wow-
czas zapis ten daje nam furtke na odmowe przyjecia zlecenia lub prowadzenia jej
tylko przez jakis czas do momentu przyjecia obstugi przez innego rzecznika z innej
kancelarii.

MGL: Rzeczywiscie rynek rzecznikow patentowych nie jest zbyt duzy w poréwnaniu
z innymi korporacjami prawniczymi, wiec do takich sytuacji moze dojs¢. Rzecznik
patentowy, ktory nie moze lub nie chce przyja¢ zlecenia w zakresie Swiadczenia
swoich ustug albo ktory wycofuje sie ze swiadczenia ustug, powinien bezzwiocznie
poinformowac o tym klienta. Te zasade nalezy czytac {gcznie z regulacjg wynikajgca
z art, 10 ustawy o rzecznikach, zgodnie z ktérym mozemy odmowic udzielenia po-
mocy lub wypowiedzie¢ petnomocnictwo tylko z waznych powodoéw, o ktérych musi-
my poinformowac zainteresowanego. Po wypowiedzeniu petnomocnictwa powin-
nysmy wykonac¢ wszystkie niezbedne czynnosci, aby wypowiedzenie petnomocnic-
twa nie mialo negatywnego wplywu na dalszy tok prowadzonych spraw, jeszcze
przez dwa miesigce. Oczywiscie, jezeli wczesniej sprawa nie zostata objeta przez
innego rzecznika patentowego lub klient odwotat petnomocnictwo.
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PK: Omawiany zapis ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w ktérej odmawiamy
przyjecia zlecenia lub wycofujemy sie z waznego powodu. Rzecznik, w takiej
sytuacji, ma obowigzek zawiadamia¢ klienta o powyzszej sytuacji, gdyz klient musi
tez podja¢ odpowiednie dziatania, aby zabezpieczy¢ swoje interesy — np. skierowac
sie 0 pomoc do innego rzecznika. Ubolewam jednoczesnie nad tym, ze ustawodaw-
ca nie zmienit dotychczas 2 miesiecznego okresu, w ktorym rzecznik patentowy ma
obowigzek dziata¢ w imieniu klienta, tak jak to jest w innych zawodach i chcemy przy
najblizszej okazji nowelizacji tego przepisu zmienic¢ ten okres na 14 dni.

MGL: Dwa miesigce to diugi czas, zwlaszcza w sytuacji, gdy to rzecznik podjgt
decyzje o zakonczeniu wspofpracy z klientem. To moze by¢ trudne. Przyznam, ze
dla mnie inne sformuftowanie zasad jest problematyczne, bo chyba nie rozumiem
regulacji par. 4 ust. 9 zasad etycznych, zgodnie z ktdrg ,rzecznik patentowy nie
podejmuje zZadnych dziatan przeciwnych w sprawie, ktorg prowadzi lub prowadzit
samodzielnie albo ktorg prowadzita inna osoba w jego kancelarii, chyba ze klient
wyraza zgode na takie dziatanie albo rzecznik patentowy nie wie o tej sprawie albo
nie jest w stanie sie o niej dowiedziec¢”. O jakich sytuacjach tutaj mowa? Jak nalezy
rozumiec ,podejmowanie dziatan przeciwnych w sprawie”?

PK: To tez jest klasyczny przykiad konfliktu interesu. Nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej
np. zgtaszaliSmy wynalazek, uzyskaliSmy patent na wynalazek dla klienta, dla ktére-
go przygotowaliSmy zgtoszenie, a nastepnie w ramach pomocy innemu klientowi,
bedziemy podejmowac dziatania przeciwne — np. uniewaznia¢ wczesniej uzyskany
patent.

MGL: Tak, teraz mysle, ze takich sytuacji moze by¢ sporo, bo moga tez obejmowac
dziatanie na rzecz podmiotéw z grupy kapitatowej, pomiedzy ktérymi dochodzi do
konfliktu. Dla mnie ciekawa i praktyczna jest zasada etyki z par. 4 ust. 2, iz rzecznik
patentowy nie jest zobowigzany ,stuzy¢ interesom Klienta w innych sprawach niz mu
powierzone”. Czyli nie mamy obowigzku ,pilnowania” spraw klienta ponad to, co
zostato nam zlecone, czy tak nalezy rozumiec ten zapis?

PK: Z zebranych doswiadczen osob pracujacych w komisji zajmujacej sie
tworzeniem nowych zasad etyki i reklamy, oraz moich wlasnych wynikato, ze klienci
czesto oczekujg od nas wykonywania czynnosci, do ktérych nie mamy umocowania,
a brak ich wykonania poczytuja za naruszenie zasad etycznych. Odniose sie tutaj do
praktycznego przyktadu — jesli petnomocnictwo od klienta obejmowato jedynie
kwestie zgloszenia znaku towarowego, to w zakresie czynnosci wykonywanych
przez rzecznika powinno by¢ wiasnie zgtoszenie znaku i nadzorowanie tego
procesu. Rzecznicy nie majgjednak obowigzku $wiadczy¢ ustugi dozorowania
terminu czy wnoszenia opfat np. przy przedtuzeniu ochrony tego znaku, jesli zakres
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petnomocnictwa tego nie obejmowat. Powyzszy zasada ma zapobiegaé sytuacjom,
w ktorej klienci kierujg skargi dyscyplinarne na rzecznikéw patentowych wskazujac
na czynnosci, ktére nie zostaly wykonane, a ktére ich zdaniem powinny zosta¢
wykonane w ramach umocowania. Analizujgc tres¢ petnomocnictwa dosc¢ tatwo
bedzie stwierdzi¢, co konkretnie jest objete tym zakresem, o ile tresé
petnomocnictwa bedzie jednoznaczna.

MGL: Regufa, iz rzecznik patentowy moze zadac zaliczki od klienta — wydaje sie
dobrg praktyka w kontekscie trudnosci w egzekwowaniu wynagrodzenia za Swiad-
czone przez nas ustugi. Rozumiem, ze méwimy takze o zaliczce na poczet wynagro-
dzenie rzecznika?

PK: Tak, cho¢ nie byto zakazu pobierania zaliczki wczesniej, nalezato ta kwestie
jednoznacznie uregulowac, aby nie byto watpliwosci, iz nie jest to czyn nieetyczny.
Jest to normalna praktyka w obrocie gospodarczym i nikogo nie powinno dziwic, ze
rzecznik moze pobieraé zaliczki na swoje czynnosci, ktére dopiero wykona.

MGL: W kwestii rozliczen z klientem istotha moze by¢ zasada, iz nieuiszczenie
przez klienta ustalonego wynagrodzenia stanowi podstawe do wypowiedzenia peino-
mocnictwa przez rzecznika patentowego. Poza tym, wprost w zasadach zapisano,
Ze rzecznik patentowy nie jest zobowigzany do pokrywania opfat urzedowych i in-
nych kosztoéw nieoptaconych przez klienta, nawet jesli wigze sie to z negatywnymi
konsekwencjami dla klienta. Czyli, w sytuacji, gdy klient nie ptaci za ustugi rzecznika
i nie uiszcza opfat urzedowych (o ktorych zostat przez nas poinformowany) odpowie-
dzialnosc¢ rzecznika jest wytgczona za skutecznos¢ w danej sprawie?

PK: Wytaczona ma by¢ sytuacja przymusu dziatania na rzecz klienta, jesli ten nie
ptaci wynagrodzenia. Dochodzito w przesztosci do wielu sytuacji, w ktorej rzecznik
niejako byt przymuszany do dziatania, nawet wéwczas, gdy klient nie rozliczat z nim
wynagrodzenia. ChcieliSmy potozy¢ kres takim dziataniom i da¢ mozliwo$¢ wypowie-
dzenia umowy wyraznie wskazujgc, ze nie jest to naruszenie zasad etyki. Rzecznik
patentowy, jak w przypadku innych zawod6w jest wynagradzany za swojg prace
i jest to jeden z istotnych sktadnikéw umowy pomiedzy rzecznikiem a klientem. Jesli
nie ma ekwiwalentnosci $wiadczen i klient nie ptaci uméwionego wynagrodzenia, to
nie widze powodu, dla ktérego rzecznik patentowy miatby obowigzek Swiadczenia
takich ustug przez dalszy okres. Oczywiscie powinien to czyni¢ przez okres dwéch
miesiecy, ale i tak jest to jakie$ ograniczenie czasowe.

MGL: Specyficzna dla naszego samorzadu jest zasada zgodnie, z ktdrg rzecznik
patentowy nie moze nabywac udziatow finansowych w prawach wiasnosci w takich
okolicznosciach, w ktérych mogfoby to wywotac¢ konflikt pomiedzy jego obowigzkami
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zawodowymi a interesami. Czy przez nabywanie udziatow w ,prawa wilasnosci”
rozumiemy wszelkie inwestycje w przedsiewziecia w ktorych wykonuje ustugi
rzecznika? Skad taka regulacja?

PK: Nie chodzi o wszystkie inwestycje, ale te, ktére moga np. doprowadzic¢ do sytua-
cji konfliktu interesu rzecznika i klienta. Przykladowo, jesli rzecznik chce mie¢ udziaty
w prawie ochronnym do znaku towarowego i czerpac z tego tytutu dodatkowe pozyt-
ki i jednoczesnie jest petnomocnikiem reprezentujgcym klienta, ktory to prawo posia-
da, to taka sytuacja moze rodzi¢ potencjalny konflikt interesu pomiedzy nim
a klientem.

Mozna wyrdzni¢ w ramach tej zasady co najmniej dwie sytuacje, ktére odnoszg sie
do niej. W pierwszej chodzi o to, zeby rzecznik nie nabywat praw wprowadzajgc
w btad sprzedajgcego, kto jest rzeczywiscie nabywca tych praw (np. rzecznik jako
osoba fizyczna chce naby¢ prawo do znaku towarowego, a w rzeczywistosci to
prawo chce naby¢ na swojego klienta, lub odwrotnie — nabywa to prawo zamiast na
klienta - na siebie). Druga sytuacja to taka, ze niektérzy rzecznicy wskazywali siebie
jako wynalazcow albo uprawnionych lub wspétuprawnionych do praw witasnosci
przemystowej zamiast klientow i chcieli otrzymywac z tego tytulu wynagrodzenie.
Oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie, by rzecznik dokonywat zgtoszen na siebie,
jesli jest np. twérca lub wynalazca, ale to juz jest zupelnie inna sytuacja.

MGL: Czy chodzi o zachowanie transparentnosci pomiedzy wykonywaniem zawodu
rzecznika a podejmowaniem dziatalnosci biznesowej. To zas wigze sie z kolejng
zasada, iz petnomocnik profesjonalny nie moze uzyc¢ informacji uzyskanych uprzed-
nio w czasie prowadzonej sprawy (o ile oczywiscie nie staly sie jawne). Tozsama
regulacja jest zasadg etyczng w kazdym zawodzie prawniczym i w kazdym sprawia
bardzo wiele kfopotéw interpretacyjnych.

Ta regufa faczy sie z inng zasadg, zgodnie z ktérg rzecznik patentowy jest zobowig-
zany do nieujawniania informacji poufnych uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
swoich obowigzkéw zawodowych, chyba ze zostat z tego zobowigzania zwolniony
przez klienta lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z moich rozmdw z innymi petnomocnikami wynika, ze zdarzajg sie sytuacje, gdy
wobec bytego klienta (niewyptacalnego, oszukujgcego, dziatajgcego na szkode rze-
cznika) rozwazamy wszczecie postepowania karnego (np. z art. 300 kodeksu kar-
nego, gdy byly klient udaremnienia lub uszczupla mozliwos¢ zaspokojenia wierzycie-
la) i wéwczas w tym postepowaniu karnym powinnysmy siegngc do informacji jakie
pozyskalismy w trakcie obstugi tego klienta. Czy takie dziatanie bedzie naruszeniem
zasad etycznych rzecznika?

PK: Trudno na to pytanie odpowiedzie¢ bez odniesienia sie do konkretnej sytuacji
i konkretnego przypadku, wiec odpowiem — to zalezy. W mojej ocenie rzecznik powi-
nien przede wszystkim wykorzystac¢ te informacje, ktére sg dostepne i ktérych nie
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pozyskiwat w ramach obstugi klienta. Jesli méwimy o postepowaniu przeciwko klien-
towi, w ktorym klient jako dluznik rzecznika (kancelarii) udaremnia lub uszczupla
mozliwos¢ zaspokojenia sie z jego majgtku, to jesli takie informacje posiadamy
w zwigzku ze Swiadczeniem pomocy rzecznikowskiej, to bytbym dosé ostrozny
w takim dziataniu.

MGL: Czyli, zyczmy sobie jak najmniej nieuczciwych klientow pozbywajgcych sie
majgtkow... Chyba nie wszyscy wiedzg, iz naruszeniem zasad etycznych bedzie
pominiecie petnomocnika drugiej strony w kontaktach ze strong przeciwna.

PK: Tak, w naszym zawodzie by¢ moze jest to novum, ale trzeba tez pamietac, ze
nie jest pominieciem petnomocnika drugiej strony sytuacja, w ktorej pismo idzie jed-
noczesnie do petnomocnika jak i jego klienta. Pominiecie oznacza, ze petnomocnik
w ogdle nie jest adresatem lub wspétadresatem naszych dziatan, ktore dotycza jego
klienta. Ta zasada obowigzuje od dawna w innych korporacjach zawodowych i ma
na celu zapobieganie kontaktu z drugg strong bez udziatu jego petnomocnika.

MGL: To wydaje sie zrozumiate, Ze skoro druga strona ma petnomocnika to wtasnie
po to, aby ten petnomocnik wiedzial o tym co w sprawie sie dzieje i jakie czynnosci
podejmujemy.

Przechodzac na grunt wiasnej kancelarii: rzecznik patentowy naruszy zasady etyki,
jesli zezwoli na wykonywanie bez odpowiedniego nadzoru czynnosSci zawodowych
przed Urzedem Patentowym czy sadzie pod swoim nazwiskiem lub nazwg swojej
kancelarii przez osobe, ktdéra nie jest rzecznikiem patentowym, chyba ze jest to
adwokat lub radca prawny. Co wazne, rzecznik patentowy jest odpowiedzialny za
dziatania innych oséb dla niego pracujacych bgdz z nim wspdtpracujgcych. Tu chyba
kluczowe i problematyczne jest sformutowanie ,bez odpowiedniego nadzoru”.

PK: Taka odpowiedzialnos¢, w pewnym zakresie, istnieje juz od lat na gruncie kode-
ksu cywilnego. Wiaczenie jej do kategorii deliktdw dyscyplinarnych ma na celu
uswiadomienie, ze odpowiadamy za dziatania wiasne jak i os6b zatrudnianych przez
nas w kancelariach lub z nami wspétpracujgcych. Chodzi tez o to, by osoby wykonu-
jace czynnosci w ramach kancelarii byty nalezycie nadzorowane i, ze jest to nasz —
rzecznikéw patentowych - obowigzek dbania o to.

MGL: W relacjach z innymi rzecznikami i osobami, moze niezbyt znang zasadg etyki
jest ta, ze rzecznikowi patentowemu nie wolno przyjmowac od innego rzecznika
patentowego lub osoby trzeciej korzysci tytulem wynagrodzenia za skierowanie
klienta do innego rzecznika patentowego, ani przekazywac komukolwiek korzysci
tytutem wynagrodzenia za skierowanie don klienta. Czy moégtbys skomentowac te
regufe?
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PK: Takie zasady istniejg takze w innych korporacjach zawodowych i majg na celu
zapobieganie powstawania sytuacji zarabiania srodkéw finansowych z tytutu pole-
cania klientow.

MGL: Mamy kilka ciekawych zasad odnoszgcych sie do relacji pomiedzy rzecznikami:

— Rzecznik patentowy powinien poinformowac rzecznika patentowego prowa-
dzgcego wczesniej sprawe, chyba ze klient wyrazZnie sie temu sprzeciwi,
natomiast rzecznik patentowy prowadzgcy wczesniej sprawe po poinformo-
waniu o zmianie rzecznika patentowego prowadzgcego sprawe jest zobo-
wigzany przekazac wszelkie dokumenty niezbedne do prowadzenia sprawy.

— Rzecznik patentowy nie powinien wyrazac¢ sie o innym rzeczniku patento-
wym stowami nieuprzejmymi albo obraZliwymi, powinien unikac¢ jakiejkol-
wiek wymiany pogladéw o konkretnej sprawie, co do ktérej wie albo podej-
rzewa, ze jest albo byta prowadzona przez innego rzecznika patentowego
Z klientem, chyba ze klient zadeklaruje che¢ uzyskania niezaleznej opinii lub
chec¢ zmiany petnomocnika.

PK: Pierwsza z zasad pozwala unikna¢ sytuacji, w ktorej przy zmianie petnomocnika
nie sg przekazywane dokumenty niezbedne do prowadzenia sprawy. MieliSmy w na-
szym s$rodowisku pare takich spraw dyscyplinarnych i chcemy wytaczy¢ takie ,prze-
trzymywanie” akt jako dziatanie nieetyczne. Z kolei wprowadzona zasada informo-
wania poprzedniego rzecznika o0 przejeciu sprawy, tez nalezy do kanonéw dobrych
zasad etycznych, poza sytuacjg, w ktorej klient sie temu sprzeciwi. Warto, aby
przeptyw informacji pomiedzy rzecznikami, jak tez przekazywanie akt odbywat sie
ptynnie, bez szkody przede wszystkim dla klientow.

Trzeba tez pamieta¢ o zachowaniu zasad dobrego wychowania i traktowania sie
uprzejmie w kazdej sytuacji, a zwlaszcza wtedy, gdy reprezentujemy naszych klien-
tow. Jesli w pismach procesowych, urzedowych, pojawiajg sie obrazliwe sformuto-
wania pod adresem innego rzecznika, czyli sformutowania ad personam, to takie
dziatanie bedzie uznane za dziatanie podlegajgce odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.
Niestety w ostatnim czasie zdarzajg sie sytuacje, w ktorych nie sg odrdzniane
aspekty merytoryczne sprawy, ktére moga powodowaé wystgpienie odmiennych
stanowisk, czasem prezentowanych w do$¢ emocjonalny sposob, od kwestii osobis-
tych animozji wobec petnomocnika drugiej strony, co juz nie powinno mie¢ miejsca.
Jestesmy profesjonalistami i powinnismy ten profesjonalizm szczegdlnie wyrazaé
wobec naszych Kolezanek i Kolegéw z samorzadu.

Nie powinnismy tez wymienia¢ sie pogladami o konkretnej sprawie prowadzonej
przez innego rzecznika, poza sytuacja, w ktérej klient zadeklaruje, ze chce uzyskac
opinie o sprawie prowadzonej przez innego petnomocnika lub zmieni¢ tego petno-
mocnika. To sa bardzo delikatne kwestie i trudne, bo trudno czasem zachowaé
spokdj, ale trzeba czyni¢ wszystko, by stara¢ sie zachowac¢ umiar i rozsgdek.
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MGL: Jako przedsiebiorcy konkurujgcy na tym samym rynku, musimy byc¢ szcze-
golnie ostrozni przy konstruowaniu oferty dla klientéw. Stad kolejna zasada wydaje
sie bardzo istotna: rzecznik patentowy stosuje zasady uczciwej konkurencji
w prowadzonej przez siebie dziatalnosci, w szczegdélnosci nie moze sprzedawac
swoich ustug ponizej kosztéw Swiadczenia w celu eliminacji z rynku innych rzecz-
nikéw patentowych, w tym w celu pozbawienia ich zatrudnienia.

PK: Tak, jest to szczegdlnie widoczne np. przy przetargach publicznych. Unikajmy
sytuacji, w ktérej tylko z powodu tego, ze chce sie taki przetarg wygraé, oferuje
sie ceny znacznie zanizone.

MGL: W przypadku sporu pomiedzy rzecznikami zwigzanego z wykonywaniem za-
wodu w pierwszej kolejnosci powinni oni podjac¢ probe ugodowego rozwigzania spo-
ru, a dopiero w dalszej kolejnosci wystgpic¢ na droge postepowania dyscyplinarnego.
Rzecznik patentowy moze ztozy¢ skarge na innego rzecznika patentowego zwigzang
z wykonywaniem zawodu wytgcznie do wiasciwego organu samorzadu zawodowego
rzecznikow patentowych. Czy takich sytuacji jest duzo?

PK: Nie jest duzo, biorgc pod uwage liczbe rzecznikéw patentowych, ale takie sytua-
cje sie zdarzajg. Zaproponowany zostat model polubownego zalatwienia sporu, a je-
Sli nie odniesie do skutku, wlasciwe jest skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscypli-
narnego.

MGL: Moze niektérzy bedg zdziwieni, ale naruszeniem zasad etycznych jest niepfa-
cenie skiadek a takze nieaktualizowanie swoich danych. Rzecznicy patentowi muszg
informowac Izbe o swoich adresach, na ktore Izba ma przesyta¢ korespondencje i in-
ne informacje, a takze o miejscu i sposobie wykonywania zawodu, a aktualizacje
powinny byc¢ ,przekazywane Izbie bez zwioki”. Czy do tej pory byty postepowania
dyscyplinarne z tego tytutu?

PK: Nie przypominam sobie takich postepowan, cho¢ nie jestem Rzecznikiem
Dyscyplinarnym od paru lat, ale trzeba pamieta¢, ze obowigzek ptacenia skladek jest
jednym z naszych podstawowych obowigzkéw. Polska Izba Rzecznikow Patento-
wych realizuje zadania ustawowe, w tym w szczegdlnosci organizuje aplikacje, szko-
lenia dla rzecznikéw, bierze udziat w tworzeniu aktéw prawnych, prowadzi Biuro. Sg
to koszty, ktore w wiekszos$ci sg pokrywane z naszych skfadek.

Co do obowigzku aktualizowania danych, ostatnio mieliSmy problem wtasnie z bra-
kiem aktualizacji, co stwarzatlo ogromne problemy natury praktycznej. Problemem
byto to, pod jaki adres wysta¢ np. pismo od Rzecznika Dyscyplinarnego, gdzie Izba
ma przesta¢ projekty uchwat, ktére majg by¢ gtosowane przez niektore organy lzby
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(taki obowigzek wynikat chociazby z faktu wprowadzenia stanu epidemicznego), jak
Izba w takiej sytuacji ma sie komunikowac¢ z rzecznikiem?

MGL: Na rzeczniku cigzy obowigzek doskonalenia zawodowego. Rzecznik paten-
towy ma obowigzek dbac o swdj rozwdj zawodowy poprzez ustawiczne ksztafcenie,
bra¢ udziat w szkoleniach zawodowych. Czy zdarzyfo sie, iz nieprzestrzeganie tego
obowigzku zostato jakoS zweryfikowane? U radcow prawnych za doskonalenie
zawodowe przyznawane sg punkty — nieuzbieranie odpowiedniej ich liczby moze
skutkowac wykresleniem z listy radcow. Czy takie plany ,zachecajgce” do uczenia
sie sg rozwazane w PIRP?

PK: W zasadzie obowigzek samodoskonalenia i ksztalcenia zawodowego jest
realizowany od zawsze, odkad ja pamietam. Powinnismy sie doskonali¢ niezaleznie
od tego, czy lzba od nas tego wymaga, czy tez nie. Rozwazalismy wprowadzenie
sztywnego mechanizmu zbierania punktow, podobnie jak jest to u radcow prawnych,
ale w praktyce sprowadza sie to do tego, ze przed uplywem 3 letniego okresu,
w ktorym trzeba zebrac¢ 40 punktow, obtozenie na szkoleniach izby radcéw prawnych
(przynajmniej w Warszawie) siega czasami prawie 800-1000 oséb, podczas gdy
normalnie jest to kilkadziesigt lub nie wiecej niz 200-300 oséb. To pozwala sgdzic,
ze na szkolenie przychodzg wowczas osoby, ktdre potrzebujg mie¢ komplet pun-
ktow, a nie po to, by wzigé udziat w wartosciowym szkoleniu. Z drugiej strony jakis
obowigzek weryfikowania musi by¢ i obecnie taki jest, cho¢ na zdecydowanie niz-
szym poziomie, niz w innych korporacjach zawodowych.

MGL: Przejdzmy do najbardziej nowatorskich uregulowarn wsréd zawodoéw prawni-
czych. Z przyjetych zasad wynika, Ze nie jest tez naruszeniem zasad etyki rzecznika
patentowego reklamowanie swoich ustug, co stanowi novum wsrod zawodow praw-
niczych. Przypomnijmy, radcowie prawni czy adwokaci nie moggq reklamowac sie,
moga tyko informowac o wykonywaniu zawodu.

PK: Jest to rzeczywiscie novum w naszym zawodzie i chcieliSmy doprowadzi¢ do
sytuacji, w ktorej nie nakladamy na siebie zbedne ograniczenia. Inne podmioty mog-
tyby w ten sposéb wykorzystywac ich przewage rynkowg i reklamowac sie do woli,
podczas, gdy rzecznicy mieliby by by¢ w tym mocno ograniczeni. Nie mogliSmy tole-
rowa¢ dluzej takiej sytuacji. Wbrew obawom, ze nagle zaleje nas reklama duzych
kancelarii patentowych, nic takiego sie nie wydarzyto, co oznacza, ze trafnie przewi-
dzieliSmy zachowanie rzecznikéw i umiar nawet w sytuacji, gdy nasze wewnetrzne
przepisy sga w tym zakresie dos¢ liberalne.
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MGL: Pawle w wywiadzie udzielonym dla Marketingu prawniczego* powiedziates, ze
problemem samorzgdow prawniczych jest przekonanie ich cztonkéw, ze reklama nie
jest czyms ztym, ale trzeba umiejetnie egzekwowac jej wykonywanie. Pierwsze regu-
lacje odnosnie reklamy ustug rzecznikéw patentowych pojawity sie ponad 10 lat te-
mu w przepisach samorzgdowych. XIll Nadzwyczajny Zjazd uzupetnit i doprecyzowat
na jakich zasadach mozemy reklamowac ustugi rzecznikow. Bardzo wazne i prak-
tyczne jest rozdzielenie pojec i wyjasnienie czym jest ,informowanie o wykonywania
zawodu” a czym jest reklama. Tym bardziej, ze jak wspominaliSmy w innych korpora-
cjach prawniczych informowanie o wykonywaniu zawodu jest dopuszczalne, a rekla-
mowanie nie. Zgodnie z zasadami reklamowania ustug rzecznikOw patentowych,
przez informacje rozumie sie wiadomosc¢ przekazujgcg wiedze o wykonywaniu zawo-
du i zakresie ustug swiadczonych przez rzecznika patentowego lub kancelarie paten-
towaq. Powiedzielibysmy ,,sucha” informacja na temat dostepnosci rzecznika patento-
wego. Natomiast przez reklame rozumie sie dziatania majgce na celu zachecenie
potencjalnych klientéw do skorzystania z ustug rzecznika patentowego, jest tu
element emocjonalnego zaangazowania w pozyskiwanie klienta. Oczywiscie, zaréw-
no informacja jak i reklama nie mogg naruszac przepisow prawa. Czy w tym zakresie
do samorzadu wplywajg zapytania? Czy przyjete zasady wymagajg doprecyzo-
wania?

PK: W mojej ocenie te pojecia na obecnym etapie sg dobrze rozumiane i nie
styszatem, aby wplywaly jakie$ zapytania w tym zakresie.

MGL: W zasadach reklamy czytamy, ze reklama rzecznika patentowego powinna
by¢ obiektywna i uczciwa, powinna zawiera¢ prawdziwe dane, a takze musi by¢ pro-
wadzona z uwzglednieniem obowigzku zachowania tajemnicy zawodowej. Zatem
z jednej strony mozemy informowac i zacheca¢ do skorzystania z naszych ustug,
a z drugiej musimy zachowac w tajemnicy informacje pozyskane od klientow. A prze-
ciez zadowoleni klienci sg najlepszg reklamg. Czy zdarzyly sie do tej pory przypadki,
w ktorych reklamujgcy sie rzecznik naruszyt zasady reklamy?

PK: Nic mi o tym nie wiadomo, by zdarzyly sie takie przypadku, ze rzecznik naruszyt
zasady reklamy pod rzgdami obecnie obowigzujgcych zasad.

MGL: Nawigzujgcy do powyzszego, bardzo ciekawy w mojej opinii, jest zakaz
reklamy, ktéra ujawnia dane klienta rzecznika patentowego, chyba, ze klient wyrazit
zgode na takie ujawnienie. Rozumiem, ze tutaj mowimy takze o naruszeniu tajem-
nicy zawodowej, poniewaz jak rozumiem jest nig objety takze fakt korzystania przez
klienta z ustug rzecznika?

4 https://marketingprawniczy.com/2021/07/nowe-zasady-reklamy-u-rzecznikow-patentowych-pawel-kurcman/
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PK: Tak, sam fakt obstugi moze by¢ przedmiotem tajemnicy zawodowej, chociaz
w naszym przypadku moze sie to zdarzy¢ tylko w niektorych sytuacjach, gdyz w du-
zej mierze ta informacja jest ogolnie dostepna np. w bazach rejestréw praw wtas-
nosci przemystowej, a wowczas nie jest to tajemnica zawodowa, skoro fakt bycia
petnomocnikiem klienta jest publicznie dostepny.

MGL: Zgodnie z zasadami reklamy zakazana jest reklama porownawcza w stosunku
do ustug innych rzecznikéw patentowych lub kancelarii patentowych. Ta regulacja
idzie o krok dalej niz przepisy ogdlne zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej ,uznk”)®. Zgodnie z art. 16 uznk przez reklame poréwnawczg
rozumie sie reklame umozliwiajgca bezposrednio lub posrednio rozpoznanie konku-
renta. Taka reklama bedzie stanowita czyn nieuczciwej konkurencji, jezeli bedzie
sprzeczna z dobrymi obyczajami. Jednoczesnie zgodnie z uznk, reklama poréwnaw-
cza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jezeli tgcznie spetnia kilka warunkdw,
m.in.: w sposob rzetelny i dajgcy sie zweryfikowac na podstawie obiektywnych kryte-
riow poréwnuje towary lub ustugi zaspokajajgce te same potrzeby lub przeznaczone
do tego samego celu; a takze w sposob obiektywny porownuje jedng lub kilka istot-
nych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towardow i ustug, do
ktorych moze naleze¢ takze cena. Tymczasem wg naszych regulacji poréwnanie sie
rzecznikéw czy kancelarii jest zupetnie zabronione. Dlaczego zostaly przyjete takie
zasady? Czemu to stuzy?

PK: Cel, ktory temu stuzyt ten przepis jest dos¢ jednoznaczny - chcemy unikac
sytuacji poréwnywania cen kancelarii (rzecznikow) w reklamie. Nasz samorzad liczy
ok. 1000 os6b i nie mamy tutaj nieograniczonego rynku dla konkurowania. Chcemy
unika¢ ,walki” na ceny pomiedzy kancelariami, bo to nie przynosi niczego dobrego.
Dzisiaj ceny sa takie, jutro mogg by¢ inne, kazdy rzecznik ma prawo ksztattowac je
wedlug wlasnego uznania (poza sytuacjg, w ktérej jest ta cena znacznie zanizona
lub zawyzona). Wiemy, jakie sg stawki na rynku (chociazby po cenach wskazywa-
nych w przetargach), ale nie powinno to oznacza¢, ze mamy eksponowaé ceny
innych rzecznikdw chcac wykorzystaé ta sytuacje do przekonania klienta do naszych
ustug z powodu naszych, nizszych cen.

MGL: Jednoczesnie, reklama rzecznika patentowego nie moze wykorzystywac bra-
ku wiedzy lub doswiadczenia odbiorcy. Jak to rozumie¢?

PK: Moze to by¢ sytuacja, gdy klient przyjdzie do nas i poprosi o zgtoszenie znaku
towarowego, a my wskazemy stawke kilkadziesiat, kilkaset razy wyzsza, niz stawka
rynkowa, a klient tego nie wie, to takie dziatanie mozna uznac juz a nieetyczne.

5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
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MGL: Reklama rzecznika patentowego nie moze zawierac tresci nieetycznych. Czy
mogtbys rozwing¢ ten punkt, moze podacC przyktady? Co mogfloby byc trescig
nieetyczng?

PK: Trescig nieetyczng bytoby przyktadowo informowanie klientéw w reklamie, ze
dana kancelaria jest najlepszg kancelarig na rynku — pytanie, jak to zweryfikowac
i pod jakim katem? Wygranych spraw, liczby rzecznikéw, liczby prowadzonych
spraw? Tak samo nie mozna obiecywac¢ w reklamie, ze uzyska sie dane prawo wias-
nosci przemystowej w okreslonym czasie. Sugerowatbym dos¢ duzg powsciggliwosé
w formutowaniu takich informacji, zwlaszcza w mediach spotecznosciowych lub na
stronach kancelarii.

MGL: Innym zakazem objete jest reklamowanie sie poprzez wskazanie innego
rzecznika patentowego lub innej kancelarii. Chodzi, jak rozumiem, o to, aby nie tylko
nie porownywac sie do innych rzecznikow o czym mowiliSmy wczesniej, ale takze
nie ,wykorzystywac” danych innego rzecznika czy kancelarii do tworzenia wiasnej

rozpoznawalnosci?

PK: Tak, chyba ze pomiedzy reklamujgcym sie rzecznikiem patentowym a tymi pod-
miotami zostata zawarta pisemna umowa o wspotpracy

MGL: Ostania kwestia to reklama sprzedazy, zakupu albo negocjowania sprzedazy
lub zakupu praw wiasnosci przemystowej, za wyjgtkiem reklamy prowadzonej
w imieniu klienta. To chyba najciekawsza zasada, bo poruszajgca obszar sprzedazy
lub zakupu praw wtasnosci przemysfowej — czym zajmujemy sie dziatajgc w imieniu
czy na rzecz naszych klientow. Czy mogtbys skomentowac tg zasade?

PK: Chodzi gtéwnie o to, by nie prowadzi¢ dziatalnosci rzecznikowskiej w taki spo-
s6b, ze na stronie swojej kancelarii rzecznikowskiej reklamujemy sprzedaz, zakup
praw wtasnosci przemystowej w ogolnosci. Powinnismy reklamowaé swoje ustugi lub
— jesli klient tego sobie zazyczy — ustuge klienta, a nie stawaé sie podmiotem rekla-
mujacym tego typu sprzedaz w ogoéle, bo nie taka jest nasza rola.

MGL: Pawle, bardzo dziekuje za tak obszerne wyjasnienia. Mam nadzieje, ze nasza
rozmowa miata wymiar praktyczny. Te zasady tworzg spotecznosc¢ rzecznikow.
Towarzyszg nam przez caly czas wykonywania zawodu. Warto wiec znac je i co
najwazniejsze wiedziec jak je stosowac.

PK: Rowniez dziekuje za wywiad i bardzo konkretne pytania i zagadnienia. ROwniez
mam nadzieje, ze cho¢ troche udalo sie przyblizy¢ zagadnienia, ktére sg i powinny
byc¢ bliskie spotecznosci rzecznikowskiej. Z tego miejsca chciatbym szczegdlnie
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podziekowaé wszystkim cztonkom Komisji, ktéra zajmowata sie tworzeniem nowych
zasad etyki i zasad reklamy, w tym w szczegélnosci Jej Przewodniczgcej - Magda-
lenie Krekorze. Osoby te wykonaty mndstwo pracy, aby dostosowaé nasze zasady
etyki i reklamy do wspotczesnych standardéw, dzieki czemu jesteSmy jednym z nie-
wielu samorzgdoéw zawodowych, majgcych tak uporzadkowane regulacje w tej mate-
rii. Dziekuje rowniez wszystkim innym cztonkom samorzadu, ktérzy uczestniczyli
w tworzeniu lub weryfikowaniu tych regulacji, a takze rzecznikom, ktorzy brali udziat
w Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjezdzie Rzecznikéw Patentowych, w trakcie, kto-
rego udato sie przyjac te regulacje jako obowigzujgce w naszym samorzgdzie.
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Alicja Bukanska', Maciej Czarnik?

Metoda ,,problem - rozwigzanie” jako narzedzie do
ustalania poziomu wynalazczego wynalazku
oraz przykifady jej zastosowania

Podstawowa metodg oceny poziomu wynalazczego wynalazkéw stosowang

przez ekspertéw Europejskiego Urzedu Patentowego (ang. European Patent Office,
EPO) jest tzw. metoda ,problem — rozwigzanie”. Jest to metoda, sktadajgca sie z kil-
ku etapow, ktére krok po kroku prowadzg do celu, jakim jest stwierdzenie, czy wyna-
lazek posiada poziom wynalazczy czy tez przeciwnie. Metode tg coraz czesciej sto-
sujg takze eksperci Urzedu Patentowego RP (zgodnie ze stosownymi wytycznymi
Prezesa UPRP), tak wiec z pewnoscig warto sie z tg metodg blizej zapoznac.
W niniejszym artykule najpierw zostanie przedstawiona metoda w sposéb teore-
tyczny, a nastepnie omowione zostang trzy przyktady zastosowania tej metody. Je-
den z przyktadoéw bedzie zaczerpniety z egzaminu kwalifikacyjnego na europejskie-
go rzecznika patentowego (EQE), a dwa pozostate przykiady bedg ,z zycia”, ktére
nie sg tak jednoznaczne jak modelowy przyktad egzaminu EQE.

Etapy metody ,problem — rozwigzanie”

Metoda ,problem — rozwigzanie” przeprowadzana jest z punktu widzenia
znawcy w danej dziedzinie techniki (ang. skilled person), ktéry posiada przecietng
wiedze i umiejetnosci w zakresie badanego wynalazku, zna wiec stan techniki opu-
blikowany przed datg zgtoszenia badanego rozwigzania oraz powszechng wiedze
0golng. Etapy omawianej metody obejmuja:

1. Okreslenie najblizszego stanu techniki (ang. closest prior art, CPA)
Pierwszym etapem omawianej metody jest okresSlenie najblizszego stanu
techniki dla badanego rozwigzania okreslonego w danym zastrzezeniu patentowym.
Najblizszy stan techniki zdefiniowano w Art. 54 (2) Konwenciji o patencie europejskim

1 Alicja Bukanska — rzecznik patentowy
2 Maciej Czarnik — rzecznik patentowy
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(tj. Dz. U. z 2004r., Nr 79, poz. 737, w skrécie ,EPC”). Analogicznie do przepisu
art. 26 ust. 2 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej (tj. Dz. U. 2021, poz. 324,
w skrocie ,PWP”) przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzglednia sie stanu tech-
niki zgtoszonego przed datg zgtoszenia badanego wynalazku, ale udostepnionego
do wiadomosci publicznej w lub po dacie zgtoszenia tego wynalazku. Najblizszy stan
techniki, wedlug T606/89 powinien:

- naleze¢ do tej samej lub zblizonej dziedziny techniki — ten dziat techniki, w ktorym
znawca bedzie szukat rozwigzan podobnych,

- dotyczy¢ tego samego lub zblizonego efektu, celu,

- wymagacé najmniej konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji w stosunku do
wynalazku badanego.

Kolejnos¢ wyzej wymienionych cech najblizszego stanu techniki nie jest przypadowa
i obrazuje ich znaczenie w wyborze najblizszego stanu techniki.

Najblizszym stanem techniki bedzie wiec rozwigzanie, ktére po modyfikacji w najbar-
dziej oczywisty sposob doprowadzitoby do rozwigzania wedtug badanego wynala-
zku. Zasada ta obowigzuje niezaleznie od tego czy celem jest pokazanie nieoczy-
wistosci rozwigzania czy tez przeciwnie, pokazanie jego oczywistosci.

2. Okreslenie problemu do rozwiazania

Drugim etapem omawianej metody jest okreSlenie obiektywnego problemu
do rozwiazania, tzn. problem nie moze by¢ zdefiniowany w taki sposob, ze bedzie
zawierat cechy rozwigzania, ktére naprowadzg znawce do rozwigzania tego proble-
mu. Problem do rozwigzania nie musi takze pokrywa¢ sie z tym zdefiniowanym
w dokumentacji zgtoszeniowej.
W celu zdefiniowania obiektywnego problem do rozwigzania badanego wynalazku,
pomocne sg etapy obejmujace poréwnanie tego rozwigzania z najblizszym stanem
techniki, wyznaczenie réznic miedzy tymi rozwigzaniami, oraz ich efektu.

3. Czy znawca na podstawie znanych rozwigzan doszedtby
do rozwiazania wedtug wynalazku?

Ostatnim etapem omawianej metody jest odpowiedZ na powyzsze pytanie.
Odpowiedz pozytywna pojawia sie wtedy, kiedy znawca znalaziby motywacje do
tego, aby dokona¢ modyfikacji przedstawionego w najblizszym stanie techniki roz-
wigzania poprzez zastosowanie w nim rozwigzania z innego dokumentu w zakresie
w jakim ta motywacja mu pozwala w celu rozwigzania zdefiniowanego wczesniej
problemu.

Przykiad |

Badane rozwigzanie w tym przykladzie dotyczy zawiasu okna dachowego
zbudowanego z podzespotu przeznaczonego do zamocowania na skrzydle okna
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dachowego oraz podzespotu przeznaczonego do zamocowania do oscieznicy okna
dachowego (patrz figura ponizej). Podzespot skrzydta okna dachowego posiada
ptyte mocujaca z co najmniej jednym uko$snym uchwytem 13 dla co najmniej jednego
tacznika gwintowego 3 usytuowanego pod katem ostrym wzgledem gtéwnej ptasz-
czyzny przylegania 22 tej ptyty mocujgcej 12 do okna dachowego a osie geome-
tryczne otworéw 15 ukosnych uchwytow 13 lezg w ptaszczyznach poprzecznych
wzgledem dluzszego boku ptyty mocujgcej 12.

W stanie techniki znajdujg sie dwa dokumenty. Pierwszy z nich (dokument
D1), dotyczy zawiasu okna dachowego zbudowanego z podzespotu przeznaczonego
do zamocowania na skrzydle okna dachowego oraz podzespotu przeznaczonego do
zamocowania do oscieznicy okna dachowego. Podzespo6t przeznaczony do
zamocowania do skrzydta okna dachowego wyposazony jest w plytke bazowa, ktéra
posiada po drugiej stronie co najmniej po jednym wzdtuznym wystepie przytacze-
niowym 4, ktéry jest prostopadty do powierzchni ptytki bazowe;j.

= \

Drugi dokument (dokument D2) ze stanu techniki dotyczy zawiasu okna fasadowego
zbudowanego z dwdch podzespotéw, z ktérych jeden przeznaczony jest do
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zamocowania do skrzydta, natomiast drugi przeznaczony jest do zamocowania do
oscieznicy. Jeden z podzespotéw mocowany do skrzydta posiada ptyte mocujaca
z gniazdem z powierzchnia znajdujgca sie pod katem wzgledem piaszczyzny pod-
zespotu zawiasu oraz co najmniej jeden otwér dla wkreta mocujgcego w tym
gniezdzie.

D1 przedstawia budowe zawiasu z elementami za pomoca ktorych jest on
mocowany do ramy okna dachowego. Najblizszym stanem techniki dla badanego
rozwigzania bedzie wiec dokument D1, poniewaz nalezy do tej samej dziedziny za-
wiaséw okien dachowych oraz zwigzany jest z tym samym celem zamocowania
zawiasu do ramy okna dachowego pomimo tego, ze D2 posiada istotng ceche
badanego rozwigzania. Kontynuujac pierwszy przykiad, réznicg miedzy zawiasem
okna dachowego wedtug wynalazku a najblizszym stanem techniki jest to, ze piyta
mocujgca posiada ukosny uchwyt z otworami dla tgcznikbw gwintowych, a osie
geometryczne tych otwordw lezg w ptaszczyznach poprzecznych wzgledem diuzsze-
go boku ptyty mocujacej. Cecha r6znigca oba rozwigzania, wywotuje efekt badanego
wynalazku, jakim jest umozliwienie przytwierdzania zawias6w do bocznych powierz-
chni tej ramy okna dachowego przy uzyciu tgcznikow gwintowych o wiekszych prze-
krojach i diugosciach, niz w rozwigzaniach dotychczasowych, bez koniecznosci
zwigkszania przekroju drewnianych elementéw bocznych ram, w warunkach ciagtej
zmiany dziatania sity grawitacji wzgledem witékien drewnianych ramy okna dacho-
wego podczas otwierania i zamykania okna dachowego. Znajgc efekt jaki daje nam
wskazana cecha réznigca, problemem do rozwigzania bedzie przygotowanie zawia-
su okna dachowego o konstrukcji umozliwiajgcej jego zamocowanie do ramy okna
dachowego zapewniajac odpowiednig wytrzymatos¢ tego potaczenia w warunkach
ciggtej zmiany kierunku dziatania sity grawitacji na nie podczas otwierania i zamy-
kania okna dachowego. Znawca jednak nie dokonatby modyfikacji najblizszego
stanu techniki poprzez zastosowanie rozwigzania przedstawionego w dokumencie
D2 poniewaz okno tam pokazane jest oknem fasadowym, w ktérym zawias obrotowy
W pozycji zamontowanej znajduje sie w pozycji pionowej a w zwigzku z tym kierunek
dziatania sity grawitacji na rame okna nie zmienia sie podczas otwierania okna.
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Znawca nie zastosowaitby wiec podzespotu mocowanego do skrzydita z ptyta mocu-
jaca z gniazdem z powierzchnig znajdujaca sie pod katem wzgledem plaszczyzny
podzespotu zawiasu pokazanego w D2, poniewaz rozwigzanie to nie skupia sie na
rozwigzaniu wyzej wskazanego problemu, a znawca, nawet gdyby znalazt dokument
D2 poszukujgc rozwigzania wyzej wskazanego problemu, nie maitby powodu dla
ktérego miatby dokona¢ modyfikacji najblizszego stanu techniki rozwigzaniem przed-
stawionym w D2. Badane rozwigzanie posiada wiec poziom wynalazczy.

Przykiad Il

Rozwigzanie dotyczy schodéw strychowych, metalowych, zbudowanych z:

- trzech segmentéw drabiniastych, ruchomych wzgledem siebie,

- przy czym, goérny segment drabiniasty potgczony jest z rama osadzong w stropie za
pomocg mechanizmu zawiasowego, a pozostale segmenty drabiniaste w stanie
zamknietym znajdujg sie w ramie,

- schody strychowe wyposazone sg takze w teleskopowg porecz w ktdrej znajduje
sie sprezyna wspomagajgca rozktadanie schodéw oraz rbwnowazaca, co najmniej
czesciowo ciezar segmentéw drabiniastych w trakcie otwierania przy czym porecz
zamocowana jest do pierwszego i drugiego segmentu drabiniastego, tak, ze 0$
zawiasu fgczgcego segment gorny oraz segment drugi, w schodach roztozonych do
uzytkowania, usytuowana jest powyzej linii prostej, przeprowadzonej przez osie
przegubow taczacych porecz z tymi segmentami.

-1/4- 1 214 ’
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Najblizszym stanem techniki jest rozwigzanie pokazane w dokumencie D1. Sa to
schody strychowe zbudowane z:

- trzech segmentéw drabiniastych, potgczonych ze sobg w sposéb ruchomy,

- pierwszy z segmentéw zamocowany jest w ramie osadzonej w stropie

- schody strychowe wyposazone sg takze w mechanizm sprezynowy réwno-
wazgcy, co najmniej czesciowo ich ciezar w trakcie otwierania.

(Prior Art)

Dokument D2 nalezy do tego samego stanu techniki, dotyczy zblizonego celu, jakim
jest odcigzenie rozktadanych segmentéw drabiniastych oraz posiada najwiecej cech
wspolnych.

Ro6znicg miedzy badanym rozwigzaniem a najblizszym stanem techniki jest to, ze
mechanizm sprezynowy jest schowany w teleskopowej poreczy schodéw strychowych.
Efektem wskazanej réznicy sg schody strychowe z mechanizmem wspomagajacym i
odcigzajacym jednoczesnie rozkiadanie i skladanie odpowiednio segmentéw drabi-
niastych schowany w poreczy, co sprawia, ze uzytkowanie schodow strychowych
jest bezpieczniejsze i wygodne.

W zwigzku z powyzszym, problem do rozwigzania mozna zdefiniowaé jako, przy-
gotowanie schodéw strychowych bezpiecznych i wygodnych dla uzytkownikéw.

W stanie techniki pojawit sie wpis w blogu budowlanym, z datg przed datg
pierwszenstwa badanego rozwigzania. Wydruk tego wpisu oznaczono jako doku-
ment D2. Wpis ten dotyczy rozktadanych schodéw prywatnych odrzutowcow,
wyposazonych w teleskopowe porecze ze sprezyng, ktdre wspomagajg otwieranie
i zamykanie samolotu. Na koncu wpisu pojawito sie zdanie, ze takie rozwigzanie,
mozliwe jest takze do zastosowania dla schoddéw strychowych bez podawania
szczegO6toéw budowy tych schoddw.
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Poniewaz D2 dotyczy takze schoddw strychowych, szukajgc rozwigzania
wczesniej zdefiniowanego problemu, znalaziby dokument D2, ktéry zmotywowatby
go do zastosowania poreczy tam pokazanych w schodach strychowych ujawnionych
w dokumencie D1. Znawca zastagpitby sprezyny boczne schodéw strychowych D1 na
porecze D2, zapewniajace bezpieczne i wygodne uzytkowanie schodéw.

W zwigzku z powyzszym, badane rozwigzanie nie posiada poziomu wynalazczego.

Metoda ,problem — rozwigzanie” w egzaminie kwalifikacyjnym na
europejskiego rzecznika patentowego (EQE)

Egzamin kwalifikacyjny na rzecznika europejskiego skiada sie z czterech
czesci i w trzech z nich testowana jest umiejetno$¢ przeprowadzania przez kandy-
datéw analizy poziomu wynalazczego metoda ,problem — rozwigzanie” (tj. w czesci
A, BiC).

Celem czesci A egzaminu jest przygotowanie opisu patentowego wraz z zas-
trzezeniami, ktore muszag by¢ nowe i posiada¢ poziom wynalazczy w stosunku do
przedstawionych dokumentow reprezentujgcych stan techniki. Zastrzezenie powinno
by¢ tak zredagowane, aby zapewni¢ mozliwe najszerszy zakres ochrony. W opisie
patentowym nalezy odpowiednio zidentyfikowac najblizszy stan techniki, przedstawié¢
réznice pomiedzy zastrzeganym wynalazkiem, a najblizszym stanem techniki, a nas-
tepnie okresli¢ efekt techniczny tej cechy réznigcej wynalazek od stanu techniki. Aby
rozwigzanie tego problemu technicznego przez zastrzegany wynalazek posiadato
poziom wynalazczy, to nie moze by¢ oczywiste dla znawcy.

Celem czesci B egzaminu jest opracowanie odpowiedzi na zarzuty urzedu do poda-
nych zastrzezen patentowych wraz z zaproponowaniem koniecznych poprawek
w zastrzezeniach. W tej czesci egzaminu przy odpieraniu zarzutu braku poziomu
wynalazczego zadaniem kandydatow jest wprowadzenie takich modyfikacji zastrze-
zen, aby w efekcie zastrzezenie patentowe w nowej redakcji posiadato wymagany
poziom wynalazczy. Konieczne jest takze zaprezentowanie analizy poziomu wyna-
lazczego przeprowadzonej zgodnie z metodg ,problem — rozwigzanie”.

Z kolei celem czesci C egzaminu jest przygotowanie sprzeciwu do przyznanego
patentu europejskiego i zaatakowanie kazdego z zastrzezenh dobierajgc odpowiednig
kombinacje dokumentéw ze stanu techniki. Zastrzezenia mozna atakowac¢ na
podstawie nastepujgcych przestanek: braku nowosci, braku poziomu wynalazczego
lub tez udowodnienia, ze wprowadzone zmiany w zastrzezeniach wykraczajg poza
zakres ujawniania zawartego w zgtoszeniu.

Z powyzszego wynika, jak bardzo istotne dla EPO jest to, aby kandydaci na
europejskich rzecznikbw patentowych posiadali praktyczne umiejetnosci oceny
poziomu wynalazczego. Ta umiejetnos¢ wazna jest takze dla polskich rzecznikow
i materialy egzaminacyjne stanowig bardzo dobry materiat do nauki i weryfikacji
swoich umiejetnosci.
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Ponizszy przyktad zostat zaczerpniety z czesci C egzaminu, ktéry odbyt sie
w roku 2018. Do opracowania ponizszych przyktadéw wykorzystano tres¢ egzaminu
oraz raport komisji egzaminacyjnej — obydwa dokumenty udostepniane sg przez
EPO na ponizszej stronie internetowej:
https://www.epo.org/learning/eqe/compendium.html

Analiza przyktadow stosowanej metodologii do oceny poziomu wynalazczego
zawarta w egzaminach kwalifikacyjnych na europejskiego rzecznika patentowego z
pewnoscig moze by¢ inspirujgcym materialem dla polskich rzecznikéw patentowych.
Z powodzeniem ta metodologia moze by¢ stosowana przy sprawach prowadzonych
przed Urzedem Patentowym RP.

Przyktad Il

Patent (dokument Al), w stosunku do ktérego zadaniem kandydatow na
europejskiego rzecznika patentowego bylo przygotowanie sprzeciwu, dotyczyt
urzgdzenia do namaczania i czyszczenia strzykdéw zwierzecia mlecznego (krowy)
poza robotem udojowym, spos6b doju zwierzecia mlecznego, a takze ptynu do na-
maczania. Zgodnie z udostepnionym przez EPO egzaminacyjnym opisem paten-
towym, urzadzenie 4 wedtug wynalazku (patrz fig. 2 ponizej) zawiera glowice czysz-
czaca 5, ktéra moze poruszaé sie w goére i w dét wzdiuz masztu 9. Srodki
nasaczajgce w postaci aplikatorow ptynu 6 sg umieszczone wewngtrz gtowicy
czyszczacej 5 (patrz fig. 3 ponizej). Wspomniane aplikatory 6 rozpylajg na strzyki
zwierzecia ptyn nasaczajacy znajdujgcy sie w zbiorniku. Ptyn nasaczajgcy zmiekcza
brud, umozliwiajgc w ten sposob tatwiejsze usuniecie tego brudu. W preferowanym
przyktadzie wykonania gtowica czyszczgca 5 zawiera dwie szczotki 7, ktére sg roz-
mieszczone wewnatrz wspomnianej glowicy czyszczgcej. Kazda szczotka 7 deli-
katnie szczotkuje powierzchnie strzyku lub strzyku i wymiona, obracajgc sie podczas
stosowania ptynu do namaczania, zapewniajac w ten sposéb calkowite usuniecie
wszystkich zabrudzen. Pozytywnym efektem zastosowania szczotki 7 jest takze to,
ze ptyn do namaczania jest rozprowadzany przez szczotke w sposéb jednolity po
strzyku. Korzystnie, srodki kontrolne stanowig jeden lub wiecej czujnikdw 8 umiesz-
czonych wewnatrz glowicy czyszczgcej 5. Podczas ruchu gtowicy czyszczacej 5
w dot wzdluz masztu 9, po namoczeniu, czujniki 8 mierza wilgotnos¢ na strzyku.
W przypadku, gdy srodki sprawdzajgce nie wyczuja danego minimalnego poziomu
wilgotnosci, zostanie uruchomiony alarm informujacy, ze moczenie nie powiodto sie.
Roboty udojowe 10 (patrz fig. 4) sa kabinami, w ktorych krowy sg dojone przez
robotyczne ramie zamocowane wewnatrz i do wspomnianej kabiny. Czyszczenie
strzykow zwierzat jest czasochtonne i zazwyczaj odbywa sie wewnatrz robota
udojowego. W celu maksymalnego zwiekszenia dostepnosci robota udojowego,
urzgdzenie 4 wedtug wynalazku jest stosowane na zewnagtrz wspomnianego robota
udojowego 10. Korzystnie, urzgdzenie 4 jest zaopatrzone w $rodki niezbedne do



Metoda ,problem-rozwigzanie” jako narzedzie do ustalania poziomu wynalazczego | 27

dotarcia do krow na zewnatrz wspomnianego robota udojowego. Urzadzenie 4 moze
by¢ zaopatrzone w kota 11 (patrz fig. 2). Kazde z wymienionych két 11 jest potaczo-
ne z indywidualnym silnikiem elektrycznym. Podczas pracy, poszczegdélne silniki ele-
ktryczne moga by¢ oddzielnie uruchamiane w celu zmiany kierunku ruchu
urzadzenia 4.
Trzy pierwsze zastrzezenia atakowanego patentu europejskiego (ponizej)
definiowaty zakres zastrzeganego urzadzenia:
1. Urzgdzenie (4) do moczenia i czyszczenia strzykow zwierzecia mlecznego
poza robotem udojowym (10), zawierajgce:
- Srodki do namaczania (6) do nakfadania ptynu do namaczania, oraz
- co najmniej jedng obrotowg szczotke (7), ktora jest przystosowana do
obracania si¢ i jednoczesnego kontaktu ze strzykami podczas stosowania
wspomnianego plynu do namaczania.

2. Urzadzenie wedlug zastrzezenia 1, obejmujgce ponadto:
- zbiornik do przechowywania ptynu namaczajgcego,
- kofa (11),
- elektroniczne srodki do dostarczania informacji o pofozeniu zaréwno
urzgdzenia (4), jak i zwierzecia
- indywidualny silnik elektryczny dla kazdego kofa (11), oraz
- jednostke sterujgcg, ktéra w odpowiedzi na wspomniane informacje
0 pofozeniu zaréwno urzgdzenia (4), jak i zwierzecia, uruchamia wspomnia-
ne poszczegdlne silniki elektryczne.

3. Urzadzenie wediug zastrzezenia 1, zawierajgce ponadto:

- Srodki kontrolne (8) do sprawdzania na zewngtrz robota udojowego (10),
czy ptyn zwilzajgcy zostat rzeczywiscie naniesiony na strzyki; oraz

- Srodki do nakfadania co najmniej dwoch litréw ptynu zwilzajgcego na jedno
zwierze mleczne podczas jednego zastosowania.

Urzadzenie wedtug tego wynalazku zostato takze zilustrowane na rysunku, na
ktérym: fig. 1 przedstawia boczny widok krowy, fig. 2 przedstawia boczny widok
urzadzenia wedtug wynalazku, fig. 3 przedstawia boczny widok gtowicy myjacej, a
fig. 4 przedstawia widok planu obszaru dojenia w gospodarstwie rolnym.

5, & . /5
I:I: i /9 8- _I]J 5
12 d
J ﬂ
" L : : _ 7
© |OS

FIG. 2 FIG. 3



28 | Alicja Bukariska, Maciej Czarnik

10

AT
L

G
P S
-

FIG. 4

Dla zastrzezenie 1 nalezato przeprowadzi¢ atak podwazajacy jego nowosc.
Dla zastrzezen 2 i 3 nalezato z kolei przeprowadzi¢ ataki podwazajgce ich poziom
wynalazczy. Do dyspozycji bylo 5 dokumentdéw prezentujgcych stan techniki
(dokumenty A2-A6), z ktdrych pierwsze trzy (A2-A4) ujawnialy elementy urzadzenia,
a pozostale dwa (A5-A6) ujawniaty metode doju zwierzecia mlecznego. Na potrzeby
tej analizy wykorzystane zostang jedynie dokumenty A2-A4.

Dokumenty prezentujgce stan techniki
Dokument A2 ujawniat przeno$ny modut czyszczacy do czyszczenia strzykow
krowy przed jej wydojeniem w robocie udojowym. Fig. 1 (ponizej) przedstawia prze-
nosny modut czyszczacy 1 skladajgcy sie z obudowy z tworzywa sztucznego zawie-
rajgcg uchwyt 2 i cylindryczny otwor 3 o osi podtuznej X do wprowadzania strzyku
krowy. Z kolei fig. 2 (takze ponizej) przedstawia schematyczny widok mechanizmu
czyszczacego umieszczonego w cylindrycznym otworze 3 przenosnego urzadzenia
czyszczacedgo 1. Mechanizm czyszczacy przedstawiony na fig. 2 sklada sie z dwéch
waitkéw z wtoséw 5 umieszczonych nad dyszami 4. Urzgdzenie jest przystosowane
do stosowania co najmniej 3 litréw wody na krowe do zmiekczenia brudu.
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FIG. 1

Dokument A3 dotyczy wynalazku bedgacego mobilnym urzgadzeniem do czyszczenia
strzykow kréw (fig. 2 ponizej), ktéra moze czyscic¢ strzyki krowy obecnej w danym
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robocie udojowym (fig. 1 ponizej). W tym celu, ruchoma myjka 1 zawierajgca cztery
kota 2 napedzane przez centralny silnik elektryczny sterowany przez jednostke cen-
tralng. W urzadzeniu tym wystarczajgce jest zastosowanie jednego silnika elektry-
cznego, co optymalizuje zuzycie energii elektrycznej. Ruchoma myjka 1 moze prze-
mieszczac sie wzdtuz dwoch rownoleglych szyn 3, ktére sg utozone prostopadle i w
poprzek szeregu robotéw udojowych 4 i korytarzy 11 prowadzacych do zamknietego
obszaru 12, z ktérego krowy wchodzg do robotow udojowych 4. Droga kréw jest
oznaczona strzatkami na fig.1.
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FIG. 2

Z kolei A4 ujawnia urzadzenie do obrdbki ruchomej wykorzystujace roztwor do na-
maczania. Wynalazek umozliwia dotarcie do zwierzat, gdziekolwiek sie znajduja,
w celu ich kontroli, a w razie potrzeby leczenia infekcji poprzez nasgczenie strzykéw
wodnym roztworem $rodka dezynfekujgcego. Mobilne urzgdzenie do leczenia we-
diug dokumentu A4 zawiera - jak pokazano na fig.1 ponizej - antene nawigacyjna 3,
czujnik podczerwieni 4, obracajgca sie gtowke 5, myjke ultradZzwiekowa 7 oraz
dysze 6 do rozpylania roztworu dezynfekujgcego. Urzadzenie to zawiera takze
komputer poktadowy 2, ktéry odbiera sygnaly z czujnika podczerwieni 4 w celu
odpowiedniego aktywowania myijki ultradzwiekowej 7 i dyszy 6. W urzadzeniu z A4
kazde z czterech ko6t 1 napedzane jest przez silnik elektryczny, ktory jest sterowany
przez komputer poktadowy 2. Pojemnos$¢ pojemnika na $rodek dezynfekujacy
wynosi 1 litr.
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Atak na zastrzezenie 2

Zastrzezenie 2 (zalezne od zastrzezenia 1) oprocz cech z zastrzezenia 1,
obejmuje takze zbiornik do przechowywania ptynu namaczajgcego oraz szereg cech
zapewniajgcych autonomicznie dziatanie urzadzenia do moczenia i czyszczenia
strzykow zwierzecia mlecznego poza robotem udojowym (kota, elektroniczne Srodki
wskazujgce potozenie urzadzenia i zwierzecia, silnik kazdego kota oraz jednostke
sterujgca).

Do przygotowania ataku podwazajacego poziom wynalazczy zastrzezenia 2 nalezy
najpierw wybra¢ dokument reprezentujgcy najblizszy stan techniki. Urzadzenia ujaw-
nione w dokumencie A2 byto wyposazone w waltki z wioséw do nakfadania ptynu na
strzyki oraz inne cechy z zastrzezenia 1, lecz nie posiadato cechy dajgcej niezbedng
autonomicznos¢ w przemieszczaniu i z tego powodu konieczne bytoby wpro-
wadzenie znacznych modyfikacji, aby uzyskaé przedmiot zastrzezenia 2. Urzgdzenie
z A3 uzywa jednego silnika i rozwigzanie to zaklada ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej. W zwigzku z tym znawca w dziedzinie bylby zniechecony do mody-
fikacji tej cechy, celem uzyskania rozwigzania bedacego przedmiotem zastrzeze-
nia 2. Dodatkowo obecno$¢ szyn ujawnionych w A3 odwodzi znawce w dziedzinie
od zastosowania indywidualnie sterowanych két. Dokument A4 ujawnia autonomi-
cznie urzadzenie do kontroli i namaczania strzykow zwierzat, ktére wymaga najmniej
modyfikacji technicznych i funkcjonalnych, aby uzyska¢ przedmiot zastrzezenia 2,
tak wiec jest najlepszym dokumentem prezentujagcym najblizszy stan techniki.
Rozwigzanie bedace przedmiotem zastrzezenia 2 rézni sie od urzadzenia z doku-
mentu A4 tym, ze wyposazone jest w co najmniej jedng obrotowg szczotke, ktora
jest ustawiona w ten sposob, aby jednoczesnie obracac sie i styka¢ ze strzykami
podczas naktadania ptynu do namaczania. Efektem technicznym tej réznicy jest roz-
prowadzenie ptynu w sposoOb jednolity na skérze. Obiektywny problem techniczny
polega na tym, jak zapewni¢ jednolite zwilzenie strzykow.

Dodatkowo dokument A4 wspomina 0 zagrozeniach zwigzanych z niedroznosciag
dysz, co motywuje znawce w dziedzinie do poszukiwania rozwigzania obiektywnego
problemu technicznego.

Znawca w dziedzinie powinien zapozna¢ sie z dokumentem A2, poniewaz dotyczy
on réwniez nakladania ptynu na strzyki za pomocg dysz i zajmuje sie tym samym
problemem proponujac zastosowanie polietylenowych watkéw z wloséw do zapew-
nienia rownomiernego zwilzenia strzykéw. W innym dokumencie podanym jako stan
techniki podana jest dodatkowa informacja, ze walki z wlosOw sg szczotkami, tak
wiec dokument A2 ujawnia to samo rozwigzanie, jak zastrzezono w cechach zna-
miennych zastrzezenia 2, dla rozwigzania tego samego problemu technicznego.
Znawca w dziedzinie nie miataby zadnych przeszkéd, aby zamontowaé szczotke
z dokumentu A2 na urzadzeniu z dokumentu A4 w celu rozwigzania przedsta-
wionego obiektywnego problemu technicznego. Zgodnie z dokumentem A4, baterie
mobilnego urzadzenia do leczenia majg duzg pojemnosc¢ i komputer poktadowy jest
przygotowany do przejecia kontroli nad dalszymi elementami urzgdzenia.
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Dlatego tez przedmiot zastrzezenia 2 nie posiada poziomu wynalazczego w
stosunku do dokumentu A4 w potaczeniu z dokumentem A2.

Atak na zastrzezenie 3

Zastrzezenie 3 (zalezne od zastrzezenia 1) oprocz cech z zastrzezenia 1,
obejmuje takze dwie dodatkowe cechy zastrzeganego urzgdzania. Pierwsza cecha
dotyczy dodatkowych srodkoéw kontrolnych do sprawdzania na zewnatrz robota udo-
jowego, czy plyn zwilzajgcy zostat naniesiony. Druga cecha dotyczy tego, ze
okreslona ilos¢ ptynu (co najmniej 2 litry) jest nakladana na strzyki zwierzeta
mlecznego podczas jednego zastosowania.

Podobnie jak dla zastrzezenia 2, pierwszag czynnoscig do przygotowania ataku pod-
wazajgcego poziom wynalazczy tego zastrzezenia jest wybranie dokumentu obejmu-
jacego najblizszy stan techniki. Urzgdzenie opisane w dokumencie A3 ma mato cech
wspolnych z przedmiotem zastrzezenia 3. Dokument ten dodatkowo odwodzi od
montowania urzgdzen optycznych lub czujnikéw ciepta na urzgdzeniu ze wzgledu na
zabrudzenia, a wiec zaden z dostepnych Srodkow sprawdzajgcych zawartych w
opisie wynalazku z dokumentu Al nie jest z nim kompatybilny. W tekscie A3
znajduje sie wskazowka, ze ,dziatanie kamer jest niezawodne tylko w obrebie robota
udojowego ze wzgledu na precyzyjne potozenie krowy”. Zatem kamery z A3 nie sg
wiec stosowne do sprawdzania "poza robotem udojowym", czy ptyn do namaczania
zostat zastosowany. Z kolei zbiornik urzgdzenia ujawnionego w dokumencie A4 jest
tylko jednolitrowy, co oznacza, ze ilos¢ ptynu do namaczania zastosowana na jeden
zabieg nie wynositaby dwdch litréw, a jest to cecha istotna zastrzezenia 3. Zatem
wydaje sie, ze dokument A2 jest najblizszym stanem techniki, poniewaz jest to
jedyny dokument, w ktorym wyraznie ujawniono urzadzenie zdolne do dozowania
okreslonej ilosci ptynu do namaczania na zwierze, odpowiadajacej deklarowanemu
zakresowi, oraz ujawniono w nim wszystkie cechy zawarte w zastrzezeniu 1.
Przedmiot zastrzezenia 3 rézni sie od rozwigzania z dokumentu A2 tym, ze
zastrzegane urzgdzenia jest wyposazone w srodki kontrolne do sprawdzania poza
robotem udojowym, czy plyn do namaczania zostat rzeczywiscie naniesiony na
strzyki. Technicznym skutkiem tej réznicy jest wykrycie obecnosci ptynu nama-
czajacego na strzyku. Zwigzany z tym obiektywny problem techniczny mozna wiec
zdefiniowac jako sposob weryfikacji naniesienia ptynu namaczajgcego. Dodatkowo
w dokumencie A2 podano, ze prawidiowe naniesienie ptynu do namaczania na
strzyk musi by¢ sprawdzone i zwrécono uwage na trudnosci zwiazane z weryfikacjg
wzrokowa. Swiadczy to, ze znawca w dziedzinie bytby zmotywowatoby do szukania
rozwigzania ww. obiektywnego problemu technicznego.

Znawca w dziedzinie bylby sklonny zapozna¢ sie z dokumentem A4, poniewaz doty-
czy on réwniez nakfadania ptynu na strzyki za pomocg dysz oraz réwniez zajmuje
sie problemem sprawdzania prawidlowego nanoszenia cieczy. Dokument ten
ujawnia czujnik podczerwieni jako rozwigzanie tego problemu. Czujnik podczerwieni
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z dokumentu A4 dziatatby w urzgdzeniu z dokumentu A2, poniewaz opisane w tym
dokumencie jest stosowanie zimnej wody, ktéra powoduje spadek temperatury do
7°C.
Urzadzenie z dokumentu A2 nadaje sie do stosowania poza robotem udojowym,
natomiast czujnik podczerwieni z dokumentu A4 jest ujawniony do stosowania na
polach. Dlatego urzadzenie bedace wynikiem potaczenia cech urzadzenia z doku-
mentow A2 i A4 bytby odpowiedni do weryfikacji poza robotem udojowym, czy ptyn
do namaczania zostat rzeczywiscie zastosowany.

Dlatego tez przedmiot zastrzezenia 3 nie posiada poziomu wynalazczego w
stosunku do dokumentu A2 w potaczeniu z dokumentem A4.

Metoda ,problem — rozwigzanie” pozwala na etapowsg i bardziej obiektywng
ocene poziomu wynalazczego zastrzezen patentowych. Rozpowszechnienie tej
metody pozytywnie wplynie na ujednolicenie oceny zdolnosci patentowej badanych
rozwigzan przez rzecznikéw patentowych oraz ekspertow urzedéw patentowych.
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O technologii deepfake i prawach witasnosci
intelektualnej

(Trzecia czes¢ cyklu: ,Technologie jutra juz dzi$ w Zyciu rzecznika patentowego™)

Wstep

Po miesigcu trwania wojny w Ukrainie, w Internecie pojawito sie nagranie, w
ktérym prezydent Zelenski namawia Ukraine do poddania sie. W filmie ukrainski
przywddca ogtasza kapitulacje i informuje o oddaniu Donbasu Federacji Rosyjskiej.
Co statby sie, gdyby Ukraincy nie byli przygotowani na takg prowokacje ze strony
Rosji? W pazdzierniku 2022 r. szef tureckiej firmy produkujacej drony, Haluk
Bayraktar, otrzymat potgczenie rzekomo od premiera Ukrainy, Denysa Szmyhala.
Tak naprawde byli to rosyjscy prowokatorzy, ktérzy przy uzyciu deepfake chcieli
doprowadzi¢ do ostabienia relacji turecko-ukrairiskich. Na szczescie préba ta zostata
udaremniona.®

Prowokacje z wykorzystaniem deepfake znane bylty wczesniej. Przyktadem
moze by¢ wyemitowanie w Belgii w maju 2018 r. deepfake pokazujgcego Donalda
Trumpa wzywajacego USA do wycofania sie z porozumienia klimatycznego z
Paryza. Zamiarem belgijskiej partii Sp.a Party emitujgcej ten film, byto przyciggniecie
uwagi widzéw, a nastepnie przekierowanie ich do internetowej petycji wzywajgcej
belgijski rzad do podjecia pilniejszych dziatann na rzecz klimatu. Chociaz byt to

Matgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy

Anna Debska - rzecznik patentowy

Anna Swiderska - adwokat

Pierwsza czes$¢ tego cyklu zostata opublikowana w numerze 1/2022 (str.61-72), a druga cze$¢ - w numerze
2/2022 (str.73-84). Kolejny artykut bedzie dotyczyt loT (Internet of Thing)

5 https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/deepfake-rosjanie-podszyli-sie-pod-premiera-ukrainy-zadzwonili-do-
bayraktara-padlo/56102fp

A WON -



34 | M. Gradek Lewandowska, Anna Debska i Anna Swiderska

falszywy film, niektérzy widzowie byli wstrza$nieci i zadali, aby partia potwierdzita
oficjalnie, ze nagranie bytlo zmontowane®. Tworcy filmu powiedzieli poézniej, ze zato-
zyli, iz zta jakos¢ deepfake wystarczy, aby widzowie byli przekonani o braku auten-
tycznosci: ,z ruchow warg jasno wynika, ze to nie byla autentyczna przemowa
Trumpa” — powiedziat Politico rzecznik Sp.a Party. W potowie lutego 2020r. na
WhatsApp pojawit sie film Manoj Tiwari, prezydenta Indii Bharatiya Janata Party.
W filmie Tiwari przemawia przekonujgco w jezyku haryanvi, dialekcie hindi uzywa-
nym przez jego potencjalnych wyborcéw’. Wideo jest fatszywe: w oryginalnym
nagraniu Tiwari mowi po angielsku. Jest to kolejny przyktad tego jak partia polityczna
wykorzystata technologie deepfake do celéw politycznych.

Co prawda bez wykorzystania warstwy wizualnej, ale oszustwa poprzez
stworzenie nagrania imitujgcego gtos innej osoby, nie sg zarezerwowane jedyne dla
politykébw. Dla przykladu: w 2019 r. dyrektor pewnej brytyjskiej firmy z branzy
energetyki dokonat przelewu na ponad 200 tys. euro po tym, jak otrzymat telefon od
osoby rzekomo zarzadzajgcej spétka nadrzedng (spotkg-matka). Z relacji The Wall
Street Journal wynika, ze dyrektor zostat poproszony o pilne przestanie pieniedzy do
wegierskiego dostawcy®. Ofiara zdarzenia twierdzi, ze gtos byt identyczny. Zawierat
nawet delikatny niemiecki akcent oraz intonacje charakterystyczng dla tej osoby.
W tym przypadku, ptatnos¢ z wegierskiego rachunku zostata natychmiast przelana
do Meksyku i dalej. To pono¢ pierwszy przypadek wykorzystania deepfake voice
(speech synthesis) w celu popetnienia przestepstwa w Europie, ale patrzgc na
“udany” efekt, z pewnosci nie ostatni® Co wiecej, pojawiajg sie juz pierwsze
ostrzezenia przed nowym rodzajem wyludzania ,na wnuczka”, wtasnie poprzez
wykorzystywanie czyjego$ gtosu i podszywanie sie w ten sposob przez telefon pod
bliska nam osobe w celu wyludzenia pieniedzy. Czym jest, wiec deepfake?
Zwlaszcza w kontekscie wtasnosci intelektualne;.

O technologii deepfake mozliwie najprosciej

Definicje ,deepfake” zaproponowat pod koniec 2018 roku republikanski sena-
tor Ben Sasse z Nebraski w ramach ustawy znanej jako “Malicious Deep Fake
Prohibition Act of 2018", jako ,nagranie audiowizualne stworzone lub zmienione
w taki sposdb, ze nagranie mogtoby falszywie wydawac sie rozsadnemu obserwato-
rowi autentycznym zapisem rzeczywistego przemoéwienia lub zachowania danej
osoby”. W takiej definicji podkreslony jest dezinformujgcy, wprowadzajacy w biad
charakter przekazu.

6 Schwartz, O. (2018) You thought fake news was bad? deepfakes are where truth goes to die [article] The
Guardian, 12 listopada 2018

7 https://inc42.com/buzz/bjp-makes-deepfake-debut-with-manoj-tiwari-video-for-delhi-elections/

8 https://www.forbes.com/sites/jessedamiani/2019/09/03/a-voice-deepfake-was-used-to-scam-a-ceo-out-of-
243000/

9 https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402
10 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3805/text
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Deepfake to technika syntezy ludzkiego obrazu oparta na sztucznej inteli-
gencji. Rozwijajac to hasto, deepfake to zbitka wyrazowa pochodzaca od stéw
z jezyka angielskiego ,deep learning,” czyli giebokie uczenie oraz ,fake”, czyli falszy-
wy, imitacja. Technologia bazuje na mozliwosci taczenia i naktadania na wyjSciowe,
zrodtowe obrazy kolejnych obrazéw. A precyzyjniej: jest to wykorzystanie sztucznej
inteligencji uzywanej do tworzenia lub modyfikowania obrazu odwzorowanej twarzy,
do tworzenia ultra-realistycznych fatszywych filméw, w ktorych ludzie moéwia i robig
rzeczy, w rzeczywisto$ci nie majagce miejsca.* Aby przekonaé sie czym jest deep-
fake warto obejrze¢ na YouTube film prezentujgcy rzekome wystgpienie Baracka
Obamy.*?

Do tej pory rozrézniamy cztery rodzaje deepfake-ow:

1. face reenactment — z ang. face — twarz, reenactment — przywrécenie,
rekonstrukcja — sterowanie mimikg danej osoby (przyktadem film Hillary
Clinton’s face is digitally ‘stitched’ onto Saturday Night Live actress Kate
McKinnon, zrédto: Derpfakes)

2. faceswap — z ang. face — twarz, swap — zamiana, dostownie zamiana
twarzy jednej osoby na twarz innej osoby (przyktadem film zrodio: The
Visual Computing Lab at TUM)

3. face generation — polega na tworzeniu zupetnie nowych obrazéw twarzy
nieistniejagcych w rzeczywistosci, Generative Adversarial Networks jest
platforma uczenia maszynowego, ktéra dziata poprzez przeciwstawienie
sobie dwadch sieci neuronowych: pierwsza generuje obraz, a druga ocenia
czy ten wynik jest realistyczny (przyktady na ThisPersonDoesNotExist.com
— jest to popularna witryna internetowa, ktéra za kazdym razem generuje
nowa twarz osoby, ktéra faktycznie nie istnieje)

4. speech synthesis — synteza mowy polega na stworzeniu modelu czyjego$
glosu, ktéry moze odczytaC tekst w taki sam sposob, jak osoba docelowa
(przyktadem narzedzie Modulate.ai)

Podsumowujgc: deepfake to zesp6t algorytmow sktadajacy sie na program kompute-
rowy stuzacy do wizualnych przerébek gtosu i twarzy.

Pojawienie sie deepfake w 2017 r. nie powinno by¢ zaskoczeniem. Skoro
tworzone sg oprogramowania, ktére nie wymagaja wielu danych, aby program maégt
»hauczy¢ sie” mimiki czy sposobu poruszania osoby (do tego w zupetnosci wystar-
czg dwa pliki: docelowy, do ktérego chcemy wprowadzi¢ zmiany i drugi, od ktérego
chcemy pozyskac ruch). Jednoczes$nie istniejg rowniez technologie, ktore po kilkuse-
kundowej probce glosu danej osoby moga odczytywa¢ dowolny tekst gtosem tej
osoby. Ostatni element, czyli dopasowanie ruchu ust pod dang Sciezke audio

11 Deepfake jako skomplikowana i gteboko fatszywa rzeczywisto$¢, Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Studia de
Securitate 9(3) (2019) ISSN 2657-8549.
12 https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo



36 | M. Gradek Lewandowska, Anna Debska i Anna Swiderska

rowniez nie stanowi problemu. Mozliwe zatem stato sie stworzenie filmu, w ktérym
dana osoba bedzie méwita to co chcemy, a czego nigdy nie wypowiedziata
naprawde. Znanym przyktadem jest film wykorzystujgcy wizerunek Baracka
Obamy***4,

Powstaje zatem pytanie, czy w tym przypadku mamy do czynienia z twérczo-
Scig? Czy probujac dokona¢ analizy deepfake-Ow pod kgtem prawnym nalezy
odnies¢ sie do prawnych regulacji dotyczacych procesu tworzenia, czyli mozliwego
powstania dob chronionych prawami wiasnosci intelektualnej. Oczywiscie nie mamy
obecnie przepiséw prawa regulujacych wprost deepfake (zmiany prawa nie nadgzajg
za tempem postepu technologicznego ostatnich lat), ale analizujac spos6b powsta-
wania filmoéw oraz ich wykorzystywania, mozna wskazaé obecnie istniejgce normy
prawne, ktére mogg mie¢ w takim przypadku zastosowanie.

Deepfake i prawo autorskie
Na podstawie przepisow prawa autorskiego®™ mozemy chroni¢ program
komputerowy do tworzenia deepfake-éw. Zgodnie z art. 74 prawa autorskiego
programy komputerowe podlegajg ochronie jak utwory literackie, z uwzglednieniem
innych pol, zakresu dozwolonego uzytku publicznego czy praw osobistych twércow
programu komputerowego
Autorskie prawa majgtkowe do programu komputerowego obejmujg prawo do:

e reprodukcji (zwielokrotnienia) programu, w catosci lub czesci, jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie;

e tlumaczenia, przystosowania (adaptacji) programu, zmiany ukladu oraz
wprowadzania innych zmian w programie

e rozpowszechniania, w tym uzyczania lub najmu programu lub jego kopii.

Program do tworzenia deepfake-6w jest chroniony prawem autorskim i mozna
z niego korzystac jesli osoba, ktéra napisata (stworzyta) ten program udostepni go
np. na zasadzie otwartych licencji. Z jednej strony oznacza to mozliwosé udosko-
nalania programow do tworzenia deepfake (moze doj$¢ wtedy do powstania utworéw
zaleznych), a tym samym do lepszej jakosci tak powstajgcych filméw — powodujgc
ciggly rozwéj a tym samym utrudnienie wykrycia deepfake. Z drugiej strony,
udostepnienie programu do tworzenia deepfake, daje mozliwos¢ praktycznie kaz-
demu korzystania z takiego programu komputerowego i stworzenia wiasnej postaci
deepfake-owej.

13 Mack, D. (2018) This PSA About Fake News From Barack Obama Is Not What It Appears [article] Buzzfeed
News, 17 kwietnia 2018.

14 https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo

15 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
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Oznacza to, ze mozliwe bedzie réwniez wykorzystanie tak stworzonej postaci
deepfake-owej do celéw komercyjnych, a nie tylko prywatnych. Zatem, zaktadajgc
legalnos¢ korzystania z programu komputerowego, wazne jest kto, a raczej z jakim
zamiarem i w jaki sposOb bedzie tworzyt deepfake-owe filmy i postaci.

Zucconi wymienia 3 etapy powstania deepfake®®:

o ekstrakcja — zebranie wystarczajacej liczby obrazéw do trenowania modelu
zastepujacy twarz

e szkolenie — wyszkolenie modelu zastepujacego twarz przy uzyciu
zebranych obrazéw za pomocg autoenkodera, ktérym jest sie¢ neuronowa
skladajgca sie z dwoch czesci: kodera i dekodera (koder pobiera obraz
twarzy i kompresuje go do matego wymiaru a nastepnie dekoder
rekonstruuje twarz do jej pierwotnej formy)

e tworzenie — najtrudniejszy technicznie etap polegajgcy na wstawieniu
falszywych obrazéw do wideo (dla kazdej klatki wideo kat syntetyzowanej
twarzy musi pasowa¢ do kata gtowy osoby docelowej), wg Zucconiego to
jedyny etap procesu, ktory opiera sie na recznie napisanym kodzie, a nie na
maszynowym i dlatego jest podatny na wiecej btedéw. Tworzenie to
przypomina cyfrowy kolaz skladajacy sie z réznych elementéw. Zeby go
stworzy¢ trzeba korzysta¢ z nagran wizerunkow osoby, jej glosu oraz
nagrania osoby, ktora ,uzycza” swojego ruchu tworzonej postaci.

Czy zatem deepfake rozumiany jako film to bedzie ,utwér”, ,utwor audiowizu-
alny”? Zgodnie z art. 1 prawa autorskiego, utworem jest kazdy przejaw dziatalnosci
tworczej cztowieka. Trzeba zatem ustali¢ czy film deepfake stanowi rezultat dziatania
cztowieka. Zaktadajgc, ze co najmniej trzeci etap tworzenia deepfake wydzielony
przez Zucconiego zalezy od cziowieka to dla dalszej analizy mozemy przyjac, iz
rezultat w postaci filmu zostaje stworzony przez cziowieka. Jednak to zalozenie
bedzie btedne, gdy rezultat w postaci filmu deepfake jest wylgcznym efektem
dziatalnosci szablonowej, w przystosowanych do tego generatorach, automatycznie
bez aktu kreacji ze strony cztowieka - wowczas do powstania utworu nie dojdzie (nie
zostanie spetniona przestanka tworczej dziatalnosci cztowieka).

Dla dalszej analizy skoncentrujmy sie wytgcznie na pierwszym przypadku
(deepfake jako efekt dziatalnosci cztowieka). W tej sytuacji trzeba ustali¢ czy
potaczenie, a raczej przeksztatcenie zebranych obrazéw twarzy, zmiana jej mimiki
oraz ,wlozenie” w usta tak powstatej postaci innego tekstu powoduje, ze praca nad
tworzeniem deepfake ma tworczy, indywidualny charakter. Przyjmuje sie, ze ,cecha
twérczosci jest spetniona woéwczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwor

16 Zucconi, A. (2018) An introduction to DeepFakes [blog] AZ website, 14 marca 2018.
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intelektu™’. Prof. J. Bteszynski, uwaza, ze utwor musi by¢ ,osobistg wizjg” autora,
tzn. ,musi polega¢ na uformowaniu wtasnego obrazu, zjawiska, procesu, idei”.*8

Generowanie deepfake-6w odbywa sie za pomoca programéw komputero-
wych, co nie tylko wymaga pewnych umiejetnosci, ale réwniez wczesniej zamie-
rzonej wizji autora. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 25 stycznia
2006 r.** ,utworem moze byé nawet kompilacja wykorzystujgca dane powszechnie
dostepne pod warunkiem, ze ich wyb0r, segregacja, sposéb przedstawienia ma zna-
miona oryginalnosci”. Podobnie Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26 listo-
pada 2014 r. uznal, ze ,spetnienia przestanki tworczosci (oryginalnosci i indywidu-
alnosci) utworu mozna doszukiwac¢ sie nawet w doborze, ukladzie lub uporzadko-
waniu skfadnikéw utworu, tj. poszczegoélnych ujeé czy nawet doborze podktadu
muzycznego™®. Zatem realizacja wizji autora deepfake przemawia za zakwalifikowa-
niem deepfake-6w do utworéw, z tym zastrzezeniem, iz by¢ moze nie kazda
modyfikacje lub fotomontaz, w rezultacie ktorej powstaje deepfake, bedzie mozna
uzna¢ za utwor z powodu braku indywidualnosci.

Na pewno tworcy deepfake muszg korzysta¢ z innych nagran z wizerunkéw
0s6b i muszg mie¢ drugie nagranie z ,podstawionym” gtosem: wideogram lub
fonogram. Aby skorzystac¢ z cudzego wideogramu lub fonogramu musimy mie¢ na to
zgode tego komu przystuguje prawo korzystania z wideogramu lub fonogramu. W
prawie autorskim przewidziane sg jednak wyijatki, ktore zezwalajg na wigczanie
czesci cudzego utworu lub jego przerdbke.

Jedng z takich ,instytucji” jest prawo cytatu. Ustawodawca wskazat w art. 29
prawa autorskiego, iz wolno przytacza¢ w utworach stanowigcych samoistng catos¢
urywki rozpowszechnionych utworéw oraz rozpowszechnione utwory plastyczne,
utwory fotograficzne lub drobne utwory w catosci, w zakresie uzasadnionym celami
cytatu, takimi jak wyjasnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie
lub prawami gatunku tworczosci. Z art. 100 prawa autorskiego wynika, ze wykony-
wanie praw do artystycznych wykonan, fonogramow, wideogramow, nadan progra-
moéw, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikajacym z przepisow art. 23-35. Tym
samym wykorzystywanie przez tworce deepfake fragmentu innego utworu, wideo-
gramu lub fonogramu moze by¢ uzasadnione prawem cytatu.

Inng mozliwg konstrukcjg jest przyjecie, ze tworca deepfake dokonat opraco-
wania utworu pierwotnego. | tutaj wazna jest regulacja art. 2 prawa autorskiego.
Zgodnie z tym przepisem rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od

17 Tak w uzasadnieniu wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2010r. IV CSK 359/09,
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520787965?keyword=subiektywnie%20nowy

18 J. Bteszynski ,Prawo autorskie” Warszawa 1985 r. s. 40
19 Sygn.. | CK 281/05, OSN 2006, nr 11, poz. 186
20 Sygn. VI AC 212/14, Legalis
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zezwolenia tworcy utworu pierwotnego (prawo zalezne), chyba ze autorskie prawa
majatkowe do utworu pierwotnego wygasty. Dodatkowo na egzemplarzach opraco-
wania nalezy wymienic twérce i tytut utworu pierwotnego. Czyli mozna zrobi¢ ,sobie”
deepfake dla zabawy ,do szuflady”, ale na jego pokazywanie — jesli deepfake bedzie
stanowit opracowanie - trzeba uzyskac¢ zgode twdrcy materiatu pierwotnego.

Najciekawsza jest jednak analiza tworzenia deepfake-ow w kontekscie prawa
do korzystania z cudzego utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury. W 2015 r.
rozszerzono ten przepis o art. 29(1) prawa autorskiego podkreslajgc tym samym
specyfike takich praw gatunkéw tworczosci, jak parodia, pastisz czy karykatura jako
gatunkéw szczegolnych. Nie powinno to nikogo dziwi¢, biorgc pod uwage, ze wraz
z rozwojem technologii pojawiaja sie takze nowe gatunki tworczosci, a niektére
nabierajg zupetnie innego wymiaru. Kazdy z nas chyba kojarzy z wakaciji artystow
siedzacych na deptaku i rysujgcych karykatury znanych oséb lub nas, czyli
Swiadome przedstawienie osoby, zjawiska lub przedmiotu w sposéb zdeformowany,
ktéore ma na celu podkreslenie negatywnego charakteru elementéw, wiasciwosci,
cech. Na pewno kazdy przypadek trzeba bedzie ocenia¢ indywidulanie. Zapewne nie
zawsze sady bedg sklonne uznawad, ze ingerencja osoby produkujgcej deepfake w
prawa autorskie tworcy utworu macierzystego miesci sie w graniach parodii, pastiszu
i karykatury. To jest o tyle istotne, ze parodie, pastisz oraz karykature zalicza sie
gtéwnie do utwordw inspirowanych, poniewaz autor takiego dzieta chce przekazaé
cos$ nowego i odmiennego od tego, co bylo zawarte w utworze pierwotnym. Wow-
czas nie ma wymogu uzyskania zgody autora utworu macierzystego, ani obowigzku
zamieszczania informacji wynikajacych z art. 2 ust. 5 prawa autorskiego, czyli
wymieniania tworcy i tytutu utworu pierwotnego na egzemplarzach opracowania.

Zaréwno w przypadku korzystania z prawa cytatu, jak i w przypadku tworze-
nia opracowania czyjego$ utworu konieczne jest wskazanie zrédta, a z tym spoty-
kamy sie bardzo rzadko. Podawanie Zrodet utworéw to generalnie duzy problem
twérczosci internetowe).

Podsumowujgc. nie sposéb uznaé, ze deepfake zawsze bedg traktowane jako
utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego. Gdyby jednak uzna¢ konkretny
deepfake za utwor, to nalezy oceni¢ czy mamy do czynienia z utworem samoistnym,
czy tez z utworem niesamoistnym, co z punktu widzenia wykorzystania cudzej
tworczosci bedzie mialo istotne znaczenie. W tym drugim przypadku powoduje
powstanie obowigzku z art. 2 ust. 2 i 5 prawa autorskiego: uzyskania zgody na
korzystanie i rozpowszechnianie deepfake i wymienienia tworcy utworu pierwotnego.
To wydaje sie bardzo problematyczne z uwagi na rozwéj narzedzi technologicznych,
dzieki ktérym mozliwe jest przerabianie, tgczenie czy tez miksowanie cudzych
utworéw oraz pozniejsze ich rozpowszechnianie na masowa skale.?

21 K. Grzybczyk, [w:] P. Slezak, Ustawa..., komentarz do art. 2 PrAut, Legalis/el. 2017
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Nie mozna wykluczy¢, ze utwory inspirowane moga stanowi¢ parodie, pastisz
lub karykature, a wtedy nie ma potrzeby korzystania z licencji ustawowej opisanej
wart. 29 (1) prawa autorskiego. Wedlug E. Czarny-Drozdzejko ,przy ocenie
zachowania osoby wykorzystujacej cudzy utwor istotna bedzie ocena zamiaru, ktéry
jej przyswiecat. Musi on bowiem podejmowac eksploatacje cudzego utworu w celu

humorystycznym, a nie innym”.??

Deepfake a regulacje kodeksu cywilnego

Poza prawem autorskim, kolejna regulacja Scisle powigzana z deepfake-ami
to art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Na podstawie tych przepiséw chronione sg dobra
osobiste cziowieka. Z deepfake-ami najwiekszy zwigzek beda mialy wizerunek i gtos.
Pomimo, ze glos nie zostal wyszczegdlniony w art. 23 kodeksu cywilnego, to
w orzecznictwie potwierdzono poglad, ze gtos jest objety ochrong kodeksowg?.

O tym, czy naruszenie dobra osobistego zostato istotnie dokonane, decyduje
obiektywna ocena konkretnych okolicznosci faktycznych, nie subiektywne odczucie
osoby zainteresowanej. O bezprawnosci naruszenia za$s moze by¢é mowa wtedy,
kiedy to cudze dzialanie narusza jakie$s konkretne nakazy i zakazy. Oczywiscie,
w pojeciu  bezprawnosci czynnosci nie mieszcza sie natomiast omyiki,
niedokfadnosci, przeinaczenia i inne wadliwosci ale pozbawione cech ocennych
wobec okre$lonej osoby®.

Przy ochronie dobra osobistego jakim jest wizerunek, trzeba wréci¢ na chwile
do prawa autorskiego. Zgodnie z art. 81 prawa autorskiego, rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie
wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

e 0soby powszechnie znanej, jezeli wizerunek wykonano w zwigzku
z petnieniem przez nig funkcji publicznych, w szczegoélnosci politycznych,
spotecznych, zawodowych;

e o0soby stanowigcej jedynie szczeg6t catosci takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza

e 0soby, ktéra otrzymata umédwiong zaptate za pozowanie.

Wizerunek znanej osoby utrwalony podczas wykonywania przez nig obowig-
zkéw stuzbowych to idealna definicja polityka. Trzeba jednak pamieta¢, by nie
przekroczy€ przy tym granicy, ktéra bedzie naruszata nie tylko wizerunek, ale takze
inne dobra osobiste np. godnos¢, dobre imie. Za przyktad moga tutaj postuzy¢ coraz
czesciej tworzone za pomoca technologii deepfake filmy pornograficzne, w ktérych
gwiazdy porno majg twarze znanych os6b — aktorow, muzykow, a nawet politykow.

22 E. Czarny-Drozdzejko, Dozwolony..., s. 204.
23 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 21.06.1991 r. sygn. | ACr 127/91.
24 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 18.02.2020 r. sygn. V ACa 606/19.
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Mozna zatem wyobrazi¢ sobie, ze tworcy deepfake bedg powotywac sie na
powyzsze wyjatki. Pytanie: czy faktycznie moga? Jesli przekroczg granice wyjatku
uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to osoba, ktérej to dobro
osobiste zostalo zagrozone czy naruszone poprzez wykorzystanie w deepfake moze
zadac zaréwno na podstawie art. 83 i art. 78 ust. 1 prawa autorskiego jaki i art. 24
kodeksu cywilnego:

e wstrzymania tego dziatania

e azeby osoba, ktéra dopuscita sie naruszenia, dopetnita czynnosci
potrzebnych do usuniecia jego skutkdéw, w szczegélnosci azeby ziozyta
o$wiadczenie odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie;

e zadoscuczynienia pienieznego lub zaptaty odpowiedniej sumy pienieznej na
wskazany cel spoteczny;

e naprawienia szkody na zasadach ogélnych, jezeli wskutek naruszenia dobra
osobistego zostata wyrzadzona szkoda majgtkowa.

Wydaje sig, ze to te przepisy bedg ochroni¢ osoby, ktérych wizerunek zostat
wykorzystany w celu stworzenia deepfake. Trzeba jednak podkresli¢c, ze aby moc
uzyska¢ ewentualne odszkodowanie lub zados¢uczynienie trzeba wskaza¢ osobe,
ktéra wyrzadzita szkode lub krzywde. | to w przypadku twércéw deepfake moze byc¢
bardzo problematyczne.

To, co potocznie nazywane jest naruszeniem prawa osobistego do wizerunku,
w praktyce oznacza naruszenie innego dobra (czci, prywatnosci, kultu pamieci osoby
zmartej, “persony”), tyle, ze za posrednictwem wizerunku. Argument, ktory najpraw-
dopodobniej moze by¢ wykorzystywany przez twoércow deepfake-6w, czyli wspom-
niany wyjatek od uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby
powszechnie znanej. Zezwolenie takie przystuguje tylko, gdy rozpowszechniamy
wizerunek osoby powszechnie znanej utrwalony w zwigzku z wykonywaniem przez
nig swojej funkcji publicznej czy zawodowej. Kazde inne utrwalenie i rozpowsze-
chnienie wizerunku, takze os6b znanych, ktére nie powstato w zwiazku z petnieniem
przez nich ich funkcji publicznych bedzie naruszeniem ich prawa do prywatnosci.

Jednakze nawet gdyby uznaé, ze w tym wypadku nie przekroczono granic
prywatnosci, warto rozwazy¢, czy nie zostaly naruszone inne dobra osobiste takiej
osoby. Naruszeniem tych dobr, godnosci moze byé np. narazenie tej osoby na
krytyke ze strony osob trzecich, ktére mogtyby uznac¢ za prawdziwe takie nagranie.
Takze narazenie takiej osoby na utrate zaufania publicznego w zwigzku
z wykonywanym przez nig stanowiskiem bedzie godzi¢ w jej dobra osobiste, tym
samym dajac jej prawo do obrony przed takim bezprawnych zachowaniem.
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Karne aspekty prawa autorskiego
Siegajac do przepiséw kodeksu karnego mozna zastanowi¢ sie, czy w nie-
ktérych przypadkach samo stworzenie deepfake bedzie wypetnialo znamiona prze-
stepstw przeciwko czci i nietykalnosSci cielesnej takich jak zniestawienie i zniewaga,
czy raczej przestepstwem bedzie publikowanie deepfake w Internecie.

Zniestawienie, stypizowane w art. 212 Kodeksu karnego dotyczy pomawiania
innej osoby, grupy o0soéb, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemajacej osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wtasciwosci, ktére moga
ponizy¢ jg w opinii publicznej lub narazi¢ na utrate zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju dziatalnosci podlega grzywnie albo karze ogranicze-
nia wolnosci. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu zniestawienia za pomocag srodkow
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do roku. Analiza przepisu od razu nasuwa pytanie, czy
stworzenie deepfake albo jego rozpowszechnianie moze stanowi¢ poméwienie.
W zwigzku z tym, ze nie istnieje precyzyjna definicja poméwienia nie sposob
przesadzi¢ czy deepfake stanie sie réwniez formg pomowienia. Poprzez pomowienie
mozna rozumie¢ przypisanie komus$ w publicznej wypowiedzi cech, pogladéw lub
czyndw, ktdre psujg mu dobrg opinie, powodujg utrate zaufania do niego, a przeciez
to nie twoérca deepfake wypowiada sie publicznie.

W art. 216 kodeksu karnego okreslono przestepstwo zniewagi, czyli: kto znie-
waza inng osobe w jej obecnosci albo chocby pod jej nieobecnosc, lecz publicznie
lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarta, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolnosci, takze kto zniewaza inng osobe za pomocg Srodkow
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do roku. Przestepstwo zniewagi przejawia sie w ublizaniu
komus stowem lub czynem i stanowi ciezka obraze skierowang przeciwko godnosci
osobistej cztowieka®.

Katalog sposobdw popetnienia czynu zniewazenia nie zostat okreslony, zatem
mozna dojs¢ do wniosku, ze dotyczy to rozmaitego rodzaju zachowania, ktérych
wspoOlng cechg jest to, ze wyrazajg pogarde dla godnosci drugiego cziowieka.
Zniewazajace zachowanie moze przybrac posta¢ stowng (postuzenie sie wulgarnym
stownictwem), by¢ wyrazone za pomocg rysunku (np. karykatura), symboli, znakéw
albo innego rodzaju srodka przekazu (film, fotografia) czy tez gestu, ktory wyraza
brak szacunku wobec drugiej osoby. Przyjmujac, ze deepfake to film stworzony
przez jego tworce, ktdry poprzez dokonanie zamiany twarzy bedzie wyrazat pogarde
godnosci osoby, ktérej twarz zostata ,doklejona” mozna pokusic¢ sie o stwierdzenie,
ze przestepstwo zniewagi bedzie w tym wypadku odpowiednie. Jednak nie jest

25 Uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 12.10.2017 r. sygn. SNO 32/17.
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pewne czy pogarda godnosci czlowieka bedzie miata charakter obiektywny, czy
deepfake w wigkszosci przypadkéw pozostang jedynie zniewazajace w ujeciu
subiektywnym osoby, ktdrej wizerunek zostat w deepfake wykorzystany.

Zgodnie z kodeksem karnym sprawcag jest ten kto popetnia czyn niedoz-
wolony. Ustalenie, kto jest odpowiedzialny za efekt koricowy deepfake wymaga
analizy i pogtebienia wiedzy na temat tego, kto jest tworca. Problematyczne moze
by¢ korzystanie przez tworce z programu bedacego dzietem innej osoby. Powstaje
wtedy pytanie, czy tworca programu komputerowego zezwalajgcego na tworzenie
deepfake-0w moze odpowiada¢ jako wspotsprawca, podzegacz albo pomocnik
przestepstwa? Zgodnie z kodeksem karnym odpowiada za pomocnictwo, kto
w zamiarze, aby inna osoba dokonata czynu zabronionego, swoim zachowaniem
utatwia jego popetnienie, w szczegolnosci dostarczajgc narzedzie, srodek przewozu,
udzielajac rady lub informaciji.

Na pewno odpowiedzialnos¢ bedzie ponosi¢ osoba, ktora intencjonalnie
korzysta z deepfake, np. aby wymusi¢ niekorzystne oswiadczenie czy podjecie
decyzji pod wptywem tresci deepfake. Czyli moze byc tak, ze deepfake jest tworzony
dla zartu, ale jego uzycie wymyka sie spod kontroli tworcy i finalnie stuzy popetnieniu
przestepstwa.

Po pojawianiu sie coraz doskonalszych deepfake-Ow rozpoczeto projekty
tworzenia programow wykrywajgcych deepfake, ktére zajmujg sie oceng integral-
nosci zdje¢ lub filmoéw, wykrywaniem manipulacji. Niestety ulepszanie oprogramo-
wania do wykrywania deepfake-6w przyczynia sie réwniez do tworzenia coraz
lepszych deepfake-6w. Innymi stowy programy ucza sie od programow jak
oszukiwaé programy. Skoro aplikacje stuzace wykrywaniu fake newsow powoduja,
ze stajg sie one jeszcze bardziej dopracowane nasuwa sie mysl, by zawsze
stosowaé zasade ograniczonego zaufania. Zyjemy czasach, w ktérych technologia
idzie do przodu i nie pozostaje nam nic innego jak nauczenie sie korzystania z nie;.
Whbrew pozorom, zaletg fake newsow moze by¢ zmniejszenie zaufania ludzi do
treSci znajdujgcych sie w Internecie. Jezeli dostajemy wiadomosci z nieznanego
zrodta, zawsze warto jest je zweryfikowa¢. Prawdopodobienstwo, ze duzy serwis
przekazuje fatszywe tresci jest duzo mniejsze, niz nikomu nieznany serwis, za
ktorym nie stoi zaden cztowiek.

Deepfake ,dla ludzkosci” i z ludzkim nadzorem
Na szczescie, technologia deepfake wykorzystywana jest takze do innych
celéw niz tylko do popetniania przestepstw i wprowadzania celowo w btad odbior-
cow. Studio badawcze nalezgce do Disneya (Disney Research Studio), stworzyto
swoj wiasny algorytm pozwalajgcy na w peini automatyczng wymiane twarzy
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neuronowych w obrazach i filmach w wysokiej rozdzielczosci, umozliwiajgce wyko-
rzystanie na duzym ekranie. To czym rézni sie algorytm Disneya to zwiekszanie
liczby megapikseli, dzieki czemu mozliwe jest tworzenie filméw w rozdzielczosci
1024 x 1024 pikseli czyli lepsza widocznos¢ na wiekszych ekranach. Disney
koncentruje sie na zapewnieniu stabilizacji obrazu oraz doborze oswietlenia na
podstawie tla iobiektu gltébwnego. Oczywiscie, Studio jest zainteresowane tg
technologia z komercyjnego wzgledu. Stworzenie deepfake-owych postaci pozwoli
na ,przywrécenie na srebrny ekran aktorow, ktérzy zmarli bgadz z powodu wieku lub
choroby nie sg w stanie zagra¢ w kolejnej czesci hitowej serii. Uzycie wizerunku
kultowego aktora w nowoczesnej produkcji mogtoby by¢ takze sposobem na oddanie
mu hotdu i uczczenie jego kinowych dokonan™.

Dzieki temu mozliwe bylo dokonczenie prawie gotowego filmu Gwiezdne
wojny: Skywalker. Odrodzenie po $mierci Carrie Fisher grajacej ksiezniczke Leie.
Przywracanie zmartych aktoréw do zycia dla sequeli filmowych zostato nazwane jako
.Zmartwychwstanie cyfrowe”. Sg takze pierwsze préby wykorzystania deepfake
w szeroko rozumianej medycynie. Syntezator mowy Lyrebird.ai zostat wykorzystany
do wspotpracy z organizacjg charytatywng zajmujgcg sie chorobami neuronu rucho-
wego. Wspoélpraca polega na tworzeniu cyfrowych kopii gloséw pacjentéw w celu
stworzenia sztucznego glosu — zamiennika, ktéry ludzie beda mogli wykorzystac,
gdy utracg zdolno$¢é méwienia.*

The Wall Street Journal podobno utworzyt 20-osobowy zespét Media Foren-
sics Committee, ktéry ma doradza¢ swoim dziennikarzom, jak rozpozna¢ sfatszo-
wane materialy wideo i zaprosit naukowcow do wygloszenia prelekcji na temat
najnowszych innowacji w deepfake screening.?® Jedna z form kryminalistyki mediéw
obejmuje badanie poszczegdélnych os6b w materiale filmowym pod katem pojawia-
jacych sie niespéjnosci fizjologicznych w sposobie, w jaki konstruowane sg spre-
parowane filmy. Obejmuje to sprawdzenie, czy obiekty migajg podczas nagrania
oraz czy kolor i cienie na ich skérze wydajg sie migota¢. Innym podejSciem jest
sprawdzenie akustyki filmu skorelowanej z nagrywang sceng, na przyktad z roz-
miarem pomieszczenia lub obecnoscig ludzi w tle. Eksperci nadal nie sg zgodni co
do tego, czy kryminalistyka mediow jest zdolna do badania przesiewowego deep-
fake-Ow. Narzedzie oparte na sztucznej inteligencji o nazwie FaceForensics zbadato
zbiér danych zawierajgcy pot miliona zmanipulowanych obrazéw. Wykrywalnos¢ za
jego pomocg jest zdecydowanie lepsza w poréwnaniu do ludzkich zespotow krymi-
nalistycznych.?

26 https://www.focus.pl/artykul/disney-prezentuje-deepfake-w-megarozdzielczosci-wykorzysta-ja-na-duzym-
ekranie

27 https://lyrebird.ai/work

28 Southern, L. (2019) ‘A perfect storm’: The Wall Street Journal has 21 people ‘detecting’ deepfakes [article]
Digiday, 1 lipca 2019.

29 Rossler, A. et al. (2019) FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Face Images:
https://arxiv.org/abs/1901.08971
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Wiaczajg sie tez giganci internetowi. Google stworzyt materiaty dydaktyczne
majace na celu wspieranie identyfikowania falszywych wiadomosci w Internecie,
ktére mozna rozszerzy¢ o tre$ci wizualne i dezinformacyjne audio®. Facebook
niedawno ogtosit zamiar stworzenia i udostepnienia zbioru danych zsyntetyzo-
wanych deepfake-6w dla ekspertéw, ktorzy starajg sie udoskonali¢ swoje narzedzia
do wykrywania deepfake. Takze Facebook prowadzi na szerokag skale weryfikacje
zamieszczanych materiatdw. We wrzes$niu 2018 r. przedstawit autorskg procedure
weryfikacji faktéw na oktadkach zdjeé i filméw obok tekstu®. Pomimo tych dziatan,
Facebook ostatnio odmowit usuniecia wielu deepfake-6w argumentujac pozostawie-
nie ich prawem do nieszkodliwej satyry.

Legalne korzystanie z deepfake

Warto wskazac rowniez préby legalizacji postugiwania sie technologig deep-
fake. Wspomniana wczesniej podjeta przez senat amerykanski préba senator Ben
Sasse zakazania “preparowania nagran audiowizualnych” znana jako “Malicious
Deep Fake Prohibition Act of 2018, nie tylko zawiera definicje ,deepfake”
podkreslajacg oszukanczy charakter nagrania, ale przede wszystkim zaktada odpo-
wiedzialno$¢ karng (grzywna czy kara pozbawienia wolnosci do 10 lat) za fakt
stworzenia deepfake, z zamiarem rozpowszechniania, w celu popetnienia czynu
karalnego czy innego deliktu. Projekt zaklada zwolnienie od odpowiedzialnosci
.,dostawcow interaktywnych ustug komputerowych” jezeli podjeliby ograniczenia
dostepu do nagran deepfake.

Dalej idace propozycje, poza odpowiedzialnoscia karng, zawiera projekt
“Deep Fakes Accountability Act™® zaproponowany w czerwcu br. przez reprezen-
tantke demokratow z Nowego Jorku Yvette Clarke. Wedlug tego aktu, nagrania
deepfake miatyby byc¢ rejestrowane w specjalnym rejestrze deepfake oraz wyraznie
oznaczone znakiem wodnym. Film powinien zawiera¢ takze oSwiadczenie pojawia-
jace sie na dole obrazu przez caly czas trwania nagrania wskazujgce, ze nagranie
zawiera zmienione elementy dZzwiekowe i wizualne oraz zwiezly opis zakresu takiej
zmiany. Brak takich oznaczen wigzalby sie z zapftata kary 150 000 USD.
W przypadku braku oznaczenia, mozliwe bytoby pociggniecie do odpowiedzialnosci
karnej, przy czym odpowiedzialno$¢ bylaby zaostrzona, gdyby technologia deepfake
zostala uzyta:

e ,z zamiarem ponizenia lub innego nekania osoby fatlszywie przedstawionej,
pod warunkiem ze zaawansowany technologicznie zapis falszywego

30 Google’s Be Internet Citizens programme: https://internetcitizens.withyoutube.com/

31 Woodford, A. (2018) Expanding Fact-Checking to Photos and Videos [article] Facebook Newsroom, 13
wrzesnia 2018.

32 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3805/text

33 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3230/text
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personifikacji zawiera tresci seksualne o charakterze wizualnym i wydaje
sie, ze taka osoba wykonuje takie czynnosci seksualne lub jest w stanie
nagosci”

e ,z zamiarem spowodowania przemocy lub krzywdy fizycznej, podzegania do
konfliktu zbrojnego lub dyplomatycznego lub ingerencji w oficjalne poste-
powanie, w tym wybory, pod warunkiem, ze zaawansowane technologicznie
falszywe dane personalne faktycznie stanowity wiarygodng grozbe podze-
gania do takich”

e ,w trakcie postepowania karnego zwigzanego z oszustwem, w tym oszustw
zwigzanych z papierami warto$ciowymi i oszustwami elektronicznymi, fat-
szywg personifikacjg lub kradziezg tozsamosci”

e ,przez obce mocarstwo lub jego przedstawiciela, z zamiarem wywarcia
wptywu na krajowag debate o polityce publicznej, ingerowania w wybory
federalne, stanowe, lokalne lub terytorialne lub angazowania sie w inne
dziatania, ktérych taka wtadza nie moze zgodnie z prawem podjac”.

Przestepstwa te, podlegatyby eksterytorialnej jurysdykcji federalnej, jesli
oskarzony lub przedstawiona w nagraniu osoba bytaby obywatelem lub stale za-
mieszkiwata w Stanach Zjednoczonych. Co bardzo ciekawe, tych zasad odpowie-
dzialnosci nie stosowatoby sie do nagran ,wyprodukowanych przez urzednika
Stanéw Zjednoczonych lub jego upowaznienia, w trosce o bezpieczenstwo publiczne
lub bezpieczenstwo narodowe”.

Poza Stanami, takze w ustawodawstwach europejskich podejmowane sg
proby uregulowania tworzenia i rozpowszechniania deepfake. W 2017 roku nie-
miecki rzad przyjgt nowe prawo nakladajace kary na firmy technologiczne, ktore
zostaly zobowigzane do usuwania tresci rasistowskich lub zawierajgcych grozby,
w ciggu 24 godzin od zgtoszenia. Planuje sie zastosowanie tych regulacji do deep-
fake-Ow, ale krytycy twierdza, ze mogtoby to przynie$¢ skutki odwrotne do zamie-
rzonych i brak skutecznosci, poniewaz trudno jest zidentyfikowac tworcow deepfake,
z ktérych wielu mieszka poza terenem Niemiec. Szczegolnie krytykowane sg rozwig-
zania przyjete w Singapurze, gdzie uchwalono przepisy pozwalajace rzgdowi zgdaé
od platform administrujgcych mediami spolecznosciowymi usuniecia tresci, ktore
uwaza za fatszywe. Krytycy uwazajg, ze te rozwigzania rzad bedzie wykorzystywac
do sttumienia wolno$¢ stowa pod hastami walki z dezinformacja, co stanowi¢ bedzie
.katastrofe dla wyrazania opinii online”.**

Z naszego punktu widzenia najcenniejsze sa inicjatywy podejmowane w Unii
Europejskiej. Komisja Europejska w tzw. Akcie o sztucznej inteligencji*® przewidziata
w art. 52 ust. 3 konieczno$¢ oznaczania deepfake wskazujac, iz ,uzytkownicy

34 The Guardian (2019) Singapore fake news law a ‘disaster’ for freedom of speech, says rights group.
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systemu sztucznej inteligencji, ktéry generuje obrazy, tresci dzwiekowe lub tresci
wideo, ktore tudzaco przypominajg istniejace osoby, obiekty, miejsca lub inne
podmioty lub zdarzenia, lub ktéry tymi obrazami i treSciami manipuluje, przez co
osoba bedgca ich odbiorcg mogtaby niestusznie uzna¢ je za autentyczne lub
prawdziwe (,deepfake”), ujawniaja, ze dane tresci zostaly wygenerowane lub
zmanipulowane przez system sztucznej inteligencji.” Nie ma przy tym dalszych
wytycznych ale cel w postaci informowania o technologii deepfake zostat
wyartykutowany. Zdaniem Komisji ,jezeli system sztucznej inteligencji jest
wykorzystywany do generowania obrazow, dzwiekéw Ilub treSci wideo, ktore
W znacznym stopniu przypominajg autentyczne tresci, lub do manipulowania takimi
obrazami, dzwiekami lub treSciami wideo, powinien istnie¢ obowigzek ujawniania, ze
dane tresci wygenerowano za pomocag $rodkéw zautomatyzowanych, z zastrzez-
eniem sytuacji wyjatkowych dotyczacych zgodnych z prawem celéw (egzekwowanie
prawa, wolno$¢ wypowiedzi). Pozwala to tym osobom na dokonywanie swiadomych
wyboréw lub na wycofanie sie z danej sytuacji.”

Podsumowujgc: samo tworzenie deepfake, a takze ich dystrybuowanie moze
by¢ zgodne z prawem. Problem magtby pojawi¢ sie wowczas, gdyby zmanipulowany
materiat filmowy dostal sie w niepowotane rece. Mozna wyobrazi¢ sobie
zdestabilizowanie demokracji np. przez pokazanie przed dniem wyboréw polityka
zaangazowanego w dziatalno$¢ przestepczg albo przedstawienie zotnierza USA
palagcego Koran®. Potwierdzeniem realnos$ci takiej sytuacji sg przyktady wskazane
na poczatku tego artykutu.

Oczywiscie deepfake wykorzystane do celdw rozrywkowych pomagaja reali-
zowac coraz to ciekawsze wizje twércow, w odpowiednich rekach moga zdziata¢
wiele dobrego, jednak trafiajgc w te nieodpowiednie stajg sie zagrozeniem dla
innych. Na pewno tworzenie deepfake miesci sie w obowigzujacych przepisach.
Trudniej przypisa¢ aktualne regulacje do skutkdw rozpowszechniania nagran
zawierajacych deepfake. Istotne jest to, w jaki spos6b nagrania powstate przy uzyciu
technologii deepfake beda wykorzystywane. W dalszej perspektywie korzystanie z
nich bedzie miato duzy wptyw na ich unormowanie i to, czy ich wykorzystywanie
bedzie nadzorowane czego dowodem sg nie tylko amerykanskie ale takze euro-
pejskie regulacje. Nasuwa sie pytanie, czy poza USA i Europag Swiat uzna potrzebe
regulowania deepfake?

35 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajace zharmonizowane przepisy dotyczace
sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligenciji) i zmieniajgce niektére akty ustawodawcze Unii;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206 [dostep
grudzien 2022]

36 Chesney, R. and Citron, D. (2019) Deepfakes and the new disinformation war. Foreign Affairs, styczen/luty
2019
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Jednakze nie tylko deepfake zagraza szeroko pojetemu cyberbezpieczen-
stwu. Poza dezinformacjg szerzong przez fake newsy i falszywe konta, pojawia sie
nowe pojecie tzw. ,Internetu rzeczy” - (IoT — Internet of Thing). Rzeczy, ktore ,wtta-
czajg" nasze dane do Internetu. Juz nie tylko pojedynczy ruch myszka, klikniecie,
zalogowanie na stronie internetowej, zakup, nasze kontakty, zainteresowania, adres
IP, czas dostepu, diugosc¢ trwania sesji, rodzaj uzywanego oprogramowania, lokali-
zacje urzgdzenia — wszystko w sieci jest na biezgco rejestrowane, analizowane
i oceniane — do sieci dostajg sie dane o naszej lokalizacji, o upodobaniach,
parametrach zdrowia... przez kazdg aktywnoscig na wyswietlaczu smartfona, wadze
tazienkowej, smartwatche z pulsoksymetrem. O tych ,rzeczach” w kontekscie praw
wiasnosci intelektualnej w kolejnym artykule tego cyklu.
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Petnomocnicy uprawnieni do reprezentowania stron
przed Jednolitym Sgdem Patentowym

1. Wstep

Rozpoczecie dzialalnosci przez Jednolity Sgd Patentowy (Unified Patent
Court - UPC) zbliza sie wielkimi krokami. Jurysdykcja UPC bedzie obejmowac
24 panstwa unijne i bedzie on wytacznie wlasciwy w zakresie orzekania o waznosci
i naruszeniach patentow o jednolitym skutku, jak réwniez w sprawie patentéw euro-
pejskich i dodatkowych certyfikatow ochronnych dla wynalazkéw chronionych tymi
patentami. Nalezy sie spodziewa¢, iz system patentu europejskiego o jedno-
litym skutku bedzie oddziatywat takze na sytuacje przedsiebiorcow z panstw
pozostajacych formalnie poza nim — takich jak np. Polska. Beda oni mogli
sktada¢ wniosek o nadanie ich patentom europejskim jednolitego skutku i dochodzi¢
ochrony przed UPC. Co wiecej, przedsiebiorcy, ktérych produkty lub ustugi znajdag
sie na terytorium jakiegokolwiek panstwa uczestniczacego w systemie, muszg sie
liczy¢ z ryzykiem naruszenia patentu jednolitego i wszczeciem przeciwko nim poste-
powania przed UPC.

W tym artykule pragniemy sie skupi¢ na jednym zagadnieniu o istotnym zna-
czeniu praktycznym, mianowicie mozliwosci petienia funkcji petnomocnika upraw-
nionego do wystepowania przed UPC. Jak sie przekonamy, Porozumienie o UPC?

1 Maciej Gajos — jest prawnikiem, doktorantem w Katedrze Prawa Miedzynarodowego i Europejskiego na Uni-
wersytecie Wroctawskim. W 2019 r. ukonczyt studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wroctawskiego. W 2022 r. uzyskat tytut LL.M. na Uniwersytecie w Amsterdamie. Wspdipracuje
z kancelarig WTS Rzecznicy Patentowi — Witek, Sniezko i Partnerzy.

2 Rafat Witek — jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku, partnerem i wspotzatozycielem kancelarii WTS
Rzecznicy Patentowi — Witek, Sniezko i Partnerzy, mgr inz. biotechnologii, polskim i europejskim rzecznikiem
patentowym specjalizujgcym sie w ochronie i komercjalizacji wynalazkéw z dziedziny biotechnologii i farmacji
oraz sporach patentowych dotyczacych produktéow farmaceutycznych.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN
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wprowadza w tym zakresie pewne zasadnicze wymogi. Profesjonalne zastepstwo
procesowe ma charakter obowigzkowy i wyr6zni¢ mozna dwie kategorie upraw-
nionych petnomocnikéw. Pierwsza kategoria, znacznie szersza, obejmuje petnomoc-
nikéw z panstw-stron Porozumienia o UPC: moga by¢ nimi prawnicy wystepujacy
przed sadami krajowymi tych panstw. W drugiej kategorii bedg sie miesci¢ petnomo-
cnicy z panstw pozostajgcych poza systemem patentu jednolitego, takich jak Polska,
przy czym grupa ta bedzie znaczaco zawezona: naleze¢ do niej beda tylko euro-
pejscy rzecznicy patentowi, ktérzy dodatkowo bedg w stanie wykazac sie posiada-
niem odpowiednich kwalifikacji. W tym tekScie przyjrzymy sie dokfadnie witasciwej
regulacji w tym zakresie.

Najpierw jednak kilka stow o postepach w trwajgcych pracach nad urucho-
mieniem UPC.

2. Prace przed uruchomieniem UPC - aktualizacja

Zgodnie z art. 89 Porozumienia, wejdzie ono w zycie w pierwszym dniu
czwartego miesigca po ztozeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Niemcy, ktére to
z kolei ma nastapi¢ z chwilg, gdy UPC stanie sie operacyjny. Obecnie trwa okres
przejsciowy, ktory rozpoczagt sie z chwilg ztozenia przez Austrie jako trzynastego
panstwa-strony Porozumienia jej dokumentu ratyfikacyjnego w styczniu 2022 r.

Chociaz wczesniej wskazywano jako prawdopodobny termin rozpoczecia
dziatalnosci przez Sad ostatni kwartat 2022 lub poczatek 2023 r., to na chwile
obecng, wobec czasochtonnych prac zwigzanych z wdrozeniem systemu informa-
tycznego, bardziej realnym terminem wydaje sie potowa przysztego roku. Nie
zmienia to jednak faktu, ze w ostatnich miesigcach niewatpliwie poczyniono istotne

postepy.

Szereg waznych krokéw podjeto w szczegdélnosci podczas posiedzenia komi-
tetu administracyjnego, ktore odbyto sie 8 lipca 2022 roku w Luksemburgu. Warto
odnotowac przedstawienie przez komitet doradczy listy rekomendowanych kandyda-
tow na sedziow UPC (rozmowy kwalifikacyjne mialy miejsce wiosng). Uchwalono
ostateczna wersje regulaminu postepowania przed Sadem* oraz tabele optat, ktére
obowigzujg od 1 wrzesnia. Potwierdzono rowniez lokalizacje lokalnych i regionalnych
oddziatdbw Sgdu Pierwszej Instancji. Zajmowano sie wreszcie juz tak praktycznymi
kwestiami jak ubezpieczenie medyczne i socjalne os6b zatrudnionych w Sadzie.

4 https://lwww.unified-patent-court.org/sites/default/files/
ac_04_08072022_rop_annex_2_en_final_for_publication.pdf
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3. Obowigzkowy charakter zastepstwa procesowego

Przechodzac do analizy rezimu prawnego w zakresie petnomocnikéw upraw-
nionych do reprezentowania stron przed UPC, przede wszystkim nalezy odnotowac,
ze profesjonalne zastepstwo procesowe ma charakter obligatoryjny. Strony
moga dokonywac czynnosci procesowych tylko za posrednictwem petnomocnikdw.

W pierwszej kolejnosci Porozumienie w art. 48 ust. 1 wskazuje jako petno-
mocnikdéw prawnikéw uprawnionych do wystepowania przed sadem umawiajg-
cego sie panstwa cztonkowskiego.

Tym samym wprowadza sie odestanie do wewnetrznych przepisow poszcze-
go6lnych panstw, ktére sg stronami Porozumienia. To prawo krajowe bedzie okreslac,
kto moze by¢ peinomocnikiem przed UPC.

Przyktadowo: gdyby Polska byla strong Porozumienia, kwestie te rozstrzy-
galby art. 87(1) ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania
cywilnego, ktory to stanowi, iz w postepowaniu w sprawach wtasnosci intelektualnej
obowigzuje zastepstwo stron przez adwokatéw, radcow prawnych i rzecznikdw
patentowych. Dodatkowo, w roli petnomocnika moze wystepowac przedstawiciel
organizacji, do ktorej zadan statutowych nalezg sprawy popierania wtasnosci
przemystowej i udzielania pomocy twércom projektow wynalazczych — w sprawach
zwigzanych z ochrong wlasnosci przemystowej (ust. 4). Zwolnienie z obowigz-
kowego zastepstwa procesowego nastepuje tylko w sprawach, w ktérych warto$¢
przedmiotu sporu nie przekracza 20,000 tys. ztotych (ust. 2), jak rowniez moze o nim
zdecydowa¢ sad, na wniosek lub z urzedu, jezeli okolicznosci, w tym stopien
zawitosci sprawy, nie uzasadniajg obowigzkowego zastepstwa (ust. 3). Przepis ten
nie bedzie mogt jednak znalez¢ w tym przypadku zastosowania z tego prostego
powodu, ze Polska do systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku nie
przystapita. Legitymacje polskich petnomocnikéw uprawnionych do wystepo-
wania przed UPC determinuje zatem art. 48 ust. 2. Porozumienia.

4. Petnomocnicy z panstw, ktore nie sg stronami
Porozumienia o UPC

Postanowienie art. 48 ust. 2 wprowadza alternatywe dla prawnikéw uprawnio-
nych przed sagdami umawiajacych sie panstw jako petnomocnikéw przed UPC. Ot6z,
zgodnie z jego brzmieniem, strony moga by¢ takze reprezentowane przez euro-
pejskich rzecznikéw patentowych, ktérzy sa uprawnieni do petnienia obowia-
zkéw zawodowych petnomocnikéw przed Europejskim Urzedem Patentowym
zgodnie z art. 134 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich (EPC)®

5 https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%200%20udzielaniu%20patent%C3%B3w
%20(Konwencja%200%20patencie %20europejskim)_0.pdf



52 | Rafat Witek i Maciej Gajos

i ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat europejski
uprawniajacy do rozstrzygania sporéw patentowych.

Podkresli¢ nalezy, ze przepis ten bedzie miat fundamentalne znaczenie dla
okreslenia sytuacji petnomocnikéw z tych panstw, ktére sa stronami EPC, natomiast
nie przystapity do UPC: panstw europejskich zaréwno nalezacych do Unii Europej-
skiej, jak i tych pozostajgcych poza nig. Mowa w tym wypadku chociazby o Hisz-
panii, Polsce - cztonkach UE, ale takze Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

4.1 Status europejskiego rzecznika patentowego

Porozumienie o UPC odsyta tym razem nie do przepiséw krajowych, ale
do konwencji EPC. Jej art. 134 okresla wymagania w zakresie tego, kto moze byé
europejskim rzecznikiem patentowym, t.j. moze reprezentowac¢ osoby fizyczne lub
prawne w postepowaniu ustanowionym konwencjg. Warunkiem wpisu na liste
zawodowych przedstawicieli prowadzong przez Europejski Urzad Patentowy (EPO)
jest posiadanie przez dang osobe fizyczng obywatelstwa umawiajgcego sie panstwa,
jak réwniez siedziby firmy lub miejsca zatrudnienia w umawiajgcym sie panstwie
oraz zdania europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (ust. 2).

Art. 134 ust. 3 wprowadzat przy tym tzw. klauzule dziadka, ktora stanowita
dos¢ chetnie wykorzystywang Sciezke zwolnienia z europejskiego egzaminu
kwalifikacyjnego. W kazdym z umawiajgcych sie panstw w okresie roku od jego
przystgpienia do EPC (w przypadku Polski okres ten byt liczony od 1 marca 2004 r.)
o wpis taki mogta ubiega¢ sie kazda osoba bedgca obywatelem tego panstwa,
posiadajgca w nim siedzibe firmy lub miejsce zatrudnienia, a przy tym upowazniona
do reprezentowania w sprawach patentowych oso6b fizycznych lub prawnych przed
centralnym urzedem wiasnosci przemystowej tego panstwa. Jezeli warunkiem
otrzymania takiego upowaznienia nie bylo uzyskanie specjalnych kwalifikacji
zawodowych, niezbedne byto wykazanie co najmniej piecioletniego doswiadczenia.

Oficjalna lista europejskich rzecznikéw patentowych dostepna jest na stronie
EPQ®. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego sg konieczne, jednak
same w sobie niewystarczajgce do wystepowania w roli petnomocnika przed UPC.
Jak wynika bowiem z art. 48 ust. 2, niezbedne jest dodatkowo posiadanie
odpowiednich kwalifikacji.

4.2 Posiadanie odpowiednich kwalifikacji

Porozumienie o UPC upowaznito komitet administracyjny do okreslenia
wymogow dotyczgcych kwalifikacji na gruncie art. 48 ust. 2. Komitet administra-
cyjny zrealizowat te delegacje, wydajac 22 lutego 2022 r. decyzje?, w ktérej

6 https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html
7 https://'www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_22022022_rev_e_0.pdf
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okreslit warunki uzyskania certyfikatu europejskiego uprawniajacego do roz-
strzygania sporéw patentowych. Decyzja obowigzuje od 15 czerwca 2022 r. Na jej
podstawie mozemy zidentyfikowac trzy Sciezki uzyskania przez europejskich rzecz-
nikow patentowych uprawnien niezbednych do reprezentowania stron przed UPC.

4.2.1 Ukonczenie kursu w zakresie postepowan w sprawach
europejskich sporéw patentowych

Zgodnie z regulg 2 decyzji, certyfikat moga otrzymac tylko europejscy
rzecznicy patentowi, ktérzy ukonczyli odpowiednie szkolenie w zakresie postepowan
w sprawach europejskich sporéw patentowych. Co wymaga szczegolnego podkres-
lenia, certyfikat taki moze by¢ wydany przez akredytowane uniwersytety i inne insty-
tucje edukacyjne Swiadczgce ustugi non-profit w zakresie edukacji wyzszej lub
edukacji zawodowej — wymaga sie jednak, by byly to podmioty z siedzibg
w panstwach czionkowskich UE (nie muszg to by¢ panstwa-strony Porozumienia o
UPC). W kompetencje do wydawania certyfikatow zostato réowniez wyposazone Cen-
trum Szkoleniowe UPC w Budapeszcie. Decyzja okresla szczego6towo warunki
uzyskiwania akredytacji (reguty 6-8).

Decyzja formutuje réwniez wymagania co do kursu konczacego sie uzys-
kaniem certyfikatu. Okresla ona podstawe programowg, w ktérej ma miesci¢ sie
m.in. wprowadzenie do nauk o prawie, w tym prawie europejskim, rola, organizacja i
dorobek orzeczniczy Trybunatu Sprawiedliwosci UE w zakresie patentow, jednolita
ochrona patentowa w UE, funkcjonowanie UPC i postepowanie przed nim (reguta 3).
Kurs powinien obejmowacé co najmniej 120 godzin wyktadéw i zaje¢ praktycznych;
musi by¢ zakoriczony pisemnym oraz ustnym egzaminem (reguta 4).

4.2.2 Posiadanie dyplomu studiow prawniczych

Co wiecej, zgodnie z regutg 11, europejscy rzecznicy patentowi, ktérzy
posiadajg dyplom ukonczenia studiéw prawniczych licencjackich lub magisterskich
(ew. zdali rownowazny egzamin) beda uznawani za posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje w rozumieniu art. 48 ust. 2 i bedg mogli wnioskowa¢ o wpisanie ich na
liste uprawnionych petnomocnikow.

4.2.3 Dodatkowe Sciezki uzyskania kwalifikaciji
przewidzianew okresie przejsciowym

Jedno z kluczowych rozwigzan, jakie wprowadza decyzja komitetu administra-
cyjnego, dotyczy okresu przejSciowego (reguta 12). Okres ten potrwa przez rok od
wejécia w zycie Porozumienia o UPC, ktére to, jak wskazywaliSmy wczesniej, wcigz
nie nastgpito. Decyzja formutuje tym samym swojg wiasng ,klauzule dziadka”.
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Mianowicie, warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji zostanie spet-
niony przez europejskiego rzecznika patentowego, jezeli ukoriczyt on jeden
z wymienionych enumeratywnie kurséw lub uzyskat jeden ze wskazanych
w decyzji certyfikatow. Decyzja wymienia 13 uznawanych kurséw/certyfikatow.
WSsrdd nich znajduje sie miedzy innymi kurs ,Zusatzstudium Gewerblicher Rechts-
schutz” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz kurs ,Corso di Perfezionamento
in Brevettistica” na Uniwersytecie w Mediolanie. Na liste trafity jednak nie tylko
szkolenia oferowane przez instytucje dziatajgce w panstwach bedace stronami
porozumienia o UPC. Odpowiednie uprawnienia mozna bowiem uzyskac¢, zdobywa-
jac np. certyfikat z prawa witasnosci intelektualnej na Queen Mary University of
London. Komitet administracyjny umiescit na liscie takze kurs oferowany przez
jeden z polskich o$srodkéw - Podyplomowe Studium Prawa Wtasnos$ci Przemy-
stowej na Uniwersytecie Warszawskim. W przypadku niektérych sposréd wymie-
nionych kurséw, np. kursu na Queen Mary University of London, wprowadza sie
ograniczenie, ze jego ukonczenie musiato nastgpi¢ przed 31 grudnia 2020 r.(tj. data,
po ktérej nastgpit brexit) - co istotne, nie bedzie to jednak dotyczyto kursu na
Uniwersytecie Warszawskim.

Alternatywnie, na ,klauzule dziadka” moze sie powota¢ europejski rzecznik
patentowy dysponujgcy okreslonym doswiadczeniem, t.j., taki rzecznik, ktéry w okre-
sie pieciu lat przed wystgpieniem z wnioskiem o wpis do rejestru, byt samodzielnym
pomocnikiem strony lub sedzig w co najmniej trzech postepowan w sprawie
naruszen patentowych wszczetych przed sgdem jednego z panstw-stron Porozu-
mienia o UPC.

Dodajmy, ze decyzja okresla réwniez procedure rejestracji uprawnionych
petnomocnikow. Lista europejskich rzecznikéw patentowych uprawnionych do repre-
zentowania stron przed UPC prowadzona jest przez sekretarza (art. 48 ust. 3 Poro-
zumienia o UPC). Europejski rzecznik patentowy przedktada sekretarzowi certyfikat,
jezeli taki posiada lub wystepuje z wnioskiem o uznanie innych odpowiednich
kwalifikacji zgodnie z regutg 11 albo 12. Taki wniosek badany jest przez sekretarza,
ktory w razie potrzeby moze zasiegng¢ opinii komitetu doradczego.
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Mirostawa Wazynska'

Dodatkowe prawo ochronne,
stare i ,nowe” prawo oraz dylematy zwiazane
z przywilejem produkcyjnym
I patentem o skutku jednolitym

Wstep

Dodatkowe Prawo Ochronne, DPO (ang. Supplementary Protection Certificate,
SPC), to szczegllne prawo ochronne udzielane nadal przez narodowe urzedy
patentowe na podstawie dyrektyw i rozporzgdzen prawa unijnego [Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczace
dodatkowego Swiadectwa ochronnego dla produktdw leczniczych].

SPC udziela sie na substancje czynng, produkt leczniczy, ale takze na srodki
biobdjcze roslin.

Uprawniony z patentu na lek, ale rozumiany raczej wasko, jako jego czynnik
aktywny, moze, pod Scisle okreslonymi wymogami prawa patentowego
i jednoczesnie farmaceutycznego, wystgpi¢ z wnioskiem, przyktadowo do UPRP,
o przediuzenie ochrony w tak waskim zakresie jaki obejmuje zezwolenie na
wprowadzenie produktu na rynek [Marketing Authorization, MA].

We wniosku o udzielenie SPC, Uprawniony z patentu ma wykazac, ze:

e produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostajgcym w mocy
[wskazujgc stosowne zastrzezenia patentowe];

* powotac i wskaza¢ wazne zezwolenie na obrot produktem na rynku i ze jest
to pierwsze zezwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu, jako produkt
leczniczy;

1 Mirostawa Wazynska - europejski i polski rzecznik patentowy
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 wykazaé, ze produkt nie byt uprzednio przedmiotem wczesniejszego
Swiadectwa.

Produkt leczniczy, bedacy przedmiotem wniosku o udzielenie SPC musi by¢
objety zastrzezeniami patentu podstawowego a jednoczes$nie musi by¢ wskazany i
scharakteryzowany w pierwszym zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu, MA. Ten
dokument moze by¢ wydany w procedurze centralnej dla UE a moze tez by¢ wydany
na poziomie lokalnym w Polsce, przez Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

Uprawniony z patentu w dziedzinie farmaceutykédw nie moze od poczatku
okresu przyznanego mu monopolu patentowego korzysta¢ komercyjnie z udzielonej
ochrony poniewaz jest zobligowany do uzyskania wszelkiego rodzaju wymaganych
zezwolen na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, co jest zwigzane z
koniecznosciag przeprowadzenia wymaganych prawem badan klinicznych.

Zatem, nie moze on korzystac z petnych 20 lat swego monopolu. Rekompensatg za
poniesione wysitki finansowe i za czas konieczny do przeprowadzenia badan
klinicznych jest ochrona wynikajgca z dodatkowego prawa ochronnego udzielana na
wyliczony okres rozpoczynajacy sie zaraz po wygasnieciu patentu podstawowego.

Dodatkowe prawo ochronne dla okreslonego produktu leczniczego moze
trwa¢ maksymalnie przez kolejne pie€ lat, a dla produktéw leczniczych dla populacji
pediatrycznej, po przeprowadzeniu dodatkowych badan, jeszcze moze trwacé
dodatkowo przez 6 kolejnych miesiecy.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia
6 maja 2009r. dotyczy dodatkowego Swiadectwa ochronnego dla produktow
leczniczych i definiuje warunki jakie muszg byc¢ spetnione aby dodatkowe prawo
ochronne zostato udzielone. Dokumentem potwierdzajacym pozytywna decyzje o
udzieleniu SPC jest Dodatkowe $wiadectwo ochronne wydawane osobno w
(prawie)kazdym narodowym urzedzie patentowym kraju cztonkowskiego UE, zwykle
na ozdobnym druku urzedowym.

Polski Urzgd Patentowy w trakcie badania merytorycznego wniosku o udziele-
nie SPC bada ztozong dokumentacje i czesto wzywa wnioskodawce do zlozenia
wyjasnien, dotyczacych np. interpretacji definicji produktu.

Art. 1 b) rozporzadzenia 469/2009 okresla, ze ‘produkt’ oznacza ‘aktywny
skfadnik lub mieszanine aktywnych sktadnikow produktu leczniczego’, a wiec jest to
definicja wasko rozumiana na potrzeby tego rozporzadzenia i z tego powodu
w konkretnej sprawie czesto wynikaja dyskusje z ekspertem i ewentualnie
postawione zostajg pytania prejudycjalne, na ktdre odpowiada Trybunat
Sprawiedliwosci UE, TSUE.
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Orzeczenia TSUE wyznaczajg i ksztaltujg procedure udzielania SPC i czesto
sg powotywane zaréwno przez wnioskodawcéw jak i ekspertéw.

Przykiadowo, w sprawie C-443/17 w 2019 w trybie prejudycjalnym TSUE r., orzekt,
ze okreslenie ,produkt” powinno by¢ rozumiane w S$cistym znaczeniu substancji
czynnej i ze modyfikacje produktu leczniczego, takie jak nowy sposéb dozowania,
zastosowanie nowych soli lub estrow, czy odmienna posta¢ farmaceutyczna
produktu leczniczego, nawet gdyby taka nowa formulacja umozliwiata temu aktyw-
nemu skiladnikowi wywolywanie efektu terapeutycznego ze zwiekszong skutecz-
noscig, nie mogg powodowac wydania nowego SPC.

[dla paklitakselu, ktory byt juz przedmiotem wczesniejszego MA i bylo udzielone
SPC, opracowano nowg formulacje w postaci nanoczastek powlekanych albuming —
nab-paklitaksel, zarejestrowana jako ABRAXANE®, ale nie bylo nowego ‘produktu’
jako sktadnika aktywnego].

Inny klopotliwy przepis to art. 3 a-d rozporzadzenia, ktory dotyczy kwestii czy
produkt SPC jest chroniony waznym patentem podstawowym, czy patent jest
prawidtlowo optacony i jest w mocy oraz jak istotnie ten produkt jest wymieniony
w zastrzezeniach patentu podstawowego (a), i czy jest to jednoznaczne wskazanie.

Inna dyskusyjna kwestia zwigzana jest z zezwoleniem na obr6t produktem
leczniczym — czy jest ono wydane zgodnie z dyrektywg 2001/83/WE lub odpo-
wiednio dyrektywg 2001/82/WE (b), i czy to rzeczywiscie bylo to pierwsze
zezwolenie na obrét danym produktem, jako produktem leczniczym (d) oraz czy
produkt nie byt juz przedmiotem SPC wydanego wczesniej (c). Zezwolenie na
wprowadzenie do obrotu musi jednoznacznie identyfikowa¢ doktadnie te samg
czystg substancje aktywna lub mieszanine takich substancji aktywnych, ktora jest
zastrzegana w patencie podstawowym.

Ze wzgledu na inne rozumienie i odmienne definicje ‘produktu (leczniczego)’
w procedurze SPC i we wczesniejszej procedurze udzielania patentu [zakres
ochrony wynalazku, czyli zastrzezenia patentowe patentu podstawowego] nie jest
wykluczone, ze na jeden patent podstawowy mozna uzyska¢ wiecej niz jedno
udzielone SPC. Takie przyktady mozna znalez¢ w bazach patentowych.

Pozycja firm z Europy na rynku farmaceutykéw

SPC lub inne tego typu inne prawa ochronne udzielane sg w wielu krajach
Swiata, nie tylko w Europie. Innowacyjne firmy farmaceutyczne chronig swoje prawa i
wykorzystujg biznesowo kazdy dzier ochrony.

Ale firmy generyczne takze pilnujg swoich interesow i dlatego chca wejs¢ na
rynek z produktem generycznym, chocby na drugi dzien po wygasnieciu ochrony
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SPC czy patentu. Takie firmy moga produkowac leki generyczne ale nie mogag ich
sprzedawac w krajach gdzie nadal trwa ochrona patentowa czy SPC.

Ta pogmatwana sytuacja sprawita, ze na terenie Unii Europejskiej lokalne
firmy generyczne musialy sie wstrzymac¢ z produkcjg leku generycznego w celu
wywozu do panstw spoza UE az do czasu wygasniecia ochrony produktu
innowacyjnego. Podobne ograniczenia nie dotyczyly producentéw spoza UE, co
oznaczalo, ze na rynku farmaceutykdéw konkurencja odbywala sie na wyraznie
nieréwnych warunkach.
| tu producenci produktow leczniczych, generycznych i biopodobnych, majacy
siedzibe w Unii Europejskiej widocznie przegrywali rynek z producentami lekéw
generycznych spoza Europy, np. z Indii.

Nowe rozporzadzenie (UE) 2019/933 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20
maja 2019 zmieniajgc rozporzgdzenie (WE) nr 469/2009, wprowadzito nowe
przepisy o tzw. przywileju produkcyjnym (ang. manufacturing waiver). Przywilej
produkcyjny zostat centralnie uregulowany w drodze rozporzadzenia, dlatego w tym
zakresie przepisy obowigzujg bezposrednio, bez potrzeby jego implementacji przez
panstwa cztonkowskie.

Teraz producenci lekéw generycznych moga wejs¢ na rynek EU ze swoim
nowym produktem choéby juz w nastepnym dniu po wygasnieciu DPO, moga tez
wytwarza¢ produkty na terenie EU w okresie ochrony przyznanej dodatkowym
prawem ochronnym z przeznaczeniem na eksport do krajéw spoza UE, gdzie nie
obowigzuje ochrona wynikajgca z DPO. Dzieki tym nowym regutom rynkowym
europejskie firmy generyczne mogg obecnie wykorzysta¢ lepsze warunki do
konkurowania z firmami spoza Europy. Wprowadzone zmiany umozliwiajg szybszy
rozwoj branzy farmaceutycznej i biotechnologicznej w Europie, i w Polsce tez.

Rozporzadzenie (UE) 2019/933 wprowadza wlasng definicje ‘producenta’ —
podmiotu uprawnionego do skorzystania z przywileju produkcyjnego.

Producent to osoba, ktéra ma siedzibe w Unii Europejskiej. Produkt
lub produkt leczniczy zawierajgcy ten produkt, sg wytwarzane przez producenta w
celu wywozu do panstw trzecich lub w celu magazynowania (art. 1 lit. f). Aby te
dziatania nie stanowity naruszenia ochrony, z ktérej korzysta uprawniony z patentu
[lub jego nastepca] na podstawie SPC, konieczne jest spetnienie dodatkowych
warunkéw by firmy generyczne z UE tez mogly zawczasu przygotowywac sie
i produkowac tansze leki.

Rozporzadzenie wylicza warunki wymagane do spetnienia przez producentow:

e przygotowanie produkcji i zapaséw magazynowych produktow leczniczych
rozpoczng najwczesniej na pot roku przed wygasnieciem ochrony;
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* nie pbézniej niz na 3 miesigce przed datg rozpoczecia wytwarzania
lub podjecia pierwszego dziatania powigzanego przed rozpoczeciem wytwa-
rzania (w zaleznosci od tego, co nastgpi wczesniej) spelnia obowigzek
informacyjny, czyli poinformujg stosujac obowigzujagcy standardowy
formularz, aby dokona¢ powiadomienia (rozporzadzenie art. 5 ust. 6) m.in.
uprawnionego z SPC i lokalny urzad patentowy o zamiarze rozpoczecia
produkcji lub o podjeciu innych czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem
dziatania w ramach przywileju,

« w przypadku wytwarzania produktu przeznaczonego poza granice panstw
cztonkowskich UE producenci sg zobowigzani do etykietowania produktéw
leczniczych wytwarzanych w celu wywozu do panstw trzecich
i umieszczenia na zewnetrznym opakowaniu stosownego logo [wediug
wzoru ponizej] informujgcego o tym, ze produkt jest przeznaczony na
eksport (art. 5 ust. 2 lit. d).

d *

EUIexp:a rt

L

Firma generyczna, producent, musi oficjalnie poinformowac lokalny urzad
patentowy, w Polsce to UPRP, o zamiarze podjecia produkcji konkretnego produktu
leczniczego podajac wymagane dane a ta informacja jest publicznie dostepna
i oficjalnie opublikowana w WUP, Wiadomos$ci Urzedu Patentowego [bez optaty].

Informacje, ktore producent musi przekazac obejmuja:

imie i nazwisko lub nazwe oraz adres producenta;

e wskazanie celu wytwarzania: wyw6z / magazynowanie [/ wywoz
i magazynowanie;

e nazwe panstwa czionkowskiego, w ktorym odbywac sie bedzie wytwarzanie
i, w stosownych przypadkach, magazynowanie (a takze nazwe panstwa
cztonkowskiego planowanego pierwszego dziatania powigzanego przed
rozpoczeciem wytwarzania);

e numer Swiadectwa SPC przyznanego w panstwie cztonkowskim, w ktérym
ma mie¢ miejsce wytwarzanie (takze numer Swiadectwa przyznanego
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w panstwie cztonkowskim ewentualnego pierwszego dziatania powigzanego
przed rozpoczeciem wytwarzania);

a takze

e w przypadku produktéw leczniczych przeznaczonych na wywo6z do panstw
trzecich, numer referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub
rownowaznego dokumentu w kazdym panstwie trzecim wywozu, niezwio-
cznie po jego opublikowaniu (art. 5 ust. 5).

Przykiadowa notka z WUP jest jawna i w rozdziale: WYJATEK OD
OCHRONY PRZYZNANEJ NA PODSTAWIE DODATKOWEGO SWIADECTWA
OCHRONNEGO, wyglada tak

W dniu 19.10.2022 r. Adamed Pharma S.A z siedzibg w miejscowosci
Pienkow, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosndéw, Polska ztozyt powiadomienie o
wyjatku od ochrony przyznanej na podstawie dodatkowego swiadectwa ochronnego
0 numerze RD.0139 dla produktu o nazwie ,Ranolazyna w postaci wedfug patentu
PL 196263 B1” okreslajgc jako cel wytwarzania produktu jego magazynowanie. Jako
parnistwo cztonkowskie, w ktorym ma mie¢ miejsce wytwarzanie w celu magazyno-
wania oraz planowane pierwsze dziatanie powigzane przed rozpoczeciem wytwa-
rzania zostata wskazana Polska.

lub z numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym:

W dniu 10.11.2022 r. Zakfady Farmaceutyczne Polpharma S.A., z siedzibg ul.
Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdariski, Polska ztozyty powiadomienie o wyjatku
od ochrony przyznanej na podstawie dodatkowego swiadectwa ochronnego o
numerze RD.0175 dla produktu o nazwie ,APIKSABAN | jego farmaceutycznie
dopuszczalne sole” okreslajac jako cel wytwarzania produktu jego wywodz. Jako
panistwo cztonkowskie, w ktéorym ma mie¢ miejsce wytwarzanie w celu wywozu
oraz planowane pierwsze dziatanie powigzane przed rozpoczeciem wytwarzania
zostata wskazana Polska. Jako numer referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu Ilub réwnowazny dokument w panstwie trzecim wywozu wskazano:
Kazachstan Ne PK-/IC-5 Ne 025185, Ne PK-/1C-5 Ne 025184.

Preambuta rozporzadzenia w ust. 11 precyzuje réwniez, w jakich przypadkach
przywilej nie ma zastosowania:

¢ wprowadzanie produktu lub produktu leczniczego zawierajgcego ten produkt
wytworzonego w celu wywozu do panstw trzecich lub magazynowania
w celu wprowadzenia od 1. dnia po wygasniecia Swiadectwa do obrotu
w panstwie czlonkowskim, w ktdérym Swiadectwo obowigzuje, zaréwno
bezposrednio, jak i posrednio po wywozie;
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e ponowny przywoz takiego produktu lub produktu leczniczego zawierajgcego
ten produkt na rynek panstwa czionkowskiego, w ktorym Swiadectwo
obowigzuje;

e dziatanie lub dziatalnos¢ prowadzone w celu przywozu produktéw lub
produktow leczniczych zawierajacych te produkty do UE wylgcznie w celu
przepakowania i ponownego wywozu;

¢ magazynowanie produktu lub produktéw leczniczych zawierajgcych te
produkty do celéw innych niz okreslone w rozporzadzeniu.

Do dzis nie ma w Polsce praktykiani stosownej wyktadni by wyjasni¢
niejednoznacznosci dotyczace przywileju produkcyjnego, a zwtaszcza pewnych
rodzajéw dziatan powigzanych dla celéow magazynowania, dlatego w takich
sytuacjach wskazana jest daleko idgca ostroznos¢ i ocena ryzyka.

Jednolite SPC?

Ciekawe bedg przyszie losy SPC od momentu wejscia w zycie patentu
europejskiego o skutku jednolitym w 2023 roku [moze od czerwca 20237?].

Lista pytan jest diuga - jak bedg udzielane dodatkowe prawa ochronne dla
patentu podstawowego jednolitego tzw. uSPC [unitary SPC] i jaki urzad ma je
udziela¢? EPO? EMA? EUIPO??

Sa nawet wstepne plany utworzenia wirtualnego urzedu skladajgcego sie
z przedstawicieli urzedéw patentowych panstw czionkowskich Porozumienia o
patencie o skutku jednolitym, ktéry udzielatby ochrony SPC raz, dla wszystkich
panstw zwigzanych porozumieniem.

Wejscie w zycie jednolitego systemu ochrony patentowej wiaze sie z rozpoczeciem
dziatalnosci Jednolitego Sadu Patentowego. Jego funkcjonowanie oparte jest na
Porozumieniu w sprawie jednolitego sadu patentowego (2013/C 175/01; Dz. U. UE C
z dnia 20 czerwca 2013 roku). Zgodnie z art. 32 Porozumienia do kompetencji
Jednolitego Sadu Patentowego nalezy rozstrzyganie powOdztw w sprawach
dotyczgcych nie tylko tradycyjnych patentéw europejskich ale tez tych o skutku
jednolitym a takze dodatkowych Swiadectw ochronnych:

e faktycznych lub grozgcych naruszen patentdw oraz dodatkowych Swiadectw
ochronnych i zwigzanych z nimi Srodkéw obrony, w tym roszczen wzajem-
nych dotyczacych licenciji,

e stwierdzenia braku naruszenia patentéw i dodatkowych Swiadectw ochron-
nych,

2 https://www.epi-learning.org/course/view.php?id=45
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e Srodkow i nakazéw tymczasowych i ochronnych,

e uniewaznienia patentow oraz dotyczacych stwierdzenia niewaznosci
dodatkowych swiadectw ochronnych,

e odszkodowania lub zados$c¢uczynienia wynikajgcych z ochrony tymczasowej
udzielonej w zwigzku z publikacjg europejskiego zgtoszenia patentowego,

e stosowania wynalazku przed udzieleniem patentu lub dotyczacych prawa
opartego na uprzednim stosowaniu wynalazku.

Dylematy sie mnoza

Czy polskim uprawnionym pozostaje ucieka¢ z systemu patentu o jednolitym
skutku i sktada¢ wniosek o opt -out??? Czy zaplanowane zasady bedg rzeczywiscie
czarno- biate i jasne w praktyce?

Dopoki nie mamy pewnos$ci sytuacji zbieramy czujnie najbardziej aktualne
informacje, szkolimy sie i czekamy na pierwsze takie sprawy w realu.
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Marcin Ozég*
Dowdd z opinii biegtego w sprawach o roszczenia z tytutu
nharuszen praw ochronnych na znaki towarowe
i nieuczciwej konkurenciji.
Uwagi na tle wyroku Sadu Apelacyjnego w Poznaniu
z 27.05.2022 r. w sprawie | AGa 229/21

1. Okolicznosci sprawy

Komentowany wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu? wydany w nastepstwie
apelacji od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie® skutkowat uchyleniem zaskar-
zonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Okrego-
wemu w Katowicach, zgodnie z przepisami o sgdach wiasnosci intelektualnej*, ktére
weszty w zycie w miedzyczasie.

Powdd domagat sie w pozwie zakazania pozwanemu produkowania, oferowa-
nia i wprowadzania do obrotu ,przekgsek (prazynek, chrupek)” pod, chronionym jako
przestrzenny/tréjwymiarowy znak towarowy, ,0znaczeniem stylizowanym na
duszka”, przy czym opakowania przekasek, byly sygnowane tym oznaczeniem jak
i same te przekaski tj. poszczegoélne prazynki,/chrupki miaty postaé/ksztatt duszka.
Uzasadnienie wyroku Sadu Okregowego w Krakowie, ktére wedle oceny Sadu
Apelacyjnego ,nie odpowiada wymaganiom art. 327* § 1 i 2 k.p.c.” (uzasadnienie
wyroku to niecate 1,5 strony maszynopisu z czego rozwazania Sadu to osiem (!)
wierszy tekstu), daje jedynie pewien ogdlny wglad w okolicznosci sprawy, stano-
wiska stron i racje jakimi kierowat sie Sad.

W relacji Sagdu Okregowego strony sporu ,przedstawity w pismach obszerne
wywody, zaczerpniete przypuszczalnie ze specjalistycznych publikacji dotyczgcych

dr. Marcin Ozég — rzecznik patentowy, Instytut Allerhanda, Krakow
Wyrok SA w Poznaniu z 27.05.2022 r., | AGa 229/21, POSP a takze LEX nr 3408805
Wyrok SO w Krakowie z 05.03.2021 r., IX GC 98/20, niepubl.

Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postgpowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw,
Dz.U. z 2020 r. poz. 288.

A WON -
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postepowan przed organami patentowymi.”, za$ powodowie ,uwazali ponadto za
istotne ujawnienie sposobu budowania [spornej] marki i wysokosci poniesionych
z tego tytutu kosztéw [...]", co Sad Okregowy najwyrazniej zidentyfikowat jako fakty
i dowody nierelewantne dla rozstrzyganej sprawy jako sprawy cywilnej, a opart te
ocene na fakcie, ze zostaly one podniesione wczesniej w sprawie rozstrzyganej
przez Urzad Patentowy RP orzekajgcy na podstawie ustawy - Prawo wilasnosci
przemystowej, ktora to ustawa ,zawiera w przewazajgcej czesci przepisy admini-
stracyjne, regulujgce proces wydawania decyzji administracyjnych [...]". To stwier-
dziwszy wskazat Sad Okregowy, ze ,istotng dla rozstrzygniecia sprawy byta
okolicznos¢, czy stosowane w obrocie przez pozwang spotke formy duszka mogty
wprowadzi¢ odbiorcow w bigd co do pochodzenia produktow. Wymieniona
okoliczno$¢ wymagata wiedzy z zakresu mechanizméw podejmowania decyzji przez
potencjalnych nabywcow towaréw, co jest przedmiotem galezi nauki nazywanej
psychologig reklamy.” Wiedze tg Sad zidentyfikowat jako wiadomosci specjalne,
ktére powinny zosta¢ dostarczone do sprawy z inicjatywy powoda jako tego, ktéremu
przypada ciezar dowodu (art. 6 k.c.), dowdd taki nie zostat natomiast przeprowa-
dzony wskutek sprzeciwu powoda, a wiasciwie obu stron, ktére jak wskazano w
wyroku Sadu Okregowego zgtosity w tej kwestii ,kategoryczny” sprzeciw. ,Brak
zgody na biegtego skutkuje uznaniem powddztwa za bezzasadne” — Sgd Okregowy
uznat za wtorng kwestie, czy miatoby zostac tg drogg wykazane ze w sprawie doszto
do wprowadzenia w bigd. Co wiecej, Sad Okregowy uznal, ze w tej sytuacji ,zawarte
pomiedzy stronami ugody, ktére dotyczyly udzielenia przez powodoéw zezwolenia na
uzywanie przez pozwang wizerunku duszka, bez potwierdzenia przez biegtego, ze
stanowily czyny zakazane nalezato uznac za prawnie bezskuteczne.”

2. Dowaod z opinii biegtego a zjawisko wprowadzania w btad
2.1. Zarys stanowiska Sadu Apelacyjnego

Sad Apelacyjny wskazatl, zgodnie z wczesniejszym orzecznictwem w tej ma-
terii, ze ,ocena istnienia ryzyka wprowadzenia w bfgd odbiorcy jest oceng norma-
tywna, ktéra przeprowadza Sad rozpoznajacy sprawe i do dokonania takiej oceny
nie jest niezbedna, co do zasady, opinia biegtego. [...] Ustalenie ryzyka niebez-
pieczenstwa wprowadzenia konsumentéw w btad nastepuje na podstawie oceny
sadu opartej na catoksztalcie okolicznosci przy uwzglednieniu wiasciwego wzorca
konsumenta w oparciu o0 wskazania doktryny, orzecznictwa, domniemania faktyczne
i wlasne doswiadczenie zyciowe.” Opatrzyt jednak Sad tg teze zastrzezeniem, ze
.[pJrowadzenie dowodu z opinii biegtego nie jest niezbedne, chyba ze okazuje sie
by¢ przydatne do ustalenia tego ryzyka. Istotne znaczenie dla odpowiedzi na pytanie
o koniecznos$¢ przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego ma to, czy ocena ryzyka
wprowadzenia w btgd wymaga wiadomosci specjalnych tj. czy powstato zagadnienie,
ktérego wyjasnienie wykracza poza zakres wiadomosci i doswiadczenia zyciowego
osoby nieposiadajgcej wiadomosci specjalnych z okreslonej dziedziny.”
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2.2 Ryzyko wprowadzenia w btgd jako podstawa faktyczna
rozstrzygniecia

Sad Apelacyjny wyraznie odchodzi w komentowanym wyroku od pogladu, do
tej pory zdawatoby sie dominujacego, ze — w reprezentatywnym dla tego nurtu ujeciu
— ,Sad musi polegac¢ na wlasnej umiejetnosci oceny ryzyka konfuzji. W tym celu nie
jest potrzebny dowdd z opinii biegtego sgdowego, ktéry sam jest tez konsumentem.
Sad «wciela sie» w modelowego odbiorce okreslonych towardw i ustug, przy czym
tego typu odbiorca jest osobg nalezycie poinformowang i uwazng oraz racjonalna.”®
Twierdzenie, ze udziat biegtego w dociekaniu, czy w sprawie zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia w btad jest w ogolnosci zbedny, a nawet, ze jest wyobrazalny ale jednak
zbedny co do zasady, rowna sie w istocie rzecz odmowie wiedzy i jest aktem promo-
cji irracjonalnosci w orzekaniu. Poglad ten ferowany jest w oparciu o nie udoku-
mentowane przekonanie, ze orzekanie w sprawach z watkiem wprowadzenia w btad
co do zasady nie wymaga wiadomosci specjalnych czy moéwiac potocznie jakiej$
szczegOlnej wiedzy. Skoro wszyscy jesteSmy konsumentami, w tym i sam biegty,
ktory miatby posiada¢ wiadomosci specjalne, jest tylko konsumentem (i jak tu suge-
ruje Sad Najwyzszy. opiniujgc w sprawie biegly taki nie bytby w stanie przemdc swo-
jej .konsumenckiej” natury - !), sad orzekajgcy w sprawie sam takze bedacy
konsumentem, moze postawic¢ sie w pozycji konsumenta takiego jak ten w sprawie,
o kt6rg toczy sie spor i orzec w oparciu 0 wlasng wiwisekcje odczuc i zachowan
siebie w tej wyobrazonej roli. Sad w tym ujeciu, czy to orzekajacy jednoosobowo, czy
to w sktadzie tr6jkowym, ma uniwersalne kompetencje konsumenta — w zaleznosci
od sprawy moze mianowac sie znawcg kosmetykow, jogurtdw, samochodow, kosia-
rek do trawy, choéby nigdy towaréw takich nie zakupit ani sam z nich nie korzystat.
I sg sprawy, do ktérych rozstrzygniecia taka popularna wiedza sgdu moze
wystarczyc¢; dotyczy to w szczegoélnosci przypadkow potocznie okreslanych mianem
piractwa wiasnosci intelektualnej, gdzie zasada dziatania sprawcy jest mozliwie
wierne skopiowanie produktu markowego, a w sytuacji, gdy naruszycielskie
oznaczenia i caly produkt sg identyczne czy nieomal identyczne z oryginatami, fakt,
ze doszio do naruszenia w istocie rzeczy nie budzi watpliwosci. Ale sg i sprawy —
sprobuje nizej wskazac¢ przynajmniej niektore z nich — do rozstrzygniecia ktorych ta
popularna wiedza nie wystarczy i sgd powinien zasiegna¢ opinii biegtego. Wyda-
watloby sie, ze rzecz jest oczywista, jednak omawiany tu wyrok przyciagnat juz wcze-
$niej uwage komentatoréw,® a z wczesniejszego przegladu zagadnienia’ wynika, ze
pytanie wzbudza watpliwosci w orzecznictwie i piSmiennictwie. Sadze, ze odpowiedz
na pytanie o przypadki konfuzji wymagajgce opiniowania przez biegtego powinna

5 Wyrok SN z 29.06.2021 r., IV CSKP 67/21, s. 12-13.

6 Zob. K. Btach-Morysinska, P. Poznanski, Appeal court clarifies when to seek an expert witness in litigation,
World Trademark Review 03.11.2022 r., https://www.worldtrademarkreview.com/article/appeal-court-clarifies-
when-seek-expert-witness-in-litigation

7 M. Wysocka, Dowdd z opinii biegtych w sprawach cywilnych o roszczenia z tytutu naruszenia praw ochronnych
na znaki towarowe w praktyce sagdow [w:] Sine ira et studio. Ksigga jubileuszowa dedykowana Sedziemu
Jackowi Gudowskiemu, red. T. Erecinski, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 707-716.
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zmierza¢ do ustalenia w podanej kolejnosci 1) kategorii spraw, ktore z uwagi na swoj
nietypowy charakter wymagatyby naukowego rozeznania przynajmniej niektérych ich
aspektow, inaczej mowiac wymagajg odwotanie sie do wiadomosci specjalnych i 2)
kategorii wiadomosci specjalnych, ktére w tych sprawach stuzytyby jako wyjasnienie
sytuacji, a w kazdym razie uzupetnienie wiedzy o sprawie na tyle cenne, ze ich po-
wziecie pozwolitoby na wydanie orzeczenia rozstrzygajgcego sprawe co do meritum.

2.3 Sprawy atypowe jako obszar dociekan biegtego

Zarzut naruszenia w komentowanej sprawie dotyczyt dos¢ nietypowego ozna-
czenia, oznaczenia zarejestrowanego jako przestrzenny/trojwymiarowy znak towa-
rowy, okreslanego tu jako ,forma duszka” oznaczenia mogacego stuzyc, i tak tez
byto ono wykorzystywane do ksztaltowania towaru, wystepujgcego w handlu zawsze
w pewnej masie, mianowicie chrupka/prazynki, ktérych pewna liczba (odmierzona
wagowo) byla paczkowana i w tej postaci wprowadzana do obrotu - i taz paczka
rowniez miata naniesione sporne oznaczenie. W opinii stron postepowania ,,0kolicz-
noscig decydujaca o tresci rozstrzygniecia [bylo] to, czy powodowie majg wytaczne
prawo wykorzystywania wszelkich ksztattéw duszka w produkcji przekasek i w rekla-
mie,” najwyrazniej zatem ,forma duszka” strony pozwanej (fakt, ze byta to forma
jakiegos ,duszka” wydaje sie niesporny miedzy stronami) réznita sie od ,formy
duszka” strony powodowej na tyle, ze ,istotng dla rozstrzygniecia sprawy byla
okolicznos¢, czy stosowane w obrocie przez pozwang spotke formy duszka mogty
wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do pochodzenia produktow,” kwestia ta z uwagi na
skale réznic pomiedzy ,formami duszkow” jawita sie zatem jako nieoczywista.
Inaczej mowiac sprawa szfa o to, czy wylaczno$¢ wynikajgca z rejestracji znaku
towarowego powoda nalezy rozumie¢ bardziej Scisle, w powigzaniu z forma duszka
takiego jak zarejestrowany, czy tez rozcigga¢ ja na ,duszkowate” oznaczenia
podobne do zarejestrowanego w mniejszym stopniu. Margines watpliwosci w tej
kwestii byt najwyrazniej na tyle duzy, ze Sad Okregowy uznat za konieczne siegnaé
w sprawie po dowdd z opinii biegtego, a Sad Apelacyjny sie nastepnie z tym stano-
wiskiem Sagdu Okregowego co do zasady zgodzit. Positkujac sie przyktadami
z praktyki orzeczniczej wskaza¢ mozna kolejne przyktady tego rodzaju nieoczywis-
tych przypadkow:

1) zarzut naruszenia dotyczy znaku, ktéry niebezzasadnie uwazac nalezy za podo-
bny do znaku powoda, ale ktéry przez dlugi czas koegzystuje w obrocie na tym
samym rynku ze znakiem strony powodowej, nie generujgc wyraznych (natychmias-
towych, widocznych, powtarzalnych, wielomiejscowych) oznak konfuzji;

2) zarzut naruszenia dotyczy znaku, ktéry wedle wstepnych ustaleh obecny jest
w innych kanatach dystrybucji, niz znak strony powodowej i adresowany do catko-
wicie innych grup odbiorcéw, wobec czego miatoby nie dochodzi¢ do wprowadzenia
w biad z uwagi na catkowitg roztacznos¢ rynkéw, na ktoérych obecne sg towary pod
spornymi znakami;
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3) odbiorcy towaréw stanowig, w szczego6lnosci ze wzgledéw jezykowych lub z
uwagi na zdeterminowany kulturowo sposOb postrzegania oznaczen szczegoélng
grupe odbiorcéw, ktérej percepcja spornych oznaczeh czy tez jednego z nich
wymaga blizszego zbadania;

4) z uwagi na charakter towaréw, odbiorcow tych towardw, brak rozwinietej
konkurencji na rynku, prymat konkurencji cenowej czy jeszcze inne trudno uchwytne
czynniki, odbiorcy przy identyfikacji towar6w kierujg sie czym innym niz spornymi
w sprawie oznaczeniami czy wrecz traktujg towary jako rzeczy oznaczone wytgcznie
co do rodzaju ignorujgc przypisane towarom oznaczenia odrozniajgce.

2.4 Uzytecznos€ opinii biegtego dla sprawy

W uzasadnieniu zaskarzonego wyroku Sad Apelacyjny nie wskazat, jakie
okolicznosci — w domysle wystepowanie czynnikdéw rodzacych ryzyko wprowadzenia
w btad — wymagajg oceny biegtego, ogolnikowo tylko stwierdzit, ze ustalenie czy
stosowane przez pozwang ,formy duszka” mogly wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co
do pochodzenia produktéw wymagato ,wiedzy z zakresu mechanizméw podejmo-
wania decyzji przez potencjalnych nabywcow towarow.” Petniejsza analiza tej wyty-
cznej, wymagataby naswietlenia catosci oferty badan nazwijmy je roboczo marke-
tingowych dostepnych w tej dziedzinie i to raczej opartego na piSmiennictwie zagra-
nicznym. Istniejg w piSmiennictwie polskim pojedyncze prace traktujgce o mierzeniu
efektow oddziatywan przekazow reklamowych i innych podobnych bodZcéw informa-
cyjnych, w tym marki, r6znie zresztg rozumianej (w znaczeniu wizerunku rynkowego
przedsiebiorstwa bedgcego zrédtem produktu, w znaczeniu catoSciowego wizerunku
produktu, w koncu w znaczeniu oznaczenia odrdzniajgcego w Scistym rozumieniu)
i to raczej prace o charakterze przegladow literaturowych nie za$ studiow metodo-
logicznych w tej dziedzinie.®

Z praktyki sgdownictwa amerykanskiego, majgcego bogaty bagaz doswiadczen
w procedowaniu spraw z zakresu znakéw towarowych z uwzglednieniem badan mar-
ketingowych wynika, po pierwsze, ze prowadzenie takich badan w kierunku ustalenia
ryzyka wprowadzenia w bigd, jakkolwiek w szczegotach rozumianego, jest mozliwe —
co jest wazng obserwacjg zwazywszy, ze w braku mozliwosci poznania faktow tg
droga sad powinien wniosek dowodowy oddali¢ (art. 2352 pkt 4 K.p.c.). Do badania
zjawiska wprowadzenia w btgd stosowane sg metody ankietowe potgczone z ekspo-
zycja respondentéw na sporne oznaczenie. Dla jakosci takich badan decydujgce
znaczenie majg prawidtowos$¢ doboru préby badawczej, uwzglednienie charakteru
oznaczenia, w szczegolnosci tzw. sity znaku i prawidtowosé odtworzenia sytuacji rze-
czywistego zetkniecia sie konsumenta z oznaczeniem. W przebiegu lat utrwalito sie w
orzecznictwie i piSmiennictwie przekonanie o niezbednosci kazdorazowej konfrontacji
reakcji respondentéw w grupie eksperymentalnej, w celu prawidtowego odczytania ich

8 Zob. np. J. Wozniczka, Efekty reklamy i ich pomiar, Wroctaw 2012, D. Dolinski, Psychologiczne mechanizmy
reklamy, Gdansk 2010.
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znaczenia, z ustaleniami powzietymi w grupie kontrolnej.® Dowody tego rodzaju sa
jednak przez sady traktowane z rezerwag z uwagi na powtarzajgce sie przypadki
stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przeprowadzeniu — przeprowadzenie takiego
dowodu, ktory mialby zasadza¢ sie na odtworzeniu w warunkach laboratoryjnych
realnej sytuacji zakupowej, jest w istocie rzeczy zadaniem bardzo trudnym, jest to
dowdd przeprowadzany w mniejszosci spraw spornych z zakresu znakow towarowych
sgdzonych przez amerykanskie sady (okoto 20%) i z reguly traktowany jest jako
dowdd indykatywny, a nie rozstrzygajacy.’® Zwraca sie tez uwage, ze prze-
prowadzenie takiego dowodu jest z reguly bardzo kosztowne, czego niekorzystne
skutki przypadajg przede wszystkim stronom pozwanym.™ Formutowane sg jednak tez
propozycje — cOz za niespodzianka — zastosowania do oceny ryzyka konfuzji i konkre-
tne rozwigzania zastosowan, systeméw sztucznej inteligencji, co miatoby zapewnié
tego rodzaju analizom pozadang doze obiektywizmu.*

Wydaje sie, ze znaczenie dowodu z opinii bieglego w sprawach roszczen
z tytutu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe czy nieuczciwej konkurencji
tak jak nie moze by¢ niedoceniane, nie moze takze by¢ przeceniane i dowod ten pod
warunkiem, ze przeprowadzony zostanie w oparciu o solidne podstawy naukowe
i prawidtowe odczytanie realiow badanej sytuacji zakupowej moze dostarczy¢ jedynie
pewnych wskazdéwek dotyczgcych postaw konsumentow, ich zachowan, szczegdlnych
uwarunkowan dystrybucji towaréw (regionalizacja, sezonowos€), czy znaczenia bran-
dingu w danej dziedzinie dziatalnosci gospodarczej. Dowdd ten powinien zmierza¢ do
zasilenia postepowania wiedzg inng niz subiektywne oceny biegtego (co sie niestety
zdarza), czy tez wyniki bieda-badan prowadzonych na grupie ¢wiczeniowej studentéw,
ktorych biegty, bedacy nauczycielem akademickim, przytrzyma na kwadrans po zakon-
czeniu zaje€ (co sie réwniez zdarza). Twierdze nawet, ze sad w tych przypadkach
powinien odwrdci¢ tradycyjny porzadek procedowania tego rodzaju dowodu poprzez
najpierw wezwanie stron do przedtozenia pytan do biegtego a nastepnie w oparciu o te
pytania poprzez krytyczng ich lekture i by¢ moze tez dyskusje na rozprawie, ustalenie
co ma by¢ przedmiotem opinii biegtego i kim miatby by¢ biegty (albo instytut, bo tego
rodzaju dowody z uwagi na charakter badan z reguly wymagac bedg udziatu wyspe-
cjalizowanych w tej dziedzinie placowek naukowych).

2.5 Dowdd z opinii biegtego jako przeprowadzony z urzedu
Sad Apelacyjny w omawianym wyroku powotuje sie na ,ugruntowane”, jak je
sam okres$la, orzecznictwo Sadu Najwyzszego, aczkolwiek cytuje tylko jedno
orzeczenie tegoz Sadu (ktére zresztg zdaje sie wspiera¢ teze wprost przeciwng®),
a takze na stanowisko doktryny twierdzgc, ze dopuszczenie w sprawie przez Sad

9 S.S. Diamond, D. J. Franklyn, Trademark Surveys: An Undulating Path, Texas Law Review 2014, t. 92, s. 2037
i cyt. tam literatura.

10 Zob. D. Lim, Trademark confusion revealed: an empirical analysis, American University Law Review 2022,
t. 71, s. 1313-1316 i cyt. tam literatura.

11 Tamze.

12 Zob. D. Lim, Trademark confusion revealed..., s. 1353-1364



Dowdd z opinii biegtego w sprawach o roszczenia z tytutu naruszen... (glosa) | 69

Okregowy dowodu z urzedu ,nie zostaloby uznane za dzialanie naruszajgce
zasady bezstronnosci sadu i rownosci stron, skoro polski proces cywilny realizujgc
model postepowania kontradyktoryjnego, nie eliminuje catkowicie udziatu sadu w
dochodzeniu do prawdy. Zachowany zostat cel postepowania cywilnego w postaci
dazenia do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowang norma, tj. takiego, ktére
odpowiada rzeczywistym okolicznosciom sprawy” a zatem ,jeSli w ocenie Sadu
Okregowego niezbedny do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowang norma,
tj. takiego, ktoére odpowiada rzeczywistym okolicznosciom sprawy byt dowod z
opinii bieglego, to w braku inicjatywy stron, dowo6d ten powinien byt zostac
przeprowadzony z urzedu.” Orzecznictwo Sgdu Najwyzszego w tej materii zapadte
przede wszystkimna tle sporbw o wynagrodzenia prawnoautorskie tworcow
dochodzone od organizacji zbiorowego zarzgdzania przeszio w ostatnich latach
perwng ewolucje: w wyroku z 2006 r. wskazano, ze ,[jlezeli [...] do miarodajnej
oceny zasadnosci roszczenia niezbedne sg wiadomosci specjalne, to pominiecie
wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego uzasadnia zarzut
naruszenia art. 217 § 2 k.p.c.”,** w orzeczeniu z 2011 r. jednak pojawia sie mysl,
ze w takiej sytuacji ,nie jest wylgczone skorzystanie przez sgd z uprawnienia
przewidzianego art. 232 zd. 2 k.p.c.”*® ale w kolejnym z tego roku juz, ze ,[s]ad
powinien byt rozwazy¢ potrzebe dopuszczenia dowodu z opinii biegtego, pomimo
braku wniosku, a co najmniej poinformowaé strony, ze w jego ocenie
rozstrzygniecie spornej kwestii wymaga wiadomosci specjalnych. Respektujgc
w petni zasade kontradyktoryjnosci procesu i obowigzek stron wskazywania
dowododw, z ktérych wywodzg skutki prawne (art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.), oraz
uwzgledniajgc wyjatkowy charakter uprawnienia sadu do dziatania z urzedu,
nalezy w opisanej sytuacji dostrzec taki wilasnie wypadek, ktéry uzasadnia
zastosowanie wyjatkowego przepisu art. 232 zdanie drugie k.p.c.™®.

W komentowanej sprawie Sad Apelacyjny stwierdzit stanowczo, ze ,w braku
inicjatywy stron, dowod [z opinii biegtego] powinien byt zosta¢ przeprowadzony
z urzedu,” ignorujac fakt, ze wedle relacji Sgdu Okregowego podanej w zaskar-
zonym wyroku dowdd z opinii bieglego nie zostat w sprawie przeprowadzony ,ze
wzgledu na kategoryczny sprzeciw stron”. Zdaniem Sadu Apelacyjnego ,[bliernos¢
stron [...] a nawet wyrazony sprzeciw, by taki dowdd przeprowadzac, nie ograniczata
Sadu w podjeciu decyzji co do powotania dowodu z opinii biegltego”. Najwyrazniej
wiec rozpoznajac sprawe Sad Apelacyjny tak samo jak Sgd Okregowy ocenit zacho-
wanie stron dopatrujgc sie w tym zachowaniu znamion ,sprzeciwu”, blizsze wyjasnie-
nie zrédet tego sprzeciwu nie jest jednak znane. W orzecznictwie przewaza poglad,
ze sad w sytuacji impasu w sprawie grozacego, gdyby nie zostaty wprowadzone do

13 Wyrok SN z 7.05.2008 r., Il PK 307/07, LEX nr 490351 Sad podkreslit tu ,dominacje zasady kontradyktoryjnosci
w procesie cywilnym [...] Dysponentami tego postepowania sg strony. Stosownie do przepisu art. 232 k.p.c.
strony sg obowigzane wskazywaé¢ dowody dla stwierdzenia faktéw, z ktérych wywodza skutki prawne.”

14 Wyrok SN z 29.11.2006 r., Il CSK 245/06.

15 Wyrok SN z 15.06.2011 r., V CSK 373/10.

16 Wyrok SN z21.10.2011 r., IV CSK 133/11.
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sprawy dane o charakterze wiadomos$ci specjalnych pozyskiwane przez sad w
drodze opinii biegtego, moze dopusci¢ taki dowod z urzedu.'’

Wydaje sie, ze na wsrdd réznych reakcji sadu, ktére mozemy w zaleznosci od
gtebi ingerencji sgdu w tok postepowania dowodowego uszeregowac jako
1) przychylenie sie do wniosku dowodowego strony
2) zwrdcenie uwag strony na mozliwos¢ przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego
3) pouczenie strony o potrzebie przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego, i
4) dopuszczenie dowodu z opinii biegtego z urzedu
— wariant z pouczeniem o potrzebie przeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii
biegtego, z uwagi na koniecznos¢ oparcia rozstrzygniecia na informacjach o chara-
kterze wiadomosci specjalnych, wydaje sie najlepiej rownowazy¢ wymodg dziatania
sgdu w poszanowaniu jednoczesnie zasady kontradyktoryjnosci izasady oficjal-
nosci. Wskazano juz wczes$niej w piSmiennictwie, ze ,[tJlakie podej$cie pozwala w
spos6b wlasciwy zrealizowa¢ oczekiwanie, ze rozstrzygniecie zostanie oparte na
prawidtowe] podstawie faktycznej wymaga tez tego zasada rzetelnego procesu i
lojalnosci sadu w stosunku do stron, a jednocze$nie moze to zapobiec rozszerzaniu
zakresu inicjatywy dowodowej sgdu, majacej charakter subsydiarny ibedacej
wyjatkiem od zasady kontradyktoryjnosci. W tym ujeciu sad powinien dac stronie
szanse, a nie jg wyreczac.””® Wydaje sie, ze do tej pory mozliwo$¢ podjecia przez
sgdy dziatan w tym wariancie napotykata na luke prawng, ktdrg wypetnit przepis
dopuszczajacy, aby przewodniczacy sktadu orzekajgcego w miare potrzeby na
posiedzeniu pouczyt strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w Swietle
zgtoszonych do tej chwili twierdzen i dowodéw (art. 156' K.p.c.!®). Sad moze
dziatajac na podstawie tego przepisu zwrdci¢ uwage stronom na istniejgcy deficyt
wiedzy o faktach sprawy nie dajgcy sie przezwyciezy¢ inaczej niz w drodze
zgtoszenia wnioskow dowodowych okreslonego rodzaju i ze brak tej wiedzy
skutkowaé bedzie nieudowodnieniem podstawy faktycznej powodztwa, co w dalszej
kolejnosci skutkowa¢ moze jego oddaleniem.

3. Podsumowanie

Komentowany wyrok nie ma charakteru przelomowego, jednak bardzo wyraz-
nie unaocznia potrzebe przemyslenia standardéw postepowania w dziedzinie witas-
nosci intelektualnej zasadzajgcych sie dotychczas na dos¢ bezkrytycznym promo-
waniu omnipotencji sgdow w dziedzinie oceniania podobienstwa znakéw i zwia-
zanego z tym ryzyka konfuzji. W sytuacji, gdyby sad miat wypowiada¢ sie w wyroku
ex cathedra o zasztosciach, ktére w normalnym toku spraw ustalane sg poprzez
dociekania naukowe, badania na grupach fokusowych, badania laboratoryjne itp.

17 Zob. D. Kucharski, Mozliwo$¢ dopuszczenia przez Sad orzekajgcy dowodu z opinii biegtego z urzedu, bez
whniosku zainteresowanej strony, LEX/el. 2018.

18 M. Wysocka, Dowod z opinii biegtych..., s. 708.

19 Przepis dodany ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektérych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1469.
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taka odmowa wiedzy jest po prostu przejawem arogancji wkadzy. Strona postepo-
wania, ktéra chciataby sie do tej wiedzy odwota¢ powinna by¢ w swoim zgdaniu
wystuchana, a sam sad nie powinien tej wiedzy pomijaé, chyba, ze na wyrazne
zadanie stron przybierajgce posta¢ umowy dowodowej, o ile zawarcie takiej umowy
jest w ogdle dopuszczalne (de lege lata jedynie w postepowaniu odrebnym w spra-
wach gospodarczych; art. 458° K.p.c.). Nie kazda jednak sprawa z zakresu znakéw
towarowych i w ogéle wiasnosci intelektualnej wymaga tego rodzaju dowodu, co sgd
oddalajgc wniosek strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego, jezeli
whniosek tak zostat ztozony, powinien uzasadni¢. Wydaje sie tez, ze poznanie faktow
przy uzyciu tego rodzaju dowodu jest w naturalny sposéb ograniczone niemoznoscig
odtworzenia w sytuacji badawczej trudno uchwytnych w ogéle reakcji konsumenta
podejmujgcego decyzje o zakupie produktu — poza obecnoscig takiego czy innego
oznaczenia decyzje takie moga by¢ motywowane wieloma innymi czynnikami,
choc¢by stosunkiem jakosci do ceny produktu. Paradoksalnie tez tego rodzaju
dowodu wymaga¢ bedag sytuacje, w ktorych reakcje konsumentéw z uwagi na
stopien (niski) podobieristwa oznaczen czy wstepnie stwierdzone rozmijanie sie
kanatow dystrybuciji trudne bedg do przewidzenia — przez co i ocena sedziowska tej
sytuacji bedzie niepewna — ale jednoczesnie nadzieja, ze Swiat nauki dostarczy
uchwytnych, statystycznie istotnych danych do rozstrzygniecia sprawy bedzie rownie
mniejsza.






