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Matgorzata Gradek Lewandowska*

Porozmawiajmy o wiasnosci intelektualnej
wywiad z dr Andrzejem Gadkowskim Legal Officer,
Centrum Arbitrazu i Mediacji Swiatowej Organizaciji

Witasnosci Intelektualnej

Gosciem kolejnej rozmowy w cyklu ,Porozmawiajmy o wtasnosci intelektualnej” jest
dr Andrzej Gadkowski — radca prawny w Centrum Arbitrazu i Mediacji Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (Legal Officer, IP Disputes Section, WIPO
Arbitration and Mediation Center). Na stronie WIPO mozemy przeczytac, ze Cen-
trum Arbitrazu i Mediacji WIPO (https://www.wipo.int/amc/en/) oferuje ,efektywne
czasowo i kosztowo alternatywne metody rozwigzywania sporéw (ADR), takie jak
mediacja, arbitraz, przyspieszony arbitraz i rozstrzyganie przez ekspertéw, aby
umozliwi¢ stronom prywatnym rozstrzyganie krajowych lub transgranicznych sporéw
handlowych”. Centrum WIPO specjalizuje sie w sporach dotyczgcych wiasnosci inte-
lektualnej i technologii, a takze sporow dotyczacych domen. Czyli, sporach z obsza-
ru zainteresowan Czytelnikdw Kwartalnika.

Matgorzata Gradek Lewandowska: Andrzeju, zanim zapytam jak czesto spory
z Polski trafiajg do Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO, prosze powiedzie¢ o swojej
dziatalnosci na stanowisku radcy prawnego w Sekcji do spraw sporow z zakresu
wlasnosci intelektualnej Centrum WIPO?

Andrzej Gadkowski: Bardzo dziekuje za zaproszenie do tej rozmowy. Odpowia-
dajgc na pytanie — w Centrum Arbitrazu i Mediacji WIPO zajmuje sie przede wszys-
tkim administrowaniem miedzynarodowych sporOéw z zakresu wihasnosci intele-
ktualnej i transferu technologii oraz promowaniem alternatywnych metod

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 Miedzynarodowych 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, wspéiwtascicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL.
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rozwigzywania sporéw. Nawigzuje i rozwijam wspétprace zwlaszcza z krajowymi
urzedami wtasciwymi do spraw wilasnosci intelektualnej oraz stowarzyszeniami,
ktorych celem jest ochrona praw wiasnosci intelektualnej, ale rowniez z uczelniami,
instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami, w tymi oferujgcymi alternatywne
metody rozwigzywania sporéw na ptaszczyznie krajowe;.

Dla przykfadu, tylko w 2022 roku wraz z Kolezankami i Kolegami z Centrum WIPO
zorganizowalismy i wzieliSmy udziat w ponad 120 konferencjach, szkoleniach i webi-
nariach, ktére zgromadzity ponad 20.000 uczestnikéw ze 150 panstw. Celem tych
przedsiewzie¢ byla promocja w roznych zakatkach Swiata alternatywnych metod
rozwigzywania sporéw, w tym mediacji. Wymiernym skutkiem naszych dziatan byt
znaczgcy wzrost spordow ztozonych do Centrum WIPO. W 2022 r. do naszego
Centrum zostalo ztozonych ponad 440 spor6w oraz 100 tzw. Good Offices
Requests, czyli zapytan od podmiotéw zaangazowanych w spor, a rozwazajgcych
poddanie go pod mediacje czy arbitraz WIPO. Oznacza to, ze w poréwnaniu do roku
2021 liczba takich sporéw i zapytan sie podwoita!

MGL: Wykonaliscie Swietng prace! To niesamowity wzrost, z jednej strony swiado-
mosci tego, ze spory dotyczgce witasnosci intelektualnej (intellectual property — IP)
niekoniecznie muszg trafi¢ do sgdu, ale tez zaufania do Centrum Arbitrazu i Mediacji
(AMC). Zatem jakie spory najczesciej trafiajg do AMC?

AG: Generalnie najwiekszg grupe sporow kierowanych do Centrum WIPO, bo okoto
29% wszystkich administrowanych postepowan, stanowig spory dotyczgce ochrony
patentow. Sg to gtdwnie spory dotyczgce patentéw farmaceutycznych, telekomuni-
kacyjnych, czy zwigzanych z sektorem energetycznym. Kolejne grupy takich sporoéw
dotyczg praw autorskich (24%) oraz znakéw towarowych (20%).

Chciatbym podkresli¢ wyrazng tendencje w tym zakresie, oznaczajgcg systema-
tyczny wzrost w ostatnich latach sporéow dotyczgcych praw autorskich i znakéw
towarowych, kierowanych do Centrum WIPO, przede wszystkim do mediacji. Odz-
wierciedlajg to dane za rok 2022, w ktérym naruszenia praw autorskich stanowity az
71% ztozonych spraw, spory dotyczace znakdw towarowych 12%, a patentow tylko
8%. Stronami tych sporéw byly przede wszystkim mate i Srednie przedsiebiorstwa,
start-up’y, twércy oraz innowatorzy (46%), organizacje zbiorowego zarzadzania
(22%), korporacje miedzynarodowe (16%), a nadto — w mniejszej jednak skali —
uniwersytety i osrodki badawczo-rozwojowe oraz inne podmioty.

MGL: Troche to przypomina sytuacje w Polsce, gdzie rzecznik patentowy przestaje
by¢ kojarzony przez przedsiebiorcow - przez swoj tytut zawodowy - wylgcznie
z patentami. A skoro jestesmy w polskiej rzeczywistosci: jak na tle tych sporéw
wygladajg polskie statystyki?

AG: Jezeli chodzi o stan mediacji sporéw z Polski, a doktadnie o postepowania
mediacyjne administrowane przez Centrum WIPO, ktérych stronami byty podmioty
z Polski, to byly to cztery takie postepowania. Byly to spory dotyczace ochrony
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patentéw, zwigzane ze Standard Essential Patents i licencjami FRAND, spér o naru-
szenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz spor wynikajagcy z umowy
finansowania przez UE projektu badawczego, dotyczacy niewywigzania sie jednej ze
stron ze zobowigzarh umownych. Ten ostatni spor nie dotyczyt stricte naruszenia
prawa wiasnosci intelektualnej, a interpretacji postanowien umowy. Dodam, ze
Centrum WIPO administrowato réwniez postepowania arbitrazowe w trybie przys-
pieszonym, ktérych jedng ze stron bylty podmioty z Polski.

MGL: Wynika z tego, ze chociaz na razie w niewielkim zakresie, ale jednak podmioty
z Polski siegaja po mediacje. Kluczowe wiec wydaje sie pytanie o to, jakie ,cechy”
musi miec¢ spor, aby ,mozliwa” byta mediacja?

AG: Mediacja jest generalnie mozliwa w przypadku zdecydowanej wiekszosci
sporow, dlatego tez pozwole sobie odwrdéci¢ to pytanie i zaczne od sytuacii, w kto-
rych mediacja niekoniecznie jest wtasciwym rozwigzaniem.

W przypadku piractwa, podrabiania towaréw czy ewidentnego dziatania w zlej wierze
przez jedng ze stron mediacja, ktora jest postepowaniem dobrowolnym i wymaga
wspoipracy obu stron sporu, jest w istocie rzeczy skazana na niepowodzenie.
Podobnie — mediacja nie jest wtasciwg drogg rozwigzania sporu w sytuacji, kiedy
jedna ze stron jest w petni przekonana o swoich racjach i nie zamierza negocjowac,
albo kiedy zalezy jej na oficjalnym, publicznym dochodzeniu swoich praw.

Poza takimi wyjatkowo skrajnymi przyktadami, zachecam strony wszelkich sporéw,
w tym sporéw dotyczacych wiasnosci intelektualnej, do skorzystania z mediacji.
W istocie rzeczy strony kierujgce spor do mediacji ,nie majg nic do stracenia”. To
one bede decydowac o wyborze mediatora oraz o ramach czasowych mediacji. Jak
juz wspominatem, mediacja jest postepowaniem dobrowolnym, ktére strona sporu
moze zakonczy¢ w kazdym momencie jezeli uzna, ze trudno bedzie wypracowac
kompromis. Chciatbym jednak podkresli¢, ze w zdecydowanej wiekszosci przypad-
kéw mediacje toczgce sie przed Centrum WIPO koriczg sie ugoda stron. Nasze
statystyki wskazujg, ze w siedmiu na dziesie¢ postepowahh mediacyjnych strony
dochodzg do porozumienia.

MGL: Siedem ugdd na dziesie¢ sporow, to bardzo wysoka efektywnosc¢. Czy to
wynika z tego, Ze strony szukajg pomocy mediatora ha wczesnym etapie sporu? Czy
raczej z tego, ze wolg same rozwigzac¢ spor niz czeka¢ na decyzje sadu. Kiedy
zatem strony decydujg sie skorzysta¢ z mediacji?

AG: W praktyce mediacja jest mozliwa na kazdym etapie sporu. Mozna jg zatem
wybraé jako pierwszy krok w kierunku poszukiwania rozwigzania sporu po tym, jak
bezposrednie negocjacje prowadzone przez strony zakonczyly sie niepowodzeniem.
Strony moga rowniez skorzysta¢ z mediacji w dowolnym momencie postepowania
sgdowego lub arbitrazowego — postepowanie takie jest zawieszane na okreslony czas,
w ramach ktérego strony majg okazje do skorzystania z mozliwosci zawarcia ugody.
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W praktyce kilku ostatnich lat obserwujemy znaczacy przyrost spraw kierowanych do
mediacji w ramach sporéw toczgcych sie przed sadami (tzw. court referrals).

Istotne znaczenie ma roéwniez ,prewencyjne” stosowanie mediacji, zwigzane bardziej
z zapobieganiem sporom, anizeli z ich rozwigzywaniu. Strony moga zwrdci¢ sie
0 pomoc mediatora w trakcie negocjowania umowy, zwlaszcza w przypadku, kiedy
negocjacje znalazly sie w impasie, ale strony uwazajg, ze zawarcie umowy lezy
w ich wspdlnym i dobrze pojetym interesie, np. w przypadku negocjowania wysoko-
Sci opfaty licencyjnej przy przedtuzaniu licenciji.

MGL: Z czyjej inicjatywy najczesciej rozpoczyna sie mediacja?

AG: Posréd stron postepowan mediacyjnych administrowanych przez Centrum
WIPO znajdujemy zar6wno korporacje miedzynarodowe jak i mniejsze
przedsiebiorstwa i start-up’y z réznych branz i sektoréw, artystow i wynalazcow,
os$rodki badawczo-rozwojowe i uniwersytety, producentdw, organizacje zbiorowego
zarzadzania prawami autorskimi i wiele innych. Jednak nie tylko posiadacze praw
wlasnosci intelektualnej inicjujg postepowanie mediacyjne. Zdarza sie bowiem, ze
podmiot naruszajgcy prawo sktada wniosek o mediacje w celu rozwigzania sporu.

MGL: Skoro po mediacje ,siegajg” tez podmioty naruszajgce prawo, to co Twoim
zdaniem decyduje o wyborze przez strony mediacji jako sposobu rozwigzania sporu?

AG: Czynnikow, ktére decyduja o wyborze mediacji jest wiele, ale bez watpienia
jednym z istotniejszych jest poufnos¢ postepowania, co ma czesto kluczowe znaczenie
w sporach dotyczacych wtasnosci intelektualnej. W ramach postepowania sadowego
strony mogg zosta¢ zobligowane do ujawnienia informacji wrazliwych, np. tajemnic
handlowych lub wynikéw wieloletnich i kosztownych badan, co w rezultacie moze
nieodwracalnie zaszkodzi¢ ich planom i perspektywom biznesowym. Poufnos¢
postepowania mediacyjnego pozwala stronom nie tylko skutecznie kontrolowaé
ujawnianie i dostep do informacji wrazliwych, ale réwniez - a moze przede wszystkim -
pomaga im skupic sie na meritum sporu bez obaw o jego publiczne implikacje.
Kolejnym czynnikiem jest szybko$¢ postepowania, a co za tym idzie minimalizacja
naktadéw finansowych zwigzanych z rozstrzygnieciem sporu. Jest to szczegdlnie
wazne w kontekscie sporow, ktérych stronami sg podmioty z obszaru réznych
jurysdykcji.

Dla stron sporu wazny jest rowniez fakt, ze to one decydujg o tym, kto pomoze im
dany spér rozwigzaé, wybierajac osobe o odpowiednich kwalifikacjach negocja-
cyjnych, prawniczych i jezykowych, jak rowniez o koniecznej wiedzy technicznej.
ZwrOce uwage na jeszcze jeden istotny czynnik, jakim jest utrzymywanie i budo-
wanie relacji biznesowych pomiedzy stronami sporu. Mediacja jest szczegOlnie
przydatna w przypadku, kiedy spér wystepuje pomiedzy stronami trwajgcego stosun-
ku umownego, np. licencji, umowy dystrybucyjnej czy umowy dotyczacej wspdlnej
dziatalnosci badawczo-rozwojowej, poniewaz daje ona mozliwos¢ znalezienia roz-
wigzania sporu poprzez odniesienie sie réwniez do relacji biznesowych stron. Zdarza
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sie, ze w trakcie postepowania mediacyjnego strony wiecej uwagi poswiecajg nego-
cjacjom biznesowym, anizeli dyskusjom na temat naruszonych praw czy niewypet-
nionych zobowigzan wynikajacych z danego stosunku prawnego. W praktyce zdarza
sie réwniez, ze postepowanie mediacyjne nie tylko konczy sie rozwigzaniem sporu,
ale rowniez oznacza mozliwo$¢ zawierania nowych uméw w dziedzinach, ktére nie
byly stricte przedmiotem sporu, a ktorych celem jest pogtebienie relacji biznesowych
stron.

MGL: Z moich obserwacji wynika, ze wiasnie ten element potencjalnej dalszej
wspotpracy, gdy strony przestajg patrze¢ wrogo na siebie, jest najciekawszy
w mediacji. Tego raczej trudno doswiadczy¢ w sgdzie, gdzie strony spotykajg sie
zeby walczy¢ i zakonczy¢ spoér pokonaniem przeciwnika. Przy czym, tak jak
wspomniates na poczgtku wazna jest postawa stron: gotowos¢ do ustepstw i zmiany
stanowisk. A jakie cechy sporow IP sprawiajg, ze mediacja jest dobrym narzedziem
do rozwigzywania sporow IP?

AG: Jedng z istotnych cech sporéw dotyczacych witasnosci intelektualnej jest ich
L=umiedzynarodowienie”. Pamietajmy, ze prawa wiasnosci intelektualnej majg charak-
ter terytorialny; podlegajg jednoczesnie ochronie na podstawie przepisow krajowych
w obrebie roéznych jurysdykcji. Mediacja umozliwia rozpatrywanie wielu sporéw
miedzy tymi samymi podmiotami — sporOéw bedgcych przedmiotem postepowan
sgdowych w obszarach r6znych jurysdykcji — w ramach jednego procesu. Zgadzajac
sie na mediacje strony zadecydujg nie tylko o wyborze neutralnego mediatora, miej-
sca czy jezyka postepowania, ale réwniez prawa wilasciwego do rozstrzygniecia
sporu.

Kolejna istotna cecha takich sporéw to ich zlozony, czesto bardzo techniczny
charakter. Nie w kazdym panstwie dobrze funkcjonuja sady wyspecjalizowane
w skomplikowanych sporach z zakresu wiasnosci intelektualnej, co w konsekwencji
moze skutkowac¢ wydtuzeniem czasu trwania postepowania, poniewaz sedziowie be-
da musieli szczeg6lowo zapoznac sie z nietatwymi, czesto wielowgtkowymi aspe-
ktami sprawy i to nie tylko prawnymi. W przypadku mediacji strony moga wybraé
mediatora ktdry — co ma szczegoélne znaczenie — bedzie dysponowat niezbedng
w takich sytuacjach specjalistyczng wiedza.

Nalezy rowniez pamieta¢ o tym, ze spory dotyczgce whasnosci intelektualnej czesto
dotyczg kwestii wrazliwych, a nawet bardzo wrazliwych, ktérych strony z oczywistych
wzgleddw nie majg zamiaru upublicznia¢. Poufny charakter mediacji, o ktérym juz
wspominatem, daje im taka mozliwos¢ i rekojmie zachowania poufnosci odno$nie do
takich wrazliwych danych i informaciji.

MGL: Co jest przedmiotem mediacji w sprawach IP? Jak przebiegajg spory w tych
sprawach przy wykorzystaniu mediacji? Jak najczesciej przebiegaja mediacje
w sprawach IP?



10 | Matgorzata Gradek Lewandowska i Andrzej Gadkowski

AG: Przedmiotem mediacji w sprawach IP moga by¢ wszelkiego rodzaju naruszenia
praw wiasnosci intelektualnej, np. zwigzane z naruszeniem warunkéw umoéw
licencyjnych, praw do znaku towarowego czy patentu. Zdarza sie, ze sprawa
trafiajgca do mediacji wynika, np. z licencji patentowej, ale sam spoér nie dotyczy
stricte wlasnosci intelektualnej, a interpretacji postanowierh umownych.

Mediacje takie nie r6znig sie znaczgco od mediacji w innych sferach. Wszystko
zaczyna sie od wyrazania zgody na mediacje przez obie stronny. Do mediaciji trafiajg
zaréwno spory umowne jak i pozaumowne — tych ostatnich obserwujemy w ostatnich
latach coraz wiecej.

Bardzo waznym etapem mediacji jest wybdr mediatora, jako ze wybo6r ten moze
znaczgco decydowac o powodzeniu lub fiasku postepowania. Centrum WIPO bardzo
czesto pomaga stronom w wyborze mediatora, proponujac liste kandydatow
spetniajgcych wybrane przez strony, czesto bardzo konkretne kryteria. Mediatoréw
proponujemy z listy tzw. WIPO Neutrals, na ktérej znajdujg sie réwniez mediatorzy
z Polski. Po wyborze przez strony jednego z kandydatéw, zanim formalnie
potwierdzimy jego powotanie, Centrum WIPO kontaktuje sie z wybranym kandydatem
w celu potwierdzenia jego bezstronnosci i niezaleznosci. Po mianowaniu mediatora,
nawigzuje on kontakt ze stronami w celu zorganizowania wideokonferencji, na ktorej
strony i mediator ustalajg harmonogram postepowania oraz uzgadniajg dokumentacje,
jaka mediator powinien otrzymac przed pierwszym spotkaniem mediacyjnym.

Zdarza sie, ze mediator poprosi strony o ztozenie dwéch kompletéw dokumentow:
jednego, ktory strony wymienig pomiedzy sobg i mediatorem, oraz drugiego, ktory
kazda ze stron przesle wylgcznie mediatorowi. W ramach drugiego kompletu doku-
mentéw strony moga podzieli¢ sie z mediatorem informacjami, ktérymi nie chcg dzie-
li¢ sie z drugg strong. Sama sesja mediacyjna trwa zazwyczaj jeden dzien i w wiek-
szosci przypadkéw wystarczy dla wypracowania kompromisu. W przypadku sporéw
o bardzo technicznym charakterze mediator moze skorzysta¢ z pomocy eksperta,
ktéry réwniez wybierany jest za zgoda obu stron oraz podlega tym samym wymogom
zaufania i poufnosci, co mediator.

Wazne jest rowniez, aby w sesji mediacyjnej po obu stronach braly udziat osoby
decyzyjne, uprawnione do zawarcia ugody. Co do zasady, sama ugoda przygotowy-
wana jest przez petnomocnikéw stron, a nie przez mediatora, dlatego tez wazna jest
ich obecno$¢ w toku postepowania mediacyjnego.

MGL: Tak zdecydowanie ta ostania kwestia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia
mediacji. Kilkukrotnie spotkatam sie z sytuacjg, gdy strony do mediacji oddelego-
wywaty osoby, ktére finalnie nie mogly potwierdzi¢ ustaleri wypracowanych z ich
udziatem. Tutaj powszechne jest negocjowanie ugody przez prawnikow reprezentu-
jacych strony, ktérzy dopiero po wynegocjowaniu ugody zwracajg sie do klienta o jej
zatwierdzenie. Wéwczas samo zatwierdzanie ugody wewnatrz organizacji uczestni-
czacej w mediacji moze skonczy¢ sie niepowodzeniem, a tym samym fiaskiem
mediacji. Stad, tak wazne jest, aby na biezgco osoby, ktdre faktycznie beda decydo-
wac o przyjeciu ustaleri mediacyjnych przez caty czas uczestniczyly w procesie
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mediacji. Aby unikng¢ sytuacji, gdy ugoda jest wypracowana, a czekamy na zatwier-
dzenie jej np. przez prezesa zaskoczonego wynikiem. Oczywiscie prezes nie musi
uczestniczy¢ w ustalaniu kazdej kwestii, ale powinien na biezgco znac¢ stan ustalen
i sktadane propozycje. A jakie inne problemy pojawiajg sie podczas mediacji? Co jest
trudnoscig w mediacji IP?

AG: Problemy pojawiajg sie zwlaszcza wtedy, kiedy strony postepowania nie sg
wlasciwie przygotowane do sesji mediacyjnej, badz tez w relacjach pomiedzy nimi
nastepuje utrata zaufania.

Bardzo wazne jest przygotowanie do mediacji, w ramach ktorego kazdy uczestnik
postepowania mediacyjnego ma ,prace do odrobienia”. Strony sporu powinny jasno
okresli¢ cel badz cele mediacji oraz powinny mie¢ motywacje do zawarcia ugody.
Wazne jest tez to, aby w trakcie sesji mediacyjnej kazda ze stron byta otwarta na
postulaty i propozycje drugiej i aby strony — wykorzystujgc wszelkie informacje
uzyskane w ramach postepowania — poszukiwaly rozwigzah wzajemnie korzystnych.
Duzg role odgrywa tez odpowiednie przygotowanie merytoryczne petnomocnikow
stron, zwlaszcza w kontekscie koniecznosci rozwigzywania potencjalnych proble-
moéw, jakie mogg sie pojawi¢ ad hoc w toku postepowania. W czasie sesji media-
cyjnej strony powinny mie¢ na uwadze i prezentowac perspektywe ich catosciowych
relacji biznesowych.

| wreszcie — co jest oczywiste — niezmiernie wazna jest rola mediatora, ktory nie
tylko musi cieszy¢ sie zaufaniem stron, ale musi posiada¢ gtebokg wiedze na temat
przedmiotu sporu i odnos$nie do stanowiska stron, jak rowniez prezentowac
umiejetnosci koncyliacyjne, zwlaszcza w sytuacjach potencjalnego impasu w nego-
cjacjach. Oczywista trudno$¢, jaka jest czesto sama natura sporu i jej bardzo
skomplikowany charakter, moze by¢ minimalizowana poprzez mianowanie eksperta,
ktéry bedzie wspomagat mediatora, zwlaszcza w szczegétowych kwestiach natury
technicznej.

MGL: Czy dobrze zrozumiatam, ze mediatorzy w sprawach IP powinni mie¢ wiedze
w zakresie regulacji IP?

AG: Niewatpliwie wazne jest, aby mediatorzy wyznaczeni w sprawach z zakresu
wiasnosci intelektualnej posiadali pewng ogolng wiedze na temat przepisow i regula-
cji z tej dziedziny, majgcych zastosowanie w danej sprawie tak, aby mogli oni dobrze
rozumie€ istote omawianych kwestii. Niemniej jednak, szczegétowa wiedza w zakre-
sie danego sektora wtasnosci intelektualnej, jak réwniez konkretnego zagadnienia
technicznego nie zawsze jest konieczna.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze mediatora strony powinny przede wszystkim
zastanowic sie, jakg role ma on odgrywac: czy chcg, aby przedstawit on neutralng
ocene ich sporu, czy tez chca, aby petnit role mediatora w ich negocjacjach,
pomagajgc im w zawezeniu kwestii spornych, okresleniu ich podstawowych
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interesébw oraz opracowaniu i ocenie mozliwych wariantbw rozwigzania sporu.
Strony mogq sie zatem zdecydowac na wybor mediatora ze znacznym dorobkiem
i doswiadczeniem w zakresie przedmiotu sporu lub mediatora szczegélnie doswiad-
czonego i uzdolnionego w procesie mediacji, nawet jezeli dysponuje on mniej
wyspecjalizowang wiedzg w zakresie samego przedmiotu sporu.

W praktyce, w szczegOlnie ztozonych sporach dotyczacych wysoce specjalistycz-
nych i technicznych kwestii, strony mogg rozwazy¢ powotanie dwoéch mediatorow,
zaréwno specjalisty w dziedzinie waskiego czesto przedmiotu sporu, jak i specjalisty
z zakresu negocjacji. Zdarza sie réwniez, ze obok mediatora strony decyduja sie na
powotanie eksperta, ktorego rolg bedzie wspomaganie mediatora w kwestiach
technicznych bgdz prawnych w ramach danej jurysdykciji.

MGL: Czy mediacja powinna by¢ obowigzkowa w niektdérych sprawach IP, co
Z prawem do sgdu?

AG: Obowigzkowa mediacja moze by¢ postrzegana jako nieco kontrowersyjna
w Swietle dobrowolnego charakteru tej instytuciji. Jak juz wspomniatem, mediacja jest
inicjowana przez strony z ich whasnej woli. Ta dobrowolnos¢ ma fundamentalne
znaczenie dla przebiegu procesu mediaciji.

Jednakze niektére urzedy do spraw whasnosci intelektualnej wymagaja juz od stron
okreslonych sporéw poddania sie obowigzkowej mediacji. Wydaje sie rowniez, ze
obowigzkowa mediacja niektérych sporow wptynetaby na wzrost Swiadomosci na
temat alternatywnych metod rozwigzywania sporow, a w konsekwencji na wiekszg
popularno$¢ mediacji w ogoéle.

MGL: Tak, z jednej strony dobrowolnos¢ mediacji przy stosunkowo niskiej swiado-
mosci tego, ze warto mediowaé, a z drugiej przymusowa ,proba”, ktéra przeczy
dobrowolnosci, ale podnosi swiadomos¢, istnienia takiego narzedzia. Jakie, Twoim
zdaniem, sg przyczyny niskiej popularnosci mediacji? Czy to jest wytgcznie brak
wiedzy o tym, jakie korzysci wigzg sie z pozasgdowym rozwigzaniem sporu?

AG: Uwazam ze mediacja cieszy sie coraz wiekszg popularnoscig, przynajmniej
w kontekscie sporow dotyczgcych wiasnosci intelektualnej. Z roku na roku w Cen-
trum WIPO obserwujemy znaczgcy wzrost zainteresowania tg metodg rozwigzy-
wania sporow.

Odpowiadajac jednak na pytanie o przyczyny niskiej popularnosci tej instytucii
uwazam, ze w duzej mierze nalezy jej szuka¢ w niedostatecznym jeszcze
zrozumieniu samej procedury mediacji oraz ewidentnych korzysci z niej ptyngcych.
Przekonanie takie moze réwniez wynika¢ z przyjmowania btednej przestanki, iz
mediacja jest procesem dtugotrwatym i kosztownym. Dochodzi do tego réwniez
przyzwyczajenie stron do dochodzenia swoich praw przed sadem, niejako
zakorzenione w DNA niektorych jurysdykciji.
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MGL: To prawda, ze wsrdd przedsiebiorcéw w Polsce dotychczas panowato przeko-
nanie, ze podjecie proby porozumienia sie w obecnosci mediatora jest ,stratg”
czasu, bo w tym czasie sgd mogtby zajac sporem. Rzeczywistosc jest inna: strony
sg w stanie spotkac sie kilka razy i wymieni¢ konkretne propozycje, zanim sad
wyznaczy pierwsze terminy czy podejmie jakiejkolwiek czynnosci. O czasie niezbed-
nym do zakoriczenia sprawy w obu instancjach nie wspominajgc. Dopiero teraz
przedsiebiorcy dowiadujg sie o tym wraz z popularyzowaniem ADR1. W jakim
stopniu stan prawny w Polsce i na sSwiecie sprzyja popularyzacji mediacji jako
narzedzia pozasgdowego rozwigzywania konfliktow?

AG: Nie jestem uprawniony do tego, aby wypowiada¢ sie na temat stanu prawnego
w poszczegllnych panstwach i stan ten oceniaé. Nalezy jednak z uznaniem
podkresli¢, ze podejmowane sg konkretne dziatania legislacyjne majgce na celu
popularyzacje mediacji. Niektére jurysdykcje naktadajg na strony wymég podjecia
proby mediacji przed wniesieniem do sgdu okreslonych rodzajéw sporéw cywilnych
czy gospodarczych.

Takie wysitki podejmowane sg réwniez na poziome Unii Europejskiej, a mam tu na
mysli na przykltad dyrektywe DSM (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych
na jednolitym rynku cyfrowym), a takze pakiet ustaw o ustugach cyfrowych, ktére
promujg ADR jako skuteczny $rodek rozwigzywania sporoéw dotyczacych praw
autorskich. Zdecydowana wiekszos¢ panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
uwzglednita juz te postanowienia i przewiduje mediacje przy rozwigzywaniu sporow
dotyczgcych praw autorskich.

MGL: Jakie Twoim zdaniem nalezy podja¢ wysitki, ktorych wdrozenie zwiekszy
popularnos¢ mediacji, a w konsekwencji spowoduje szersze jej stosowanie, jako
alternatywy wobec tradycyjnego postepowania sgdowego w rozwigzywaniu Sporow
i konfliktéw?

AG: Wysikki takie sg juz podejmowane. Organizowane sg, na przyktad obowigzkowe
sesje informacyjne, podczas ktorych strony sporu majg okazje spotkac sie z media-
torem w celu omdwienia réznic miedzy postepowaniem sgdowym a mediacjg.
W ramach niektorych jurysdykcji strony sporu majg obowigzek spotkaé sie
z mediatorem na takiej wstepnej sesji bez ponoszenia dodatkowych kosztéw i bez
uszczerbku dla toczgcego sie przed sadem postepowania.

Ponadto, na zwiekszenie popularnosci mediacji wptyw moga mie¢ zachety finan-
sowe. W Anglii na przyktad, milczenie strony w odpowiedzi na zaproszenie do
mediacji lub odmowa udzialu w mediacji moze zostaé uznana przed sad za
stanowisko nierozsadne i w konsekwencji moze doprowadzi¢ do obcigzenia strony
dodatkowymi kosztami sgdowymi. W ramach innych jurysdykcji wprowadzono
regulacje pozwalajgce sgdom na uwzglednienie wszelkich wczesniejszych prob
rozwigzania sporu w drodze mediacji przy podejmowaniu decyzji o podziale kosztow
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postepowania w sprawach cywilnych. Takie zachety finansowe moga mie¢ znaczacy
wplyw na zwiekszenie popularnosci mediacji.

Jak wspomniatem juz wczesniej, nasza dziatalnos¢ w ramach Centrum WIPO nie
ogranicza sie tylko do administrowania postepowan ADR, ale réwniez, a moze nawet
przed wszystkim, do promowania alternatywnych metod rozwigzywania sporéw.
Bardzo dobrym przyktadem takich dziatan jest wspotpraca Centrum WIPO z Polskim
Urzedem Patentowym, w ramach ktdrej ustanowiona zostata miedzy innymi proce-
dura rozstrzygania sporow majgca na celu uftatwienie mediacji w sporach dotyczg-
cych sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego. W celu ustanowienia tej
procedury Urzad Patentowy i Centrum WIPO zorganizowaly warsztaty z mediacji
oraz utworzyly wspolng liste mediatoréw. Strony sporéw toczacych sie przed
Urzedem, sktadajac wniosek o mediacje mogg mieé¢ zatem pewnos¢, ze mediator,
ktory bedzie pomagat im dany spér rozwigzaé bedzie miat wszelkie niezbedne kwali-
fikacje. Dodatkowg zachetg do skorzystania z mediacji w ramach postepowania
sprzeciwowego moze by¢ kwestia optaty za postepowania mediacyjne — nizsza niz
w przypadku ,standardowych” mediacji.

Mam réwniez nieSmiatg nadzieje, ze nasze spotkanie i ten wywiad, przyczynig sie
w jakiej$ mierze do popularyzacji mediaciji.

Na koniec — zachecam do skorzystania z mediacji. Jest ona w praktyce niezwykle
skuteczng i szybkg metodg rozwigzywania sporow. Mozna powiedzie¢, ze w istocie
rzeczy mediacja nigdy nie konczy sie niepowodzeniem, nawet jezeli nie dojdzie do
zawarcia ugody, poniewaz strony wychodzg z niej z wiekszag wiedzg na temat sporu
i ostatecznie czesto zawezajg zakres kwestii spornych.

MGL: Ja roéwniez bardzo dziekuje za poswiecony czas i bardzo ciekawe
spostrzezenia.

W uzupetnieniu przyktadu o finansowych zachetach do mediacji w Anglii, warto
wspomnie¢, ze w polskim kodeksie postepowania cywilnego mamy art. 103 kpc,
zgodnie, z ktérym sgd moze obcigzy¢ strone lub interwenienta kosztami powstatymi
wskutek ,oczywiscie nieuzasadnionej odmowy poddania sie mediacji’. Zwtaszcza,
gdy strona bez usprawiedliwienia nie stawita sie na posiedzenie mediacyjne pomimo
wczesniejszego wyrazenia zgody na mediacje. W tej sytuacji sgd moze, niezaleznie
od wyniku sprawy, wtozy¢ na te strone obowigzek zwrotu kosztéw w czesci wyzszej,
niz nakazywatby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztéw w catoSci.

Poza tym zgodnie z art. 104 i art. 104" kpc koszty procesu, w ktérym zawarto ugode,
znosi sie wzajemnie, jezeli strony nie postanowity inaczej. Tak jak, koszty mediacji
prowadzonej na skutek skierowania przez sad i zakoriczonej ugoda.

Pozostaje zatem zyczy¢ Czytelnikom Kwartalnika, gdy pojawi sie spoér sadowy, aby
koszty byly zniesione wzajemnie. A jeszcze czesciej, aby udawato sie pozasgdowo
rozwigzywac IP spory, np. w ramach mechanizméw jakie oferuje WIPO.
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Wojciech Gierszewski'

Kilka stéw o sposobie oceny oznaczenia pod katem
sprzecznosci z porzadkiem publicznymi i dobrymi
obyczajami - glosa krytyczna do wyroku NSA
z dnia 28.09.2021r. Il GSK 829/21
w sprawie oznaczenia ,,FIT Matka Wariatka”.

1. Wstep

Przeszkoda sprzecznosci oznaczenia z porzadkiem publicznym lub dobrymi

obyczajami w rejestracji znaku towarowego spotyka sie ostatnio ze zwiekszonym
zainteresowaniem zaro6wno na gruncie krajowych jak i unijnych znakéw towarowych.
Wiaze sie to z wydaniem wyroku w sprawie Constantin®, w ktérym Trybunat Spra-
wiedliwosci po raz pierwszy miat okazje wypowiedzie¢ sie na temat kryteriow oceny
przedmiotowej przeszkody.® Na gruncie krajowym NSA wydat orzeczenie w sprawie
oznaczenia ,Fit matka wariatka™. Stato sie ono przyczynkiem do omdwienia
sposobu w jaki ustalana powinna by¢ wskazana przeszkoda i przekazania w tym
zakresie uwag do istniejgcej praktyki orzeczniczej.

1
2

3

4

Dr Woijciech Gierszewski — radca prawny i rzecznik patentowy.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 20.02.2020r. w sprawie C-240/18 P, (Fack Ju Géhte),
ECLI:EU:C:2020:118.

Wydaije sie ze pokiosiem wskazanego wyroku byto réwniez wydanie Raportu obejmujgcego przeglad orzecznic-
twa EUIPO w zakresie omawianej przeszkody: Case-law Research Report — Trade marks contrary to public
policy or accepted principles of morality Raport dostgpny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/
boards_of_appeal/research_reports/Public%20policy%20and%20morality_final_en.pdf. Jak rowniez, ze
zapoczatkowat on prace w zakresie uzgodnienia wspolnych praktyk w ramach programu Convergence Analysis
2.0. W ramach prac 21.10.2022r. opublikowany zostat wstepny dokument — CP14 — TRADE MARKS
CONTRARY TO PUBLIC POLICY OR TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY, dostepny w wersji
elektronicznej pod adresem internetowym:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2287612/ECP4_CP14_1st+draft_CP_1st+publication_tmdn_O
ctober+2022.docx/dfc997 1e-2221-4f45-ab3b-47e593a7196d.

Wyrok NSA z dnia 28.09.2021r., Il GSK 829/21, LEX nr 3264883.
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2. Sprzecznos$¢ oznaczenia z porzadkiem publicznym
i dobrymi obyczajami

Aktualna regulacja krajowa zwigzana z przeszkodg zawarta jest w art. 129*
ust.l pkt 7 ustawy prawo witasno$ci przemystowej (dalej:pwp)®. Odpowiada ona
tresci art. 4 ust.1 lit. f Dyrektywy 2015/2436°, a takze art. 7 ust.1 lit. f Rozporzadzenia
2017/1001°. Z tego wzgledu poglady wyrazone na tle unijnych znakéw towarowych
co do zasady i w zakresie nieodnoszacym sie do specyfiki unijnego znaku towaro-
wego (np. kwestii jezykowych i zasiegu terytorialnego) moga by¢ stosowane w od-
niesieniu do znakéw krajowych, co zresztg nie budzi watpliwosci zaréwno w doktry-
nie jak i orzecznictwie.

Porzgdek publiczny jak i dobre obyczaje zgodnie z poglgdami doktryny i orze-
cznictwa stanowig klauzule generalne i odrebne podstawy odmowy udzielenia
prawa.® W orzecznictwie przyjmuje sie, ze ratio legis ich istnienia zwigzane jest
z ochrong interesu publicznego, rozumianego jako interes spoteczenstwa, ktory
powinien by¢ chroniony przed uzywaniem oznaczen naruszajgcych obowigzujace
normy prawne lub naruszajgcych wyznawang w danym spoteczenstwie hierarchie
wartosci.’ Klauzule porzadku publicznego okresla sie jako obiektywna, odwotuje sie
ona bowiem do naruszenia konkretnych norm prawnych zwigzanych z generalnie
pojetym porzadkiem publicznym?®®, za$ klauzule dobrych obyczajéw jako subiektyw-
ng odwotuje sie bowiem do norm moralnych/etycznych powszechnie i aktualnie
akceptowanych w spoteczenstwie. W opinii rzecznika generalnego Michalt Bobeka
réznica pomiedzy wskazanymi klauzulami lezy w perspektywie ich ustalania — normy
prawne powstajg odgdrnie wskutek dziatalnosci legislacyjnej organéw wiadzy™?,

5 Ustawa z dnia 30.06.2000r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z pézn. zm.).

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majgca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sig¢ do znakéw towarowych, OJ L 336,
23.12.2015, p. 1-26.

7 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej OJ L 154, 16.6.2017, p. 1-99.

8 Por. t.Zelechowski [w:] Prawo wilasnoéci przemystowej. komentarz, red. K.Osajda, t.Zelechowski, C.H. Beck
2022, Komentarz do art.1291ust.1 pkt 7 pwp cze$¢ F.Znaki sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami, |. Uwagi ogolne — nb. 72, dostepne w systemie Legalis.

Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., Il GSK 5758/16, LEX nr 2677949.

10 K.Szczepanowska-Koztowska [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 14b, red. R.Skubisz, C.H.Beck, Warszawa
2017 s.700 nb. 135 W doktrynie pojawiajg sig gtosy nakazujgce traktowac jg szerzej por. M.Trzebiatowski [w:]
Prawo wtfasnosci przemystowej. Komentarz, red. J.Sienczyto-Chlabicz, C.H.Beck, Warszawa 2020, s.757,
B.Pietrzyk-Tobias, Ochrona wartosci w polskim prawie znakéw towarowych — oznaczenia sprzeczne z porzad-
kiem publicznym lub dobrymi obyczajami, ZNUJ. PPWI 2021/1 s.102.

11 Nie kazda sprzeczno$¢ z normami prawa stanowionego $wiadczy o wystgpieniu wskazanej przeszkody co
wynika juz chocby z art. 6d lit. B ust. 3 Konwencji paryskiej o ochronie wiasnosci przemystowej z dnia 20 marca
1883 r. Zgodnie z nim nie mozna odmoéwi¢ rejestracji znakéw towarowych ani uniewaznia¢ takiej rejestracji,
chyba ze: ,[...] sg one sprzeczne z zasadami moralnosci lub porzgdkiem spotecznym, a zwlaszcza jezeli moga
wprowadza¢ odbiorcéow w btgd. Uzgodniono, Zze znak nie bedzie uwazany za sprzeczny z porzadkiem
spotecznym tylko z tego powodu, ze nie jest zgodny z okre$lonym przepisem ustawodawstwa wewnetrznego
w dziedzinie znakéw, chyba ze przepis ten dotyczy porzadku spotecznego”.
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zas dobre obyczaje — jako normy etyczne/moralne akceptowane aktualnie w danym
spoteczenstwie — oddolnie wskutek konsensusu spotecznego.*?

Rozumienie wskazanych klauzul ulega¢ moze zmianom w czasie co
zwigzane jest ze zmianami legislacyjnymi (np. potencjalna legalizacja marihuany)
czy tez zmianami zachodzgcymi w spoteczenstwie np. liberalizacja systemu
wartosci i funkcjonujgcych w jego ramach poje¢. Pomiedzy zakresami obu pojec
zachodzi stosunek krzyzowania®, co powoduje, ze poza przypadkami, w ktérych
klauzule te moga byc¢ stosowane kumulatywnie (czesto normy etyczne czy
wyznawane warto$ci znajdujg materializacje w konkretnych przepisach prawa),
wystepujg tez takie, w ktérych zastosowa¢ mozna bedzie wylgcznie jedng z nich
roztgcznie. Wazne jest jednak aby nawet przy stosowaniu kumulacji tgcznej kazda
z klauzul stosowa¢ we whasciwym jej kontekscie i rozumieniu, a wiec z naleznym
jej uzasadnieniem.*

Z perspektywy omawianej sprawy wazniejsze znaczenie odgrywa druga
z przytoczonych podstaw — sprzecznosé z dobrymi obyczajami. Jej zastosowanie
w praktyce sprawia¢ moze o wiele wiecej trudnosci z uwagi na jej niedookreslony
charakter. Wigze sie to tez z ustaleniem istnienia pewnego zgodnego spotecznie
zakresu postrzegania rzeczywistosci i wyznawanych wartosci, co moze by¢ trudne
w sytuacji duzego spolaryzowania spotecznego (np. tradycyjnego konfliktu pogla-
dow liberalnych i konserwatywnych), a takze przy ocenie oznaczen niewpadajg-
cych w oczywistg kwalifikacje: wulgaryzmy czy charakter rasistowski. Stad zaréw-
no w orzecznictwie jak i doktrynie podkresla sie, ze ocena w zakresie naruszenia
dobrych obyczajoéw pomimo tego, ze subiektywna musi by¢ jak najdalej zobiektywi-
zowana'. Juz z wczesnego orzecznictwa OHIM wyrazonego w stanowisku
Wielkiej Rady wytonit sie podziat na znaki, ktére sg ,po prostu lekcewazgce lub
niesmaczne” oraz te, ktére sg ,stanowigce powazne naruszenie i mogace Spo-
wodowac gteboka obraze”. Dlatego starajac sie wyznaczy¢ granice rejestrowalno-
Sci oznaczenia wskazano, ze dopuszczalne sg ,nhieco niegrzeczne stowa lub

tagodne insynuacje seksualne”,®* dotyczy to rdéwniez okreslen tagodnie

12 Opinia Rzecznika Generalnego Michata Bobeka przedstawiona w dniu 2 lipca 2019 r. w sprawie C-240/18 P
Constantin Film Produktion GmbH Przeciwko Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO),
ECLI:EU:C:2019:553 pkt 75-83.

13 Podkresla to rzecznik M. Bobek w pkt 75 Opinii. W polskiej wersji jezykowej opinii wystepuje niefortunne
sformutowanie ,mimo pokrywania si¢ zakreséw obu poje¢”. Nie ulega watpliwosci, ze w sformutowaniu tym w
ang. wersji jezykowej ,overlapping” w niem. ,Uberlappen” czy franc. ,les recoupements” chodzi o ,naktadanie
sie” w rozumieniu ,krzyzowania”. Tak réwniez M.Trzebiatowski, [w:] Prawo..., s.758

14 Powyzsza kwestia znalazta swéj wyraz z omawianej sprawie. Jak wynika z przedstawionych okolicznosci Urzad
Patentowy RP w decyzji odmownej zastosowat takg wiasnie taczng kwalifikacje nie uzasadniajgc jednak
dlaczego doszto do naruszenia klauzuli porzadku publicznego ergo nie wskazujgc jaka konkretnie norma
prawna zostata naruszona. Wydaje sig, ze pewng rektyfikacjg powyzszego miat by¢é wywod WSA w Warszawie
w zakresie dotyczacym art.216 kodeksu karnego (przestepstwa zniestawienia) jednak nie zostat on rozwiniety,
a uzasadnienie wyroku dotyczyto w istocie juz tylko naruszenia klauzuli dobrych obyczajéw.

15 t.Zelechowski [w:] Prawo...., nb.75.

16 Decyzja Wielkiej Rady EUIPO z 6.07.2006r. w sprawie R 495/2005-G, (Screw you) pkt 19.
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pejoratywnych”. Zgodnie z powtarzang wielokrotnie w orzecznictwie fraza ozna-
czenie nie moze wpadac¢ w zakres analizowanej przeszkody tylko dlatego ze jest
w,ztym guscie”.’® Z orzeczenia w sprawie Constantin, a takze z wydanej
w sprawie opinii Rzecznika Generalnego M. Bobeka wyptywa ogromne znaczenie
kontekstualizacji oceny dokonywanej w danej sprawie. Zwigzane jest to réwniez
z dotychczas pomijang w orzecznictwie i doktrynie kwestig rynkowego funkcjono-
wania oznaczenia. Dotyczy jednak réwniez innych, ogdélnych kryteriow branych
pod uwage w ramach oceny. Specyfika wskazanej przeszkody powoduje, ze
rébwniez one ulegaja pewnej modyfikacji. Wydaje sie wiec, ze owa specyfika
i zwigzana z nig kontekstualizacja wystepuje w kilku pozostajgcych ze sobg
w zwiazku kryteriach:

a) catosciowej ocenie oznaczenia,

b) relewantnej grupie odbiorcow;

c) rodzaju towardw i typowego sposobu ich funkcjonowania;

d) rynkowym funkcjonowaniu oznaczenia przez zgtaszajgcego/uprawnionego;

Kryteria te oméwione zostang ponizej:

Ad a) Zgodnie z generalng zasadg, oznaczenie winno by¢ oceniane jako
cato$¢ z uwzglednieniem elementéw dominujacych®. Ma to szczegdine znaczenie
w przypadku oznaczen wieloelementowych i stowno-graficznych. Jezeli jeden z ele-
mentow oznaczenia jest obrazliwy/szokujgcy oznaczenie moze zostaC zarejestro-
wane, o ile pozostate elementy, a wiec kontekst i catosciowy odbiér oznaczenia,
pozwalajg zredukowaé znaczenie kwestionowanych elementéw lub je zniuan-
sowac.”® W tym aspekcie ocena pozostaje zbiezna z tg jaka dokonywana jest
w przypadku innych przeszkdd bezwzglednych. Wyrazna réznica dotyczy kwestii
wieloznacznosci zastosowanego oznaczenia. O ile bowiem w przypadku np. przesz-
kody opisowosci inne potencjalnie nieopisowe znaczenia nie odgrywaja zadnej roli
w ocenie wystgpienia przeszkody?, o tyle wtasnie kontekstualizacja oceny w przy-
padku analizowanej przeszkody, nakazuje uwzgledni¢ czynnik istnienia odmiennych
znaczen, a w istocie w pewnym sensie ocene prawdopodobienstwa, ktére znacze-
nie, w danym kontekécie, bedzie przewazato.?? Powyzsze, w potgczeniu na przykitad

17 Por. J.Griffiths ,Is There a Right to an Immoral Trade Mark?”, dostepne w serwisie SSRN pod adresem
https://ssrn.com/abstract=1492117 s. 9.

18 Wyrok TSUE w sprawie C-240/18 pkt 41.

19 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci WE z 2.06.2007r. w sprawie C-334/05 P, (Limoncello), EU:C:2007:333 pkt
35, wyrok Sadu Unii Europejskiej z 15.03.2017r. w sprawie T-1/17, (La Mafia SE SIENTA A LA MESA),
ECLI:EU:T:2018:146, pkt 32.

20 Decyzja Piatej Izby Odwotawczej z 04.02.2022r. w sprawie R 1131/2021-5, (Fucking awesome), pkt 52.

21 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci WE z 23.10.2003r. w sprawie C-191/01 Wm. Wrigley Jr. Company przeciwko
EUIPO (DOUBLEMINT) ECLI:EU:C:2003:579 pkt 32.

22 Por. Decyzja Czwartej Izby Odwotawczej z 25.10.2016r. w sprawie R 1052/2016-4 (LEZ) pkt 14.
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z brakiem zwigzku z towarami/ustugami, prowadzi¢ moze do uznania, ze analizo-
wana przeszkoda nie wystapi.

Ad b) W zakresie relewantnej grup odbiorcow przyja¢ nalezy punkt widzenia
osoby rozsadnej z normalnym poziomem wrazliwosci i tolerancji.? Odrzuci¢ nalezy
wiec wszelkie skrajnosci, a miarodajng winna by¢ ocena osoby o Sredniej
wrazliwosci. Ocena dotyczgca spetnienia przeszkody zasadniczo dokonywana byc¢
powinna z perspektywy odbiorcow towarow i ustug. Orzecznictwo, kierujgc sie
wiasnie specyfikg wskazanej przeszkody dopuszcza rozszerzenie wskazanego
kregu o osoby, ktore tylko moga stykac sie z towarami niebedac ich odbiorcami.
Wydaje sie, ze uzasadnieniem powyzszego jest fakt, ze osoby te bedgc rowniez
wystawione na oddziatywanie oznaczenia widniejgcego na towarze moga odczy-
tywac je bez tgcznosci z towarem i by¢ zszokowane ptynacym z niego przekazem
per se. Wskazany poglad zaprezentowany w wyroku w sprawie Paki**, wydaje sie
by¢ zbyt mato wyjasniany i uzasadniany w orzecznictwie. Postulowana konteks-
tualizacja nakazywalaby za$ wtasnie aby przyjmujac rozszerzenie kregu odbiorcow
uargumentowac to stanowisko w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego
i konkretnych grup oséb. Przyjmowanie bowiem uogélnieh na tym polu (wskazanie
— ze z uwagi na powyzsze nalezy bra¢ pod uwage ocene ,bardzo szerokiego kregu
0s6b” jak w analizowanym wyroku) prowadzi do oceny dokonywanej z perspektywy
niemal catego spoteczenstwa czynigc z niej w istocie ocene abstrakcyjng. Nie
nalezy zapominac¢, ze zasadnicza ocena winna by¢ dokonywana z perspektywy
odbiorcéw towardw i ustug, zas wplyw innych os6b moze mie¢ dla niej znaczenie,
nie moze ono jednak przewazac¢ lub by¢ dokonane z zupetnym pominieciem oceny
z pierwszej z grup, w kazdym jednak wypadku winno by¢ ono nalezycie uzasad-
nione. Bez wzgledu na powyzsze i paradoksalnie dla analizowanej kwestii
rozszerzenie kregu oséb, ktérych ocene nalezy braé pod uwage sprzyja¢ moze
zgtaszajgcemu/uprawnionemu do kwestionowanego oznaczenia. Wystgpienie
wskazanej przeszkody zwigzane jest bowiem z ustaleniem, iz narusza ono dobre
obyczaje w ocenie istotnej®® czy przewazajacej®® czesci odbiorcéw. W przypadku
dokonywania ocen szerszych grup odbiorcow o wiele trudniej za$ o kategoryczne
stwierdzenia co do sposobu postrzegania danego oznaczenia.

Ad c) Ocena oznaczenia, co do zasady winna dotyczy¢ cech samoistnych
znaku tj. oznaczenia w zwigzku ze zgtoszonymi towarami/ustugami.?” To wiec nie

23 Wyrok SUE z 9.03.2012r. w sprawie T-417/10 ("Que buenu ye! HIJOPUTA), EU:T:2012:120, pkt 21, wyrok SUE
z 14.11.2013r. w sprawie T-54/13 (FICKEN LIQUORS), EU:T:2013:593, pkt 21.

24 Wyrok SUE z 5.11.2011r. w sprawie T-526/09 (Paki), ECLI:EU:T:2011:564, pkt 18.

25 Wyrok SUE w sprawie T-54/13, pkt 38.

26 Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 83.

27 Wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 13.09.2005r. w sprawie T-140/02, (Intertops), ECLI:EU:T:2005:312 pkt 27 i 28
w zakresie w jakim odnosi sig¢ do przeszkéd bezwzglednych okreslonych art. 7 éwczesnego Rozporzadzenia
40/94 o wspdlnotowym znaku towarowym. W orzeczeniu tym Sad wyrazit nieaktualny juz poglad, ze dla oceny
oznaczenia w tym aspekcie nie majg znaczenia kwestie zwigzane z uzywaniem znaku.
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ocena oznaczenia per se, ale w tgcznosci z towarami i ustugami powinna w pierw-
szej kolejnosci wyznaczaé¢ mozliwo$¢ uznania wystgpienia przeszkody.?® Brak wysta-
pienia jakiejkolwiek tgcznosci miedzy oznaczeniem, a towarem przy jednoczesnej
mozliwej ,niekontrowersyjnej” interpretacji oznaczenia oznacza¢ moze brak wysta-
pienia wskazanej przeszkody, co wynikaé moze tez z kontekstu jego uzywania.
W ocenie tej znaczenie odgrywa zdolnos¢ oznaczenia do wywotania negatywnych
odczu¢ odbiorcow towardw i ustug. Zatem wplyw na nig moze mie¢ sam charakter
towarow/ustug jak i sposob ich rynkowego funkcjonowania (oceniany w tym aspekcie
hipotetycznie)®®. Wysoki stopiefl specjalizacji towaréw i sprzedaz w specyficznych
warunkach np. gadzety erotyczne sprzedawane w stacjonarnych sex-shopach
powodowaé moze, ze grupa odbiorcow, posiadajaca wyzszy stopien tolerancji nie
bedzie czuta sie zszokowana czy obrazona tre$ciami, ktére mogtyby by¢ uznane za
takie w przypadku np. towaréw przeznaczonych do ogétu typu: produkty spozywcze
sprzedawane w powszechnych punktach sprzedazy.*®

Od powyzszej zasady wystepujg jednak odstepstwa. W orzecznictwie uznano, ze
niekiedy mozna ocenia¢ oznaczenie jako takie tj. bez tgcznosci z towarami/ustugami.
Za takie uznano np. oznaczenia stanowigce obelgi na tle rasowym czy tez majgce
gteboko obraZliwy i uwlaczajgcy charakter.®® Tego rodzaju odstepstwo moze mieé
swoje uzasadnienie w ochronie wartosci podstawowych np. ochronie przed
wszelkimi formami dyskryminacji, dlatego mozna zgodzi¢ sie z jego zastosowaniem
w odniesieniu do okreslenia ,Paki” (bedace pogardliwym okresleniem osoby
narodowosci pakistanskiej). W przypadku innych, mniej kontrowersyjnych oznaczen
zastosowanie tego pogladu wydaje sie by¢ jednak dyskusyjne. Stanowisko takie
zajeto bowiem w przypadku oznaczenia, ktérego dominujgcym elementem byto
stowo ,Mafia”. W tym przypadku wyjasniajgc takg witasnie ocene uznano, ze
przedmiotowe odstepstwo moze byé zastosowane gdy znak jest szczegolnie
,Szokujacy” lub ,obrazliwy”®, a takie zdaniem Sadu bylo analizowane oznaczenie.
Nie sposéb niezauwazy¢, ze przyjete stanowisko rozszerza wczesniejszy poglad
Sadu i to w sposob, ktéry moze by¢ ryzykowny dla pewnosci dokonywanych ocen.
Zasadg jest ocena oznaczenia w lgcznosci z towarem/ustugami. Jak ujawnia
orzecznictwo granica miedzy tym co dopuszczalne, a obrazliwe czy szokujgce jest
ptynna, szczegolnie w tym ostatnim przypadku. Zatem dodatkowe i dosy¢ swobodne
odejScie od oceny dokonanej w zakresie specjalizacji znaku sprzyja¢c moze
arbitralnosci i fatwosci ustalenia i uzasadnienia istnienia przeszkody, z czym trudno
sie zgodzi¢. Dlatego odejScie od zasady oceny oznaczenia w relacji do towa-
row/ustug o ile dopuszczalne, winno by¢ wiec stosowane wyjagtkowo tylko w przy-
padkach jaskrawych — gteboko obrazliwych czy naruszajgcych podstawowe
wartosci, a w kazdym przypadku winno by¢ nalezycie uzasadnione.

28 Decyzja w sprawe R 1052/2016-4 pkt 4.
29 Decyzja w sprawie R 495/2005 pkt 21.
30 Decyzja w sprawie R 495/2005 pkt 27-29.
31 Wyrok SUE w sprawie T-526/09 pkt 15.
32 Wyrok w sprawie T-1/17 pkt 40.
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Ad d) Oceny w analizowanym zakresie nie mozna dokona¢ bez oceny
konkretnego uzywania oznaczenia przez zgtaszajgcego/uprawnionego oznaczenia,
czy tez szerzej kontekstu w jakim dane oznaczenie funkcjonuje na rynku. Powyzsze
wyraznie podkreslit Trybunat Sprawiedliwo$ci w sprawie Constantin.*®* Wedtug niego
badanie pod katem analizowanej przeszkody nie moze ograniczac sie do abstrak-
cyjnej oceny zgtoszonego znaku towarowego czy tez niektorych jego sktadnikdw.
Jego zdaniem nalezy wykazaé, ze uzywanie wspomnianego znaku towarowego
w konkretnym i aktualnym kontekscie spotecznym bytoby faktycznie postrzegane
przez tych odbiorcéw jako sprzeczne z podstawowymi wartoSciami i normami
moralnymi spoteczenstwa. Obowigzek ten istnieje szczegolnie jesli materiaty dowo-
dowe zaprezentowane przez zgtaszajacego przeczg tezie o mozliwosci wystapienia
przeszkody.** Nalezy wiec dokonaé analizy catego materiatu dowodowego w spra-
wie. Istotne za$ dla niej moga by¢ elementy takie jak akty ustawodawcze i praktyki
administracyjne, opinia publiczna i ewentualnie spos6b, w jaki wtasciwy krag
odbiorcéw reagowat w przesztosci na to oznaczenie lub podobne oznaczenia,
a takze wszelkie inne elementy mogace pozwoli¢ na ocene sposobu postrzegania
przez tych odbiorcéw.*® Tego rodzaju analiza stanowi¢ wiec moze weryfikator
poczynionych zatozen hipotetycznych, do jakich zwykle dochodzi przy pierwszej
ocenie zgtoszonego oznaczenia. Wskazany aspekt zwigzany jest wiec Scisle z kon-
kretnymi dowodami (przeczacymi tezie o wystgpieniu przeszkody) jakie dostarczone
beda przez zgtaszajgcego/uprawnionego. Dowody te winny by¢ nalezycie ocenione
w ramach catosciowej oceny okolicznosci sprawy. Nie mozna tez (w Swietle w/w
wyroku) przeciwstawia¢ im jedynie ogolnych i hipotetycznych formut. Witasnie taki
brak uwzglednienia okoliczno$ci zwigzanych z funkcjonowaniem oznaczenia zostat
wyraznie skrytykowany zaréwno przez Trybunal, jak i przez rzecznika generalnego
w sprawie Constantin®*. Majgc na uwadze fakt, ze analizowana przeszkoda dotyczy
kwestii wysoce ocennych i wrazliwych, taka szeroka analiza pozwoli najpetniej
uwzgledni¢ wszystkie okolicznosci wystepujace w sprawie. Wszak zaden urzad
patentowy nie jest powotywany do dokonywania ocen w zakresie etycznym czy
moralnym. Zatem abstrakcyjna i hipotetyczna ocena dokonywana z pominieciem
przedstawionych okolicznosci faktycznych moze sprowadza¢ sie do oceny subiek-
tywnej, dokonywanej przez eksperta zgodnie z jego niekoniecznie reprezentatywnym
Swiatopoglagdem.

33 Stanowisko to przyjete zostato w projekcie dokumentu CP14 s.13-15.

34 Wyrok TSUE C-240/18 pkt 43.

35 Wyrok TSUE C-240/18 pkt 40 i 41.

36 Wyrok TSUE C-240/18 pkt 49, Opinia Rzecznika Generalnego... pkt 84-98. Fakt wystgpowania w analizowanej
sprawie watku zwigzanego z wolnoscig stowa czy ekspresjg artystyczng dla powyzszego wywodu wydaje sie
nie mie¢ znaczenia. Wazne jest bowiem oderwanie przyjetego stanowiska wytgcznie od hipotetycznych ustalen.
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3. Okolicznosci sprawy

Glosowany wyrok wydany zostat w nastepujgcych okolicznosciach faktycz-
nych. Zgtaszajgcemu (spoice prawa handlowego) Urzad Patentowy RP odmowit
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy stowny "Fit Matka Wariatka". Znak
zgloszony zostat dla towarow i ustug z klas 9, 41 i 44 m.in. oprogramowania, a
takze prowadzenia kursow i warsztatow oraz ustug doradczych z zakresu zdro-
wego odzywiania i zajec fitness. Podstawg decyzji odmownej byto uznanie, ze
w sprawie wystgpita przeszkoda bezwzgledna wskazana w art. 129* ust.1 pkt 7
pwp, a wiec sprzeczno$¢ oznaczenia z porzgdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami. Zdaniem Urzedu zgtaszajacy poprzez prébe rejestracji wskazanego
oznaczenia w sposOb ewidentny zmierzat do naruszenia porzgdku publicznego
i/lub dobrych obyczajow, a sprzecznos¢ zgtoszonego oznaczenia z dobrymi
obyczajami wynika z uzycia w nim stowa "Wariatka", ktére znajduje sie na
pograniczu wulgarnos$ci i pozostaje dalej rozpoznawalne w wyrazeniu "Fit Matka
Wariatka". Przyjat, ze stowo "Wariatka" dookresla stowo "Matka", ktére oznacza
kobiete obdarzong w naszym spoteczenstwie wysokim szacunkiem i czcig. Organ
uznal, ze biorgc pod uwage wskazane towary i ustugi w sprawie mamy do
czynienia z bardzo szerokim kregiem odbiorcéw i nalezy bra¢ pod uwage opinie
tych o Sredniej wrazliwosci. Jego zdaniem dla czesSci spoteczenstwa — takze tej
stanowiagcej relatywny krag odbiorcow — okreSlenie ,matka wariatka” jest
sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie mogtoby by¢ wykorzystane w zadnej
publicznej, a nawet prywatnej sytuacji. Przyjete bowiem w polskim spoteczenstwie
zasady zachowania pietnujg publiczne postugiwanie sie okresleniami majgcymi
charakter wulgaryzmow.

W skardze od powyzszej decyzji zgtaszajgcy (skarzacy) zarzucit organowi
dowolnos¢ poczynionych ustalen, ktére doprowadzity go do przekonania o istnieniu
przedmiotowej przeszkody. Jego zdaniem organ nie uwzglednit przedstawionych
przez niego dowodow, w Swietle ktdrych oznaczenie odbierane jest w sposéb
pozytywny. Jego zdaniem Urzad niezasadnie uznat stowo ,wariatka” za wulgaryzm
i nie uwzglednit dowodéw przeczacych tej okolicznosci, sam za$ nie przeprowadzit
zadnego dowodu, ktéry by ja potwierdzit. Wskazat, ze wyrazenie ,wariat” jest
okresleniem potocznym majgcym kilka znaczen, za$ z definicji zawartych w Stow-
niku Jezyka Polskiego nie wynika aby stowo to byto uznawane ze wulgaryzm czy
nawet okreslenie obrazliwe. Organ skupit sie, jego zdaniem, tylko na tym pejora-
tywnym znaczeniu bez uwzglednienia innych znaczenh. Urzad nie przeanalizowat
tez wskazanego oznaczenia catoSciowo, lecz skupit sie tylko na wskazanym
wyrazeniu ,wariatka”, tymczasem to stowo ,FIT” ma kluczowe znaczenie dla
odbioru znaku, bowiem dookresla pozostalg fraze ,matka wariatka”. Wskazat, ze
oznaczenie ,fit matka wariatka” jest zwrotem pozytywnym, kojarzgcym bycie matka
z byciem réwnoczesnie "FIT", czyli byciem wysportowana, zdrowa, dbajgca
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o siebie. Przyjecie pejoratywnego znaczenia frazy, zdaniem skarzacej, wynika ze
staromodnego i stereotypowego postrzegania matki, tj. jako osoby powaznej,
statecznej, skupionej na zajmowaniu sie domem i dzie¢mi. Jak twierdzit, obecnie
popularny stat sie model matki aktywnej zawodowo i fizycznie, dbajgcej o siebie —
o swoj wyglad, zdrowie i kondycje fizyczng, majacej pasje i hobby. W odniesieniu
do stereotypowego postrzegania matki trudniej stwierdzi¢, iz pasuje do niej
okredlenie "zwariowana" — jak nalezy rozumie¢ stowo ,wariatka” w jednym
z przedstawionych znaczen. Takich watpliwosci nie ma juz jednak jezeli postrzega
sie matke w aktualnym, nowoczesnym modelu. Ponadto organ zupetnie pomingt
kontekst w jakim mozna napotka¢ dany znak towarowy. Powotujgc sie w tej mierze
na poglady wyrazone we wskazanym wyroku w sprawie Constantin skarzgca
powotata liczne dowody zwigzane zrynkowym funkcjonowaniem oznaczenia
i prowadzong dziatalnoscia.

WSA w Warszawie nie uwzglednit zarzutow Skarzacego i oddalit skarge.
Sad wyjasnit znaczenie obu podstaw ,porzadku publicznego” i ,dobrych obycza-
jow” w swoich dalszych wywodach skupit sie jednak tylko na tej drugiej
przeszkodzie. WSA wyjasnit, ze przedmiotowa przeszkoda moze by¢ zastosowana
do wyrazenia ztozonego z kilku wyrazow, w ktorym tylko jeden wpada w jej zakres
o ile pozostale elementy sg neutralne, a kwestionowany element pozostaje w tym
zwigzku rozpoznawalny, a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Zdaniem
sadu element fit” nie zmienia wrazenia wywotanego przez element ,matka
wariatka”.

Odnosnie kwestii oceny odbiorcéw Sad wskazal, ze oceny wystgpienia
omawianej przeszkody nie zmienia fakt, ze istnieje grupa spoteczenstwa, ktéra nie
dostrzega wulgaryzmu w wyrazeniu "matka wariatka". Dotyczy to w wiekszosci
os6b, ktére sg nastawione na odbiér uzywanego juz w obrocie gospodarczym
w funkcji reklamujgcej ustugi z branzy fitness, kojarzace je ze zdrowym trybem
zycia. Te osoby z pewnoscig dostrzegtyby towarzyszacy wyrazeniu "matka wariat-
ka" stowo "fit", wskazujgce na zdrowy styl zycia. Sad pierwszej instancji przyznat
racje skarzgcej, iz w tym kregu osob, odbiér zwigzku frazeologicznego uzytego
w zgtoszonym znaku, czyli "FIT MATKA WARIATKA", jest zapewne neutralny lub
wrecz pozytywny. Istnieje jednak tez grupa oséb, o przecietnym progu wrazliwosci,
ktora wyrazenie to odbierze jako wulgarne i sprzeczne z dobrymi obyczajami
nawet w kontekscie zwigzanym z branzg fitness. Osoby te nie musza naleze¢ do
odbiorcéw ustug branzy fitness, gdyz grupa docelowych odbiorcéw jest szersza
i obejmuje takze osoby, ktére bedg sie z tego rodzaju Srodowiskiem stykac z
rozmaitych powoddéw, np. bedac dostawcami towaréw niezbednych do prowadze-
nia tych ustug, czy po prostu przypadkowo na taki znak towarowy napotykajgc.



24 | Wojciech Gierszewski

W ocenie Sadu pierwszej instancji, nie mozna odmoéwié racji stwierdzeniu
organu, ze przez osoby, dla ktérych wartoscig jest szacunek nalezny matce,
skojarzenie wyrazenia: "matka" ze stowem "wariatka" byloby odebrane jako
niedopuszczalne, czy wrecz obrazZliwe. Dodanie do okre$lenia "wariatka" okres-
lenia "fit" w odbiorze tego kregu os6b nie niwelowatoby pejoratywnego wydzwieku
tego zwigzku frazeologicznego jako calosci. Nie mozna nie uwzgledni¢
negatywnego odbioru przez czes¢ spoteczenstwa, ktora nie chce, aby ich dzieci
taczyly okreslenie “"wariatka" z pojeciem "matki”, czy nawet "fit matki". Sad
podkreslit, ze znak jest przeznaczony do oznaczania towarow i ustug kierowanych
do ogotu spoteczenstwa. Jego zdaniem mozna by sie zastanowi¢, czy uzycie
stowa "wariat", "wariatka", w zartobliwym, czy tez nawet w zamierzeniu pozytyw-
nym przekazie reklamowym, nie godzi w dobra osobiste grup ludzi, dotknietych
chorobami psychicznymi.

W skardze kasacyjnej Skarzacy powotat zasadniczo analogiczne zarzuty,
dodatkowo wskazujgc, ze WSA w Warszawie nie odniést sie do zarzutéw
poczynienia przez Urzad Patentowy dowolnych (sprzecznych z zaprezentowanymi
dowodami) ustalen w sprawie.

NSA podzielit poglad WSA w Warszawie wyrazony w wyroku i oddalit skarge.
Zdaniem NSA nalezy oceni¢ tylko element treSciowy znaku, za$ kwestia jego
ewentualnego uzywania ma znaczenie wtdrne. Powotal przy tym wyroki (NSA
z 11.05.2005r., Il GSK 49/05, i WSA w Warszawie z 3.09.2008r., VI SA/ WA 491/08.
Jego zdaniem ocena naruszenia dobrych obyczajéw winna byé przeprowadzona
w spos6b zobiektywizowany, z uwzglednieniem odbioru rozsgadnego konsumenta
o przecietnej wrazliwosci i progach toleranciji. Wskazat tez, ze w ocenie tej nalezy
wyj$¢ poza sfere kregu odbiorcow i uwzgledni¢ opinie oséb, ktére stykajg sie ze
znakiem przypadkowo, jak réwniez, ze odnosnie pewnych oznaczeh beda one
uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami bez wzgledu na towary do oznaczenia,
ktérych zostaty zgtoszone.*

NSA wskazat, ze znak oceniony zostat jako catos¢, jak réwniez, ze WSA
w Warszawie dokonat catoSciowej oceny materialu dowodowego, a stanowisko
Skarzgcego jest wylgcznie wyrazem polemiki z prawidtowo poczynionymi ustale-
niami. Zdaniem Sgdu pejoratywnego odbioru znaku nie niweluje uzycie w nim frazy
FIT. Zas udokumentowana i nienegowana w sprawie akceptacja dotychczasowej
dziatalnos$ci firmowanej zgloszonym oznaczeniem, czy uzycie tozsamego zwigzku
frazeologicznego w firmie Skarzacego jest irrelewantne w kontekscie bezwzglednej
przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Ocenie podlega bowiem sam znak, a nie

37 W tym aspekcie przywotano wyroki: Sgdu UE z 5.10.2011, T-526/09 Paki oraz z dnia 26.09.2011 r. w sprawie
T-266/13 CURVE btednie wskazujgc, ze sa to wyroki TSUE.
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okolicznosci jego zgtoszenia w tym zachowanie czy intencje Skarzgcego, jak
rowniez zalozone przez niego samego znaczenie pojec¢ uzytych w znaku.

NSA wskazat tez, ze nie mozna odwolywaé sie do odbioru oznaczenia
w ramach wybranej grupy spotecznej znajgcej dziatalnos¢ skarzacej, gdyz prowa-
dzitoby to do relatywizacji oceny i odebrania jej obiektywnego charakteru. Przytoczyt
tez orzeczenie Sadu w sprawie oznaczenia FICKEN, w ktorym ten stwierdzit, ze
uzywanie okreslonych np. wulgarnych stow w literaturze, sztuce czy tez mediach nie
jest argumentem na rzecz uznania ich za dopuszczalne. Zaréwno w literaturze,
sztuce, jak i mediach wulgaryzmy sg bowiem do$é powszechnie uzywane.*®

4. Ocena rozstrzygniecia

Przechodzac do oceny glosowanego orzeczenia wskaza¢ nalezy, ze ujawnia
ona wiekszos¢ probleméw zwigzanych z zastosowaniem omawianej przeszkody
w praktyce. Przytoczenie za$ zar6wno argumentéw skarzgcego jak i stanowiska
NSA (oraz WSA w Warszawie z uwagi na akceptacje przyjetych pogladéw) w szer-
szym zakresie, wynika z konieczno$ci przeanalizowania ich pod katem oméwionych
wyzej kryteribw oceny analizowanej przeszkody.

a) catosciowa ocena oznaczenia

W zakresie oceny oznaczenia NSA podobnie jak WSA w Warszawie stusznie uznat,
ze omawiana przeszkoda moze by¢ zastosowana do oznaczenia zlozonego z wielu
wyrazow. Jak wskazano zastosowanie znajduje tu ogolna reguta zgodnie z ktorg
oznaczenia nalezy badac catosciowo z uwzglednieniem elementéw dominujgcych.
Jezeli wiec analizowana przeszkoda zachodzi w odniesieniu do tego elementu,
mozna stwierdzi¢ jej wystgpienie dla oznaczenia jako catosci. Jednak zaréwno NSA
jak i WSA w Warszawie nie dokonaty analizy badanego oznaczenia pod tym katem.
Nie budzi watpliwosci, ze w przypadku oznaczenia elementem dominujgcym byto
cala oznaczenie — ,FIT Matka Wariatka”, nie za$ wylgcznie element ,Matka-
Wariatka”. Dokonujgc oceny w tym zakresie NSA skupit sie wiec wytgcznie na ele-
mencie uznanym przez niego za obrazliwy ,matka-wariatka”. Powtarzajgc jednocze-
Snie, ze element FIT nie jest w stanie odwréci¢ negatywnego przekazu. Nie przeko-
nuje zastosowana argumentacja, ktéra w istocie nie odpowiada na zarzuty
skarzgcego tj. brak wziecia pod uwage, ze stowo ,wariatka” posiada inne znaczenia,
niekoniecznie pejoratywne, ktére w przedstawionej frazie catosciowo mogto zostac
zniuansowane, a takze ze fraza ,Matka wariatka” dookre$la element ,FIT”. Mozna
mie¢ tez watpliwos¢ czy przyjeta ocena znaczeniowa jest tg najbardziej prawdopo-
dobna w okolicznosciach zwigzanych z oznaczeniem, uzytym w odniesieniu do
towardéw i ustug oraz w kontekscie jego uzywania.

38 W tym aspekcie przywotano wyrok Sadu UE z 14.11.2013 r., T-54/13 FICKEN btednie wskazujac, ze jest to
wyrok TSUE.
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b) grupa odbiorcéw

W zakresie oceny dokonanej przez relewantng grupe odbiorcow sad przywotat
stuszne poglady teoretyczne, dokonat jednak dyskusyjnej oceny. Trudno bowiem
zgodzi¢ sie, ze przyjeta w sprawie ocena jest oceng osob o Sredniej wrazliwosci.
NSA rozszerzajgc krag odbiorcéw towaréw/ustug (wydaje sie, ze na cale spote-
czenstwo) w zasadzie nie wyttumaczyt swojego stanowiska, poza ogolnikowym
stwierdzeniem dotyczgcym mozliwosci zetkniecia sie z oznaczeniem innych niz
odbiorcy towardw/ustug osob. Co ciekawe jednak przyznat racje skarzacemu, ze
wsrod odbiorcow tych konkretnych towar6w czy ustug (branza fitness) istnieje
zapewne grono oso6b, ktdre moze odbiera¢ analizowane oznaczenie pozytywnie.
Wedlug niego jednak zapewne w tej grupie istnieje tez grono, dla ktérych oznaczenie
bedzie nieakceptowalne. Wydaje sie wiec, ze sam fakt identyfikacji jakiejkolwiek
czesci spoteczenstwa (nawet nie odbiorcow), ktére odbierze oznaczenie negatywnie,
bylo dla sagdu wystarczajgce dla stwierdzenia wystgpienia wskazanej przeszkody.
Nie wzigt przy tym pod uwage, ze ustalenie to musi dotyczy¢ istotnej czy
przewazajgcej czesci relewantnych odbiorcow. Dodatkowo nie mozna oprzeé sie
wrazeniu, ze dla sadu wazniejsze wydaje sie zdanie osob, ktére moga sie z ozna-
czeniem zetkng¢ w sposob przypadkowy, niz ocena wiasciwych odbiorcéw, ktérych
zdanie w zasadzie pomija.

C) natura towaréw

NSA nie skupit sie na naturze towaréw/ustug, dla ktérych zgtoszone bylo ozna-
czenie: dedykowane oprogramowanie, ustugi zywieniowe i dotyczgce branzy fitness.
Dokonat oceny oznaczenia per se bez tagcznosci z towarami/ustugami, powotujac sie
na jego wulgarny i obrazliwy charakter. Mozliwo$¢ zastosowania omoéwionego
odstepstwa w analizowanej sprawie jest zas wysoce dyskusyjna. Wydaje sie, ze
oznaczenie nie ma gteboko obrazliwego czy uwlaczajacego charakteru dla osoby o
przecietnym poziomie wrazliwosci, a zdecydowanie dla odbiorcy zgtoszonych
towarow czy ustug. Nie mozna oczywiscie wykluczyé, ze istnieje grono oséb, dla
ktorych analizowane oznaczenie nie bedzie akceptowalne, wysoce watpliwe jest
jednak aby zdanie tych osob byto w sprawie reprezentatywne. Przyjecie wiec takiej
wlasnie oceny wskazuje, ze w sprawie zastosowano subiektywny miernik i punkt
widzenia osoby wysoce wrazliwej.

d) spos6b uzywania oznaczenia

Najwiekszg jak sie wydaje jednak wadg analizowanego orzeczenia jest catkowity
brak wziecia pod uwage kontekstu w jakim oznaczenie wystepuje na rynku.
Powyzsze nie jest wynikiem zaniedbania czy niecheci konfrontowania sie z mater-
iatem, ktéry przeczy przyjetej tezie. NSA wskazat, ze okolicznosci dotyczace
uzywania oznaczenia nie majg znaczenia, bowiem ocenie podlega tylko element
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treSciowy sam znak, a nie okoliczno$ci dodatkowe zwigzane ze znakiem.*®
Wszystkie przedstawione przez skarzacego dowody uzywania oznaczenia zostaly
wiec pominiete, jako niemajgce znaczenia dla sprawy, a zastosowana w wyroku
ocena miata wylgcznie wymiar abstrakcyjny. Stanowisko przyjete przez NSA jest
zaskakujgce i sprzeczne z przytoczonym wyrokiem w sprawie Constantin i wyra-
zonymi w nim pogladami*. Wprawdzie wyrok ten nie ma charakteru prejudycjalnego,
znalazt jednak uznanie w najnowszych wypowiedziach doktryny z uwagi (jak sie
wydaje) na zawarte w nim przekonujgce uzasadnienie takiego whasnie sposobu
ustalania analizowanej przeszkody.* Stanowisko NSA polegato za$ wytacznie na
powieleniu funkcjonujgcego pogladu bez wyjasnienia jego stusznosci, ani tez
refleksji nad stanowiskiem wyrazonym w sprawie Constantin.

5. Podsumowanie

Reasumujgc powyzsze wywody wskazac¢ nalezy, ze przyjety przez NSA
punkt wyjscia, a wiec dokonanie wytacznie hipotetycznej oceny oznaczenia,
doprowadzit go do akceptacji wyrazonego na wczesniejszych etapach stanowiska,
ze oznaczenie ,FIT matka wariatka” zgtoszona dla towardw i ustug z klas 9,41,44
wpada w zakres analizowanej przeszkody. Ocena dokonana zostata praktycznie w
oderwaniu od towaréw/ustug przy rozszerzeniu kregu odbiorcow na cate
spoteczenstwo i z pominieciem dowoddw dotyczacych jego rynkowego funkcjono-
wania. W analizowanym orzeczeniu razi pobiezno$¢ przeprowadzonej analizy
i uzasadnienia. Wskazane iomoéwione dodatkowe kryteria oceny zastosowane
zostaty mechanicznie i czeSciowo niewtasciwe. W kwestii zasadniczej NSA zajat
stanowisko sprzeczne z aktualnymi poglagdami Trybunatu Sprawiedliwos$ci i doktry-
ny. Zaakceptowat wytgcznie hipotetyczng ocene tresci oznaczenia bez uwzgled-
nie=nia kontekstu w jakim wystepuje ono na rynku, nie wyjasnit tez przyczyn
takiego (aktualnie) podejscia do oceny przeszkody. Swoje stanowisko podpart
dawnymi (i nieaktualnymi — w Swietle orzeczenia TSUE) orzeczeniami krajowymi
bez odniesienia do wyroku w sprawie Constantin, na ktéry skarzacy wyraznie sie
powotywal. Przywotane za$ przez NSA wyroki unijne btednie oznaczyt jako wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci, podczas gdy byly to wyroki Sadu Unii Europejskiej.
Z powyzszych wzgledéw glosowany wyrok oceni¢ nalezy krytycznie. Przyjety

39 Wprawdzie powotujgc si¢ na wczesniejsze orzecznictwo wyrok NSA z 11.05.2005r., [ GSK 49/05, i WSA
w Warszawie z 3.09.2008r., VI SA/ WA 491/08 NSA wskazat, ze kwestia uzywania oznaczenia ma ,wtérne
znaczenie”. Nastepczo nawet jednak w tym ,wtérnym” aspekcie nie dokonat analizy przedstawionych
materiatow.

40 Wskazany poglad funkcjonuje réwniez jako aktualny w wytycznych Urzedu Patentowego RP, dostepnych w
wersji elektronicznej pod adresem internetowym https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-
prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/znaki-sprzeczne-z-porzadkiem-publicznym-i-dobrymi-
obyczajami/wstep, podczas gdy wytyczne EUIPO w odniesieniu do omawianej przeszkody znaku unijnego w
tym zakresie zostaty odpowiednio zmodyfikowane por. Wytyczne EUIPO Cze$¢ B Sekcja 4 Rozdziat 7 s.520,
dostepne w wersji elektronicznej pod adresem internetowym
https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2000140000.

41 t.Zelechowski [w:] Prawo.... Nb. 76.
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w nim sposéb oceny analizowanej przeszkody sprzyja dokonywaniu odrealnionych
i subiektywnych ocen bez uzasadnienia tak przyjetego stanowiska innego niz
Lhistoryczne”.
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Matgorzata Gradek Lewandowska*

Internet rzeczy (IoT - Internet of Thing) i o innych
zagrozeniach cyberbezpieczenstwa

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

W filmie Stevena Spielberga ,Raport mniejszosci” akcja dzieje sie w roku
2054, gdy ludzkos¢ jest w stanie zgromadzi¢ tak wiele danych, ze moze przewidzie¢
przyszto$é, pewna sktonnosé, wyeliminowaé sprawcéw zanim popetnig zbrodnie®.
Dzisiaj to fikcja, ale czy na pewno tak zawsze bedzie? Juz teraz, dzieki danym
pochodzacym od pacjentéw i wykorzystaniu sztucznej inteligencji mozliwe jest
prognozowanie 80 choréb na rok przed ich wystgpieniem.* W tym celu nie
wykorzystuje sie jasnowidzow, ale sztuczng inteligencje. Ta predykcja nie bytaby
mozliwa, gdyby algorytmy Al nie mogly ,uczy¢ sie” na danych pozyskanych od
chorych, zapisywanych przez urzgdzenia monitorujgce stan zdrowia. Spektrum tych
urzgdzen jest szerokie: od zlozonych systemdéw podtrzymywania zycia czy
prowadzenia badan klinicznych, do smart zegarkéw czy opasek treningowych (smart
bandy), wag tazienkowych czy ciSnieniomierzy - monitorujgcych jeden parametr
zyciowy (np. temperature lub cisnienie krwi) czy tez cata game zachowan majgcych
wplyw na zdrowie takich jak sen lub nawyki zywieniowe. Pozyskiwanie danych moze
obejmowac pacjentéw w przypadkach nagtych, lecz rOwniez tych cierpigcych na

1 Malgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy

2 Pierwsza czgs¢ tego cyklu zostata opublikowana w numerze 1/2022 (str.61-72), druga cze$¢ - w numerze
2/2022 (str.73-84) za$ trzecia czg$¢ - w numerze 3/2022 (str.33-48)

3 Film S. Spillberga ,Raport mniejszosci” ( Minority Report) z 2002 r. oparty zostat o opowiadanie P.K. Dicka
o takim samym tytule opublikowane w 1956 r. w czasopi$mie ,Fantastic Universe”

4 Raport Riccardo Miotto:
https://www.researchgate.net/publication/303317731_Deep_Patient_An_Unsupervised_Representation_to_Pre
dict_the_Future_of_Patients_from_the_Electronic_Health_Records [dostep 30.12.2022]
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choroby przewlekite®, czy os6b starszych badZ leczonych najnowszymi metodami
terapeutycznymi, takimi jak medycyna precyzyjna.®

Trudno wyobrazi¢ sobie dzisiejszy Swiat bez tych urzadzen, bez Internetu czy
po prostu bez smartfona. Technologia pozwalajgca na gromadzenie i wymiane
danych odgrywa ogromng role i nie mozna odméwi¢ jej wielu zalet. Dzieki nim
mozemy kontrolowa¢ wiele parametrow, zautomatyzowaé reakcje. Niemnigj,
cyberprzestrzen, w ktorej dane sg przesylane, stanowi réwniez zrodio wielu
zagrozen, od tych, ktére mogag rozprzestrzenia¢ sie ,wirusowo” w celu szerzenia
dezinformacji, az po te, ktére stuzg wykradaniu naszych danych wrazliwych. Nie
sposoéb pokaza¢ wszystkich zagrozen dla przedmiotéw ochrony wiasnosci intelek-
tualnej w Swiecie technologii. Stad, skupmy sie na przedstawieniu ,Internetu rzeczy”,
z ktorego istnienia czesto nie zdajemy sobie sprawy i zwigzanych z tym prawnych
skutkow.

Koncepcja Internetu rzeczy (loT - Internet of Thing) zakfada powstanie
globalnej, bezprzewodowe] zintegrowanej sieci inteligentnych przedmiotéw’, czyli
urzadzen i maszyn, najrézniejszych czujnikéw i elementéw mechanicznych, w ktorej
dokonuje sie komunikacja z jednej strony pomiedzy przedmiotami, a z drugiej
pomiedzy przedmiotami i ludzmi. Internet rzeczy to sytuacja, w ktorej kazde fizyczne
urzadzenie czy przedmiot codziennego uzytku bedzie mogto byé wigczone w glo-
balng sie¢ i bedzie mogto dostarcza¢ rdznorakich ustug poprzez analize potrzeb
uzytkownikéw i ich zwyczajow. Koncepcja bazuje na trzech kryteriach: Anytime
(w kazdej chwili), Anyplace (w kazdym miejscu), Anything (wszystko)®.

W raporcie stworzonym przez Grupe Roboczg dziatajgcg przy Ministrze
Gospodarki® czytamy, ze loT to ,sie¢ faczaca przewodowo lub bezprzewodowo
urzadzenia charakteryzujgce sie autonomicznym (niewymagajgcym zaangazowania
cztowieka) dziataniem w zakresie pozyskiwania, udostepniania, przetwarzania
danych lub wchodzenia w interakcje z otoczeniem pod wptywem tych danych. Jest to
koncepcja budowy sieci telekomunikacyjnych i systeméw informatycznych o wyso-
kim stopniu rozproszenia, ktére stuzy¢ moga miedzy innymi tworzeniu inteligentnych

5 J.Greser ,Etyczne problemy wdrazania medycznego Internetu rzeczy”’, PME 2020, Nr 3, Legalis [dostep
30.12.2022]

6 J.Greser Cyberbezpieczenstwo wyrobéw medycznych w $wietle rozporzgdzenia 2017/745, IKAR 2020, Nr 2,
Legalis [dostep 30.12.2022]

7 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu Regiondéw: ,Internet
przedmiotéw — plan dziatan dla Europy” COM(2009) 278 wersja ostateczna (2010/C 255/21); Sprawozdawca:
Zenonas Rokus Rudzikas

8 N.Gupta, J.Gupta, Internet of Things (IoT): A Vision of Any-Time Any-Place for Any-One, International Robotics
& Automation Journal 2017, Vol.2, Issue 6.

9 loT w polskiej gospodarce. Raport Grupy Roboczej do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji do

pobrania z https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-internetu-rzeczy-internet-of-things-iot [dostep
30.12.2022]
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systemoOw kontrolnopomiarowych, analitycznych, czy uktadow sterowania, praktycz-
nie w kazdej dziedzinie zycia, gospodarki czy nauki.”

W innym ujeciu, to koncepcja architektury informatycznej, ktéra umozliwia
wspoiprace (interoperacyjnos¢) roznorodnych systemoéw teleinformatycznych
wspierajacych rozmaite zastosowania dziedzinowe i jest oparta na nastepujacych
warstwach:

e sprzet — urzadzenia (lub przedmioty w nie wyposazone), w szczegdllnosci
sensory, elementy wykonawcze, ale takze sterowniki, smartfony, tablety, laptopy
czy komputery, ktére zdolne sg do komunikacji i przetwarzania danych bez
zaangazowania cztowieka lub w ograniczonej z nim interakcji;

e komunikacja — infrastruktura telekomunikacyjna oraz sie¢ telekomunikacyjna
(przewodowa lub bezprzewodowa), pracujgca w oparciu o dowolne standardy
transmisji danych o dowolnym zasiegu (tu Internet);

e oprogramowanie — systemy informatyczne urzadzen |oT oraz oprogramowanie
stuzgce do wymiany danych, ich przetwarzania, zarzgdzania systemem i jego
zabezpieczenia;

e integracja — zbiory zdefiniowanych ustug informatycznych zapewniajgcych
interoperacyjno$¢ oprogramowania na wszystkich poziomach architektury®®

Konkretyzujac, Internet rzeczy sktada sie z urzadzen i przekazéw wirtualnych
zapewniajgcych:
e komunikacje: sie¢ bezprzewodowa i przewodowa, podczerwien;
e pamieé: bazy danych, zdecentralizowane systemy rozproszone DHT™;
e identyfikacje: obraz video, kody, odczyty biometryczne, informacje z tagoéw i ko-
dow kreskowych;
e lokalizacje: sygnaly GSM, GPS i procesy: serwis, sieci czujnikdw, obstuga
sieci)™.

Zawarte w urzadzeniach mechanizmy Sledzace zbierajg dane za pomocg
réznych dziatan w sieci, m.in.:
e ustalanie lokalizacji;
e Sledzenie dziatalnosci w sieci; $ledzenie zachowan konsumenckich;
e dostep do prywatnosci w sieciach spotecznosciowych; smartfonu;
e przejmowanie poczty e-mail;
e prywatno$¢ medyczna i genetyczna;

10 ibidem

11 ang.Distributed Hash Table, t. rozproszona tablica mieszajgca. Jest to rozproszony system uzywany do
przechowywania informacji o duzych ilosciach danych

12 A.Rot, B.Bleicke, Bezpieczenstwo Internetu Rzeczy. Wybrane zagrozenia i sposoby zabezpieczen na
przykladzie systemoéw produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej Zarzgdzanie 2017,
Nr 26, s. 189-190.
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e bezpieczenstwo cybernetyczne;
e banki informacyjne;

e Internet rzeczy;

e profilowanie uzytkownikéw.

O ile na pierwsze punkty z listy mamy mniej lub bardziej realny wptyw, o tyle
Internet rzeczy i profilowanie uzytkownikéw z jednej strony utatwig czy ratujg zycie,
z drugiej powodujg, ze stajemy sie zrodiem danych dla wielkich korporaciji.
Przyktadem moze by¢ wszczepienie programowalnego bionanochipa (programable-
bio-nano-chip), ktéry moze wykrywa¢ choroby serca lub markery nowotworowe
z prébki Sliny pacjenta. Wszczepienie takiego chipa do ciata pacjenta, mogtoby
zapewni¢ system wczesnego powiadamiania o tych chorobach, na dlugo przed
odkryciem jakichkolwiek symptomow przez pacjenta. Dane te oczywiscie trafiajg do
lekarza, ale co stanie sie jesli trafig do firmy ubezpieczeniowej?

Koncentrujgc sie na dobrych stronach zastosowania 1oT mozna wskazaé inne
przyktady z medycyny (np. zdalny monitoring pacjentdw, reagowanie na sytuacje
alarmowe, szybsze udzielanie pomocy, wspomaganie zycia 0sob starszych i niepet-
nosprawnych). Tutaj pojawia sie pojecie Health — Related Internet of Things (H-10T),
ktore odnosi sie do urzadzen wymagajacych zamontowania na ciele pacjenta.
Bedzie to dotyczylo zar6wno urzadzen zintegrowanych na state, np. rozruszniki
serca, jak i takich, ktére mozna tatwo usng¢, np. pompy insulinowe, opaski
utatwiajgce znalezienie os6b cierpigcych na zaburzenia pamieci®® czy czujnik
znajdujgcy sie np. w zegarku, przyklejany do powierzchni ciata ale tez wszczepiony
chip®. Zastosowanie bezprzewodowego, zdalnego systemu monitorowania parame-
trow zyciowych pacjenta pozwala na pomiar i transmisji danych przez Internet (audio
lub wideo), a zebrane dane przekazywane sa lekarzowi. Do najczesciej monitoro-
wanych parametrow zyciowych zalicza sie m.in.: ciSnienie tetnicze, czestos¢ pracy
serca, saturacje tlenem, temperature ciata, pojemnos¢ wydechowg (pojemnos¢ ptuc)
i poziom glukozy we krwi.*

Ciekawy przyktad podaje E.M.Kwiatkowska odnoszac sie do pilotazowego
programu monitorowania przyjmowania lekow przez pacjentow. Zastosowanie
silikonowych mikroczujnikbw zamontowanych w tabletkach pozwala na monitoro-
wanie przyjmowania przez pacjentow przepisanych lekdw. Z opisu przez nig
przedstawionego wynika, ze chip wielkosci ziarenka piasku, umieszczony na kazdej
tabletce, zawiera niewielkie iloSci miedzi i magnezu. Po potknieciu chipa, metale

13 J.Greser ,Etyczne problemy wdrazania medycznego Internetu rzeczy’, PME 2020, Nr 3, Legalis [dostep
30.12.2022]

14 E.M.Kwiatkowska ,Rozwoj Internetu rzeczy — szanse i zagrozenia”, IKAR 2014, Nr 8, Legalis [dostep
30.12.2022]

15 Ibidem
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w nim zawarte reagujg z sokiem zotgdkowym wytwarzajac napiecie elektryczne.
Impuls ten zostaje odczytany przez rejestrator medyczny umieszczony na powierz-
chni ciata (plaster naklejony na skorze). Dzieki wykorzystaniu telefonu komodrko-
wego, rejestrator ten wysyta sygnat informujgcy o przyjeciu leku. W sytuacji, gdy
pacjent nie zazyje przepisanych lekarstw, lekarz lub inna upowazniona do tego
osoba — opiekun pacjenta, jest informowana i moze zareagowac. Rejestrator to
wlasnie ta ,rzecz”, ktéra przesyta dane przez Internet.

Przyktadami wykorzystania loT spoza Swiata medycznego sg systemy
inteligentnych budynkéw (w zakresie sterowania automatyka domowa, zapewniania
bezpieczenstwa, dostarczania rozrywki, monitorowania domownikéw), inteligentne
sieci energetyczne i czy sieci licznikdw (w zakresie dynamicznego rynku taryf energii
elektrycznej, sterowania odbiornikami energii, sterowania i bilansowaniem Zzrodet
odnawialnych), inteligentne miasta (sterowanie ruchem, monitorowanie drdg i zaso-
béw, stanu Srodowiska, wspomaganie proceséw biznesowych, wspomaganie
handlu, bezpieczenstwo miast)'®. Te ostanie smart systemy sa przedmiotem zainte-
resowania Unii Europejskiej, ktdra promuje m.in. ,Inteligentne miasta” w ramach
programu ramowego ,Horyzont 2020”". Celem tego programu jest zastosowanie
technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych do poprawy bezpieczehstwa i poprawy
skutecznosci tradycyjnych sieci i ustug.’” Przyktadami takiego wykorzystania loT sg
Mystowice i Bydgoszcz. W Mystowicach pojemniki na odpady zostaly podpiete do
Internetu i dzieki zastosowaniu dziatajacej w oparciu o sie¢ mobilng 4G Orange
Polska technologii CAT-M1 przekazujg sygnal, ze zostaty zapetnione. W Bydgoszczy
zamontowano na skrzyzowaniach ulic ponad czterdziesci szybkoobrotowych kamer
CCTV, ktére wraz z ponad piecdziesiecioma kamerami typu ANPR rejestrujg cechy
pojazdéw co usprawnia zarzadzanie ruchem.®

Pojazdy, zwtaszcza te nowoczesne wyposazone w elektronike juz teraz moga
generowaé ogromne ilosci danych. Sg to dane dotyczgce sposobu jazdy, telemetrii,
eksploatacji samochodu, warunkéw pogodowych lub drogowych, a nawet dane
0 zdrowiu kierowcow (w przypadku systemOw monitorujgcych stan kierowcy
i ostrzegajacych przed zmeczeniem) lub o ich cechach biometrycznych (np.
w przypadku niektérych funkcji sterowanych gtosem lub informacji zwigzanych ze
stylem jazdy, np. uzywaniem hamulca.* Dane te moga pozostawaé¢ w samochodzie,
ale tez sg przesytane do producenta. Jedno jest pewne: z zalozenia — majg byc¢
wymieniane z innymi uzytkownikami drég Ilub =z infrastrukturg drogowg

16 A. Brachman, Ekspertyza Obserwatorium ICT, Internet rzeczy — wybrane zastosowania, SO RIS, Sie¢ Regio-
nalnych Obserwatoriéw Specjalistycznych, Katowice 2015, s. 9

17 Europejska Agenda Cyfrowa, Digital Single Market, s. 7

18 M. Gadomski, Internet rzeczy dociera do miast. Uwaga na zagrozenia,
https://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/Internet-rzeczy-dociera-do-miast-uwaga-na-
zagrozenia,114495.html (dostep: 1.1.2020 r.).

19 A.Szeliga, M.Kupczak-Strzelecka, M.Rudzinska ,Connected cars — wybrane problemy i wyzwania regulacyjne”,
MOP 2020, Nr 20, Legalis [dostep 30.12.2022]
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(np. ostrzegajgc zblizajgce sie samochody o sobie lub odpowiednio modyfikujac
ustawienia Swiatet, aby zapewni¢ ich efektywny i bezkolizyjny przejazd). Rézna
moze by¢ technika czy technologia przekazywania danych: za pomocg instalowa-
nych w samochodach urzgdzenh zapewniajgcych transmisje danych przy wykorzysta-
niu sieci komoérkowych (np. modemy LTE czy 5G), ale tez urzadzen wilasnych
kierowcy lub pasazera (np. smartfonéw), ktére dzieki potgczeniu z Internetem
zapewniajg tacznos¢ systeméw samochodowych z zewnetrznymi systemami
podmiotéw trzecich, czy tez za pomocg innych czujnikéw instalowanych w samocho-
dach.?® Na przyktad samochody marki Mercedes w ramach systemu SOS/eCALL
przesylaja dane na serwer przedsiebiorstwa Bosch. Mogg wiec sta¢ sie pewnego
rodzaju ,$wiadkami” w wypadkach drogowych?.

Dane zbierane przez loT podzieli¢ mozemy na te, ktére nie majg charakteru
danych osobowych i nie stanowig jako takie zagrozenia dla prawa do prywatnosci
(np. informacje o pogodzie) i takie, ktdre wigzg sie z przetwarzaniem danych
osobowych (dane zbierane z social medidéw, lokalizacji itd.). Zagrozeniami dla
bezpieczenstwa uzytkownikow sa niekontrolowana inwigilacja ludzi, dziatalnos$¢
hakeréw czy wrogie przejecie kontroli nad urzadzeniami.?

Inwigilacja zaczyna sie zwykle niewinnie. Chcac skorzystaé z jakies rzeczy czy
aplikacji ,ptacimy” danymi najczesciej zezwalajgc na:

e dostep do swoich kontaktéw,

e dostep do kalendarza,

e dostep do historii przegladanych stron i zaktadek,

e dostep do wrazliwych logéw aplikacji systemowych,

e dostep do aplikacji aktywnych na danym urzgdzeniu

e dostep do historii wybieranych numerow,

e dostep do wszystkich profili uzytkownika na danym urzadzeniu,
e dostep do tresci i metadanych wysytanych SMS-6w,

e dostep do zatgcznikéw e-maili.

Dark patterns (w wolnym tlumaczeniu: ,wredne praktyki")® to elementy
interfejsow w aplikacjach i serwisach internetowych zaprojektowane tak, by skitonié¢
uzytkownika do wybrania opcji najkorzystniejszej dla firmy zarabiajgcej na

20 Ibidem

21 Prowadzi to do wprowadzenia nowego pojecia: cyfrowego $wiadka (ang. digital witness), ktorym zwykle jest
urzadzenie osobiste potrafigce zidentyfikowaé i zebra¢ dowody cyfrowe.

22 O tym, ze jest to problem faktycznie dotykajgcy nas $wiadczy szybki przeglad prasy:
https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/aktualnosci,
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Poczta-Polska-Brak-powiadomienia-o-dostawie-oszusci-wysylaja-falszywe-
maile-8050765.html czy https://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-utworzyl-departament-cyberbezpieczenstwa-
8039336.html|

23 https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_raport_o_sledzeniu_final.pdf
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komercjalizacji danych. Kolory, rozmieszczenie przyciskow i sposob wyswietlania
komunikatow majg doprowadzi¢ do tego, ze uzytkownik (niekoniecznie Swiadomie)
»200dzi sie” na gteboka ingerencje w prywatnos¢ (np. ciggte Sledzenie lokalizacji, czy
dopuszczenie skryptéw Sledzgcych obstugiwanych przez podmioty trzecie).

Najczesciej stosowane dark patterns to:

e niekorzystne dla uzytkownikéw ustawienia domysine,

e wydluzona Sciezka zmiany ustawien dla tych, ktorzy chcg zadba¢ o swojg
prywatnosc,

o wyskakujgce okienka z ustawieniami prywatnosci, w ktérych kluczowe infor-
macje zostaty pominiete lub przedstawione w mylacy sposob,

e grozenie utratg waznych funkcjonalnosci lub usunieciem konta, jesli uzytkownik
nie ,zgodzi sie” na przekazanie dodatkowych danych,

e interpretowanie nierzadko przypadkowych akcji (np. nieznacznego ruchu
myszka) na korzys¢ aplikacji czy serwisu.

Dotychczasowe szacunki pokazywaly, ze warto$¢ rynkowa ogétu danych
przetwarzanych w Internecie na terenie Unii Europejskiej do 2020 r. to wysokos¢ 739
miliardéw euro.?® Nawet jesli szacunki te nie sprawdzily sie, liczby sg imponujace.
Nic dziwnego, skoro badanie Eurobarometru pokazuje, ze 60% Europejczykow,
korzystajacych z Internetu, kupuje lub sprzedaje rzeczy on-line oraz korzysta
z portali spoteczno$ciowych®. Pozostawiajg przy tym swoje dane osobowe, w tym
informacje biograficzne (prawie 90% badanych), informacje o swoim otoczeniu
(prawie 50%) oraz informacje szczegdlnie chronione (prawie 10%). 70% badanych
wyrazito obawy co do tego, w jaki sposob firmy korzystajg z tych danych, oraz
uwaza, ze ma jedynie czesciowa, jesli w ogdle, kontrole nad wlasnymi danymi.
Natomiast 74% chcialoby, aby gromadzenie i przetwarzanie ich danych w Internecie
wymagato ich wyraznej zgody. Jednoczesnie wg badania przeprowadzonego przez
Kantar,?” ponad potowa respondentéw (zaréwno w przypadku Polski, jak i Unii
Europejskiej), obawia sie, ze ich dane osobowe w Internecie nie sg chronione przez
wladze publiczne. Respondenci w wieku 25-39 lat (74%) oraz 40-54 lat (69%)
czesciej wyrazajg takg obawe niz osoby w wieku 15-24 lat (52%).

Tymczasem urzgadzenia spokojnie zbierajg nasze dane. Tworzony na
podstawie zachowan w sieci profil czlowieka nie zawiera danych bezposrednio
identyfikujacych uzytkownika, takich jak nazwisko czy adres. Te informacje
z perspektywy reklamodawcow majg niewielkg wartos€. Z punktu widzenia

24 Ibidem

25 Komisja Europejska, European Data Market Study, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-
results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy.

26 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/
2020/surveyKy/2207

27 http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2020/03/K.017_20_Czego-obawiamy-si%C4%99-w-sieci_EB.pdf
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sprzedajgcych duzo bardziej wartosciowe sie cechy decydujgce o sklonnosci
uzytkownika do dokonania konkretnego zakupu. Na podstawie zebranych danych
agencje mediowe ustalaja, jakie cechy i zachowania charakteryzujg osoby, ktére
jeszcze reklamowanego produktu nie kupilty, ale moga to zrobi¢ w przysziosci.
Budujac profil potencjalnego klienta, agencje mediowe prébujg ustali¢ nawyki,
zainteresowania, stabosci, wazne momenty z zycia (takie jak Slub czy cigza), cechy
osobowosciowe i demograficzne uzytkownikéw, ktére postuza do stworzenia
kategorii powiazanych z cechami ustugi czy produktu, ktéry majg za zadanie
sprzeda¢ pewna potrzebe: ,aktywny styl zycia”, ,dom, zdrowe jedzenie”, ,przede
wszystkim dzieci”, ,miejski styl zycia, singiel” czy ,ponadprzecietny dochdd, dobra

luksusowe"?,

Powstaje tzw. look-alike — hipotetyczny profil klienta®® sktadajacy sie z twar-
dych danych pochodzgcych od reklamodawcow (,taki cztowiek juz u mnie kupit”)
i statystycznej wiedzy o ludziach (,taki cztowiek moze chcie¢ to kupic”). W duzym
uproszczeniu: gdy w sieci pojawi sie uzytkownik o konkretnych cechach zaczyna sie
licytacja o0 jego uwage. Proces licytacji jest w petlni zautomatyzowany i z punktu
widzenia profilowanego uzytkownika pozostaje catkowicie niezauwazalny — cata
transakcja zajmuje 1/5 sekundy czyli 200 milisekund, a na mrugniecie okiem
przecietnie potrzebujemy ,az” 300 milisekund. Nastepnie prezentowane sg nam te
komunikaty, ktére ,powinny$my” otrzymaé, skoro sie¢ zakwalifikowata nas jako
.cztowieka, ktéry moze chciec to kupic”.

Czy mamy jakikolwiek wptyw, aby ograniczy¢ przekazywanie danych o nas?
Niewielki, jesli wybieramy wygode korzystania z urzgdzenh podigczonych do Internetu
i sami “podigczamy” sie do sieci. Trzeba by¢ jednak swiadomym tego, ze ceng za
wygode tak korzystania Internetu, jak i z urzadzenh podpietych pod sie¢, moze byc¢
petna inwigilacja. Nie jesteSmy zupetnie bezradni. Zwlaszcza, ze niektére mozliwosci
kontroli czy ograniczenia zbierania prywatnych danych w Internecie sg fatwe do
zastosowania, takie jak:

e dostosowanie ustawien przegladarki;

e dostosowanie ustawien poszczegoélnych serwisow;

e instalacja odpowiednich wtyczek zabezpieczajgcych przed reklamami, ciastecz-
kami;

e korzystanie z ustug zaufanego dostawcy;

e korzystanie z ustug klienta pocztowego i szyfrowanie danych;

e szyfrowanie danych w ustawieniach komputera.

28 https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_raport_o_sledzeniu_final.pdf

29 https://experienceleague.adobe.com/docs/audience-manager/user-guide/features/algorithmic-models/look-
alike-modeling/understanding-models.html?lang=en
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Oczywiscie ,kontrola” ze strony ,maszyn” czasami moze by¢ przydatna jak
wspomniane wczesniej przyklady medyczne czy jak dowdd z nagrania Alexy.
Popularny na catym Swiecie asystent gtosowy Alexa opracowany przez Amazon,
posiada wiele funkcjonalnosci, ktére mozna wywotaé za pomoca komend gtosowych.
Alexa udzieli informacji na zadane pytanie a takze umozliwi zdalne sterowanie
roznymi domowymi urzadzeniami oraz oswietleniem. Kompatybilne z Alexa sa
inteligentne gtosniki Amazon Echo, ktére nadstuchujg i gromadzg dane. Jak sie
okazuje do tych danych wielokrotnie siegali Sledczy w trakcie ogledzin miejsca
zdarzenia®.

Stad trudno jednoznacznie oceni¢ loT. Wykorzystanie zebranych danych jak
i fakt ich przesylania moze mie¢ dobre i zle skutki. | tak, pompa powietrzna CPAP
monitorujgca sen o0sOb cierpigcych na zespét bezdechu przekazuje dane do
ubezpieczyciela (zamiast do lekarza), ktéry moze odmowi¢ wyptaty ubezpieczenia,
jesli pompa jest zle uzywana. Wspomniany Amazon Echo, to gto$nik, ktory stucha
i nagrywa rozmowy ingerujac tym samym w prywatnosé. Podobnie, dane zbierane
przez Fredi monitor dzieciecy, ktéry transmituje dzwiek z pomieszczenia w ktérym
przebywa dziecko, sg zrédtem wiedzy dla hakeréw, z czego kilkukrotnie skorzystali®.
Problemem jest najczesciej nie samo pozyskiwanie danych przez urzadzenia loT ale
to gdzie te dane trafiajg. Wiekszo$¢ smart urzadzeh wysyta dane na chmure
i niekoniecznie musza to by¢ serwery zlokalizowane w Polsce, a nawet w Unii®.

W gronie rzecznikéw patentowych jedynie wspomnie¢ nalezy o ochronie
rozwigzan o charakterze technicznym "zamknietych" w urzadzeniach 10T, o design
tych urzadzen chronionym wzorami przemystowymi, marketingu wzmocnionym
dobrze prowadzong strategia w zakresie ochrony i budowy renomy znaku
towarowego dzieki czemu korzystamy z tych ,rzeczy”. O czynach nieuczciwej
konkurencji i tajemnicy przedsiebiorstwa nie wspominajgc. A propos poufnosci: na
razie stosunkowo niewiele danych z urzadzen loT jest poddanych badaniom, co
podkreslajg badacze nazywajac te niewykorzystane dane cyfrowe ,ciemnymi
danymi” (ang. dark data)*® Jesli zas wierzy¢ statystykom to ok 52% wszystkich
informacji wytwarzanych i przechowywanych przez organizacje to dark data i szybko
ta ilos¢ rosnie. Prognozuje sie, ze w latach 2025-2030 poziomy danych wzrosng
trzykrotnie®,

Kwestie 10T i cyberbezpieczenstwa wigzg sie z nurtem IBAC — Internet of
Things, Blockchain, Artificial Inteligence, Cybersecurity — czyli problematykg maszyn

30 R.Prabucki ,Prawo sztucznej inteligencji” pod red. prof. L.Lai, dr.M.Swierczynskiego, Legalis [dostep
30.12.2022] Rozdziat XXI. ,Inteligentne” rzeczy jako ,$wiadkowie” w postgpowaniu dowodowym

31 https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_raport_o_sledzeniu_final.pdf
32 R.Prabucki ,Prawo (...)"

33 Ibidem

34 https://www.slingshotsimulations.com/technical/dark-data-what-is-it/
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cyfrowych. Tej problematyce poswiecony jest cykl ,Technologie jutra juz dzi$ w zyciu
rzecznika patentowego”, w tym dotychczasowe czesci cyklu zwracajgce uwage na
zagadnienia deepfake, Metaversum czy NFT. Oméwienie nowoczesnych technologii
byloby niepetne, gdyby nie zostaly zaprezentowane zagadnienia tematyki
Blockchain. Obejmuje ona z jednej strony bazy rejestrow danych, z drugiej -
platformy, na ktérej dziataja programy nazwane ,smart kontraktami”, zasilane
nieczesto danymi urzadzen IoT. O Blockchain wiec w kolejnym artykule cyklu
»Technologie jutra juz dzis w zyciu rzecznika patentowego”.
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Maciej Gajos’, Rafat Witek?

Teoria ekwiwalentow w interpretacji zastrzezen
patentowych

Zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe zawarte
w opisie patentowym. Reguta to znajduje wyraz w art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (PWP); rzeczony przepis
precyzuje, ze do wyktadni zastrzezen moga stuzyé opis wynalazku i rysunki.?
Pomimo jego pozornie jednoznacznego brzmienia, wywotuje on jednak dos¢
powazne kontrowersje: w jaki spos6b nalezy interpretowac zastrzezenia? Jaka role
w interpretacji zastrzezen patentowych bedzie petnic¢ tzw. doktryna ekwiwalentow?

Rozstrzygniecie tych kwestii jest otyle istotne, ze to wiasnie zastrzezenia
patentowe determinuja zakres wytacznos$ci: wskazujg nam, gdzie przebiega
granica pomiedzy stanem techniki a sferg wylgcznych uprawniern posiadacza
patentu. Jak mozna przeczyta¢ w komentarzu do PWP pod redakcjg prof. Joanny
Sienczyto-Chlabicz, ,okreslenie zakresu przedmiotowego patentu nalezy do
najbardziej newralgicznych zagadnieh prawa patentowego, stuzy ono bowiem
wytyczeniu granicy pomiedzy rozwigzaniami technicznymi nalezacymi do sfery

wolno$ci przemystowej i monopolem patentowym uprawnionego”.*

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. Wspotpracuje
z kancelarig WTS Rzecznicy Patentowi — Witek, Sniezko i Partnerzy.

2 Rafat Witek — jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku, partnerem i wspétzatozycielem 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 dotyczgcych produktéw farmaceutycznych.

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. 2021 poz. 324 z pdzn. zm.)

4 Piotr Kostanski, Marek Salomonowicz, Komentarz do art. 63 ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej, w:
Joanna Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo witasnosci przemystowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2020, para. 38.
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Konstrukcja zastrzezen patentowych

Zastrzezenia niezalezne moga skilada¢ sie zdwoéch czesci: czesci
nieznamiennej oraz znamiennej. Pierwsza z nich, jak wskazuje sie¢ w Rozporza-
dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszeh wynalazkow i wzorow uzytkowych, powinna rozpoczyna¢
sie od sformutowania okreSlajgcego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym
zastrzezeniem oraz podawac zespét cech technicznych niezbednych do okre$lenia
przedmiotu wynalazku, w catosSci traktowany jako stan techniki (8 8 ust. 1 pkt 1).°
Natomiast cze$¢ znamienna poprzedzona bedzie wyrazami ,znamienny tym, ze”;
podaje ona zwiezle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego
wynalazku, ktére maja go wyrdznia¢ sposrdd innych rozwigzahn technicznych
majacych zesp6t cech okreslonych w czesci nieznamiennej; przy czym w przypadku
zwigzku chemicznego powinna przedstawiaé ona strukture zwigzku tacznie
z okresleniem podstawnikOw (8 8 ust. 1 pkt 2).

Cho¢ w doktrynie mozna spotka¢ sie z opinig, ze okreslajac przedmiot
patentu, nalezy uwzglednia¢ tylko cze$¢ znamienng, poglad taki nie cieszy sie
powszechng akceptacjg. Wyraznie przeciwstawit sie mu chocéby Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. IV CK 411/02 (,Nie mozna
podzieli¢ przede wszystkim stanowiska Sadu Apelacyjnego, ze dla ustalenia
przedmiotowego zakresu prawa ochronnego znaczenie ma tylko tzw. czes¢ zna-
mienna zawarta w opisie ochronnym wzoru uzytkowego”).® W ,Prawie patentowym”
prof. Du Valla podobnie wskazuje sie, ze nie istniejg podstawy w prawie polskim
ani europejskim do réznicowania elementdéw zastrzezeri na istotne i nieistotne.’
Zakres przedmiotowy patentu okreslamy na bazie czesci niezhamiennej
oraz znamiennej zastrzezen, odczytywanych tacznie, nie dokonujac przy tym
zadne] selekcji poszczegélnych cech. Takie stanowisko znajduje réwniez
potwierdzenie w nowelizacji wspomnianego rozporzadzenia Prezesa RM w sprawie
dokonywania irozpatrywania zgtoszen wynalazkéw iwzorcOw przemystowych
z 2 marca 2015 r., na mocy ktérej dotychczasowe brzmienie przepisu dotyczacego
czesci zastrzezen zmieniono w ten sposob, ze stowo ,powinno” zastgpiono terminem
.,moze” - tym samym wprowadzono wiec fakultatywnos¢ tego rozwigzania i traci racje
bytu wyodrebnianie czesci znamiennych w celu ustalenia zakresu ochrony patentu.

5 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgtoszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych, Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1119, z p6zn. zm.

6 Wyrok SN z 28 stycznia 2004 r., sygn. IV CK 411/02.

7 Michat Du Vall, Prawo patentowe (red. Elzbieta Traple), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 354.
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Rodzaje wyktadni

Wyrdzniamy tradycyjnie trzy rodzaje wykfadni: wykladnie literalng, rozsze-
rzajgca i zawezajgca, przy czym w zakresie interpretacji zastrzezen patentowych
interesuje nas konkurencja tylko dwéch pierwszych.

A) Wyktadnia literalna

Przy interpretaciji literalnej kierujemy sie dostownym brzmieniem zastrzezen. Nie
zwracamy uwage na to, czy opis patentowy sugeruje szerszy zakres ochrony niz
wynika to zzastrzezen. Po opis irysunki siggamy woéwczas, gdy tresé
zastrzezen wymaga wyjasnienia czy tez uscislenia. Wykfadnia literalna bardzo
dlugo dominowata w praktyce polskiej, zwtaszcza w sytuacji, gdy definicja zakresu
ochrony zawarta w zastrzezeniach byta jednoznaczna, a zatem nie wymagata
pomocniczej interpretacji w Swietle opisu i rysunkéw (zgodnie z zasadg wyrazong
przez rzymska paremie ,clara non sunt interpretanda”). Zwolennicy takiego
podejscia powotywali sie takze na czasownik ,moze” zastosowany przez
ustawodawce w drugim zdaniu art. 63 ust. 2 PWP. Stanowisko to z czasem ulegto
jednak powaznej erozji, wynikajacej z potrzeby zachowania jednolitej wykladni
patentdw obowigzujgcych w Polsce po przystgpieniu naszego kraju do konwencji
monachijskiej.

B) Wyktadnia rozszerzajaca

W przypadku tego rodzaju wyktadni wychodzimy poza to, co wynika z dosto-
wnego brzmienia zastrzezen. Uwzgledniamy opis irysunki nawet wtedy, gdy
zastrzezenia sg dla nas catkowicie jednoznaczne. Jej efekt jest taki, ze po dokonaniu
wyktadni rozszerzajgcej, ustalamy szerszy zakres ochrony niz wynikatby z dostownej
wyktadni literalnej. Wobec tego, jak wskazuje sie w ,Prawie patentowym” prof. Du
Valla, w zakresie patentu miesci¢ sie beda przypadki niewykorzystania wszystkich
zastrzezonych cech:

1. jezeli w miejsce zastrzezonej cechy zostata wprowadzona inna, rownow-

azna z tamtg (ekwiwalent);
2. jezeli zastrzezona cecha zostata w ogole pominieta.®

Tym samym, nalezy wskazaé, ze zagadnienie wykfadni rozszerzajgcej Scisle wiaze
sie z tzw. teorig ekwiwalentéw, na ktdrg chcemy zwréci¢ szczeg6lng uwage.

Definicja ekwiwalentéw

Zgodnie z definicjg przedstawiong w ,Prawie patentowym” prof. Du Valla,
.dwa $rodki techniczne sa wzgledem siebie réwnowazne, jezeli stuza
osiggnieciu tego samego ostatecznego celu w postaci rozwigzania tego

8 Ibid, p. 355.
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samego zagadnienia technicznego, spetlniajg takie same lub zasadniczo
zbiezne funkcje (w kontekScie calosci rozwigzania) i prowadza do uzyskania
takiego samego lub zasadniczo zbieznego rezultatu technicznego”.® Rezultatem
zastosowania teorii ekwiwalentbw w procesie wykladni zastrzezehn bedzie
zatem rozszerzenie zakresu patentu na rozwigzania rownowazne.

Warto przywota¢ réwniez definicje sformutowang przez Sad Apelacyjny
w todzi w wyroku z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. | ACa 612/12), ktory stwierdzit, ze
z ekwiwalentem bedziemy mie¢ do czynienia, gdy ,$rodek techniczny okreslony
w zastrzezeniach patentowych zastgpiono innym, wywotujgcym jednak powstanie
takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwigzanie zastrzegane, przy czym dla
przecietnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) $rodka nie
wymaga wkladu twdrczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomystu
zawartego w zastrzezeniach patentowych”.*

Ochrona ekwiwalentéw na gruncie EPC

Protokét interpretacyjny do art. 69 EPC, ktéry stanowi integralng czes¢
konwencji, wymaga uwzglednienia ekwiwalentéw przy dokonywaniu wyktadni
zastrzezen."

Protokét ma na celu ujednolicenie rozumienia przepisu art. 69 Konwencji
0 udzielaniu patentow europejskich sporzgdzonej w Monachium w 1973 r., ktory to
odnosi sie wtasnie do interpretaciji zastrzezen patentowych.'> Poszukuje sie w nim
rébwnowagi pomiedzy dwoma skrajnymi stanowiskami: z jednej strony, wyktad-
nig stricte literalna, a z drugiej wyktadnia rozszerzajgcg, odrywajaca sie od samych
zastrzezen, dazac do pogodzenia uczciwej ochrony interesbw uprawnionego
Z patentu oraz pewnosci co do prawa dla stron trzecich.

W art. 1 Protokot wskazuje sie, ze art. 69 EPC nie powinien by¢ interpreto-
wany w ten sposoéb, ze zakres ochrony wynikajgcej z patentu europejskiego bedzie
rozumiany jako okreslony przez Sciste, literalne brzmienie sformutowan zastosowa-
nych w zastrzezeniach, a opis i rysunki bedg wykorzystane tylko w celu wyjasnienia
dwuznacznos$ci w zastrzezeniach. Zastrzega sie zarazem, ze niedopuszczalne jest
traktowanie zastrzezen tylko jako wytycznych iuznawanie, ze wtasciwa ochrona
moze rozcigga¢ sie na to, co na podstawie analizy opisow irysunkéw dokonanej
przez znawce zostanie ustalone jako zamierzone przez posiadacza patentu.

9 Ibid, p. 356.

10 Wyrok SA w todzi z 9 listopada 2012 r., | Aca 612/12.

11 Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29
November 2000.

12 Zob. Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzagdzona
w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., Tekst jednolity przyjety decyzjg Rady Administracyjnej z dnia
28 czerwca 2001 r.
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Art. 2 Protokotu odnosi sie natomiast do ochrony ekwiwalentow: zgodnie
zjego brzmieniem, pod nalezyta uwage nalezy wzig¢ kazdy element bedacy
ekwiwalentem elementéw wskazanych w zastrzezeniach. Takie rozwigzanie miato
doprowadzi¢ do ujednolicenia praktyki w panstwach czionkowskich EPO, jed-
nak wobec braku jednoznacznej definicji, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem
ekwiwalentéw, rozbieznosci dalej wystepujg i nie ma konsensusu co do tego, co
rozstrzyga o tym, ze dane rozwigzania mozemy traktowac jako ekwiwalentne.

Zmiany w najnowszej wersji wytycznych EPO

Wersja wytycznych EPO z marca 2021 r. moze mie¢ wplyw na to, w jaki
spos6b identyfikowane beda ekwiwalenty rozwigzan wskazanych w zastrze-
zeniach.®®* Zgodnie z wytyczna F-1V, 4.3, nakazuje sie unikaé¢ jakichkolwiek
rozbiezno$ci pomiedzy opisem a zastrzezeniami, jesli moga wywotywaé one
watpliwos¢é odnosnie zakresu ochrony i czyni¢ zastrzezenie niejasnym lub pozba-
wionym oparcia w opisie (w rozumieniu art. 84 zd. 2 EPC) lub czyni¢ zastrzezenie
niewtasciwym (art. 84 zd. 1 EPC). Jezeli jakas czes$¢ opisu i/lub rysunkéw nie
odzwierciedla ostatecznej wersji zastrzezen, konieczne jest dokonanie pewnych
zmian: albo usuwamy z opisu te realizacje, ktore nie znajdujg juz pokrycia w nieza-
leznych zastrzezeniach, albo pozostawiamy je, dodajac towarzyszacag im wyrazng
uwage, ze wariant ten nie miesci sie juz w zastrzezeniach. To drugie rozwigzanie
jest mozliwe jednak tylko wéwczas, jezeli rzeczona alternatywa moze zosta¢ zasad-
nie uznana za uzyteczne tto dla wyjasnienia poszczegdlnych cech wskazanych
w zastrzezeniach.

Wskazuje sie zatem, ze nowe wytyczne moga potencjalnie wptyngé na ocene
ekwiwalentéw przez EPO - praktyka jednak dopiero zweryfikuje, w jakim stopniu.
Niewatpliwie jednak zgtaszajacy beda musieli dostosowaé¢ opis do nowych
wymagan. Skoro zas pewne sposoby urzeczywistnienia wynalazku w opisie bedg
musialy by¢ wyraznie oznaczone jako nieobjete zastrzezeniami patentowymi, bardzo
trudno bedzie wykazaé, ze stanowig one naruszenie na gruncie ekwiwalentow.

Trudnosci w prawidtowej identyfikacji ekwiwalentéw

Kontrowersje co do wilasciwego sposobu identyfikacji ekwiwalentéw
dobrze ilustruje ostawiony kazus Epilady.™ Przyrzad do depilacji wioséw, Epilady,
wyprodukowany przez Improvera, chroniony byt od 1982 r. patentem europejskim
EP 0101656; w 1990 r. udzielono firmie Remington patent na konkurencyjny
przyrzad do depilacji wioséw. W przypadku pierwszego z urzgdzen, w patencie
zastrzezono metalowg sprezyne srubowa w ksztalcie helisy, ktora obracala sie wokét

13 Guidelines for Examination in the European Patent Office (status March 2021), <https://www.epo.org/law-
practice/legal-texts/guidelines/archive/guidelines-2021.htmI>, dostep dnia 10 lutego 2023 r.
14 Zob. Michat Du Vall, op. cit., p. 370-371.
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wlasnej osi, napedzana silnikiem elektrycznym; patent Remingtona zastrzegat
natomiast walec ze sprezystego tworzywa, réwniez napedzany silnikiem elektrycz-
nym. Improver pozwat Remingtona o naruszenie patentu w kilku panstwach
europejskich, w tym w jurysdykcji niemieckiej oraz brytyjskiej. Sady w tych pan-
stwach doszty do zupetnie innych wnioskéw: w Niemczech uznano walec za
ekwiwalent sprezyny i stwierdzono, ze naruszenie patentu miato miejsce, nato-
miast w Wielkiej Brytanii sad orzek}, ze patent Improvera obejmowat swym zakresem
wlasnie sprezyne - a skoro Remington nie zastosowat sprezyny, o naruszeniu nie
mogto by¢ mowy.

Warto w tym miejscu przytoczy¢ konkluzje, jaka prof. Du Vall opatrzyt analize
sporu w sprawie Epilady: ,Wieksza od formalnego zadekretowania zakresu
ochrony role odgrywa tradycyjna krajowa praktyka rozstrzygania sporéw
0 naruszenie patentu”.’®

Przyjrzyjmy sie zatem, jak wyglada przykladowa praktyka w Niemczech
i Wielkiej Brytanii, isprébujmy odpowiedzie¢, co rozstrzyga w tych systemach
prawnych o uznaniu rozwigzan wynalazczych za ekwiwalentne.

A) Niemcy
W praktyce judykatury niemieckiej, kryteria ochrony patentowej w przypadku ekwi-
walentéw ustalane sg w oparciu o0 trzy nastepujgce pytania (test Schnei-
demesser ).

1. Czy przedmiot wskazany jako naruszajgcy patent rozwigzuje problem
lezacy u podstaw wynalazku poprzez uzycie Srodkéw, ktore obiektywnie
wywotuja ten sam rezultat?

2. Czy specjalista, kierujgc sie ogdlng powszechnie dostepng wiedzg w dacie
pierwszenstwa, stwierdzitby, ze wariant wywotuje ten sam rezultat?

3. Czy okolicznosci, ktore specjalista uwzglednia w odniesieniu do
wariantu, w Swietle znaczenia wynalazku, sa na tyle zblizone do okolicz-
nosci, ktére bratby pod uwage w odniesieniu do rozwigzania zawar-
tego stownie w zastrzezeniach, ze specjalista traktowatby wariant jako
rébwnowazny z tym drugim?

Aby sad niemiecki zgodzit sie z zarzutem powoda, ze doszio do naruszenia
jego patentu, podnoszony zarzut musi zarazem przejs¢ test sformutowany w innym
precedensowym orzeczeniu w sprawie Formstein: nalezy wykaza¢, ze wariant ten
nie stanowi stanu techniki ani nie wynika z niego w sposéb oczywisty dla
specijalisty.”’

15 ibid
16 Wyrok Federalnego Sadu Najwyzszego (BGH) z dnia 12 marca 2002 r., X ZR 168/00, IIC 2002 ,Schneidmesser I”.

17 Wyrok Federalnego Sadu Najwyzszego (BGH) z dnia 29 kwietnia 1986 r., X ZR 28/85, GRUR 1986
LFormstein”.
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B) Wielka Brytania

W jurysdykcji brytyjskiej w miejsce Scisle rozumianej teorii ekwiwalentéw, sgdy
zwykly kierowaé sie doktryng pith and marrow - polegajacg na uwzglednieniu
istotnych cech zastrzeganego wynalazku iidentyfikacji tzw. ,mechanicznych
ekwiwalentéw”, czyli rozwigzan rownowaznych dajacych sie wywies¢ bezposrednio
z literalnego brzmienia zastrzezen. W latach 80-tych nastgpita ewolucja w kierunku
wykladni celowosciowej zastrzezen. W sprawie Catnic z 1981 r. sformutowano
trzystopniowy test, na ktorym opieraly sie od tej pory sady brytyjskie przy
rozpatrywaniu spraw o naruszenie patentu.®* Wymagat on udzielenia odpowiedzi na
trzy kolejne pytania:

1. Czy réznica pomiedzy chronionym wynalazkiem a wariantem wptywa na
sposéb funkcjonowania wynalazku?

2. Jesli nie, to czy fakt, ze réznica nie wptywa na sposob funkcjonowania
wynalazku, bytby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania
patentu?

3. Jesli tak, czy fachowiec moégtby na podstawie brzmienia zastrzezen
wywnioskowaé, ze uprawniony z patentu chcial, aby dostownie
rozumiane zastrzezenie stanowito istotna cecha wynalazku?

Jezeli na ostatnie pytanie udzielono odpowiedzi negatywnej, mozna bylo uznaé, ze
wariant objety jest zastrzezeniami patentowymi, a zatem doszio do naruszenia
patentu. Wykiadnia celowosciowa ugruntowata sie w kolejnych orzeczeniach sgdéw
brytyjskich, przy czym poézniejszy test Kirin-Amgen wprowadzit pewne modyfikacje
w stosunku do testu Catnic:

1. W pytaniu pierwszym zamiast wplywu na ,sposOb funkcjonowania
wynalazku”, staramy sie ustali¢, czy roznica wpltywa na taki sam efekt
techniczny;

2. Co do pytania drugiego, przyjeto, ze taki rezultat nie bytby oczywisty dla
fachowca, jezeli wariant jako taki bytby w tej dacie nieoczywisty.'®

Wyktadnia celowosciowa w prawie brytyjskim zostala jednak odrzucona
w orzeczeniu brytyjskiego Sadu Najwyzszego w sprawie Actavis v. Eli Lilly
z 2017 r. Lord Neuberger zaproponowat nowe kryteria, zrywajace z dotychczaso-
wa praktyka.®® Odtad naruszenie bedzie zachodzi¢ w razie pozytywnej odpowiedzi
na jedno z dwéch pytan:
1. Czy w drodze normalnej interpretacji mozemy stwierdzi¢, ze wariant
narusza jakiekolwiek z zastrzezen?
2. Czy wariant narusza patent, poniewaz rézni sie od wynalazku
w sposob (sposoby), ktéry jest (sg) nieistotny (nieistotne)?

18 Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. [1982] R.P.C. 183.
19 Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc [2004] UKHL 46.
20 Actavis UK Limited and others (Appellants) v Eli Lilly and Company (Respondent), [2017] UKSC 48.
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Zeby natomiast ustali¢, czy réznice sa nieistotne, nalezy przeprowadzi¢
wczesniejszy trojstopniowy test, w ktérym pytania zostaly odpowiednio zmodyfi-
kowane, przede wszystkim w zakresie pytania drugiego, ktére odtad brzmi: ,Czy dla
fachowca w dacie pierwszenstwa, ktéry wie, ze wariant stuzy osiagnieciu
zasadniczo tego samego rezultatu co wynalazek, bytoby oczywiste, ze czyni to
w zasadniczo ten sam sposoéb co wynalazek?”. Ztagodzono zatem ciezar dowodu
obcigzajacy powoda, poniewaz wprowadza sie domniemanie, ze fachowiec wie,
iz wariant zasadniczo osigga ten sam rezultat co wynalazek.

Odwroécona teoria ekwiwalentéw

Warto wspomnie¢, ze w literaturze mozna spotka¢ sie czasem z pojeciem
odwrdconej teorii ekwiwalentéw. Odwrécona teoria ekwiwalentdw, jak wskazuje sie
w komentarzu do PWP pod redakcjg dr. Michalaka polega na tym, ze ,pomimo
zbieznosSci zastrzezen patentowych obydwu rozwigzan nie bedziemy mieli do
czynienia z naruszeniem patentu, jezeli sporne rozwigzanie realizuje swoje funkcje
w inny sposob niz wynalazek chroniony patentem”.? Pojawia sie tutaj odestanie do
funkcjonalnosci wynalazkéw, a zatem nastepuje niejako zerwanie z dostownym
brzmieniem zastrzezen. Jest to jednak koncepcja wtasciwa dla orzecznictwa amery-
kanskiego, natomiast na gruncie EPC nie zyskata ona popularnosci.

Metoda wyktadni w polskim systemie prawnym

W polskiej doktrynie iorzecznictwie przychylnoscig cieszy sie koncepcja
wyktadni literalnej. Jest to o tyle zasadne stanowisko, ze, jak sie wydaje, przepisy
PWP nie pozostawiajg w tym zakresie szerokiego pola manewru. Jak przeczytac
mozna w komentarzu pod redakcjg prof. Sienczyto-Chlabicz, ,przy obecnym
brzmieniu art. 63 ust. 2 PrWiPrzem brak jest podstaw do ustalenia szerszego
zakresu patentu, niz to wynika z jezykowego brzmienia zastrzezen patento-

wych”.?

Opis irysunki sg zatem dla nas przydatne tylko o tyle, o ile stanowia
wyjasnienie zastrzezen. W zakresie, w jakim wprowadzajg elementy nieobjete
zastrzezeniami patentowymi, pozostajg irrelewantne: nie mogg ksztattowaé zakresu
patentu, nie bedg stanowi¢ samodzielnej podstawy ustalenia cech wynalazku.

Potwierdzit to m.in. Wojewddzki Sagd Administracyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. VI SA/Wa 188/10), ktéry stanowczo wskazat, ze nie
ma podstaw do stosowania w drodze analogii w systemie polskim regut wtasciwych
dla interpretacji patentéw europejskich.® Ten sam sad w po6Zniejszym wyroku

21 Arkadiusz Michalak, Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
22 Piotr Kostanski, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 40.
23 Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2011 r., VI SA/Wa 188/10.
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wydanym 8 marca 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 1554/16), orzekl, iz ,wgska interpretacja
zastrzezen patentowych nakazuje bra¢ pod uwage jedynie to, co expressis verbis
zostato w nich wyrazone”? Interpretacje rozszerzajgcg uznat WSA za niedopusz-
czalng, powotujac sie na chroniong w Konstytucji RP wartos¢, jakg stanowi swoboda
dziatalnosci gospodarczej, a takze wynikajace z udzielonego patentu ograniczenie
powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwigzania technicznego.

Pozostaje pytanie, czy tak kategoryczne stanowisko przeciwne stosowaniu
wyktadni rozszerzajacej pozostawia dla niej jakiekolwiek miejsce w polskiej praktyce
orzeczniczej. Wbrew pozorom, moga pozostawa¢ pewne watpliwosci w tym
zakresie. W$rod specjalistow kwestia ta budzi do$¢ powazne kontrowersje: przeciw-
nicy przeniesienia do polskiego porzadku regut z EPC podnosza odrebnos¢ dwdéch
systeméw, natomiast zwolennicy tego rozwigzania postugujg sie argumentem
identycznosci odpowiednich przepiséw i gloszg zasadno$¢ ujednolicenia praktyki.?
Mozna jednak zauwazy¢ zapowiedz pewnych zmian w tym zakresie, a dominacja
pogladu, zgodnie z ktérym wylgcznosé wynikajgca z patentow udzielonych przez
Urzad Patentowy RP nie moze by¢ interpretowana rozszerzajaco staje powoli pod
znakiem zapytania - tak np. w komentarzu do ustawy pod redakcjg prof. Skubisza
wspomina sie o ,rysujgcej sie coraz wyrazniej, takze w orzecznictwie, tendencji do
odchodzenia od tak rygorystycznego stanowiska”.”® Warto odnotowa¢ w tym
kontekscie przetomowe orzeczenie SN z 10 grudnia 2015 r. (sygn. V CSK 149/15),
w ktorym ekwiwalenty zostaty potraktowane zupetie inaczej.””

Znaczenie ekwiwalentéw w polskim systemie prawnym:
stanowisko Sadu Najwyzszego

Rozpoznajgc skarge kasacyjna w sprawie o naruszenie patentu na wynalazek
p.t. ,Ztacze szynowe kolei podwieszonej oraz szyna jezdna kolei podwieszonej", Sad
Najwyzszy zgodzit sie z zarzutem skarzgcej strony, ze sad nizszej instancji naruszyt
prawo materialne przez btedna jego wykladnie, polegajaca na przyjeciu, ze poréw-
nywane rozwigzania powinny by¢ tozsame, podczas gdy wystarczajgce byto
wykazanie, ze sg ekwiwalentne.

Sad Najwyzszy w swoim orzeczeniu nakreslit geneze teorii ekwiwalentéw
i wskazal jako jej uzasadnienie ,dgzenie do zapobiegania mozliwosci obchodzenia
patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych
wprost w zastrzeZzeniach patentowych”. Zaznaczyt przy tym, ze ,modyfikacje

24 Wyrok WSA w Warszawie z 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16.

25 Zob. Piotr Kostanski, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 42.

26 Andrzej Szajkowski, Helena Zakowska-Henzler, Rozdziat XI. Patent, w: Ryszard Skubisz (red.), Prawo
wilasnos$ci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017,
para. 67.

27 Wyrok SN z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15.
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nieoczywiste i wymagajgce samodzielnego twdrczego wktadu, wykraczajg poza
rozszerzony zakres patentu”.

Nastepnie w uzasadnieniu orzeczenia sformutowany zostat test ekwiwalentéw
(badanie poréwnawcze). Przede wszystkim Sad Najwyzszy podkreslit, ze réwnowaz-
nos¢ srodkéw technicznych zdeterminowana jest przez funkcje, jaka petnig one
w danym rozwigzaniu, cel, ktéry pozwalajg osiggna¢ i rezultat, do ktérego uzyskania
sie przyczyniajg. W mysl definicji sformutowanej przez Sad Najwyzszy, ,réwnowazne
zatem bedg te Srodki, ktére prowadza do uzyskania tego samego rozwigzania
danego zagadnienia technicznego, stanowigcego podstawe patentu”.

Samo badanie poréwnawcze, jak wskazat Sad Najwyzszy, powinno sie sktadac
Z pieciu etapow:

1. Ustalenie przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzezen,
opisu oraz rysunkow;

2. Ustalenie cech technicznych rozwigzania spornego;

3. Ustalenie, ktére z cech technicznych rozwigzania spornego odzwierciedlajg
pod wzgledem funkcjonalnym rozwigzania istniejgce juz w stanie techniki;

4. Poréwnanie przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi
rozwigzania spornego - ma to stuzy¢ weryfikacji, ktére cechy chronionego
rozwigzania znajdujg odzwierciedlenie w spornym rozwigzaniu w postaci
ich oczywistych ekwiwalentéw;

5. Ustalenie, czy oczywiste ekwiwalenty powielone w spornym rozwigzaniu
stanowig o istocie rozwigzania technicznego chronionego patentem, czy
mogly one zosta¢ wypracowane przez specjaliste w danej dziedzinie bez
znajomosci patentu.

Na marginesie warto doda¢, ze SA w Katowicach, ktéremu sprawa zostata
przekazana do ponownego rozpoznania, istotnie powotat sie na teorie ekwiwalentéw
(.Nie jest wlasciwym w takich przypadkach zastosowanie teorii «niewolniczego
nasladownictwa» i uznawanie za naruszenie patentu tylko takich przypadkow,
w ktorych rozwigzania objete patentem i stosowane przez inng osobe sg catkowicie
tozsame”).?® Niemniej, jego argumentacja w tym zakresie nie byla rozbudowana i nie
zrealizowat skrupulatnie poszczegodlnych krokéw testu zaleconego przez Sad
Najwyzszy.

28 Wyrok SA w Katowicach z 20 pazdziernika 2016 r., V ACa 154/16.
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Inauguracja obchodéw 30-lecia powotania Samorzadu
Rzecznikéw Patentowych

Obchody 30-lecia powotania Samorzadu Rzecznikow Patentowych, Polska
Izba Rzecznikébw Patentowych rozpoczeta od wyjazdowego posiedzenia Krajowej
Rady Rzecznikow Patentowych wraz z Komisjg Rewizyjng oraz Organami
Dyscyplinarnymi. W dniach od 13 do 15 stycznia 2023 r.2 w tancucie koto Rzeszowa
odbyto sie pierwsze w roku 2023, wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady wraz z
pozostatymi organami samorzgadu Rzecznikéw Patentowych.

Wyjazdowe posiedzenie byto podzielone na kilka blokéw podczas ktorych,
w zaleznosci od tematyki Krajowa Rada z wilasciwymi Organami omawiata aktualng
sytuacje samorzadu, biezace wyzwania w ramach wykonywanego zawodu oraz
zmiany w prawie. Podczas spotkan gtébwnag uwage skupiono na projekcie zmian
w prawie wlasnosci przemystowej oraz niebezpieczeristwach z tym zwigzanych.
Krajowa Rada zgodnie przyjeta, ze gldbwnym wyzwaniem na 2023 rok jest mozliwie
najszersze przedstawienie watpliwosci jakie zmiana przepiséw moze generowac
wzgledem wszystkich oséb chcacych skorzysta¢ z ochrony przewidzianej prawem
wlasnosci przemystowej. W tym zakresie Polska Izba Rzecznikow Patentowych,
poprzez aktywne dziatania przy wspoétpracy z Urzedem Patentowym w ramach
wiasciwych komisji sejmowych, bedzie przedstawia¢ przede wszystkim watpliwosci
prawne jakie planowana zmiana przepisOw ma przyniesc.

Kolejnym z istotnych tematéw bedacych przedmiotem obrad Krajowej Rady
byt kierunek w jakim zmierza zawdd rzecznika patentowego, wartosci jakie mitody
rzecznik powinien prezentowa¢ oraz metodyki szkolen tak aplikantow

1 Michat Tuszynski — adwokat i rzecznik patentowy, Dziekan Okregu Podkarpackiego
2 Poniewaz biezacy (czyli czwarty) numer Kartalnika zamykano juz w roku 2023 r. zdecydowano si¢ umiescic¢
w nim sprawozdanie z wydarzenia, ktére odbyto sie w styczniu tego roku (przyp.Redakcji).
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rzecznikowskich jak i rzecznikbw patentowych. | w tym zakresie Krajowa Rada
poprzez aktywng promocje zawodu rzecznika patentowego identyfikuje zaintereso-
wanie zawodem rzecznika patentowego poprzez coroczng ilos¢ chetnym przyste-
pujacych do egzaminu konkursowego. Rowniez i prowadzone szkolenia on-line oraz
liczba oséb biorgcych w nich udziat jasno pokazuje, ze taka formuta podnoszenia
kwalifikacji rzecznikbw patentowych oraz aplikantow rzecznikowskich cieszy sie
niezmiennym i wysokim zainteresowaniem cztonkéw naszego samorzadu.

Krajowa Rada, co warte podkreslenia, rowniez aktywnie dziata w ramach
porozumienia Samorzgdow Zaufania Publicznego. W ramach wspotpracy, rok 2023
bedzie peten wspdlnych inicjatyw spotecznych takich jak np. pikniki rodzinne, ktére
majg przyblizy¢ obywatelom idee zawoddw opartych o zaufanie publiczne oraz
bezpieczenstwa jakg korzystanie z ich ustug niesie za soba.

W tym miejscu warto przypomniec¢, ze wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady
rozpoczyna obchody 30-lecia powotania Samorzadu Rzecznikéw Patentowych
w Polsce. Warto tez przypomniec rys historyczny zawodu jaki wykonujemy. Zgodnie
z informacja przedstawiong na stronach Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych -
historia Rzecznictwa Patentowego siega roku 1918. Pierwszym polskim aktem
prawnym statuujgcym zawdd rzecznika patentowego byt tymczasowy dekret o Urze-
dzie Patentowym z dnia 13 grudnia 1918 r., ktory wszedt w zycie w dniu 28 grudnia
1918 r. Art. 11 dekretu stanowit, ze ,Strony moga wystepowac¢ w Urzedzie
Patentowym badZ osobiscie, badZz przez petnomocnikéw. Petnomocnikami mogg by¢
osoby mieszkajgce w Polsce, z wyzszem, zwilaszcza technicznem wyksztatceniem,
wciggniete przez Urzad na liste petnomocnikéw.” Pierwsze wpisy na liste
petnomocnikow przy Urzedzie Patentowym nastgpity w dniu 17 kwietnia 1919 r. Na
liste petnomocnikéw przy Urzedzie Patentowym wpisywano inzynieréw i adwokatow,
ktérych nazywano inzynierami patentowymi, adwokatami patentowymi lub obroncami
patentowymi. Nazwe rzecznik patentowy wprowadzita ustawa o ochronie wynala-
zkéw, wzoréw i znakéw towarowych uchwalona w dniu 5 lutego 1924 r. OkresSlenie
rzecznik patentowy oznacza ,wyraziciela”, czyli ,rzecznika” interesu wynalazcy w
postepowaniu przed Urzedem Patentowym. Dziatalno$¢ rzecznikbw patentowych
przerwat wybuch Il wojny Swiatowej. W marcu 1946 r. Urzad Patentowy ogtosit
odtworzong liste rzecznikow patentowych, na ktorej znalazto sie zaledwie jedenascie
nazwisk. Status prawny rzecznika patentowego zmienita catkowicie ustawa
o Kolegium Rzecznikbw Patentowych z dnia 20 grudnia 1949 r. Ustawa ta
przeksztaicita wolny zawdd rzecznika patentowego w zawdd urzedniczy. Rzecznicy
patentowi stali sie pracownikami Urzedu Patentowego podlegajgcymi przepisom
ustawy o panstwowej stuzbie cywilnej. Kolegium Rzecznikdw Patentowych zostalo
rozwigzane na mocy ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych.
Ustawa ta reaktywowata wolny zawdd rzecznika patentowego. Ustawa przewidywata
obowigzkowg organizacje rzeczniowska: Zrzeszenie Rzecznikéw Patentowych, ktére
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tworzyli wszyscy rzecznicy patentowi wpisani na liste rzecznikbw patentowych.
Do zadan Zrzeszenia nalezato gtéwnie ustalanie prawidtowych zasad wykonywania
zawodu rzecznika patentowego i reprezentowania ogotu rzecznikdw. Zrzeszenie
opracowato ,Zasady etyki rzecznikow patentowych”, ktére na éwczesne czasy byly
rzadkoscig wsrdd wielu innych wolnych zawodéw.

Kolejna ustawa o rzecznikach patentowych zostata uchwalona przez Sejm
21 kwietnia 1966 r. Uchylita ona ustawe z roku 1958 i zobowigzata Prezesa Rady
Ministrow do wydania rozporzadzenia w sprawie zakonczenia dziatalnosci rzecz-
nikéw patentowych i ich zrzeszenia. Ustawa definiowata status rzecznika patento-
wego w sposOb zblizony do statusu w bylym Kolegium Rzecznikow Patentowych.
Ustawa okreslata, ze na liste rzecznikow patentowych moze by¢ wpisana wytgcznie
osoba zatrudniona w tym charakterze jako pracownik w uspotecznionym zaktadzie
pracy (j.g.u.). Zakazata ona wykonywania czynnosci rzecznkiowskich w imieniu
wlasnym i na wkasny rachunek. Zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 21 czerwca
1966 r. dziatalnos¢ prywatnych rzecznikéw patentowych i ich zrzeszenia zakonczyta
sie z dniem 30 wrzesnia 1967 r. Ustugi rzecznikowskie na rzecz oséb fizycznych
oraz 0s6b prawnych niebedacych jednostkami gospodarki uspotecznionej miaty
Swiadczy¢ jednostki utworzone przy prezydiach rad narodowych. Ostatecznie jednak
taka jednostka zostala utworzona jedynie w Stotecznej Radzie Narodowej
w Warszawie.

Po likwidacji Zrzeszenia Rzecznikéw Patentowych w roku 1967, rzecznicy
patentowi nie posiadali organizacji, kt6ra reprezentowataby ich interesy na zewnatrz
oraz dbata o nalezyte wykonywanie zawodu. Dla celéw wymiany doswiadczen
zawodowych i prowadzenia dyskusji na interesujace tematy z zakresu wiasnosci
przemystowej za zgoda Urzedu Patentowego utworzono przy Naczelnej Organizaciji
Technicznej (NOT), lecz poza jej strukturg, Podkomisje Ochrony Wiasnosci
Przemystowej (p6zniej przeksztalcong w Komisje Ochrony Przemystowej) jako
organizacje spoteczng. Ani podkomisja, ani komisja nie zrzeszata rzecznikéw
patentowych na okres$lonych zasadach statutowych, lecz byta otwarta dla wszystkich
chetnych i zainteresowanych tematyka wynalazcza.

W pazdzierniku 1980 roku rzecznicy patentowi z poznanskiej i warszawskiej
Komisji Ochrony Przemystowej wystgpili z inicjatywg powotania ogoélnopolskiej
organizacji rzecznikdw patentowych. Po porozumieniu sie z dalszymi Komisjami
z Gdanska, Katowic, Krakowa, todzi i Wroctawia dnia 12 grudnia 1980 r. powotano
komitet zatozycielski, ktory postanowit zalozy¢ Stowarzyszenie Rzecznikow
Patentowych. W dniu 16 wrzesnia 1981 r. wojewoda poznanski wpisat do rejestru
stowarzyszenn Stowarzyszenie Rzecznikéw Patentowych. W roku 1982 powstaly
zarzady oddzialowe Stowarzyszenia we wszystkich wiekszych miastach wojewdédz-
kich. Do SRP nalezato okoto 800 rzecznikéw patentowych czynnych zawodowo.
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Dziatalnos¢ Stowarzyszenia Rzecznikbw Patentowych koncentrowata sie
wokét zagadnien zwigzanych z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego
(organizowanie konferencji i seminaridw, popularyzowanie historii rzecznictwa
patentowego). Najwazniejszg dziatalnosciga SRP bylo dgzenie do zmiany ustawy
o rzecznikach Patentowych. Gtéwnym postulatem wysuwanym przez SRP bylo
wprowadzenie przepisu umozliwiajgcego wykonywanie zawodu rzecznika patento-
wego we wiasnym imieniu i na wtasny rachunek.

Wspoiczesny okres rzecznictwa patentowego w Polsce otwiera ustawa
o rzecznikach patentowych z dnia 9 stycznia 1993 r. Najwazniejszg cechg tej ustawy
jest to, ze uznata ona dziatalnos¢ rzecznikowskag za zawod, ktérego wykonywanie
polega na swiadczeniu pomocy w sprawach dotyczgcych wilasnosci przemystowej.
Spos6b wykonywania zawodu ustawa pozostawita do swobodnego wyboru
rzecznika, umozliwiajac dziatania w ramach stosunku pracy lub na wtasny rachunek.

Ustawa powotata samorzad rzeczniowski o nazwie Polska Izba Rzecznikéw
Patentowych okreslajac, ze organami samorzadu sg: Krajowy Zjazd Rzecznikéw
Patentowych, Krajowa Rada Rzecznikéw Patentowych, Komisja Rewizyjna, Odwo-
tawcza Komisja Dyscyplinarna, Komisja Dyscyplinarna i Rzecznik Dyscyplinarny.

Pierwszy Krajowy Zjazd Rzecznikdw Patentowych odbyt sie 28 sierpnia
1993 r. w Warszawie. Wzieto w nim udziat 725 rzecznikobw patentowych. Zjazd
uchwalit Statut Polskiej I1zby Rzecznikdw Patentowych oraz wybrat cztonkéw orga-
néw Samorzadu.

Krajowa Rada Rzecznikéw Patentowych ukonstytuowata sie na pierwszym
posiedzeniu w nastepujgcym skladzie:

Prezes PIRP: Piotr Lisiecki;

Zastepcy Prezesa: Witold Biskup, Andrzej Kacperski, Alicja Adamczak, Tadeusz
Kachnic;

Sekretarze: Anna Dudzinska, Stanistaw Kwiatkowski;

Skarbnik: Jolanta Dziubinska;

Czlonkowie: Grazyna Basa, Stanistaw Gontarewicz, Zbigniew Koczara, Krystyna
Latarska, Marek Passowicz;

Kolejnymi Prezesami PIRP byli: Alicja Adamczak, Elzbieta Wilamowska-Maracewicz,
Marek Besler, Andrzej Kacperski, Anna Korbela.

Obecnie zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz
organizacje i zakres dziatania samorzadu rzecznikéw patentowych okresla ustawa
o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r.
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Od dtuzszego czasu trwajg prace nad opracowaniem nowej ustawy prawo
whasnosci przemystowej. Opublikowany w wyniku tych prac projekt jest obszerny,
wprowadzono w nim nowg systematyke zagadnien, dodano nowe regulacje oraz
zgodnie z wielokrotnymi postulatami PIRP inkorporowano do niego dotychczasowg
odrebng ustawe z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgloszen
patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.].
Dz. U. z 2016 r. poz. 2).

Projekt nowelizacji ustawy prawo wtasnosci przemystowej

W kwietniu 2022 r. na stronie internetowej Rzgdowego Centrum Legislaciji
opublikowany zostat projekt nowej ustawy prawo wlasnosci przemystowej (numer
w wykazie prac legislacyjnych UD 263):
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010
Projekt zostat opracowany przez Urzad Patentowy RP w uzgodnieniu z Minister-
stwem Rozwoju i Technologii, formalnie jest projektem ministerialnym.

Projekt zostat skierowany do konsultacji publicznych, wystgpiono o zajecie stano-
wiska do trzydziestu podmiotéw, w tym do Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych.

Stanowisko Izby, opracowane przez Komisje Regulacji PWP i przedyskutowane
przez Komisje Legislacyjng, zostatlo nastepnie przyjete uchwalg Krajowej Rady
Rzecznikéw Patentowych i skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii.
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwaly/zalacz2220.pdf

Wynik konsultacji projektu jest do dzisiaj nieznany, uzyskane przez ministerstwo
opinie nie zostatly opublikowane, chociaz stanowig informacje publiczng. Oficjalnie
nie toczy sie jakakolwiek dyskusja dotyczaca omawianego projektu.

1 Opracowanie redakcyjne — Andrzej Kacperski — rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy
petnomocnik w sprawach znakéw towarowych i wzoréw UE; prowadzi kancelarie¢ w Krakowie; Prezes Polskiej
Izby Rzecznikéw Patentowych w latach 2005 — 2009.
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Miata miejsce natomiast wymiana zdan na ten temat podczas posiedzenia sejmowej
Komisji Gospodarki i Rozwoju, ktéra odbyta sie w dniu 16 listopada 2022 r. a jej tema-
tem bylo rozpatrzenie informacji 0 znaczeniu innowacyjnosci dla nowoczesnej gospo-
darki i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz o problemach w zarzgdzaniu wias-
noscig intelektualng. W posiedzeniu wzieta udziat reprezentacja Izby, w tym jej Prezes.

https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/F653D708A7088ED6C125890B004A56AA/
%24File/0325009.pdf

Ztozona zostata takze interpelacja poselska numer K9INT37331w sprawie projektu
nowelizacji ustawy prawo wiasnosci przemystowej. Zaréwno interpelacja jak i odpo-
wiedz na nig dostepna jest na stronie internetowej:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacje.xsp?page=11
https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCLVIQQ/%24FILE/i37331-01.pdf

Jednym z radykalnych pomystéw zawartych w omawianym projekcie nowej ustawy
pwp jest zmiana statusu wzoru uzytkowego. Proponuje sie, aby ochrona na wzory
uzytkowe byta udzielana bez merytorycznego badania czyli bez oceny spetienia
wymogu nowosci i wymogu stosowalnosci przemystowej. Po sprawdzeniu wymogow
formalnych nastepowataby rejestracja wzoru. Wedtug projektu ustawy z wnioskiem
o przeprowadzenie nieobowigzkowego badania mogtby wystgpi¢ tylko zgtaszajgcy
a nastepnie uprawniony z rejestraciji.

Projekty ustaw, opinie i komentarze do tych projektéw maja z reguly charakter
ulotny, zwitaszcza w przypadku diugiego okresu ich przygotowywania poprzedza-
jacego wtasciwy proces legislacyjny. Z uwagi na wage sprawy przedstawia sie zatem
dostepne teksty zrodtowe dotyczace proponowanej zmiany charakteru wzorow uzyt-
kowych, majac nadzieje, ze zebrane w jednym miejscu bedg przydatne dla dalszej
koniecznej dyskusji na tg kwestig.

Wykorzystano dokumenty przygotowane przez Komisje Regulacji PWP (prze-

wodniczagca Magdalena Krekora) i Komisje Legislacyjna (przewodniczacy Pawet
Kurcman) oraz opracowania wtasne.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej
(t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 324 z péZn. zm.)

Art. 94. [Wzor uzytkowy]

1. Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajgce sie do przemystowego zastoso-
wania rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu lub budo-
wy przedmiotu o trwatej postaci albo przedmiotu sktadajgcego sie ze zwig-
zanych ze sobg funkcjonalnie czesci o trwalej postaci.
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2. Wymog postaci przedmiotu uwaza sie za zachowany takze wowczas, gdy
wytwor wedlug wzoru uzytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez
powtarzalne elementy o statym stosunku rozmiarow.

3. Wymog trwatej postaci przedmiotu uwaza sie za zachowany takze wow-
czas, gdy wytwor wedtug wzoru uzytkowego zmienia swojg posta¢ w zwigz-
ku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Art. 95. [Prawo ochronne na wzér uzytkowy]

1. Nawzor uzytkowy moze by¢ udzielone prawo ochronne.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wytgcznego korzys-
tania ze wzoru uzytkowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym
obszarze Rzeczypospolitej Polskie;.

3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesie¢ lat od daty dokonania
zgloszenia wzoru uzytkowego w Urzedzie Patentowym.

Art. 96. [Zastrzezenia ochronne]
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego okreslajg zastrzezenia ochronne zawarte w
opisie ochronnym wzoru uzytkowego.

Art. 97. [Zgtoszenie wzoru uzytkowego]
1. Opis wzoru uzytkowego okresla jego przemystowe zastosowanie, o ktorym
mowa w art. 94 ust. 1.
2. Zgloszenie wzoru uzytkowego zawiera rysunki przedstawiajgce istotne
cechy techniczne wzoru.

Zgtoszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno rozwigzanie.

4. Zgtoszenie wzoru uzytkowego zawiera jedno zastrzezenie ochronne nieza-
lezne.

5. Wymadg, o ktdrym mowa w ust. 3, nie ogranicza ujecia w zgtoszeniu réznych
postaci przedmiotu, posiadajacych te same istotne cechy techniczne zas-
trzeganego rozwigzania.

6. Do zgtoszenia wzoru uzytkowego przepisy art. 31-33 stosuje sie odpowiednio.

w

Art. 98. [Wpis do rejestru]
Udzielone prawa ochronne na wzory uzytkowe podlegajg wpisowi do rejestru wzo-
row uzytkowych.

Art. 99. [Swiadectwo ochronne]
1. Udzielenie prawa ochronnego na wzoOr uzytkowy stwierdza sie przez
wydanie Swiadectwa ochronnego.
2. Czescig sktadowag sSwiadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru
uzytkowego obejmujacy opis tego wzoru, zastrzezenia ochronne i rysunki.
Opis ochronny wzoru uzytkowego jest udostepniany osobom trzecim
i podlega rozpowszechnianiu przez Urzad Patentowy.
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Art. 100. [Odwotanie do przepiséw dotyczgcych wynalazkéw]

1.

2.

Do wzordéw uzytkowych i praw ochronnych na wzory uzytkowe przepisy art.
25, art. 27-29, art. 35-37, art. 39-52, art. 55-60, art. 62, art. 66-75, art. 76-90
i art. 92 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wzoru uzytkowego okres przewidziany w art. 60 wynosi
dziesie¢ lat.

Art. 101. [Delegacja ustawowa — obronnosc; zgtoszenie wzoru uzytkowego]

1.

Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzgdzenia, rodzaje wzoréw
uzytkowych dotyczacych obronnosci lub bezpieczehstwa Panstwa oraz tryb
postepowania z takimi wzorami zaréwno przed stwierdzeniem przez wtasci-
Wy organ, czy sg to wzory uzytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia
o ich tajnosci.

Prezes Rady Ministréw okresli, w drodze rozporzadzenia, szczego6towe
wymogi, jakim powinno odpowiada¢ zgtoszenie wzoru uzytkowego, szcze-
gotowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgloszen w Urzedzie
Patentowym, uwzgledniajagc w szczegoélnosci sposob i forme ogtoszenia
0 zgtoszeniu wzoru uzytkowego, zakres, w jakim Urzgad Patentowy moze
dokonywaé poprawek w skrocie opisu, forme sporzadzanego sprawozdania
o stanie techniki i spos6b oraz termin udostepniania go osobom trzecim,
a takze sposéb udostepniania i rozpowszechniania opiséw ochronnych wzo-
row uzytkowych. Okreslenie wymogow, jakim powinno odpowiadac¢ zgtosze-
nie, nie moze prowadzi¢ do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebe,
utrudnien dla zgtaszajacego.

Projekt z dnia 25 kwietnia 2022 r. nowej ustawy prawo

wiasnhosci przemystowej
(RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263)

Rozdziat 1
Wz6r uzytkowy

Art. 111.

Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajgce sie do przemystowego stosowania
rozwigzanie o charakterze technicznym.

Art. 112,
1.

Za wzory uzytkowe nie uwaza sie:

1) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;

2) wytworéw o charakterze wytacznie estetycznym;

3) schematéw, zasad i metod przeprowadzania proceséw myslowych,
rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;
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4) wytworéw, ktorych:
a) mozliwos¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgtasza-
jacego
— w Swietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;
5) programow komputerowych;
6) przedstawienia informaciji;
7) sposobéw;
8) wytworéw sktadajgcych sie z materiatu biologicznego lub zawierajgcych
taki materiat;
9) substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym kompozycji
farmaceutycznych;
10) zastosowania.

[tekst nie zawiera ustepu 2]

Art. 113.
Do wzoru uzytkowego art. 25 ust. 1-3 i 5, art. 27, art. 28 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1i 2
stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat 2
Zgtoszenie i rozpatrywanie wzoru uzytkowego
Art. 114,
1. Zgloszenie wzoru uzytkowego w celu uzyskania prawa z rejestracji
obejmuje:

1) podanie zawierajgce co najmniej oznaczenie zgtaszajacego, okreslenie
przedmiotu zgtoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestraciji;

2) opis wzoru uzytkowego;

3) zastrzezenie albo zastrzezenia ochronne;

4) rysunek albo rysunki przedstawiajgce istotne cechy techniczne wzoru.

2. Zgloszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno rozwigzanie.

3. Warunek, o ktérym mowa w ust. 2, nie ogranicza ujecia w zgtoszeniu
réznych postaci wytworu posiadajacych te same istotne cechy techniczne
rozwigzania.

4. Zgtoszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno zastrzezenie ochronne
niezalezne.

Art. 115.

1. Zgloszenie wzoru uzytkowego, ktére obejmuje podanie oraz opis wzoru
uzytkowego, zastrzezenie albo zastrzezenia ochronne i rysunek albo
rysunki, stanowi podstawe do uznania zgtoszenia za dokonane.

2. Urzad Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia
postepowania, do uzupetnienia zgtoszenia, wyznaczonym terminie, jezeli
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stwierdzi, ze nie zawiera ono wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. Na postanowienie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Zgloszenie wzoru uzytkowego uwaza sie za dokonane w dniu wptyniecia do
Urzedu Patentowego ostatniego brakujgcego dokumentu.

Art. 116.

1. Opis wzoru uzytkowego przedstawia wzér na tyle jasno i wyczerpujgco, aby
znawca mogt ten wzér urzeczywistni¢. W szczegoélnosci opis zawiera tytut
odpowiadajacy przedmiotowi wzoru, okresla dziedzine techniki, ktorej wzoér
dotyczy, znany zgtaszajgcemu stan techniki, wskazuje problem techniczny
do rozwigzania oraz jego przemystowe stosowanie, a takze przedstawia
w sposob szczegoOtowy przedmiot wzoru, z objasnieniem figur rysunku albo
rysunkow.

2. Zastrzezenia ochronne okreslajg zastrzegany wzér uzytkowy i zakres
zgdanej ochrony przez wskazanie cech technicznych rozwigzania okres$lajg-
cych ksztatt lub budowe wytworu materialnego lub okreslajagcych wytwoér
sktadajacy sie ze zwigzanych ze sobg funkcjonalnie czesci, lub okreslaja-
cych strukture ukladu, przez wskazanie usytuowania poszczegdlnych
elementéw uktadu wzgledem siebie oraz ich wzajemnego powigzania.

3. Oproécz zastrzezenia niezaleznego, ktore przedstawia istotne cechy techni-
czne i wyznacza zakres zadanej ochrony zgtaszanego wzoru uzytkowego,
w zgloszeniu moze wystepowac odpowiednia liczba zastrzezen zaleznych
dla przedstawienia postaci wytworu lub sprecyzowania cech wymienionych
w zastrzezeniu niezaleznym lub innym zastrzezeniu zaleznym.

Art. 117.

Do czasu wydania przez Urzad Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia
prawa z rejestracji wzoru uzytkowego zgtaszajacy moze dokonywaé w zgtoszeniu
zmian, ktére nie moga wykracza¢ poza to, co zostato ujawnione w dniu dokonania
zgtoszenia w opisie zgtoszeniowym wzoru uzytkowego obejmujgcym opis wzoru
uzytkowego, zastrzezenie albo zastrzezenia ochronne i rysunek albo rysunki.

Art. 118.
W przypadku dokonania zgtoszenia wzoru uzytkowego zawierajgcego wiecej niz
jedno rozwigzanie, przepisy art. 47—49 stosuje sie odpowiednio.

Art. 119.

1. Zgtaszajgcy moze ztozy¢ wniosek o sporzgdzenie sprawozdania o stanie
techniki obejmujgcego wykaz publikacji wskazujgcych najblizszy stan
techniki lub podwazajacych nowos¢ zgtoszonego wzoru uzytkowego.

2. Wraz ze sprawozdaniem, o ktéorym mowa w ust. 1, Urzad Patentowy spo-
rzadza ocene dotyczaca warunku nowosci i warunku jednego rozwigzania.
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3. W przypadku gdy dokumentacja zgtoszenia nie pozwala na przeprowa-
dzenie poszukiwan w stanie techniki, Urzad Patentowy nie sporzgdza
sprawozdania, o ktérym mowa w ust. 1. W takim przypadku Urzad Patento-
wy we wstepnej ocenie powiadamia zgtaszajgcego o przyczynach niespo-
rzgdzenia sprawozdania.

4. Zilozenie wniosku o sporzadzenie sprawozdania, o ktbrym mowa w ust. 1, nie
wstrzymuje biegu postepowania w sprawie zgtoszenia wzoru uzytkowego.

Art. 120.
Na wzér uzytkowy udziela sie prawa z rejestraciji.

Art. 121,

1. Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracji
wzoru uzytkowego, jezeli:

1) zgtoszony wzor w sposOb oczywisty nie spetnia warunkéw, o kto-
rych mowa w art. 111;

2) w sposob oczywisty zachodzg przeszkody, o ktérych mowa w art.
28, art. 29 ust. 1 lub art. 112;

3) zostala wydana decyzja o odmowie udzielenia patentu z powodu
braku spetnienia warunku nowosci w przypadku, o ktérym mowa
w art. 42.

2. Przed wydaniem decyzji, o ktérej mowa w ust. 1, Urzad Patentowy informuje
zglaszajgcego o zebranych dowodach i okolicznosciach mogacych Swiad-
czyC o istnieniu przeszkdd do udzielenia prawa z rejestracji wzoru uzytko-
wego i wyznacza mu termin do zajecia stanowiska. Dowody udostepnia sie
zglaszajgcemu, na jego wniosek, w jezyku ich sporzgadzenia.

3. Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego jezeli po sprawdzeniu, ze zgtoszenie spetnia warunki, o ktérych
mowa w art. 114-116 nie zachodzg przeszkody, o ktérych mowa w ust. 1.

Art. 122,
Udzielone prawo z rejestracji wzoru uzytkowego podlega wpisowi do rejestru wzoréw
uzytkowych.

Art. 123.

Do rozpatrywania zgtoszenia wzoru uzytkowego przepisy art. 39 ust. 3-5i 7, art. 43,
art. 44, art. 45, art. 52 ust. 1-3 i art. 60—62 stosuje sie odpowiednio.

Art. 124,

1. Wazor uzytkowy dokonany przez obywatela polskiego moze by¢ uznany za
tajny, jezeli dotyczy obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa. Do wzoru
uzytkowego tajnego przepisy art. 63 ust. 2 i 3, art. 64—67 i art. 69 stosuje sie
odpowiednio.
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2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje wzoréw
uzytkowych dotyczgcych obronnosci lub bezpieczenhstwa panstwa oraz tryb
postepowania z takimi wzorami uzytkowymi, zaréwno przed stwierdzeniem
przez wtasciwy organ, ze sg to wzory uzytkowe tajne, jak tez po wydaniu
postanowienia o ich tajnosci, uwzgledniajgc potrzebe zapewnia ochrony
praw zgtaszajgcych oraz skutecznego zabezpieczenia obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa.

Art. 125.

Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzgdzenia, szczegdtowe warunki zgto-
szenia wzoru uzytkowego, szczegoétowy sposoéb i tryb rozpatrywania oraz badania
zgloszen, uwzgledniajgc w szczegodlnosci forme sporzadzanego sprawozdania o
stanie techniki i wstepnej oceny, a takze spos6b udostepniania i rozpowszechniania
opiséw ochronnych wzorow uzytkowych. Okreslenie warunkéw zgtoszenia nie moze
prowadzi¢ do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebe, utrudnien dla zgtaszajgcego.

Rozdziat 3
Prawo z rejestracji wzoru uzytkowego

Art. 126.

1. Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego nabywa sie prawo
wytacznego korzystania z tego wzoru w sposob zarobkowy lub zawodowy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru uzytkowego okreS$lajg
zastrzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru uzytko-
wego i rysunki moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen ochronnych.

3. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 10 lat od daty dokonania zgloszenia
w Urzedzie Patentowym.

Art. 127.
Do prawa z rejestracji wzoru uzytkowego przepisy art. 70 ust. 4, art. 73 pkt 1 i art.
74-80 stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat 4
Ograniczenie, uniewaznienie i wygasniecie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego

Art. 128.
1. Na wniosek uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru uzytkowego, prawo
Z rejestracji tego wzoru moze by¢ ograniczone przez zmiane zastrzezen
ochronnych. Art. 114 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 116 stosuje sie odpowiednio.
2. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, nie moze zosta¢ ztozony w czasie, gdy
toczy sie postepowanie w sprawie sprzeciwu albo uniewaznienia prawa
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z rejestracji wzoru uzytkowego. W takim przypadku wniosek o ograniczenie
prawa z rejestracji wzoru uzytkowego pozostawia sie bez rozpoznania.

3. Do rozpatrzenia wniosku o0 ograniczenie prawa z rejestracji wzoru uzytko-
wego przepisy art. 52 ust. 1 i 2, art. 88 ust. 3, 4 i 6-8, art. 117 i art. 121
ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 129.
Do uniewaznienia i wygasniecia prawa z rejestracji wzoru uzytkowego przepisy art.
89-91 stosuje sie odpowiednio.

Stanowisko samorzadu w sprawie projektu z dnia 25 kwietnia
2022 r.? wyrazone w opinii skierowanej do projektodawcy

Uwagi ogélne

Wprowadzenie systemu rejestrowego ma zdaniem projektodawcy przyspieszy¢
procedure rozpatrywania zgtoszen. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage zaréwno
interesy zgtaszajgcych, ktorzy mogliby szybciej uzyska¢ prawo wytgczne, jak row-
niez interesy innych przedsiebiorcéw. System badawczy gwarantuje, ze przyznany
przez Urzad Patentowy monopol jest weryfikowany, co przeklada sie na jakos¢
udzielonych praw i pewnosS¢ prawa wylgcznego, nawet uwzgledniajgc mozliwosé
jego uniewaznienia w przysztosci.

Rezygnacja z systemu badawczego moze prowadzi¢ do szeregu negatywnych kon-
sekwencji zwigzanych z udzielaniem prawa dla rozwigzan, ktére nie spetniajg prze-
stanek ochrony. Tak udzielone prawo moze prowadzi¢ do bezzasadnego i jedno-
czesnie skutecznego blokowania rynku i wszczynania postepowan o0 naruszenie
wobec innych podmiotéw. Mozna sie spodziewac, ze informacja o trybie rejestrowym
zacheci niektorych przedsiebiorcow do zglaszania rozwigzan bez dokonywania
jakiejkolwiek samodzielnej oceny istniejgcych prawnie ale niesprawdzalnych
urzedowo wymogoéw ochrony. Jesli tacy uprawnieni wystgpig przeciw innym
przedsiebiorcom zarzucajgc naruszenie, to Urzad Patentowy moze zostaé wrecz
zarzucony wnioskami o uniewaznienie praw ochronnych. W konsekwencji moga
pojawi¢ sie zarzuty pod adresem Urzedu Patentowego, ze udziela pochopnie praw
wytacznych prowadzacych do niepewnosci prawnej i rozregulowania rynku.

Weryfikacja bez badania przez Urzad Patentowy zgtoszenia, ktéra wynika z art. 121
(oczywistos¢ niespetnienia przestanek) jest niejasna i nie jest wystarczajaca biorgc
pod uwage brak jakichkolwiek kryteribw charakter i wage prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego dla ograniczenia innych podmiotéw na rynku.

2 RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263
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Na uczestnikdw rynku przesunieta zostata kwestia weryfikacji i uniewaznienia prawa
nienalezycie udzielonego. Wigze sie to jednak z dodatkowymi kosztami dla tych
podmiotéw oraz wydtuzonym czasem oczekiwania na rozstrzygniecie w postepo-
waniu spornym. System rejestrowy bedzie generowac¢ wiecej postepowan spornych,
co zwiekszy czas rozpatrywania spraw w tym postepowaniu.

Pomimo faktu, ze uprawniony nie moze wystgpi¢ z roszczeniem na drodze sgdowej
bez sprawozdania o stanie techniki, nie wyklucza to wysytania, na podstawie
uzyskanego prawa z rejestracji, zadania zaprzestania naruszen do szeregu
podmiotdw na drodze przedsgadowej (wezwania do zaniechania). Spowoduje to
wysoka niepewnos¢ prawng i przelozy sie na niepewnos$¢ rynku i samych praw
wytacznych, skutkujac zmniejszeniem ich wiarygodnosci wsrdd uczestnikow rynku.
Powyzsze moze przetozy¢ sie ogélne zniechecenie do wystepowania z wnioskami o
udzielenie praw wytgcznych.

Problematyczne wydaje sie przyznanie tak duzej wiarygodnosci sporzadzanemu
sprawozdaniu o stanie techniki, ktore obecnie jest weryfikowane przez zgtaszaja-
cego w toku postepowania o udzielenie prawa a zgtaszajgcy moze przedstawié
swoje stanowisko w sprawie. Czesto zdarza sie, ze dokumenty przedstawione w
sprawozdaniu o stanie techniki po ich doktadniejszej weryfikacji, nie stanowig nawet
najblizszego stanu techniki, a jedynie zostaly wskazane w sprawozdaniu z uwagi na
tozsamos¢é symboli klasyfikacji patentowej lub stéw kluczowych. Stad tak istotna jest
wymiana korespondencji pomiedzy Urzedem a zgtaszajgcym w toku postepowania
badawczego. Uzaleznienie wszczynania postepowan od dysponowania sprawoz-
dania o stanie techniki nie daje pewnosci co do wtasciwego udzielenia prawa.

Istnieje  mozliwos¢ przyspieszenia rozpatrywania zgtoszen wzoréw uzytkowych

w systemie badawczym i Polska Izba Rzecznikéw Patentowych niniejszym przed-

ktada zalozenia do takiego trybu. Moégtby on funkcjonowaé jako ,system 4 x 3

miesigce” i przebiegaé nastepujgco:

e pierwszy etap 3 miesigce od daty zgtoszenia — sporzadzenie przez Urzad
Patentowy RP sprawozdania o stanie techniki wraz ze wstepng oceng

e drugi etap 6 miesiecy od daty zgtoszenia (czyli kolejne 3 miesigce) — publikacja
zgloszenia wraz ze sprawozdaniem

e trzeci etap 9 miesiecy od daty zgtoszenia (czyli kolejne 3 miesigce) — okres
oczekiwania na uwagi 0séb trzecich

e czwarty etap 12 miesiecy od daty zgtoszenia (czyli kolejne 3 miesigce) —
wlasciwa procedura badawcza i udzielenie ochrony.

Jezeli nie wplynely zadne dokumenty a sprawozdanie potwierdzito zdolnosé
ochronng i nie zawiera uwag co do koniecznosci wprowadzenia zmian lub poprawek
w zgtoszeniu, Urzad wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na wzor
uzytkowy.
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Jezeli wpltynely dokumenty, ekspert dokonuje ich oceny i gdy stwierdzi, ze nie
majg wptywu na zdolnos$¢ ochronng, udziela prawa ochronnego.

Jezeli sprawozdanie potwierdzito zdolnos¢é ochronng ale wskazato takze na
koniecznos¢ wprowadzenia zmian, a takze gdy sprawozdanie stwierdzito przeszkody
merytoryczne lub gdy w okresie na zgtaszanie uwag wptynety dokumenty uznane za
przeszkody dla uzyskania ochrony, Urzad zawiadamia o tym zglaszajgcego i
wyznacza termin na odpowiedz.

Powyzsza procedura, przy zachowaniu wszystkich zalet systemu badawczego, mogta-
by prowadzi¢ od zgtoszenia do decyzji o uzyskaniu ochrony okoto 12 miesiecy. Bytaby
tez zachetg dla zgtaszajgcych, aby tak przygotowywali swoje zgtoszenia, by osiggng¢
najkrotszy czas rozpatrywania, poprzez profesjonalne wykonanie wlasnych wstepnych
badan patentowych i profesjonalne przygotowanie zgtoszenia.

Nalezy podkresli¢, ze badanie tylko nowosci rozwigzania wzoru uzytkowego jest
szybsze i nie rodzi takich probleméw jak badanie poziomu wynalazczego wynalazku

Konkludujgc, Polska Izba Rzecznikow Patentowych przedkladajgc powyzszg propo-
zycje krytycznie ocenia wynikajacg z projektu nowej ustawy rezygnacje z trybu
badawczego i zastgpienie go trybem rejestrowym.

Biorac powyzsze pod uwage Polska Iza Rzecznikdw Patentowych proponuje
ponizej redakcje przepisow dotyczacych wzoréw uzytkowych przy zachowaniu
systemu badawczego.

Projekt Polskiej 1zby Rzecznikow Patentowych

Art. 111. [wzOr uzytkowy]

1. Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajgce sie do przemystowego stosowania
rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczgce ksztaltu, budowy,
zestawienia lub uktadu strukturalnego wytworu o zdefiniowanej
przestrzennie postaci.

2. Wymog zdefiniowanej przestrzennie postaci uwaza sie za zachowany takze
wowczas, gdy wytwor:

1) obejmuje zwigzane ze sobg funkcjonalnie zespoty,

2) zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o statym
stosunku rozmiaréw,

3) zmienia swojg posta¢ w zwigzku z korzystaniem zgodnym z przezna-
czeniem.

Art. 112. [nowosc i stosowalnos¢ przemystowa]
1. W zakresie wymogu nowos$ci do wzoru uzytkowego przepis art. 25 ust. 1-3
i ust. 5 stosuje sie odpowiednio.



64 | Andrzej Kacperski

2. W

zakresie wymogu stosowalnosci przemystowej do wzoru uzytkowego

przepis art. 27 stosuje sie odpowiednio.

Art. 113. [rozwigzania niebedgce wzorami uzytkowymi]
Za wzory uzytkowe nie uwaza sie:

1
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;

wytworow o charakterze estetycznym;

schematow, zasad i metod przeprowadzania procesow myslowych,
rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

programéw komputerowych;

przedstawienia informaciji; a ponadto

sposobow;

wytworéw skiadajgcych sie z materiatu biologicznego lub zawierajacych
taki materiat a takze wytworéw uzyskiwanych sposobami czysto biolo-
gicznymi;

zwigzkoéw chemicznych, substancji i ich mieszanin, kompozycji farmace-
utycznych;

rozwigzan realizowanych przy uzyciu komputera lub innego programo-
walnego urzadzenia lub uktadu a takze sieci rozproszonych;

10)zastosowania znanych rozwigzan do innego celu.

Art. 114. [rozwiniecie wylgczen]
W zakresie nieudzielania praw ochronnych na wzory uzytkowe art. 29 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 115. [zgloszenie wzoru uzytkowego]
1. Zgtoszenie wzoru uzytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego obejmuje:

1

2)
3)
4)
5)

podanie zawierajgce co najmniej oznaczenie identyfikujgce zgtaszaja-
cego, okreSlenie przedmiotu zgloszenia oraz wniosek o udzielenie
prawa ochronnego;

opis wzoru uzytkowego ujawniajgcy jego istote;

zastrzezenia ochronne;

rysunki przedstawiajgce istotne cechy techniczne wzoru uzytkowego;
skrot opisu.

2. Jezeli zglaszajacy nie jest tworcg wzoru uzytkowego, wskazuje w podaniu
tworce i podstawe swego prawa do uzyskania prawa ochronnego.

alternatywnie:

Jezeli zgtaszajacy nie jest tworcg wzoru uzytkowego, przepis art. 12 stosuje sie.

Art. 116. [postacie wzoru uzytkowego]
1. Zgtoszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno rozwigzanie.
2. Wymag, o ktbrym mowa w ust. 1, nie ogranicza ujecia w zgtoszeniu réznych
postaci wytworu majgcych te same istotne cechy techniczne rozwigzania.
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3. Zgloszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno zastrzezenie ochronne
niezalezne.

Art. 117. [braki w zgtoszeniu]

1. Zgloszenie wzoru uzytkowego, ktére obejmuje podanie i opis wzoru
uzytkowego a takze zastrzezenia ochronne i rysunki, stanowi podstawe do
uznania zgtoszenia za dokonane.

2. Urzad Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia
postepowania, do uzupetnienia zgtoszenia, w wyznaczonym terminie, jezeli
stwierdzi, ze nie zawiera ono wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w art.
115. Na postanowienie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Zgloszenie wzoru uzytkowego uwaza sie za dokonane w dniu wptyniecia do
Urzedu Patentowego ostatniego brakujgcego dokumentu, o ktérym mowa
w art. 115.

Art. 118. [czeSci zgtoszenia wzoru]

1. Opis wzoru uzytkowego przedstawia wzér na tyle jasno i wyczerpujgco, aby
znawca mogt ten wzoér urzeczywistni¢. W szczegoélnosci opis zawiera tytut
odpowiadajacy przedmiotowi wzoru, okresla dziedzine techniki, ktorej wzoér
dotyczy, znany zgtaszajgcemu stan techniki, a takze przedstawia w sposéb
szczegO6towy przedmiot wzoru, z objasnieniem figur rysunkdw.

2. Zastrzezenie ochronne okresla zastrzegany wzor uzytkowy i zakres zgdanej
ochrony przez wskazanie cech technicznych rozwigzania odnoszgcych sie
do budowy Ilub zwigzkéw konstrukcyjnych Ilub ukladowych urzadzenia
zdeterminowanego przestrzennie.

3. Zastrzezenie ochronne jest jasne i zwiezte oraz w catosci poparte opisem
wzoru uzytkowego. Zastrzezenie ochronne jest ujete w jednym zdaniu lub
rownowazniku zdania.

4. Oprocz zastrzezenia niezaleznego ktore przedstawia ogot cech zgtasza-
nego wzoru uzytkowego moze wystepowac odpowiednia liczba zastrzezen
zaleznych dla przedstawienia postaci wzoru lub sprecyzowania cech wymie-
nionych w zastrzezeniu niezaleznym.

5. Wzajemne powigzanie w uktadzie zastrzezenia niezaleznego i zastrzezen
zaleznych przedstawia sie wyraznie w zgtoszeniu wzoru uzytkowego.

6. Skrot opisu zawiera zwieztg i jasng informacje okreslajgcg przedmiot i cha-
rakterystyczne cechy techniczne wzoru uzytkowego oraz wskazanie jego
przeznaczenia, jezeli nie wynika to z okreslenia samego przedmiotu.

7. Rysunki odtwarzajg w sposéb czytelny, w potgczeniu z opisem i zastrze-
zeniami ochronnymi, wzér uzytkowy, bez tekstu, z wyjatkiem pojedynczych
wyrazéw, gdy sg one konieczne.; ilekro¢ w ustawie jest mowa o rysunkach —
rozumie sie przez to réwniez jeden rysunek zawierajgcy co najmniej jedng
figure a takze wykresy i ilustracje.
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Art. 119. [zmiany w zgtoszeniu]
Do czasu wydania przez Urzad Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia
prawa ochronnego zgtaszajgcy moze dokonywa¢ w zgtoszeniu zmian, ktére nie
moga wykracza¢ poza to, co zostato ujawnione w dniu dokonania zgtoszenia w
opisie zgtoszeniowym wzoru uzytkowego obejmujgcym opis wzoru uzytkowego,
zastrzezenia ochronne i rysunki.

Art. 120. [publikacja zgtoszenia wzoru uzytkowego]

1

Urzad Patentowy sporzadza, w terminie 3 miesiecy od daty pierwszenstwa do
uzyskania prawa ochronnego na wzor uzytkowy, dla kazdego zgtoszenia wzoru
podlegajacego publikacji, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujgce wykaz
publikacji, ktére beda brane pod uwage przy ocenie zgloszonego wzoru.
Sprawozdanie sporzadza sie w oparciu o0 zastrzezenia ochronne. Spra-
wozdanie jest przekazywane zgtaszajgcemu niezwiocznie po sporzadzeniu.
Wraz ze sprawozdaniem, o ktorym mowa w ust. 1, Urzagd Patentowy sporzg-
dza wstepng ocene dotyczacg jednolitosci zgtoszenia i spetnienia warunkéw
wymaganych do udzielenia prawa ochronnego. Wstepna ocena przekazy-
wana jest zgltaszajgcemu niezwiocznie po sporzadzeniu.

Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w zakresie, w jakim dokumentacja zgtoszenia
nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwan w stanie techniki. W takim
przypadku Urzad Patentowy powiadamia zgtaszajgcego we wstepnej ocenie
0 przyczynach niesporzadzenia w tym zakresie sprawozdania.
Sprawozdanie, o ktérym mowa w ust. 1, Urzad Patentowy podaje do publi-
cznej wiadomosci w dniu publikacji zgtoszenia wzoru uzytkowego.

Art. 121. [publikacja zgtoszenia]

1.

Zgtoszenie wzoru uzytkowego Urzad Patentowy publikuje niezwtocznie po
uptywie 6 miesiecy od daty pierwszenstwa do uzyskania prawa ochronnego.
W opisie zgtoszeniowym wzoru uzytkowego zamieszcza sie zmiany zastrze-
zen ochronnych, z okresleniem daty ich wprowadzenia, jezeli wplynely one
do Urzedu Patentowego co najmniej na miesigc przed publikacjg zgloszenia
Wzoru.
Nie publikuje sie zgtoszenia wzoru uzytkowego, jezeli:

1) dotyczy ono wzoru uzytkowego tajnego;

2) przed terminem publikacji zostata wydana decyzja ostateczna o umo-

rzeniu postepowania albo o odmowie udzielenia prawa ochronnego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, w razie ustania przyczyn uzasad-
niajgcych niepublikowanie zgtoszenia wzoru uzytkowego, Urzgd Patentowy
dokona publikacji niezwtocznie po wszczeciu lub wznowieniu postepowania
w sprawie.
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Art. 122. [skutki publikaciji]

Od dnia publikacji zgtoszenia wynalazku osoby trzecie mogg zapoznac sie z opisem
zgtoszeniowym wzoru uzytkowego. Osoby te mogg, w terminie 3 miesiecy od dnia
publikacji, zgtasza¢ do Urzedu Patentowego uwagi co do istnienia okolicznosSci
uniemozliwiajgcych udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy.

Art. 123.[udzielenie prawa ochronnego]

1. Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na wzor
uzytkowy po sprawdzeniu, ze zgloszenie spetnia warunki, o ktérych mowa
wart. 111-114.

2. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi, ze nie zostaly spetnione warunki, o kt6-
rych mowa w ust. 1, wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa ochron-
nego na wzoér uzytkowy.

3. Przed wydaniem decyzji, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2, Urzad Patentowy
informuje zglaszajacego o zebranych dowodach i okoliczno$ciach moga-
cych swiadczy¢ o istnieniu przeszkdd do udzielenia prawa ochronnego na
wzor uzytkowy i wyznacza mu termin do zajecia stanowiska. Dowody
udostepnia sie zgtaszajgcemu w jezyku ich sporzadzenia.

Art. 124, [prawo ochronne na wzér uzytkowy]

1. Na wzor uzytkowy udziela sie prawa ochronnego.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wytgcznego korzys-
tania ze wzoru uzytkowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym
obszarze Rzeczypospolitej Polskie;.

3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesie¢ lat od daty dokonania
zgloszenia wzoru uzytkowego w Urzedzie Patentowym.

Art. 125. [zastrzezenia ochronne]
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzor uzytkowy okre$lajg zastrze-
zenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru uzytkowego i rysunki
moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen ochronnych jedynie w zakresie dotyczacym
rozstrzygania niejasnosci.

Art. 126. [wpis do rejestru wzoréw uzytkowych]
Udzielone prawa ochronne na wzory uzytkowe podlegajg wpisowi do rejestru
wzorow uzytkowych.
Art. 127. [Swiadectwo ochronne na wzor uzytkowy]
1. Udzielenie prawa ochronnego na wzOr uzytkowy stwierdza sie przez
wydanie Swiadectwa ochronnego.
2. Czescig sktadowag sSwiadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru
uzytkowego obejmujacy opis tego wzoru, zastrzezenia ochronne i rysunki.
Opis ochronny wzoru uzytkowego publikuje sie.
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Art. 128. [odestanie]
Do rozpatrywania zgtoszenia wzoru uzytkowego przepisy art. art. 44, art. 45, art. 47-
49, art. 51-52, art. 55-57 i art. 60-62 stosuje sie odpowiednio.

Art. 129. [delegacja ustawowa]

1. Rada Ministréw okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje wzordéw uzytkowych
dotyczgcych obronnosci lub bezpieczenstwa Parstwa oraz tryb postepowania z
takimi wzorami zaréwno przed stwierdzeniem przez wiasciwy organ, czy sg to
wzory uzytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajnosci.

2. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegétowe
wymogi, jakim powinno odpowiada¢ zgtoszenie wzoru uzytkowego, szcze-
gotowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgtoszen w Urzedzie
Patentowym, uwzgledniajgc w szczegoélnosci sposéb i forme ogtoszenia
0 zgtoszeniu wzoru uzytkowego, zakres, w jakim Urzad Patentowy moze
dokonywaé poprawek w skrocie opisu, forme sporzadzanego sprawozdania
o stanie techniki i spos6b oraz termin udostepniania go osobom trzecim,
a takze sposo6b publikacji opiséw ochronnych wzoréw uzytkowych. Okres-
lenie wymogdw, jakim powinno odpowiadac zgtoszenie, nie moze prowadzi¢
do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebe, utrudnien dla zgtaszajgcego.

Uwagi szczegbtowe Samorzadu
do projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r.?
Jezeli jednak tryb rejestrowy miatby by¢ wprowadzony, to wnioskuje sie
o uwzglednienie ponizszych uwag.(odnos$niki do artykutéw projektu)

. Art. 111
Proponuje sie nada¢ nastepujace brzmienie:

.1. Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajgce sie do przemystowego stoso-
wania rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczgce ksztaftu, budowy, zesta-
wienia lub uktadu strukturalnego wytworu o zdefiniowanej przestrzennie postaci.

2. Wymég zdefiniowanej przestrzennie postaci uwaza sie za zachowany takze
wowczas, gdy wytwor:

1) obejmuje zwigzane ze sobg funkcjonalnie zespoty,
2) zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o statym
stosunku rozmiarow,
3) zmienia swojg posta¢ w zwigzku z korzystaniem zgodnym z przezna-
czeniem.”
Komentarz:
Nie jest jasne, dlaczego ustawodawca chce zmieni¢ definicje wzoru uzytkowego, skoro
taka zmiana w zaden sposéb nie wplywa na przebieg postepowania o udzielenie

3 RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263
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prawa ochronnego. Wzér uzytkowy zostat w projekcie zdefiniowany negatywnie, tj.
okreslono tylko co nie jest wzorem uzytkowym. Dotychczasowa definicja, podana w
art. 94 pwp, jest pozytywna i jest zdecydowanie bardziej zrozumiata dla os6b nie
majacych pogtebionej wiedzy prawniczej, do ktérych mozna zaliczy¢ inzynier6w i tech-
nikéw, sposréd ktorych gtéwnie wywodzg sie wynalazcy. Dodatkowo proponowana
definicja (,wzorem uzytkowym jest nowe i nadajgce sie do przemystowego stosowania
rozwigzanie o charakterze technicznym”) jest na tyle szeroka, ze niczego nie definiuje
(wg zasad logiki prawniczej definiens szerszy niz definiendum). Obecna definicja
wzoru uzytkowego powinna by¢ zachowana co do zasady, jakkolwiek rozszerzona co
do szczegdtdw w celu dopuszczenia do ochrony wzoréw w postaci uktadéw, pod
warunkiem, ze uklady te nie stanowig jedynie schematow. W tej sytuacji, jak rowniez
z powodu wystepujacych réznic interpretacyjnych, pojecie trwalej postaci” powinno
by¢ zastgpione stosowanym w innych ustawodawstwach pojeciem ,postaci zdefinio-
wanej przestrzennie”. Tworzacy przepisy prawa powinni doktadac staran, by przepisy
byly jasne, zwiezte i zrozumiate dla jak najszerszego grona odbiorcow. Ten wymaog jest
szczegolnie istotny dla podstawowych przepiséw regulujacych dziedziny techniczne,
poniewaz w tym przypadku osoby z technicznym wyksztatlceniem sg podstawowg
grupa do ktorej przepisy te sg adresowane. Niestety, zapisy projektu zmian w PWP w
czesci poswieconej wzorom uzytkowym sg nieczytelne i trudno zrozumiate, podpo-
rzadkowane doraznym celom osiggniecia efektu pozamerytorycznego.

II. Art.111a
Proponuje sie doda¢ nowy Art. 111 a, w brzmieniu:
»1. W zakresie wymogu nowosci do wzoru uzytkowego przepis art. 25 ust. 1-3
i ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
2. W zakresie wymogu przemystowej stosowalnosci do wzoru uzytkowego
przepis art. 27 stosuje sie odpowiednio.”
Komentarz:
Proponowana redakcja ma charakter instrukcyjny dla odbiorcéw nie majgcych
pogtebionej wiedzy prawniczej, do ktérych mozna zaliczy¢ inzynierdw i technikow,
sposrad ktérych wywodzg sie wynalazcy — tworcy.

. Art. 112
Proponuje sie nada¢ nastepujgce brzmienie oraz wydzieli¢ kwestie wytworéw z pkt 4
do nowego, kolejnego przepisu art. 112 a:
» 1. Za wzory uzytkowe nie uwaza sie:
1) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytwordw o charakterze estetycznym;
3) schematdéw, zasad i metod przeprowadzania procesow myslowych,
rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;
4) programow komputerowych;
5) przedstawienia informacji; a ponadto
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6) sposobow;
7) wytworow sktadajgcych sie z materiatu biologicznego lub zawierajgcych
taki materiaf;
8) zwigzkdéw chemicznych, substancji i ich mieszanin, kompozycji farmaceu-
tycznych;
9) rozwigzan realizowanych przy uzyciu komputera lub innego programowal-
nego urzadzenia lub ukfadu a takze sieci rozproszonych;
10) zastosowania znanych rozwigzan do innego celu.”
Komentarz:
Przepis ten (Art. 112 pkt. 4 projektu) wykracza poza brzmienie art. 52 ust. 2 konwen-
cji 0 udzielaniu patentow europejskich, co z punktu widzenia harmonizacji prawa nie
powinno mie¢ miejsca rowniez w odniesieniu do wzoréw uzytkowych. Jak podkresla
sie w literaturze ,ta kategoria (...) ma na celu wprowadzenie dla Urzedu Patento-
wego ufatwienia w zakresie odmowy udzielania patentow na takie rozwigzania, co do
ktorych zgtaszajgcy nie wykazal, ze korzystanie z nich jest mozliwe; (...) to nie Urzad
Patentowy musi uzasadnia¢ niemoznos¢ ich wykorzystania, ale na zgtaszajagcym
cigzy ciezar wykazania (...)” (M. du Vall Prawo patentowe, 2. Wydanie, Warszawa
2017, str. 241). Oznacza to przerzucenie ciezaru dowodu na zgtaszajacego, wbrew
powszechnie przyjetej w postepowaniu o udzielenie ochrony regule ciezaru dowodu
po stronie Urzedu Patentowego. Zasade takg nalezy ocenié krytycznie.

Jezeli jednak przepis ten* miatby pozostaé, to powinien on stanowi¢ odrebng jednos-
tke redakcyjna, czyli Art. 112a, w brzmieniu:
Art. 112a
.Nie uwaza sie za nadajgce sie do przemysfowego stosowania w szczegolnosci
wytworow, ktorych:

a) mozliwos¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub

b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgtasza-

Jacego

— w swietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki.”
Komentarz:
Jakkolwiek art. 112 projektu dotyczacy wytaczeh z kategorii wzoréw uzytkowych
nalezatoby uzna¢ za superfluum ustawowe (przede wszystkim z uwagi na niewyste-
powanie w wiekszosci wykluczen cechy rozwiazania technicznego, o ktérej mowa
w art. 111), to jednak jego utrzymanie w charakterze przepisu instrukcyjnego dla
wynalazcoOw nie majgcych wyksztalcenia prawniczego jest konieczne. Jak wyzej
wskazano, grupa docelowa adresatéw ustawy to przede wszystkim innowatorzy
i twoércy rozwigzan technicznych. Przepis ten jednakze nalezy zmodyfikowac
i uszczegotowic, co jest doprecyzowane w proponowanej wersji w odniesieniu do
zwigzkéw chemicznych, substancji i ich mieszanin, srodkéw farmaceutycznych oraz
zastosowania znanych rozwigzan do innego celu. Wylgczenie z kategorii wzoréw

4 Art.112 pkt 4 projektu (str.57)
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uzytkowych rozwigzan realizowanych z wykorzystaniem komputera a $cisle mowigc
programu wykonywanego przez komputer lub inne urzgdzenie programowalne, jest
konieczne z uwagi na zagrozenia, jakie przyniostoby rejestrowanie ich bez badania.
Rejestrowanie takich rozwigzan bez badania, niewatpliwie chronigcych posrednio
software, prowadzitoby do otwarcia po raz kolejny dyskusji dotyczgcej form ochrony
programow komputerowych i zbiegu tej ochrony z przepisami prawa autorskiego,
stanowigc jednoczes$nie bardzo powazne zagrozenie dla rynku. Watpliwa bytaby tez
zgodnos¢ takiej regulacji z przepisami miedzynarodowymi, w tym unijnymi, dotycza-
cymi ochrony programéw komputerowych.

IV. Art. 113
D0 wzoréw uzytkowych art. 28 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 i 2 stosuje sie
odpowiednio.”

Komentarz:

Konsekwencja propozycji nowego art. 111a.

V. Art. 114 ust. 1 pkt 2 oraz dodatkowy punkt 5
Proponuje sie nadac¢ nastepujace brzmienie:
»2) OpisS wzoru uzytkowego ujawniajgcy jego istote;”

oraz dodac pkt. 5 w brzmieniu:

»D) Skrot opisu.”
Komentarz:
Opis powinien ujawniac istote rozwigzania. Jezeli polskie wzory uzytkowe, tak jak
przyktadowo wzory niemieckie, japonskie lub chinskie dostepne w espacenet, majg
by¢ publikowane w bazach S$wiatowych, do czego nalezy dgzy¢, to skrét jest
konieczny.

VI. Art. 115 ust. 3

Proponuje sie nadac¢ nastepujace brzmienie:
«3. Zgltoszenie wzoru uzytkowego uwaza sie za dokonane w dniu wpfyniecia do
Urzedu Patentowego ostatniego brakujgcego dokumentu, o ktérym mowa
wust. 2.”

Komentarz:

Dodana koncowa czes¢ zdania, czyli ,,0 ktbrym mowa w ust. 2.” doprecyzowuje tres¢

przepisu wyjasniajac, ze dotyczy dokumentéw wskazanych w postanowieniu (ust.2).

VII. Art. 116 ust. 1

Proponuje sie nada¢ nastepujace brzmienie:
»L. Opis wzoru uzytkowego przedstawia wzor na tyle jasno i wyczerpujgco, aby
znawca mogt ten wzor urzeczywistnic. W szczegoélnosci opis zawiera tytut
odpowiadajgcy przedmiotowi wzoru, okresla dziedzine techniki, ktorej wzor
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dotyczy, znany zgtaszajgcemu stan techniki, wskazuje istote rozwigzania a takze
przedstawia w sposob szczegolowy przedmiot wzoru, z objasnieniem figur
rysunkow.”
Komentarz:
Wzér uzytkowy nie musi wykazywa¢ poziomu wynalazczego, zatem wskazywanie
w opisie problemu technicznego i jego rozwigzania nie jest konieczne. Wiasnie
w odniesieniu do problemu technicznego dokonuje sie oceny przestanki poziomu
wynalazczego, wymaganego od wynalazku a nie od wzoru uzytkowego. Zbedne jest
rowniez, podobnie jak dla wynalazku, wskazywanie w opisie przemystowej stosowal-
nosci wzoru uzytkowego.

VIII. Art. 116
Proponuje sie dodac ustep 4 w brzmieniu:

»4. Do zastrzezen ochronnych stosuje sie odpowiednio art. 39 ust. 3-5, a do
rysunkow stosuje sie odpowiednio art. 39 ust. 7"
Komentarz:
Wskazane odestanie do jest zawarte w art. 123, ale poniewaz ust. 3-5i 7 w art. 39
dotyczg wymagan co do sporzadzania zgtoszenia (a nie jego rozpatrywania)
powinny by¢ w art. 116.

IX. Art. 119 ust. 1, ust. 2
Proponuje sie nada¢ nastepujgce brzmienie ust. 11 2:

»1. Kazdy moze w kazdym czasie zlozy¢ wniosek o sporzadzenie sprawozdania
0 stanie techniki obejmujgcego wykaz publikacji wskazujgcych najblizszy stan
techniki lub podwazajgcych nowos¢ wzoru uzytkowego.

2. Urzad Patentowy sporzgadza sprawozdanie o stanie techniki w terminie 3

miesiecy od daty wplywu wniosku.”
Komentarz:
Nalezy przyja¢ zasade, ze nie tylko zglaszajacy, ale takze kazdy ma prawo zadac
sprawdzenia, czy zgtoszone rozwigzanie spetnia ustawowe wymogi dla wzoru
uzytkowego. Jest to fundamentalna zasada, ktéra powinna obowigzywac w systemie
udzielania ochrony na wzory uzytkowe, aby nie dopusci¢ do sytuacji, ze rejestracja
wzoru (bez badania) bedzie wprowadzata monopol na dane rozwigzanie bez spraw-
dzenia jakichkolwiek kryteribw merytorycznych ochrony. Okreslenie ,kazdy” obejmu-
je takze zgtaszajgcego, a pozniej uprawnionego, ktory moze ztozy¢ wniosek juz wraz
z podaniem, a ma obowigzek ztozy¢ taki wniosek przed wytoczeniem powddztwa
0 naruszenie prawa z rejestracji lub zlozeniem wniosku o zabezpieczenie (art. 477
projektu).
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X. Proponuje sie usung¢ z Art.119 ust. 3i 4.

Komentarz:

Ujete w projekcie ustawy przepisy art. 119 ust. 3 i 4 sg btedne, gdyz ust. 3 stanowi,
ze w razie braku mozliwosci przeprowadzenia poszukiwan w stanie techniki, Urzad
poprzestaje na wskazaniu przyczyn niesporzgdzenia sprawozdania, a jednoczesnie
ust. 4 stanowi, ze wniosek o0 sprawozdanie nie wstrzymuje biegu postepowania w
sprawie zgloszenia. Obydwa przepisy prowadzg do preferowania zgtaszajacych
niesprecyzowane wzory, mogace na rynku dziata¢ na szkode konkurentow.

Xl Art. 120
Proponuje sie, aby tres¢ art. 120 oznaczy¢ jako ust. 1 oraz dodac ust. 2 o tresci:
»2. Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego po sprawdzeniu, ze zgloszenie spetnia warunki, o ktérych mowa w
art. 114-116 oraz nie zachodzg przeszkody o ktérych mowa w art.121.”
Komentarz:
Proponowany ust. 2 jest przeniesieniem (z niewielkg modyfikacjg) tresci art. 121
ust. 3. Poniewaz celem postepowania o zarejestrowanie wzoru jest udzielenie ochro-
ny a nie jej odmowa, stad rozstrzygniecie pozytywne Urzedu powinno byc¢ ujete
w ustawie przed negatywnym.

XIl. Art. 121
Proponuje sie nada¢ nastepujace brzmienie:

JArt. 121,

1. Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego po sprawdzeniu, ze zgtoszenie spetnia warunki, o ktérych mowa
wart. 114-116.

2. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi, ze nie zostaly spetnione warunki, o kt6-
rych mowa w ust. 1, wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejes-
tracji wzoru uzytkowego.

3. Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracji
wzoru uzytkowego takze w przypadku, gdy zostata wydana decyzja
0 odmowie udzielenia patentu z powodu braku spetnienia warunku nowosci
w przypadku, o ktorym mowa w art. 42.

4. Przed wydaniem decyzji, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2, Urzgd Patentowy
informuje zgtaszajacego o zebranych dowodach i okolicznoSciach mogacych
Swiadczy¢ o istnieniu przeszkdd do udzielenia prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego i wyznacza mu termin do zajecia stanowiska. Dowody udostep-
nia sie zgtaszajgcemu, na jego wniosek, w jezyku ich sporzgdzenia.”

Komentarz:
Proponuje sie lepsza redakcje stylistyczng i merytoryczng tego przepisu.
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XII. Art. 123
Proponuje sie nastepujace brzmienie (uwaga - w zakresie odniesienia do art. 43,
odniesienie to moze odnosi¢ sie do innej numeracji tego przepisu zgodnie z uwagg
do tego przepisu powyzej):
JArt. 123,
Do rozpatrywania zgloszenia wzoru uzytkowego przepisy art. 43, 44, art. 45,
art. 52 ust. 1-3 i art. 60-62 stosuje sie odpowiednio.”
Komentarz:
Konsekwencja propozycji zmiany w art. 116.

XIV. Art. 126 ust. 2

Proponuje sie nada¢ nastepujace brzmienie:
.2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru uzytkowego okreslajg zas-
trzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru uzytkowego i
rysunki mogg stuzy¢ do wyktadni zastrzezern ochronnych jedynie w zakresie
dotyczgcym rozstrzygania niejasnosci.”

Komentarz:

W przypadku trybu rejestracji wzoréw uzytkowych bez badania, konieczna jest Scista,
dostowna jezykowo interpretacja zastrzezen ochronnych. W przeciwnym wypadku
zakres ochrony udzielonego bez rejestracji prawa mogtby by¢ w nieuzasadniony spo-
sbb rozszerzany co doprowadzitoby do catkowitej niepewnosci prawnej i chaosu syste-
mowego. Innymi stowy, stosowanie teorii ekwiwalentow jak tez analogii do regut proto-
kotu interpretacyjnego do artykutu 69 konwencji o udzielanie patentéw europejskich
musi by¢ jednoznacznie wykluczone. Z tego tez powodu opis wzoru uzytkowego
zawiera przedstawienie wzoru a nie jego przyktady wykonania. Ewentualne warianty
moga by¢ jako postacie wzoru ujete w zastrzezeniach zaleznych, pod warunkiem, ze
stanowig cechy drugorzedne nie rozstrzygajgce o istocie wzoru uzytkowego.

XV. Art. 128 ust. 1
Proponuje sie po stowach ,Na wniosek uprawnionego” wykresli¢ stowa ,z prawa
Z rejestracji wzoru uzytkowego”

Komentarz:
Zmiana redakcyjna, usuniecie powtorzenia

XVI. Art. 128 ust. 2
Proponuje sie nadac¢ nastepujgce brzmienie:

.2. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 1 uprawniony z patentu moze wniesS¢
takze w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu, albo postepowaniu o uniewaz-
nienie prawa z rejestracji. W takim przypadku Urzgd Patentowy moze postanowie-
niem pofgczy¢ postepowania 0 ograniczenie prawa z rejestracji z toczacym sie
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postepowaniem ze sprzeciwu albo o uniewaznienie, w celu ich fgcznego rozpozna-
nia, jezeli zapewni to przyspieszenie lub usprawnienie postepowania.”

Komentarz:

Zawarty w art. 128 ust. 2 projektu zakaz sktadania wniosku o ograniczenie prawa z
rejestracji jest bezzasadny. Uprawniony z rejestracji powinien mie¢ mozliwosé
ograniczenia swego prawa wylgcznego, natomiast zakaz prowadzi do tego, ze
postepowanie sprzeciwowe albo uniewaznieniowe obejmowatoby zakres ochrony,
ktérego sam uprawniony nie chce juz utrzymywac. Proponowana tutaj zmiana
art. 128 ust. 2 jest zgodna z obowigzujacym od lutego 2020 r. art. 89* ust. 5i 6 pwp.

XVII. Art. 128
Proponuje sie dodac ust. 2a o nastepujacej tresci:
»2a. Jesli Urzad Patentowy nie potaczyt postepowari o ktérych mowa w ust. 2,
postepowania ze sprzeciwu albo o uniewaznienie zawiesza, jesli ograniczenie
patentu ma wpfyw na te postepowania.”
Komentarz:
Proponowany ust. 2a jest odpowiednikiem art. 89* ust. 5i 6 pwp. obowigzujacego od
lutego 2020 r. Daje mozliwos¢ rozpatrzenia spraw we wiasciwej kolejnosci, to jest
najpierw ograniczenie prawa z rejestracji, a potem rozpatrywanie utrzymania ochro-
ny w tym nowym jej zakresie.

XVIIl. Dochodzenie roszczen

O dochodzeniu roszczen stanowi Art.477 projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r.
nowej ustawy prawo wlasnos$ci przemystowej® o nastepujacej tresci:

Art. 477

1. Do wzordéw uzytkowych oraz wzoréw przemystowych przepisy art. 470-474
stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystapienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wnios-
kiem o zabezpieczenie srodka dowodowego lub z powddztwem o narusze-
nie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego do pozwu dotgcza sie sprawoz-
danie o stanie techniki albo, w przypadku, o ktérym mowa w art. 119 ust. 3,
informacje o niesporzadzeniu tego sprawozdania.

3. Uprawniony z prawa z rejestracji wzoru uzytkowego lub osoba, ktorej usta-
wa na to zezwala, moze ztozy¢ wniosek o0 sporzgdzenie sprawozdania
o stanie techniki. Sprawozdanie o stanie techniki Urzad Patentowy sporzg-
dza w terminie 3 miesiecy od dnia ztozenia wniosku.

4. Roszczenia z tytulu naruszenia prawa z rejestracji wzoru uzytkowego lub
wzoru przemystowego, jezeli sprawca dziatat w dobrej wierze, moga byé

5 RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263
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dochodzone za okres rozpoczynajgcy sie w dniu publikacji informaciji
0 udzieleniu prawa, a w przypadku wczesniejszego powiadomienia przez
uprawnionego osoby naruszajgcej prawo o dokonanym zgtoszeniu — od daty
tego powiadomienia.

Uwagi szczegétowe samorzadu do projektowanego Art.477°

XVIHILA Art. 477 ust. 2
Proponuje sie nastepujgce brzmienie art. 477 ust. 2:
2. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o0 udzielenie zabezpieczenia,
wnioskiem o zabezpieczenie sSrodka dowodowego Ilub z powddztwem o
naruszenie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego do tego wniosku lub pozwu
dofgcza sie sprawozdanie o stanie techniki. W przypadku niedofgczenia
sprawozdania o stanie techniki wniosek lub pozew podlegaja zwrotowi bez
wezwania.”
Komentarz:
Po pierwsze — sprawozdanie powinno by¢ dotgczone do pierwszego pisma proceso-
wego inicjujgcego postepowanie, a nie tylko do pozwu.
Po drugie — brak jest w pwp konsekwencji niedotgczenia takiego sprawozdania do
whniosku/pozwu. Jesli sprawozdanie jest wymogiem formalnym, to jego brak powi-
nien skutkowaé zwrotem wniosku/pozwu (zgodnie z przepisami kpc), a odpowiednie
przepis powinien by¢ wprowadzony do KPC. UPRP ma wnioskowa¢ o dopisanie
postepowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego do rozdziatu dot.
postepowania w sprawie wlasnosci intelektualnej i tam zawrze¢ wymogi formalne
takiego wniosku/pozwu. Proponowane rozwigzanie stanowi zabezpieczenie przed
naduzywaniem prawa z rejestracji wzoru uzytkowego. Obecnie taki proceder jest
bowiem powszechny w przypadku wzoréw przemystowych. Nieuczciwe podmioty
sktadajg wnioski o rejestracje wzoréw przemystowych i na tej podstawie wnoszg
whnioski o zabezpieczenie czy powdédztwa, po czym po latach kosztownego postepo-
wania okazuje sie, ze wz0r zostaje uniewazniony z powodu braku nowosci. Jednak-
Ze straty poniesione przez pokrzywdzonego przedsiebiorce sg nie do odzyskania.
Nie jest takze zrozumiaty pomyst, by w przypadku, gdy ztozona dokumentacja wzoru
uzytkowego nie nadaje sie do wykonania badania (art. 119 ust. 3), takie prawo
w ogole mogto stuzy¢ jako podstawa do wydawania jakichkolwiek orzeczen sadu.
W takim przypadku zwrot pozwu czy wniosku o zabezpieczenie powinno by¢ auto-
matyczne. Podkresli¢ nalezy, ze wprowadzanie systemu rejestracji wzorow uzytko-
wych bez reformy kodeksu postepowania cywilnego prowadzi do katastrofy. System
rejestracji wzoroéw uzytkowych umozliwi duzym koncernom rujnowanie polskich
drobnych przedsiebiorcow.
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XVIIL.B Art. 477 ust. 3

Przepis ten nalezy usung¢, gdyz dubluje tre$¢ zaproponowanego art. 119 ust. 1. Ten
przepis powinien by¢ zamieszczony w rozdziale dotyczgcym wzoréw uzytkowych
a nie w rozdziale dotyczacym dochodzenia roszczen. Beda zdarza¢ sie zapewne
sytuacje, w ktorych osoba trzecia wystepowataby z wnioskiem o sporzgdzenie spra-
wozdania z badania w celu upewnienia sie, ze nie narusza cudzych praw.

Addendum

Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o ochronie wynalazkéw, wzoréw i znakéw towarowych
(Dz. U. Nr 39, poz. 384 z p6zn. zm.).

Art. 87.

(1) Przez zarejestrowanie wzoru powstaje prawo wytgcznego korzystania w
sposoéb przemystowy i handlowy z nowej postaci przedmiotu, ujawnionej w tym
wzorze, a wystepujacej w ksztalcie, w rysunku, w barwie lub w materjale przedmiotu.
Prawo rozcigga sie na caly obszar Rzeczypospolitej Polskiej i trwa przez lat dziesie¢
od dnia zarzgdzenia rejestracji wzoru.

(2) Jezeli nowos¢ postaci ma na celu podniesienie pozytku, wzor nazywa sie
uzytkowym, jezeli zmierza do celéw artystycznych - nazywa sie wzorem zdobniczym.

Niemiecka ustawa o wzorach uzytkowych (GebrMG)
https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html

Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)
§7

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag den Stand der
Technik, der fiur die Beurteilung der Schutzfahigkeit des Gegenstandes der
Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist
(Recherche).

<Niemiecki Urzad Patentéw i Znakéw Towarowych okresla na zadanie stan techniki, ktory nalezy wzia¢
pod uwage przy ocenie mozliwosci ochrony przedmiotu zgtoszenia wzoru uzytkowego lub wzoru
uzytkowego (wyszukiwanie)>

(2) Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen und
jedem Dritten gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 28 ist entsprechend
anzuwenden.

<Whniosek moze zostaé ztozony przez wnioskodawce lub osobe zarejestrowang, jako wiasciciel i kazda,
osobe trzecia. Nalezy go ztozy¢ na pismie. Artykut 28 stosuje sie odpowiednio.>
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Francuskie przepisy o swiadectwach uzytecznosci
(odpowiednik wzoréw uzytkowych)
Code de la propriété intellectuelle : Chapitre VI : Le certificat d'utilité ...
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161739

Article R616-1
A compter du jour de la publication, prévue a l'article R. 612-39, de la demande du
certificat d'utilité mentionné a l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance
de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut
adresser a Il'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la
brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matiére de demande de
brevet a l'article R. 612-63, alinéa 2.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose
d'un délai de trois mois pour y répondre.
<0d dnia opublikowania, przewidzianego w art. R. 612-39, wniosku o Swiadectwo uzytecznosci
okreslone w art. L. 611-2, do czasu uiszczenia optaty za wydanie i wydrukowanie specyfikacji tego
Swiadectwa, kazda osoba moze przesyta¢ uwagi dotyczace zdolnosci patentowej wynalazku do
Paristwowego Instytutu Wiasnosci Przemystowej, w formach przewidzianych dla zgloszenia
patentowego zgodnie z w art. R. 612-63 ust. 2.
O tresci tych uwag niezwlocznie powiadamia sie wnioskodawce, ktéry ma trzy miesigce na udzielenie
na nie odpowiedzi.>

Article R616-2
Le rapport de recherche qui doit étre produit dans toute instance en contrefagon
introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est
établi sur requéte écrite du demandeur.
La requéte n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du
paiement de la redevance prescrite
<Sprawozdanie z poszukiwan, ktére nalezy zlozy¢ w kazdym postepowaniu w sprawie naruszenia na
podstawie wniosku o Swiadectwo uzytecznosci lub Swiadectwo uzytecznosci, sporzadza sie na
pisemny wniosek wnioskodawcy.
Whiosek jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy towarzyszy mu dowdd uiszczenia okreslonej optaty.>
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