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SLtOWO WSTEPNE

Do rak Szanownych Czytelnikow oddajemy kolejny zeszyt , Rzecznika
Patentowego”, liczac na jego zyczliwe przyjecie.

Obecne wydanie periodyku otwiera wywiad przeprowadzony przez Krzysz-
tofa Czuba, Wiceprezesa Polskiej I1zby Rzecznikow Patentowych, z Edytg Demby-
-Siwek, Prezesem Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowa dotyczy
zagadnien funkcjonowania Urzedu Patentowego RP oraz ochrony wtasnosci prze-
mystowej w dobie pandemii i post-pandemii. Rozmdwecy poruszaja tematy, ktére
moga zainteresowac rzecznikéw patentowych i aplikantow, dotyczace m.in. poste-
pujacej cyfryzacji Urzedu Patentowego RP, narzedzi informatycznych stuzacych
realizacji ustug UP RP, perspektywy przeprowadzania rozpraw on-line w poste-
powaniach spornych przed UP RP czy form wspierania przez Urzad rzecznikow
patentowych w ich pracy zawodowej.

Nastepnie zamieszczono obszerny artykut dr. inz. Marka Burego poswie-
cony uwagom do propozycji zmian w systemie ochrony wzoréw uzytkowych
w kontekscie monografii pt. ,Ochrona wzoréw uzytkowych” autorstwa adwokata
dr. Marcina Balickiego oraz projektu nowej ustawy — Prawo wtasnosci przemy-
stowej (projekt nr UD263). M. Bury ocenia, z perspektywy rzecznika patentowego,
zasadnosc¢ postulowanego zastapienia obecnego systemu badawczego systemem
rejestrowym. Warto nadmieni¢, ze w kolejnym zeszycie ,Rzecznika Patentowego”
planowane jest opublikowanie tekstu polemicznego do odnosnego artykutu, ktéry
ma zostac przygotowany przez M. Balickiego.

W dalszej czesci zeszytu znajduja sie inne publikacje z dziedziny prawa
wiasnosci intelektualnej. Artykut rzecznika patentowego Oskara Ginko traktuje
o najnowszych Wytycznych Prezesa Urzedu Patentowego RP w zakresie wyna-
lazkéw i wzoréw uzytkowych. Dr Jacek Markowski, adwokat, przedstawia inte-
resujgcg problematyke wybranych zagadnien prawa wiasnosci intelektualnej
w kontekscie gier komputerowych. W zeszycie opublikowano takze glose autor-
stwa rzecznika patentowego Bogustawa Klera do wyroku Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19 (,,We care about
Air"), wraz z petnym tekstem tego orzeczenia.
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Porozmawiajmy jak rzecznik z rzecznikiem

Urzad Patentowy RP i ochrona wtasnosci
przemystowej w dobie pandemiii
I post-pandemii

— rozmowa Krzysztofa Czuba, Wiceprezesa Polskiej Izby
Rzecznikéw Patentowych, z Edytg Demby-Siwek, Prezesem
Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Czub: Czas pandemii i post-pandemii byt i jest nadal dla
wielu osob i firm okresem trudnym. Specyficzne uwarunkowania i ograni-
czenia majg jednak takze pewne posrednie skutki pozytywne. W wielu bran-
zach zagrozenie pandemiczne uswiadomito koniecznos¢ stosowania nowego
podejécia do pracy, komunikacji i rozwoju. Jak Urzad Patentowy wykorzystat
czas pandemii?

Edyta Demby-Siwek: Obecny okres stanowi dla Swiatowej i polskiej gospo-
darki, jak réwniez réznego rodzaju podmiotéw i organizacji duze wyzwanie. Urzad
musiat w tej sytuacji zapewni¢ ciggtosc¢ dziatania oraz umozliwi¢ prowadzenie
postepowan administracyjnych przed Urzedem, w tym stworzy¢ warunki do reali-
zacji zadan w sposéb zdalny, przy jednoczesnej koniecznosci zagwarantowania
bezpieczenstwa pracownikom oraz klientom. Sytuacja zwigzana z pandemig przy-
czynita sie jednak do istotnego przyspieszenia procesu cyfryzacji Urzedu. W zwigzku
z tym zakonczono projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa — Platforma Ustug Elektronicznych Urzedu Patentowego (PUEUP). Efektem
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jego realizacji byto m.in. uruchomienie platformy opartej na nowoczesnych narze-
dziach IT, co zapewnito w petni elektroniczng obstuge zgtoszen przedmiotow
wiasnosci przemystowej oraz poszerzyto zakres spraw, ktére klienci Urzedu moga
zatatwi¢ droga elektroniczng, bez koniecznosci osobistego stawiennictwa w jego
siedzibie.

Obecnie swiadczenie ustug przez Urzad odbywa sie za pomoca wydajnego,
stabilnego i bezpiecznego kanatu komunikacji elektronicznej. Konsekwencjg urucho-
mienia platformy byto takze usprawnienie dokonywania zgtoszen przedmiotéow
wtasnosci przemystowej oraz wnoszenia opfat. Mogto to nastgpic¢ przede wszystkim
dzieki temu, ze proces zgtaszania do Urzedu bazuje na interaktywnych formularzach
elektronicznych, ktére zostaty zintegrowane z systemami wewnetrznymi Urzedu
i zewnetrznymi serwisami z zakresu wtasnosci przemystowej, a takze z systemem
pfatnosci elektronicznych. Integracja ta pozwolita na uruchomienie automatycznego
naliczania optat. Umozliwita tez dostep do narzedzi, ktére pomagaja prawidtowo
sporzadzi¢ wykaz towaréw i ustug. Poprawne sporzadzenie takiego wykazu oraz
uiszczenie optaty w odpowiedniej wysokosci sprawiato wiele trudnosci zgtasza-
jacym i stanowito przedmiot, czasami dtugotrwatych, postepowan wyjasniajacych.

Urzad uruchomit rowniez rejestry elektroniczne, tzw. e-rejestry, ktére umoz-
liwiaja gromadzenie i udostepnianie informacji na temat chronionych przedmiotéw
wiasnosci przemystowej wraz z ich historycznym oraz aktualnym stanem prawnym.
E-rejestry zostaty wdrozone w pierwszym kwartale 2020 r. Dzieki tej zmianie klienci
Urzedu uzyskali dostep on-line do aktualnych wpiséw w rejestrach oraz mozliwos¢
elektronicznej obstugi wniosku o wydanie wyciagu z rejestru wraz z wniesieniem
naleznej opfaty w systemie ptatnosci elektronicznych. Uruchomienie e-rejestrow
byto poprzedzone digitalizacjg ponad 700 tys. kart rejestrowych, dotychczas prowa-
dzonych w wersji papierowej. Warto wskaza¢, ze rejestry prowadzone przez Urzad
odzwierciedlajg aktualny stan prawny w odniesieniu do poszczegélnych praw
wytacznych, to wtasnie w nich bowiem odnotowywane sg na biezaco informacje
dotyczace zmiany uprawnionego, przediuzenia ochrony, zastawu, zajecia, wyga-
$niecia praw wytgcznych itp. Zapewnienie statego dostepu do tych informacji ma
zasadnicze znaczenie dla unikania naruszen cudzych praw oraz dla skutecznego
dochodzenia roszczen z tytutu praw wtasnosci przemystowej — ma tez wptyw na
pewnos¢ obrotu gospodarczego. Na koniec 2020 r. wpisanych do rejestru byto
270 573 prawa pozostajace w mocy, co stanowi 6-procentowy wzrost w porow-
naniu do roku poprzedniego. Wptyw na to miafa znaczna liczba przedtuzen ochrony
dokonanych w 2020 r., ktérych byto o 10,9% wiecej w poréwnaniu z 2019 r.

Nowe sposoby cyfrowe stuzagce komunikacji z klientami Urzedu oraz zata-
twianiu spraw sg szczegoélnie wazne w okresie pandemii, gdyz znacznie ograni-
czone zostaty kontakty bezposrednie. Urzad wprowadzit szybka Sciezke uzyskiwania
ochrony znakéw towarowych i wzoréow przemystowych, tzw. fast-track, ktéra
umozliwia objecie ochrong zgtoszonych przedmiotéw wtasnosci przemystowej
nawet w 24 godziny.

Krzysztof Czub: W ostatnim czasie mozna dostrzec coraz wiecej
ufatwien w kontakcie z Urzedem Patentowym, w szczego6lnosci poszerzenie
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katalogu e-ustug, z ktérych mozna skorzysta¢ za posrednictwem Platformy
Ustug Elektronicznych UP RP (PUEUP), wprowadzenie ustugi ,,Wirtualne okno
obstugi informacyjnej”, wydawanie elektronicznych dowodoéw pierwszenstwa.
W jakim kierunku bedzie zmierzata dalsza cyfryzacja Urzedu Patentowego?

Edyta Demby-Siwek: Dalsza elektronizacja funkcjonowania Urzedu bedzie
obejmowac szerokie spektrum dziatan stuzacych wprowadzeniu petnej cyfryzacji
procedur zarébwno w zakresie kontaktéw z klientem, jak i pracy wewnetrznej
w obszarze tzw. back office. Naszym celem jest maksymalne przyspieszenie obstugi
zgtoszen i wnioskow oraz skrécenie do minimum czasu wydawania decyzji w spra-
wach dotyczacych przedmiotéow wiasnosci przemystowej. Nowoczesne narzedzia
informatyczne sa bowiem niezbedne w okresie szybko postepujacej cyfryzacji
krajowej i globalnej gospodarki wymagajacej przeniesienia do rzeczywistosci wirtu-
alnej znacznej czesci aktywnosci gospodarczej. Jest to zadanie, ktéremu Urzad
Patentowy RP musi sprostac¢ w interesie wszystkich uzytkownikéw systemu ochrony
wiasnosci przemystowe;.

Krzysztof Czub: Urzad Patentowy RP jako jeden z pierwszych organéw
administracji publicznej utworzyt tzw. front office. Jak to przedsiewziecie
sprawdza sie w praktyce?

Edyta Demby-Siwek: Punkt Front Office w Cambridge Innovation Centre
dziata w ramach Centrum Informacji o Ochronie Wtasnosci Przemystowej Urzedu
Patentowego RP, ktére przy pomocy réznych kanatéw komunikacji udziela komplek-
sowych informacji w zakresie ochrony débr niematerialnych. Gtéwnym celem
Centrum jest profesjonalna obstuga interesantéw, zaréwno tych, ktérzy prowadza
postepowanie przed Urzedem, jak i planujgcych dokonanie zgtoszenia.

Podstawowym zadaniem Centrum jest wielokanatowe udzielanie informacji
o ochronie wtasnosci przemystowej i postepowaniach prowadzonych przez Urzad.
Centrum poza podstawowymi sposobami komunikacji, takimi jak telefon, e-mail
czy obstuga bezposrednia, wykorzystuje rowniez dodatkowe techniki informacyjne,
takie jak: Wirtualne okno obstugi informacyjnej, dwujezyczna ustuga przewodnika
gtosowego (IVR — Interactive Voice Response), ustuga komunikacji niewerbalnej
dla oséb niestyszacych i niedostyszacych oraz Punkt Spotkan z ekspertami Urzedu
— zapewniajacy znaczng oszczednos¢ czasu poprzez umawianie indywidualnych
spotkan z ekspertami.

Punkt Front Office Urzedu Patentowego RP w Cambridge Innovation Centre
od poczatku cieszy sie duzym zainteresowaniem klientéw, ktérzy moga za pomoca
tego kanatu komunikacji uzyskac petng informacje o systemie ochrony oraz szybko
zatatwiac¢ sprawy bez koniecznosci bezposredniego odwiedzania Urzedu.

Krzysztof Czub: W marcu br. Urzad Patentowy uruchomit tzw. szybka
sciezke (fast-track) dotyczacg zgtoszen znakéw towarowych i wzoréw prze-
mystowych. Podobne rozwigzanie funkcjonuje w EUIPO od konca 2014 r. Jak
sprawdza sie ten system w polskiej praktyce?

9
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Edyta Demby-Siwek: Jednym z gtéwnych wnioskéw ptynacych z aktual-
nych analiz gospodarczych jest to, ze prawie wszystkie marki z powodu pandemii
wymagac bedg rebrandingu — zmiany sposobu komunikacji, a co za tym idzie:
zmiany znakéw towarowych, ktére moga obecnie przybiera¢ bardzo rézne formy,
moga miec¢ forme krétkiego filmu, hologramu czy dzwieku.

Aby utatwic zgtaszanie do Urzedu Patentowego znakéw towarowych, tak
by przedsiebiorcy mogli przeprowadzi¢ ten proces rebrandingu jak najszybciej,
Urzad uruchomit szybka sciezke fast-track w zakresie dokonywania zgtoszen m.in.
znakoéw towarowych, ktéra pozwoli maksymalnie skréci¢ okres rejestracji znaku.
Zgtoszenia takiego mozna dokona¢ za posrednictwem Platformy Ustug Elektro-
nicznych Urzedu Patentowego (PUEUP). Interaktywny formularz, zintegrowany
z systemem TMClass, waliduje wpisywane informacje i wskazuje ewentualne btedy
oraz sugeruje, jak mozna je poprawi¢, automatycznie naliczona zostanie réwniez
optata za zgtoszenie.

Zgtoszenia w trybie fast-track mozna dokonac wytacznie w postaci elektro-
nicznej za posrednictwem Platformy Ustug Elektronicznych Urzedu Patentowego
(PUEUP). W tym celu stworzone zostaty formularze przeznaczone do dokonywania
zgtoszen w tym trybie. Zgtoszeniom dokonanym w trybie fast-track, ktére spetniaja
okreslone warunki, nadawany jest szybszy bieg. W przypadku znakéw towarowych
korzystajacych z trybu fast-track skréceniu ulega okres od momentu dokonania
zgtoszen do ich publikacji. W przypadku wzoréw przemystowych korzystajacych
z trybu fast-track skroceniu ulega okres od momentu dokonania zgtoszen do ich
zarejestrowania.

Spetnienie okreslonych warunkéw i prawidtowe przygotowanie zgtoszen
skutkuje skréceniem czasu trwania badania formalnego zgfoszen. Badanie formalne
moze by¢ bowiem rozpoczete niezwiocznie po wplynieciu zgtoszen, poniewaz nie jest
konieczne oczekiwanie na wniesienie wymaganych przepisami opfat, ktére w przy-
padku skorzystania z trybu fast-track muszg by¢ uiszczone z géry za pomocg elek-
tronicznej ustugi pfatnosci (e-Ptatnosci) dostepnej na koncie klienta PUEUP. Ponadto
wymog korzystania z obwarowanych pewnymi warunkami formularzy spowoduje, ze
ograniczona jest mozliwos¢ popetnienia btedéw, a co za tym idzie: krotszy jest czas
badania zgtoszen. Jednoczesnie w przypadku korzystania z trybu fast-track przez caty
okres trwania postepowania, zgtoszenie powinno by¢ procedowane elektronicznie
poprzez profilowe konto Klienta na PUEUP. Prowadzenie korespondencji w formie
elektronicznej jest kolejnym elementem przyspieszajacym catos¢ prowadzonego
postepowania. Korzystanie z trybu przyspieszonego fast-track sprawia, ze postepo-
wanie przed UPRP jest po pierwsze szybsze, a po drugie bezpieczniejsze, poniewaz
ograniczona jest systemowo mozliwos¢ popetnienia btedéw.

W ramach fast-track mozemy réwniez dokona¢ do Urzedu zgtoszen
wzoréw przemystowych. Wzory podobnie jak znaki czesto ulegajg zmianie, a zycie
produktéw chronionych wzorami na rynku jest stosunkowo krétkie — wszyscy
wiemy, jak szybko zmienia sie moda czy jak czesto wypuszczane sg na rynek nowe
modele telefonéw, ktérych wyglad chroniony jest wtasnie wzorami. Nasi przedsie-
biorcy dostrzegajg w ochronie wzornictwa najwiekszy potencjat i czesto buduja
swojg strategie biznesowa w oparciu wiasnie o nia.
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W rankingu EUIPO Polska zajmuje 7 miejsce pod wzgledem liczby dokona-
nych zgtoszen, a system rejestracji wzoréow wspdélnotowych jest otwarty nie tylko
dla panstw UE. Przed nami znalazly sie takie potegi gospodarcze, jak USA czy Chiny.
Mamy nadzieje, ze dzieki szybkiej sciezce fast-track Polska bedzie jeszcze wyzej
w rankingach zgtoszen zaréwno znakéw, jak i wzoréw. Przyspieszenie terminéw
wydawania decyzji w postepowaniu administracyjnym oraz maksymalna cyfryzacja
polskiej administracji beda stanowity bez watpienia impuls rozwojowy.

Krzysztof Czub: Europejski Urzad Patentowy prowadzi postepowania
kontradyktoryjne (sprzeciwowe) w formule zdalnych wideokonferencji. Czy
i jesli tak, to w jakiej perspektywie, mozna spodziewac sie wdrozenia rozpraw
on-line w postepowaniach spornych przed Urzedem Patentowym RP?

Edyta Demby-Siwek: Obecnie obowigzujgce przepisy nie zezwalaja na
przeprowadzanie postepowan spornych w trybie zdalnym. Przygotowywany projekt
nowej ustawy Prawo wtasnosci przemystowej przewiduje jednak takg mozliwos¢
i mamy nadzieje, ze na tej podstawie wdrozymy zdalny system przeprowadzania
rozpraw, dzieki ktéremu strony bedg mogty bra¢ udziat w procedurach prowa-
dzonych przez Kolegia Orzekajgce bez koniecznosci osobistego stawiennictwa
w Urzedzie.

Krzysztof Czub: Wielu rzecznikéw patentowych ma trudnosci w korzy-
staniu z nowej e-Wyszukiwarki. Czy Urzad przewiduje modyfikacje i uspraw-
nienia interfejsu oraz narzedzi wyszukiwawczych na tej platformie?

Edyta Demby-Siwek: Urzad stale pracuje nad rozwojem i usprawnianiami
udostepnianych narzedzi. Wiemy dobrze, ze nowa e-Wyszukiwarka kumulujgca
wiele funkcjonalnosci rozproszonych wczesniej po réznych systemach, jednocze-
$nie zawierajaca dodatkowe funkcjonalnosci podnoszace komfort pracy (m.in.
profile wyszukiwania i prezentacji danych, subskrypcje informacji, historia operaciji),
wymaga dobrego poznania przez uzytkownikéw. W tym celu zostata opraco-
wana i opublikowana instrukcja obstugi systemu, ktérg staramy sie utrzymywac
jak najbardziej czytelna, przejrzysta i przyjazng dla uzytkownikéw. Ponadto juz
w poczatkowej fazie wdrozenia e-Wyszukiwarki Urzad dwukrotnie odpowiadat na
uwagi i oczekiwania srodowiska rzecznikéw patentowych, ktére zostaty zebrane
i przekazane przez Polska Izbe Rzecznikdéw Patentowych. W ogoélnosci dotyczyty one
funkcjonalnosci i sposobu korzystania z nowego systemu, kilka z nich dotyczyto
btedéw, ktére niezwlocznie zostaty usuniete, a jeden punkt byt postulatem zmian
w zakresie uktadu wydruku, ktéry takze zostat zrealizowany.

Jeszcze w tym roku planujemy dodac¢ nowa funkcjonalnos$¢ zwigzana
z mozliwoscig wyboru profilu domysinego wyszukiwania. Oznacza to, ze uzyt-
kownik zalogowany bedzie moégt sposrdd wszystkich profili w koncie uzytkownika
wybrac jeden, w zakresie ktérego zapisany wybor kategorii, atrybutéw oraz opera-
toréw wyszukiwania zostanie mu zaprezentowany jako domysiny po zalogowaniu
do swojego konta.

1"
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W kontekscie dalszych usprawnien e-Wyszukiwarki pragne zapewni¢, ze
Urzad zbiera i analizuje wszelkie spostrzezenia dotyczace funkcjonowania PUEUP,
usuwa dostrzezone btedy, a takze okresowo wdraza nowe funkcjonalnosci. Warto
doda¢, ze na kazdej stronie platformy (w tym réwniez w e-Wyszukiwarce) w lewym
dolnym rogu znajduje sie przycisk prowadzacy do formularza, za posrednictwem
ktérego przyjmujemy zgtoszenia wszelkich nieprawidtowosci w dziataniu systemu,
a takze propozycje oczekiwanych usprawnien. Komunikacja za posrednictwem tego
kanatu z osobga, ktéra zidentyfikowata btad lub potrzebe usprawnienia, znacznie
upraszcza proces weryfikacji zgtoszonego zagadnienia, w tym udzielenia odpo-
wiedzi zgtaszajacemu, a takze pozwala na bezposrednie jego uszczegdtowienie,
jezeli sytuacja tego wymaga.

Krzysztof Czub: Prosze przyblizy¢ zasady dziatania programu wsparcia
SME FUND? Jaka role mogqg odegrac rzecznicy patentowi w funkcjonowaniu
tego programu?

Edyta Demby-Siwek: Program bonéw wiasnosci intelektualnej w ramach
Funduszu MSP (matych i $rednich przedsiebiorstw — ang. SME Fund) funkcjonuje
od stycznia 2021 r. i miat dotad piec rund aplikacyjnych. Bony wtasnosci intelektu-
alnej stuza refundacji 50% kosztow optat za zgtoszenie znakéw towarowych i/lub
wzoréw przemystowych do ktéregokolwiek z urzeddw ds. wtasnosci intelektualnej
w Unii Europejskiej. Jak dotad ponad dwiescie polskich firm — gtéwnie mikroprzed-
siebiorstw — skorzystato z Funduszu. Program jest proba wyjscia naprzeciw przed-
siebiorcom, ktérzy nie korzystali jeszcze aktywnie z ochrony swoich praw, tak aby
podnies¢ ten wskaznik i da¢ matym i Srednim przedsiebiorcom narzedzia do osia-
gania wiekszych przychodéw.

Robimy wszystko, co w mocy Urzedu, by wiedza o programie dotarta do
jak najszerszej grupy przedsiebiorcow, co wydaje sie owocne, gdyz Polska jest na 3.
miejscu wsrdd krajow, z ktérych pochodzi najwiecej wnioskéw o srodki z Funduszu
MSP. Aby ubiega¢ sie o refundacje wspomnianych wyzej optat, nalezy spetnia¢
nastepujace kryteria: firma musi naleze¢ do sektora MSP, mie¢ siedzibe na terenie
UE, by¢ ptatnikiem VAT oraz ztozy¢ wniosek do programu przed zgtoszeniem do
ochrony znaku towarowego lub wzoru przemystowego.

Udziat rzecznikéw patentowych w tym programie moze polegac gtéwnie
na informowaniu zgtaszajacych o istniejagcych mozliwosciach refundacji kosztow
i pomocy w przeprowadzeniu procesu aplikacji. Polscy rzecznicy patentowi moga
wystepowacd w tych postepowaniach jako petnomocnicy bedacy ostatecznymi bene-
ficjentami refundaciji.

Krzysztof Czub: Jak Prezes i Urzad Patentowy zamierza wspierac rzecz-
nikéw patentowych w ich pracy zawodowej?

Edyta Demby-Siwek: Wszystkie utatwienia, jakie Urzad wprowadza
w kontaktach z klientami, stuzg réwniez rzecznikom patentowym i przyczyniajg
sie do zwiekszenia satysfakcji klientow Urzedu Patentowego. Skrécenie czasu
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procedowania i uproszczenia procedur stuzg przede wszystkim rzecznikom jako
petnomocnikom zgtaszajgcych. Oprécz tego Urzad stale gromadzi i analizuje
wszystkie sygnaty i wnioski przekazywane przez rzecznikéw w celu maksymalnego
ufatwiania kontaktéw petnomocnikéw z Urzedem. Nowe narzedzia informatyczne
konstruowane sg przy szerokim uwzglednianiu postulatéw rzecznikéw patento-
wych, podobnie jak rozwigzania formalne. Do srodowiska rzecznikowskiego adre-
sowane sg ponadto liczne dziatania informacyjne i szkoleniowe zapewniajace staty
kontakt rzecznikéw z najnowszymi rozwigzaniami oraz praktykami stosowanymi
przez Urzad. Na kazdg prosbe srodowiska rzecznikowskiego dotyczaca organizagiji
szkolen z zakresu nowych narzedzi Urzad odpowiada pozytywnie. Takze Ogolne
wytyczne Prezesa Urzedu Patentowego sg odpowiedzig na sygnalizowang przez
rzecznikéw patentowych potrzebe zapewnienia jednolitosci orzecznictwa. Wytyczne
zostaty opracowane w oparciu o bogatg wiedze i wieloletnie doswiadczenie
ekspertow zatrudnionych w Urzedzie. Przygotowany materiat uwzglednia obowia-
zujacy stan prawny, a takze krajowy i europejski dorobek w tej dziedzinie. Zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo wiasnosci przemystowej Kolegium Ekspertéw
Urzedu Patentowego RP pozytywnie zaopiniowafo ogdlne wytyczne Prezesa Urzedu
w drodze uchwaty. Zostaty one opublikowane w 16 numerze , Wiadomosci Urzedu
Patentowego” z 19.10.2020 r.

Jesli natomiast chodzi o sfere dziatarn majacych na celu upowszechnianie
wiedzy o wtasnosci intelektualnej, w przysztym roku (26.04.2022 r.) Urzad planuje
organizacje Miedzynarodowego Kongresu Wtasnosci Intelektualnej, ktory bedzie
adresowany takze do rzecznikéw patentowych.

Krzysztof Czub: Jakie najwieksze wyzwania stojg przed Urzedem Paten-
towym RP w najblizszych miesigcach i latach?

Edyta Demby-Siwek: W najblizszym czasie planowane jest wprowa-
dzenie nowej ustawy kompleksowo regulujacej instytucje i procedury dotyczace
ochrony wtasnosci przemystowej. Celem przyswiecajgcym projektowanej ustawie
bedzie uproszczenie i przyspieszenie postepowan, w tym skrocenie czasu udzie-
lania ochrony, a takze wprowadzenie skutecznej procedury sprzeciwowej i spornej,
pozwalajacej na rozpoznanie sprawy w mozliwe najkrétszym terminie. Planowane
jest takze uproszczenie systemu opfat czy tez wprowadzenie rozwigzan promuja-
cych przedsiebiorcow myslacych o innowacji jak o projekcie biznesowym i chronia-
cych kompleksowo swoje rozwigzania. Nowa ustawa ureguluje na nadchodzace
lata system ochrony wtasnosci przemystowej w Polsce i bedzie stuzy¢ nadaniu wiek-
szej jasnosci i klarownosci przepisom w tej dziedzinie prawa.

Krzysztof Czub: Dziekuje bardzo za poswiecony czas i za rozmowe.

Edyta Demby-Siwek: Ja réwniez dziekuje.
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Marek Bury”

Dwa razy mierz, raz tnij
— uwagi do propozycji zmian w systemie
ochrony wzorow uzytkowych postulowanych
w poswieconej wzorom uzytkowym
Monografii

.[O]ver six weeks, and the unopposed Patent for my invention, for
England only, had cost me ninety-six pound, seven, and eightpence”
napisat Charles Dickens, dajac wyraz niezadowoleniu z powodu dtugiego
czasu oczekiwania na udzielenie oraz wysokich kosztéw ochrony
patentowej, demonstrujac, ze dla zgfaszajagcych ochrona nigdy nie
przychodzi dos¢ szybko i dos¢ tanio.

*  Dr inz. Marek Bury, polski i europejski rzecznik patentowy. W 2004 r. ukonczyt studia, otrzymujac dyplom
magistra inzyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku
Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, a w 2009 r. uzyskat (z wyréznieniem) stopien
doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji. W tym samym roku ztozyt egzamin kwalifikacyjny i
zostat wpisany na liste polskich rzecznikow patentowych. Prowadzi wykiady z dziedziny wtasnosci przemystowej,
jest tez wyktadowcq (w zakresie sporzadzania opiséw patentowych) na aplikacji rzecznikowskiej. Brat udziat w
licznych projektach naukowych i odbywat staze w firmach technologicznych. W 2013 r. zostat wpisany na liste
profesjonalnych petnomocnikéw przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej oraz, po pomysinym
ztozeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE, na liste europejskich rzecznikéw patentowych prowadzong
przez Europejski Urzad Patentowy. W 2017 r. uzyskat stopien magistra prawa. Jest cztonkiem zespotéw oceniajacych
egzaminy kwalifikacyjne polskich aplikantéw rzecznikowskich oraz europejski egzamin kwalifikacyjny. Byt cztonkiem
Krajowej Rady Rzecznikow Patentowych i zastepcg cztonka rady Europejskiego Instytutu Patentowego. Od 2014 r.
aktywnie dziata w komitecie Europejskiej Praktyki Patentowej przy radzie EPI, w tym juz czwartg kadencje jest cztonkiem
podkomitetu ICT (Information and Communication Technologies), a od 2020 r. prowadzi grupe roboczg Quality
Working Group.
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1. Wstep

Naktadem wydawnictwa Wolter-Kluwers ukazata sie pod koniec 2020 r.,
dofinansowana przez Uniwersytet Jagiellonski, interesujgca monografia Ochrona
wzoréw uzytkowych', ktérej autorem jest dr Marcin Balicki. Zreferowane w Mono-
grafii zagadnienia zwienczono wnioskami de lege ferenda. Cze$¢ z tych wnio-
skéw zostata uzasadniona w sposéb umozliwiajgcy polemike, czes¢ poparta jest
gtéwnie przekonaniem i autorytetem Autora Monografii. Niniejszy artykut stanowi
czesciowo komentarz, a czeSciowo polemike z tg pierwsza grupa.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministréw poja-
wita sie wzmianka o projekcie zmian ustawy z 30.06.2000 r. — Prawo wfasnosci
przemystowej?. Wzmianka ukazata sie juz po opracowaniu niniejszego artykutu,
a projekt ustawy nie zostat jeszcze ujawniony. Udostepniono jedynie , istote
rozwigzan ujetych w projekcie”, z ktdérej wynika przynajmniej czesciowa zbiez-
nosc¢ z postulatami zmian prawa przedstawionymi w Monografii.

W Monografii postawiono teze, ze:

Konstrukcja prawna polskiej instytucji wzoru uzytkowego nie pozwala na
petnienie przez nig funkcji, jakie przypisuje sie wspdfczesnie ochronie patentowej
drugiego rzedu. W konsekwencji wspomniana instytucja ma bardzo ograniczone
znaczenie dla wspierania innowacyjnosci krajowych przedsiebiorstw i wymaga
dalszych zmian.

Teza ta podlegata weryfikacji w badaniach literaturowych i w badaniach
orzecznictwa, jednak niestety bez przeprowadzenia autorskiej weryfikacji jako-
sciowej przez faktyczne pomiary dziatania systemu na podstawie badania publi-
katoréow Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP). Jedynym
wyjatkiem jest wykres czasowej zmiennosci rocznej liczby zgtoszonych i udzielo-
nych praw ochronnych.

Po przedstawieniu argumentow przemawiajgcych za wskazang wyzej tezg
w rozdziale 7 Monografii, poswieconym propozycjom zmian legislacyjnych, Autor
postawit nastepujace postulaty:

1) Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru uzytkowego.

2) Zmiana przestanki udzielenia prawa wytacznego: odnoszenie przestanki
uzytecznosci do stanu techniki?.

3) Przyznawanie prawa ochronnego na wzor uzytkowy w trybie rejestra-
cyjnym i zniesienie badania merytorycznego (tylko fakultatywne poszuki-
wanie w stanie techniki).

4) Wprowadzenie wyktadni zastrzezen ochronnych ze swiadectwa
ochronnego wzoru uzytkowego analogicznej jak w przypadku patentu®.

T M. Balicki, Ochrona wzoréw uzytkowych, Warszawa 2020 (dalej: Monografia).

2 Dz.U. 2021 r. poz. 324, (dalej: p.w.p.).

3 Zob. https:/archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.
htmlI?fbclid=IwAR2NzZgrMcBSOW2TTsXG03sWAj4j6RXbyKLWEF8gIVR_PPmdBalrrNgPP6A (dostep: 3.09.2021 r.).

4 Redakcje postulatow zacytowano za tytutem podrozdziatu Monografii - istotg postulatu (przywrdcenia i) odnoszenia
przestanki uzytecznosci do stanu techniki jest utworzenie dodatkowej kategorii na potrzeby sprawozdania ze stanu
techniki oznaczajacej dokument podwazajacy uzytecznos¢ zgtoszonego rozwigzania technicznego.

5 Postulat dotyczy jednoznacznego zastosowania do wzordw przepisow dotyczacych wykfadni zastrzezen patentowych.
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5) Zwiekszenie (dopuszczalnej?) liczby zastrzezen niezaleznych.
6) Redukcja maksymalnego czasu ochrony i wprowadzenie podziatu na
dwa 4-letnie okresy ochrony.

Zaskakuje brak w uzasadnieniu i dyskusji wskazanych postulatéw analizy
(tatwo) dostepnych danych o zgtoszeniach wzoréw uzytkowych, umozliwiajacej
oceneg, ile faktycznie trwajg procedury, jak sg wykorzystywane i do czego daza
zgtaszajacy i uprawnieni oraz jak dtugo utrzymujg ochrone w mocy. Przedsta-
wione problemy, z ktérych miataby wynika¢ koniecznos$¢ zmian, zostaty zapro-
ponowane przez Autora, ale ich istnienie nie zostato skonfrontowane z tatwo
dostepnymi rzeczywistymi i aktualnymi informacjami o zgtoszeniach wzoréw
uzytkowych w Polsce.

Postulatu zniesienia badania merytorycznego nie skonfrontowano
z analiza zgtoszen wzoréw uzytkowych, ktérym Urzad Patentowy odmawiat
ochrony w ostatnich latach, mimo ze analiza taka wydaje sie naturalnym krokiem
w ocenie konsekwencji zniesienia badania merytorycznego wzoréw uzytkowych.
Brak tez oméwienia ryzyka zablokowania sagdéw postepowaniami zawieszanymi
na czas rozpatrzenia wnioskdw o uniewaznienie oraz probleméw z ustalaniem
faktycznego zakresu ochrony z zastrzezen patentowych, ktérych redakcja nie
podlega kontroli.

Niezaleznie od tej krytycznej oceny nalezy doceni¢, ze Monografia
zawiera obszerny przeglad literatury i ciekawe zestawienie obserwacji z ré6znych
systemoéw prawnych. Do nielicznych i nieomawianych szerzej mankamentow
w tym wzgledzie zalicza sie brak wzmianki o mozliwosci konwersji europej-
skiego zgtoszenia patentowego, na gruncie Konwencji o patencie europejskim®,
na polskie zgtoszenie wzoru uzytkowego’. To dos¢ ciekawy przypadek, w ktérym
przepisy krajowe liberalnie regulujg mozliwosci nakreslone w Konwencji, jednak
zjawisko takich konwersji jest raczej marginalne® i tatwo je przeoczy¢, poniewaz
bazy danych UPRP nie pozwalajg tatwo odrézni¢ zgtoszen wzoréw pochodza-
cych z konwersji. To status quo moze jednak ulec zmianie — Europejski Urzad
Patentowy (EPO) odmawia udzielenia patentu na kilkadziesiat tysiecy wyna-
lazkéw rocznie. Brak badania merytorycznego moze zacheci¢ do konwers;ji
niefortunnych zgtaszajacych europejskich. Zatem w kontekscie postulowanych
w Monografii zmian prawa pominiecie konwersji europejskiej jest powaznym
mankamentem.

W niniejszym artykule podjeto w pewnym zakresie polemike z Mono-
grafig i zreferowano proste testy, ktére przeprowadzone za pomocg publicznie
dostepnych baz danych i publikatoréw UPRP pokazuja, jak nietrafne byty przy-
jete w Monografii zatozenia i wyprowadzone z arbitralnych i literaturowych
rozwazan whnioski.

6 Dz.U.z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.

7 Art. 135(1)(b) Konwencji o patencie europejskim deleguje pewna swobode do przepisdéw krajowych i Polska wykazuje
duzg otwartos¢ na mozliwos¢ przyjmowania konwersji — zob. art. 5 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu euro-
pejskich zgtoszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2).

8  Liczba wszystkich konwersji od akcesji Polski do Konwencji o patencie europejskim nie przekroczyta 200.
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2. Uwagi ogdlne

2.1. Kryterium sukcesu i porazki dla systemu ochrony
wzordéw uzytkowych

Monografia zawiera kategoryczne sady i propozycje rewolucyjnych zmian
systemu, formutowane z wykorzystaniem takich terminéw, jak ,sukces” i , fiasko”.

Sukces zdefiniowano w Monografii w sposéb niezwykle uproszczony,
a jednoczesnie nieprecyzyjny, sukces jest bowiem rozumiany jako wysokie zainte-
resowanie korzystaniem z takiego prawa®. Podejscie jest uproszczone, poniewaz
samo zainteresowanie nie jest dobrym wskaznikiem. Zbyt wysokie zainteresowanie
moze skutkowad utrudnieniami, ktére hamuja, zamiast promowac rozwdj gospo-
darczy. Takg sytuacje zreferowano w Monografii, wigzac jg nierozerwalnie z zalewem
praw, ale jednoczesnie przyjeto arbitralnie, ze zalew nie zachodzi i nie zaszedt
w zadnym kraju na swiecie. Tym samym doszto do sztucznej binaryzacji sytuacji,
w ktérej milczaco przyjeto, ze wyzsze zainteresowanie jest dobrym wskaznikiem tak
dtugo, jak nie dochodzi do zalewu, dopiero zalew jest niekorzystny. Brak podstaw
do przyjecia takiego modelu. Duza liczba praw szkodzi szczegdlnie w sytuacji, gdy
udzielone prawa majg niedookreslone granice, tj. zakres ochrony. Do takiego niedo-
okreslenia tatwo moze dojs¢ w przypadku, gdy zgtaszajacy redagujg zastrzezenia
ochronne, ktore nie podlegajg kazdorazowo kontroli Urzedu Patentowego (a taka
zmiana jest wtasnie postulowana w Monografii). Dodatkowy postulat zastosowania
do wyktadni zastrzezen ochronnych teorii ekwiwalentéw sprawia, ze proponowana
zmiana modelu ochrony jest zupetnie nieliniowa, a jej skutki s nieprzewidywalne na
gruncie dostepnych obecnie danych empirycznych. Tutaj Autor Monografii zachowat
pewna spojnosé, bowiem dostepnych danych empirycznych na temat tego, jak uzyt-
kownicy korzystajg ze wzorow uzytkowych, praktycznie w Monografii nie wykorzy-
stano, kontentujac sie rozwazaniami bardziej , filozoficznymi*.

W Monografii podano kilka zagrozen zwigzanych z ochrong wzoréw uzyt-
kowych, a zwtaszcza z rezygnacjg z badania merytorycznego. Jednak w kontekscie
oceny skutkéw analizowano w zasadzie tylko jedno: ,,zalew” wzoréw uzytkowych.
W zakresie ,,zalewu” wzorow uzytkowych Autor Monografii byt (zwfaszcza jak
na kogos, kto sam nie zaraportowat wiasnych badan statystycznych) bardzo
kategoryczny:

(...) jak dotad w Zadnym paristwie, nawet w Chinach, nie nastapito ,zalanie”
obrotu prawnego prawami na rozwigzania niespefniajgce przestanek ustawowych.

W kontekscie tego spostrzezenia zastanawia brak definicji terminu ,,zalew”,
poniewaz jednoczesnie w Monografii podano:

Niedfugo poézniej [po wprowadzeniu rejestracyjnego systemu ochrony
wzorow uzytkowych] pod wzgledem liczby zgtoszert wzordw uzytkowych Chiny
zaczely deklasowac inne panstwa.

9 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 283.
10 M.J. Meurer, J. Bessen, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk, Princeton, N.J.
20009, s. 46, rozdziat 3 ,If You Can't Tell the Boundaries, Then It Ain’t Property”.
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oraz

[Plodkresla sie, iz na przestrzeni lat nawet 80% przyznanych w Chinach praw
na wzory uzytkowe nie byto badanych merytorycznie [Marek Bury: to akurat nie jest
do konca sciste, poniewaz w Chinach funkcjonuje badanie wstepne, ktérego kryteria
ostatnio zaostrzaja sie], co moze zachecac do zgfaszania rozwigzan niespetniajacych
przestanek ustawowych. Jednoczesnie, 95% postepowar uniewaznieniowych dotyczy
wzordw uzytkowych, a ostatecznie 60% praw ochronnych zostaje uniewaznionych.

Zdaniem Autora Monografii, tak duza liczba uniewaznianych praw
i drastyczna nadreprezentacja wzoréw uzytkowych w relacji do wynalazkéw
w sporach o uniewaznienie (95%), ktéra wystgpita w Chinach, nie jest jeszcze
»zalewem". Z przyczyn, ktérych w Monografii juz nie wyjasniono, taka sytuacje nalezy
uznac za bardziej korzystna niz sytuacja, w ktérej w systemie prawnym znajduje sie
mniejsza liczba praw, ktére sg tylko sporadycznie uniewazniane' — wywod przedsta-
wiony w Monografii logicznie redukuje sie do implikacji: nie ma ,,zalewu” — warto
wprowadzi¢ system rejestracyjny.

W Monografii podano liczby udzielonych praw ochronnych w niektérych
krajach w 2011 r. (nie jest jasne, dlaczego akurat ten rok jest tak istotny). Nie
podjeto proby wskazania, jak liczba praw ochronnych przektada sie na zaintere-
sowanie w danym kraju. Nie jest to z pewnoscig przetozenie 1:1, bowiem liczba
udzielanych praw ochronnych jest wynikiem nie tylko zainteresowania, ale tez
liczby ludnosci w kraju i sity gospodarki.

Tab. 1. Zestawienie udzielanych praw ochronnych na wzory uzytkowe w wybranych
krajach w 2011 r. z populacja tych krajow

| I n v \")

Kraj Liczba praw Populacja kraju' Liczba praw Obligatoryjne
ochronnych na wzory (@2011) ochronnych na badanie
uzytkowe (@2011)"? 1 milion mieszkancow merytoryczne

rocznie

PL 524 38 062 718 13,8 TAK

DE 14230 80 222 065 177,4 NIE

UA 10291 45598 179 225,7 NIE

RU 11079 142 856 536 77,6 | Badanie wstepne

" Autor Monografii nie uznat tego za stosowne zweryfikowad, ale wiele wskazuje na to, ze to ta druga sytuacja, w ktorej
udzielane prawa sg pewne i rzadko uniewazniane, jest obecnie udziatem Polski. Wskazéwki moze dostarczy¢ prosty
eksperyment polegajacy na zbadaniu reprezentatywnej prébki — populacji wzordw, ktére musiaty juz przejs¢ caty cykl
funkcjonowania od zgtoszenia do wygasniecia/uniewaznienia. Dla demonstracji taki eksperyment na przyktadzie roku
2010 zreferowano ponizej — zob. pkt 0, Tab. 4 i Tab. 5. Uprzedzajac: na 653 udzielonych i utrzymywanych w mocy
praw ochronnych, tylko 3 zostaty uniewaznione. To swiadczy o tym, ze system dziata w deterministyczny i przewidy-
walny sposob.

2. M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 115.

3 Dane o populacji krajow z 2011 r. (wybranych z niejasnych wzgledéw w Monografii, zeby wskaza¢ liczby
rejestrowanych wzoréw uzytkowych) uzyskano z EUROSTATU: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
bookmark/8faea67b-1cbb-41ac-886e-85c9c9bb9cd7?lang=en (dostep: 23.09.2021 r.).
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W tab. 1 zestawiono podane w Monografii liczby praw ochronnych na
wzory uzytkowe dla wybranych krajéw oraz Polski z dodanymi w kolejnej kolumnie
danymi o populacji w 2011 r. w tych samych krajach (za Eurostatem — dostep:
27.03.2021 r.). Wyznaczono liczbe praw ochronnych na 1 milion mieszkarncéw —
kolumna IV, co jest bardziej obiektywna, cho¢ wciagz niedoskonatg miarg zaintere-
sowania wzorami uzytkowymi. Alternatywnie mozna bytoby dokona¢ normalizac;ji
przez wysokos¢ produktu krajowego brutto (PKB)™.

Z danych podanych w Monografii (zestawionych w tab. 1 z danymi Eurostatu
o populacji krajow) wynika, ze w Niemczech i na Ukrainie, czyli w krajach, w ktérych
nie ma badania merytorycznego, srednio na 1 milion mieszkancéw rocznie rejestruje
sie ok. 200 wzoréw uzytkowych®>; w Polsce 14. Te dysproporcje ilustruje rys. 1.

250

225,7
— 200
g 177,4
§ 150
£ 100
= 77,6
z 50
13,8
0 —
PL DE UA RU

Kraj

Rys. 1. Liczba udzielonych praw ochronnych na 1 milion mieszkancéw w 2011 r.
w arbitralnie wybranych krajach w regionie.

Gdyby wskutek proponowanych zmian Polska osiggneta poziom $redni liczby
zgtoszen na 1 milion mieszkancow we wskazanych krajach (ktére znajdujg sie w tym
samym regionie i nie majg obligatoryjnego badania merytorycznego), to liczba zgfoszen
wzrostaby 12-krotnie. Liczebnosc i jakos¢ nie muszg sie zawsze wzajemnie wykluczac,
ale trudno oczekiwac, ze przeszto 10-krotny wzrost liczby nie wigzatby sie z obnizeniem
jakosci — w jakims aspekcie, ktéry nalezatoby zbadac i zwazy¢ (w Monografii tego zanie-
dbano). Skoro srodkami do uzyskania wiekszej ilosci miatyby by¢ brak badania mery-
torycznego i rozszerzenie zakresu ochrony o ekwiwalenty, nalezy sie spodziewa¢, ze
do obnizenia jakosci dosztoby w zakresie dostatecznosci ujawnienia, jednoznacznosci
definicji zakresu ochrony oraz odsetka praw faktycznie majacych zdolnos¢ ochronna,
tj. spetniajgcych ustawowe warunki wymagane dla ochrony (zwfaszcza nowosc).

Niestety w przypadku wzoréw uzytkowych niska jakos¢ przektada sie na
szkody gospodarcze i straty domniemanych naruszycieli nieprecyzyjnych praw.

4 Przed stawianiem smiatych postulatow zmian prawa z pewnoscig nalezatoby przeprowadzi¢ rowniez normalizacje
do PKB.
5 Scidlej 194,9.
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W Monografii nie poddano tego ryzyka analizie — zastosowano rozumowanie
uproszczone. Faktycznie zacytowano niektore zidentyfikowane w literaturze gtosy
krytyczne, a nastepnie — bez refleksji, analizy czy polemiki — podsumowano, ze jezeli
nie bedzie ,zalewu”, to nie ma sie czym martwic, a ,.zalewu” nigdzie nie stwier-
dzono. ,Zalew” w Monografii nie zostat zdefiniowany, wiec jego obecnos¢ lub
nieobecnosc jest kwestig subiektywnej opinii Autora, niepopartej analiza danych.
Rozumowanie przedstawione w Monografii sprowadza sie zatem do zdania logicz-
nego ,cokolwiek nie zrobimy, bedzie lepiej”'®.

Trudno mi ocenia¢, jak sie prowadzi badania naukowe w dziedzinie prawa —
jednak elementarna odpowiedzialnos¢ podpowiada, ze przed postulatem wprowa-
dzenia w Polsce systemu rejestracyjnego wzoréw uzytkowych nalezatoby dogtebnie
i przekrojowo zbadac (mozna nawet zapytac praktykujacych tam rzecznikéw paten-
towych), czy system rejestracyjny z wyjatkowo duzg liczbg praw ochronnych rocznie
na 1 milion mieszkancéw sprawdza sie. Nie zidentyfikowatem w Monografii donie-
sien z tego rodzaju analizy.

Przewidywany przyrost liczby zgtoszen wzoréw moze, ale nie musi nastapic.
Faktycznie, wiele wskazuje na silng korelacje miedzy liczbg praw ochronnych na
wzory uzytkowe a badaniem merytorycznym. Pokazuje to tez przyktad Rosji,
w ktérej funkcjonuje dla wzoréw badanie wstepne czy tez uproszczone i faktycznie
na rys. 1 wida¢, ze liczba praw ochronnych na 1 milion mieszkarcéw w Rosji jest
wyzsza niz w Polsce, ale nizsza niz w Niemczech czy na Ukrainie.

Scenariusz przyrostowy po zniesieniu badania merytorycznego nie musi sie
zisci¢. Na liczbe udzielanych praw wptywa wiele warunkéw i niezaleznie od korelacji
wskazanej powyzej nawet system rejestracyjny niekoniecznie przektada sie na wzrosty.
Przyktadowo, mimo systemu rejestracyjnego, w Polsce udziela sie niewiele wiecej
wzoréw przemystowych niz wzoréw uzytkowych. Rejestrowane sg réwniez topografie
uktadow scalonych, a mimo to jezeli liczba rejestracji przekroczy 10, mozna moéwic
o fenomenalnie udanym roku w sensie kryterium sukcesu przyjetego przez Autora
(Srednio w Polsce rocznie rejestruje sie mniej niz jedna topografie uktadu scalonego).

2.2. Interwencjonizm panstwowy i zaburzenia wskaznikéw

Jako jedng z przestanek wniosku, ze wzory uzytkowe nie sg w Polsce dosta-
tecznie wykorzystywane, w Monografii wskazano dysproporcje pomiedzy liczba
zgtoszen wzoréw uzytkowych a liczbg zgtoszen wynalazkéw.

WSsréd podawanych wyjasnien zabrakto tego, ktére ustawodawca przed
zmiang prawa powinien wzig¢ pod uwage jako pierwsze — odpowiedzi na pytanie:
czy to nie sam aparat panstwowy przyczynia sie do zaistnienia przestanki, ktéra
traktuje jako wskaznik dziatania systemu ochrony wzoréw uzytkowych. Dyspro-
porcja pomiedzy liczbg patentéw a liczbg praw ochronnych na wzory uzytkowe
moze wynikac z podejmowanych przez aparat panstwowy dziatan interwencyjnych

16 Podejscie ,,cokolwiek nie zrobimy, bedzie lepiej” to budujacy optymizm, ktéry nie konweniuje dobrze z naukowym
charakterem Monografii; na pewno tez nie uwzglednia on opinii tych, ktérych bezposrednio dotkna negatywne
skutki proponowanych zmian.
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(w szczegolnosci przez finansowanie okreslonych przedsiewziec) i by¢ ztym wskaz-
nikiem w zakresie preferencji biznesu.

Parametryzacja tych jednostek zalezy od liczby uzyskanych patentéw. Prze-
pisy w zakresie parametryzacji wyraznie preferujg patenty'’. Za patenty przyznaje
sie 30 punktéw, a za prawa ochronne na wzory uzytkowe 10 punktéw. Istotng
czes¢ ogolnej liczby zgtoszen patentowych stanowig zgtoszenia dokonywane przez
Instytuty PAN, Instytuty Badawcze i uczelnie wyzsze (w 2019 r. szkoly wyzsze
30,85%, instytuty badawcze 6,47%, jednostki naukowe PAN 1,71%). Patenty
znacznie bardziej przektadajg sie na wynik parametryzacji niz wzory uzytkowe.

Zbieznos¢ wymagan i relatywnie nieduza réznica w kosztach sprawia, ze
30 punktéw za patent jest znacznie bardziej optacalne dla szkoty wyzszej niz 10
punktéw za prawo ochronne na wzor uzytkowy.

Analogiczny efekt popierania przez aparat panstwowy zgfoszen wynalazkéw
zamiast zgtoszen wzoréw wystepuje w programach wsparcia dla przedsiebiorcéw.
Przyktadowo, ubiegajac sie o srodki i sktadajac wniosek w programie ,,Badania
na rynek”'8, przedsiebiorca mégt uzyska¢ dodatkowe 2 punkty, jezeli dysponowat
ochrong patentowg (lub zgtoszeniem patentowym i sprawozdaniem wykazujacym
wytacznie dokumenty w kategorii ,,A”), natomiast majac prawo ochronne na wzor
uzytkowy, przedsiebiorca mégt otrzymac tylko 1 dodatkowy punkt.

Zwazywszy na powyzsze okolicznosci, wnioskowanie z dysproporcji
pomiedzy liczbg patentéw na wynalazki a liczbg praw ochronnych na wzory uzyt-
kowe powinno by¢ prowadzone bardzo ostroznie. W sytuacji gdy to nie rynek
okresla proporcje pomiedzy liczbg patentéw i wzoréw uzytkowych, a mechanizmy
zachet (finansowych) wprowadzonych przez aparat panstwowy, bezrefleksyjne
stosowanie tych liczb jako wskaznikéw nie musi prowadzi¢ do rzetelnych wnioskéw.

2.3. Cykl ,,zycia” produktu na rynku

Czytajagc Monografie, mozna odnies¢ wrazenie, ze prawo ochronne na
wzér uzytkowy jest skorelowane z produktem pojawiajacym sie na rynku na
bardzo krétki moment i szybko zastepowanym przez rozwigzanie nastepnej gene-
racji (ktérego domysinie nie da sie juz chroni¢ tym samym prawem ochronnym na
wz6r uzytkowy) albo nastepny rodzaj produktu. Autor Monografii potraktowat tak
sformutowang hipoteze jako fakt bezsporny i nie weryfikowat jej ani statystycznie,
ani danymi literaturowymi, nie zwazyt tez, czy sa (i jaki odsetek) warte ochrony
produkty, ktére rozwijajg sie w innym tempie. Bardzo dobitnie dat temu wyraz na
s. 34 Monografii:

Skoro mozna zatozyé, ze generalnie twdrczos¢ techniczna ma charakter

bardziej przyrostowy niz przefomowy, a istotna czesc rozwigzan technicznych jest

17 Dla okresu odpowiadajacego zbiorowi Dane20162018, zob. rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
z12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w ktérych zgodnie
z ich statutami nie wyodrebniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. poz. 2154) - Karty oceny
jednostki stanowiace zataczniki 5, 6, 7, 8, 9.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwoj 2014-2020; Kryteria wyboru projektéw Poddziatanie 3.2.1; Badania na
rynek.
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zawarta w produktach o krétkim cyklu Zycia, to by¢ moze i konstrukcja systemu
patentowego — jako jednego z wazniejszych narzedzi wtadzy publicznej stuzacego
do wspierania rozwoju twdrczosci technicznej — powinna uwzgledniac ten fakt.

Patrzac na parade modeli telefonéw komoérkowych czy komputeréw prze-
wijajacych sie na rynku, mozna bytoby odnies¢ wrazenie, ze takie zatozenia nie sg
pozbawione podstaw.

Chwila refleksji pozwala jednak zauwazy¢, ze niezaleznie od zmian modeli
rozwigzania techniczne sie powtarzajg i moga funkcjonowac na rynku dtuzej niz
produkt. Mozna tez zada¢ sobie pytanie: czy drobne mechanizmy i udoskonalenia
mechaniczne, ktére zwykle chroni sie wzorami uzytkowymi, faktycznie funkcjonujg na
rynku tak krétko? | jezeli tak, to jakiego odsetka produktéw to moze dotyczy¢? A takze:
kiedy wzér uzytkowy powinien by¢ zgtoszony? Wreszcie: czy ochrona produktow
skrajnie krétko funkcjonujacych na rynku w ogdle ma sens — moze wystarczy wyprze-
dzi¢ konkurencje i skonczy¢ wytwarzanie produktu, zanim rynek sie nim ,,znudzi"?

Synchronizacja ochrony z wprowadzeniem produktu na rynek nie jest
sprawg prosta. Nawet na najbardziej przefomowych i btyskotliwych rozwigzaniach
moze nie udac sie zarobi¢, jezeli ochrona zbytnio wyprzedzi produkt'.

System ochrony wtasnosci przemystowej ma za zadanie stuzy¢ rozwojowi,
a nie pasowac do indywidualnych, chocby najbardziej przekonujacych, przypadkéw.
Przyjrzyjmy sie blizej temu, jak na rynku funkcjonuja produkty i jak nalezatoby kore-
lowac ich cykl rozwoju (,zycia”) z ochronga.

Przyktadowy i raczej typowy cykl ,,zycia produktu” zostat zilustrowany na
rys. 2 (rysunek zaczerpnieto z pracy P. Dandekar, Investigating the product life cycle
concept: an application to capital recovery; evaluation within the telephone indu-
stry, s. 28, Figura 8 i przettumaczono na jezyk polski). O$ pozioma reprezentuje
czas, zas o$ pionowa przeptywy pieniezne w czasie — naktady i przychody. Ujemne
przeptywy pieniezne reprezentujy naktady na opracowanie, wdrozenie, reklame
i marketing produktu, a dodatnie przychody ze sprzedazy i zyski. Catkowity zysk
(lub strate) producenta reprezentuje pole pod krzywa ,zwrot z inwestycji”. Linig
przerywang zaznaczono sytuacje (wcale nierzadkie), w ktérych nigdy nie dochodzi
do zysku, a produkt konczy sie porazka i przynosi strate.

Jezeli rozwija sie scenariusz szczesliwy, to po fazie ,,przed wprowadzeniem
produktu na rynek” generujacej tylko nakfady nastepuje , Wprowadzenie produktu
na rynek” i pojawiajg sie przychody ze sprzedazy. Poczatkowo nie pokrywajg one
kontynuowanych wydatkéw na prace rozwojowe, produkcje i reklame. W szcze-
sliwym scenariuszu nastepuje wzrost sprzedazy i z czasem przychody przekraczajg
straty, a krzywa ,zwrot z inwestycji” osigga wartosci dodatnie. Po osiggnieciu
maksimum sprzedazy dojrzaty produkt stopniowo zaczyna sie sprzedawa¢ gorzej
i przestaje by¢ opfacalny. Maksimum krzywej reprezentujgcej zwrot z inwestycji
jest opdznione wzgledem maksimum sprzedazy z uwagi na nakfady na produkcje,
ktére z czasem sg redukowane w wyniku optymalizacji.

19 Np. pierwszy patent na tranzystor nie przyniost korzysci majatkowych, mimo ze ostatecznie rozwigzanie zmienito
oblicze $wiata — CA272437 A Julius Edgar Lilienfeld: ,Method and apparatus for controlling electric current” —
zgtoszony po raz pierwszy w Kanadzie 22.10.1925 .
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Rys. 2. Cykl ,zycia” produktu?

Co wazne, to producent ponosi ryzyko, ze jego naktady sie nie zwréca. Do
czasu wprowadzenia produktu na rynek, producent tylko traci pienigdze i dopiero
obserwujac, jak rynek przyjmuje produkt, moze lepiej ocenic¢ szanse na zwrot. Obser-
wujac jego aktywnos¢, konkurenci moga zdecydowac o wejsciu na rynek (nie pono-
szgc poczatkowych naktadow i ryzyka) dopiero po zaobserwowaniu wzrostow. Maja
tez mozliwos¢ skopiowania rozwigzan technicznych, co utatwia dziatalnos¢, chocby
rozwigzania te byty proste i niemajace poziomu wynalazczego.

Producent nie moze zgtosi¢ wzoru uzytkowego ani przed rozpoczeciem prac
inzynieryjno-rozwojowych, ani po rozpoczeciu sprzedazy. Przed rozpoczeciem prac nie
ma rozwigzania, ktére mégtby chronié, a po sprzedazy pierwszego egzemplarza wzor
uzytkowy nie spetnia kryterium nowosci. Zgtoszenie wzoru uzytkowego moze zatem
przypadac jedynie w fazie ,,Przed wprowadzeniem na rynek”. Przypuszczalnie nawet
z pewnym wyprzedzeniem, bowiem wprowadzenie na rynek nalezy poprzedzi¢ reklamag
(marketingiem), ktéra réwniez niekiedy grozi zniszczeniem nowosci wzoru uzytkowego.

Jezeli producentowi dopisze szczescie?!, to moze liczy¢ na to, ze dokonujac
zgtoszenia wzoru uzytkowego przed rozpoczeciem sprzedazy, zdazy przeprowadzic
procedure zgtoszeniowg przed Urzedem Patentowym w okresie przed rozpoczeciem
sprzedazy oraz w jej poczatkowej fazie, czyli zanim konkurencja zauwazy sukces
produktu i podejmie dziatanie. Nie jest to catkiem nierealne. Zgtoszenie wzoru uzyt-
kowego powinno wyprzedzaé akcje reklamowa, akcja reklamowa powinna w wielu

20 M.P. Dandekar, Investigating the product life cycle concept: an application to capital recovery, evaluation within
the telephone industry, lowa State University 1987, s. 28, Figura 8.

21 Mozna tu méwié o ,szczesciu”, poniewaz zarébwno procedura rozpatrywania podania o udzielenie prawa
ochronnego, jak i cykl zycia produktu wykazujg duzg zmiennos¢.
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Rys. 3. Skrajne warianty relacji pomiedzy cyklem zycia produktu
a trwaniem prawa ochronnego na wzor uzytkowy

wypadkach przynajmniej o kilka miesiecy wyprzedzac¢ sprzedaz, zas zaktadanie duzej
dynamiki sprzedazy juz w pierwszych miesigcach bytoby zdecydowanie optymizmem.
Mozna zatem liczy¢, ze konkurencja bedzie opdzniona o kilka-, kilkanascie, a nawet
wiecej miesiecy. Jezeli producentowi sprzyja szczescie, to bedzie w stanie pozywac
juz pierwszych naruszycieli hamujacych wzrost jego krzywej ,,sprzedazy”. Taki wyide-
alizowany przypadek zilustrowano na rys. 3(a), za$ bardziej pesymistyczny przykfad
zostat zilustrowany na rys. 3(b), na ktorych zestawiono krzywg zycia produktu z rys.
2 z czasem rozpatrywania zgtoszenia i czasem trwania ochrony wzoru uzytkowego.

Skala czasu na rys. 3(a) i rys. 3(b) jest inna. Na rys. 3(a) cykl rozwoju produktu
trwa dfuzej, a 10-letnia dtugos¢ maksymalnego okresu ochrony jest adekwatna, zas
oczekiwanie na uzyskanie ochrony nie szkodzi specjalnie uprawnionemu. llustracja
z rys. 3(b) odpowiada szybszemu rozwojowi produktu, dla ktérego oczekiwanie na
udzielenie prawa ochronnego jest bardziej szkodliwe (czyli sytuaciji, ktérej powszech-
nos¢ zatozono w Monografii — nie uzasadniajac tego zatozenia).
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Skale na rys. 3(a) i rys. 3(b) dobrano tak, aby krzywe rozwoju produktu miaty
te sama diugos¢, w konsekwencji etapy cyklu zycia wzoru uzytkowego na rys. 3(b)
sg rozciggniete. Skala musiataby sie rézni¢ nawet bardziej, gdyby nie to, ze zafo-
zono pesymistycznie, ze czas od zgtoszenia do udzielenia prawa ochronnego to az
4 lata. Zwykle s to niecate dwa lata — zatozono gorszy przypadek, czyli wariant
pesymistyczny.

Ten pesymistyczny wariant (zaakcentowany w Monografii a tu zilustrowany na
rys. 3b) dotyczy sytuacji, w ktérej zanim prawo ochronne na wzér uzytkowy zostanie
udzielone, konkurencja producenta (naruszyciele) wykorzysta przewage, jaka daje im
to, ze nie poniesli naktaddw i ryzyka w fazie poczatkowej, i nizszymi cenami ogra-
niczg wzrost sprzedazy tak, ze zwrot z inwestycji producenta nie przekroczy linii ,,0".
Jezeli producent wskutek tego upadnie, to nawet po udzieleniu prawa ochronnego
nie bedzie juz komu domagac sie odszkodowania ani za co prowadzi¢ sporu o naru-
szenie. W Monografii wyraznie wskazano, ze zdaniem Autora wiele produktéw ma
krotki cykl zycia i skutkiem tego opdznienie w uzyskaniu monopolu moze zagrazac
przetrwaniu producentéw??:

(...) szybkos¢ pozyskania wyfacznosci ma znaczenie dla wszystkich zgtaszaja-
cych, niezaleznie od rozmiardw prowadzonej przez nich dziatalnosci, ale dla matych
i srednich przedsiebiorstw moze stanowic o ich przetrwaniu na rynku. Zwtaszcza jesli
opierajg one swoja dziatalnos¢ na rozwigzaniach technicznych dos¢ szybko wchodza-
cych w faze komercjalizagji, lecz majacych krotki rynkowy cykl zZycia.

Réwniez ta hipoteza nie jest poparta danymi literaturowymi ani (jak
w poprzednim przypadku) wiasnymi badaniami Autora. Na potrzeby polemiki ta hipo-
teza ma te ogromna zalete, ze jest dos¢ kategoryczna. Mozna jg zatem prébowac
relatywnie tatwo skonfrontowac z danymi o systemie ochrony wzoréw w Polsce, ktére
mozna znalez¢ w publikatorach UPRP.

Poddajac analizie wczesne rezygnacje (dla ustalenia uwagi prawa utrzymy-
wane tylko przez pierwszy okres ochrony oraz nieoptacone decyzje o udzieleniu
prawa), mozna wskaza¢ dwa pozornie nierozréznialne mozliwe wyjasnienia wcze-
snej rezygnacji:

1) cykl zycia produktu zakonczyt sie tak szybko, ze prawo byto potrzebne krétko;
2) produkt okazat sie porazka (i nawet nie przeszedt catego cyklu i nie zaczat na
siebie zarabia¢ — a tym bardziej nie na prawo ochronne).

W Monografii nie zbadano, ile jest wczesnych rezygnacji, a zamiast tego
arbitralnie przyjeto, ze krétki czas zycia produktu jest faktem, a dla zgtaszajacych
kluczowe jest szybkie uzyskanie prawa wyfacznego. Tego rodzaju arbitralne zatozenia
przy wnioskowaniu o ztozonych procesach to istotny btad, ktéry fatwo moze eska-
lowac w nietrafne prognozy i propozycje zmian prawa. Zupetnie niezrozumiate jest,
dlaczego w pracy naukowej ograniczono sie do spekulacji, w sytuacji gdy dostepne
sg publiczne dane umozliwiajgce weryfikacje zatozen.

Warto przy tym zaznaczy¢, ze jeden ,,cykl zycia produktu” to réwniez jest
uproszczenie. W zaleznosci od uwarunkowan, branzy, docelowej grupy klientéw czy

22 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 273.
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innych nieprzewidywalnych rynkowych okolicznosci, produkty rozwijaja sie i wchodza
w faze rozwoju (albo i nie, bo nie kazdy produkt przechodzi te faze) w réznym tempie.
Modelowaniem tych zjawisk zajmuja sie ekonomisci, jednak czes¢ wnioskéw, w tym
niektére potrzeby i bolaczki uzytkownikéw systemu ochrony wzoréw uzytkowych,
mozna wyczytac z baz zgtoszen i praw ochronnych w dos¢ prymitywny sposéb.

Po pierwsze, istotna jest liczba wczesnych rezygnacji i jej relacja do liczby
praw utrzymywanych w mocy do samego konca maksymalnego, 10-letniego, okresu
ochrony. Jezeli prawo ochronne jest utrzymywane w mocy tak dtugo, jak to tylko
mozliwe, to oznacza, ze uprawniony przetrwat na rynku, a prawo ochronne na wzér
uzytkowy przypuszczalnie jest uzyteczne.

Jezeli duza czes¢ praw jest utrzymywana az do korica maksymalnego czasu
ochrony, to oznacza to, ze producent najprawdopodobniej przetrwat, a hipoteza
o szybkosci ochrony warunkujacej przetrwanie moze by¢ fatszywa. Czy w Monografii
udokumentowano takag weryfikacje? Niestety nie — przedstawiono jedynie wnioski
oparte na ,faktach” i niesprawdzonych zatozeniach. Jest to metodyka badawcza
trudna do zaakceptowania®.

Po drugie, nie kazda wczesna rezygnacja $wiadczy o tym, ze zawinit system
ochrony wzoréw uzytkowych. Mozna zweryfikowac¢ jeszcze jedno kryterium praw-
dziwosci hipotezy o kluczowym charakterze szybkosci postepowania. Wystarczy
zadac sobie pytanie: co zrobitby producent-zgfaszajacy, ktéry obserwowatby jedno-
czesnie rosnacg sprzedaz i aktywnos¢ naruszycieli ograniczajacg ten wzrost. Ot6z
podejmowatby proby przyspieszenia postepowania przed Urzedem Patentowym
RP a otrzymawszy decyzje, przyspieszatby jej publikacje (np. rezygnujac ze srodka
odwotawczego). Gdyby to dotyczyto wszystkich lub chocby wielu zgtaszajacych — takie
proby bytyby powszechne. W Monografii nie udokumentowano zidentyfikowanych
prob przyspieszania procedur zgtoszeniowych (mozna to zrobi¢ tylko przegladajac
bazy) ani zapytan do Urzedu Patentowego RP o to, jaki odsetek uprawnionych rezy-
gnuje ze srodka odwotawczego od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, by przyspieszy¢ mozliwos¢ egzekwowania prawa.

2.4. Przyjete zatozenia a obiektywna metodyka oceny znaczenia
dtugosci postepowania od zgtoszenia do decyz;ji

Mozna odnies¢ wrazenie, ze argumentacja obcigzona pogladami Autora, przy-
jetymi jako pewnik, zastgpita w opracowaniu obiektywne testy. Autor podniést np., ze?*
Tymczasem szybkos¢ pozyskania wylacznosci ma znaczenie dla wszystkich zgtaszaja-
cych [Marek Bury: tego, ze dla wszystkich, M. Balicki nie mégt wiedzie¢, nie prowadzit
badan], niezaleznie od rozmiaréw prowadzonej przez nich dziatalnosci, ale dla matych
i srednich przedsiebiorstw moze stanowic o ich przetrwaniu na rynku [Marek Bury:

23 Co ciekawe, w Monografii zacytowano pozycje, w ktorych w Niemczech (w latach dziewieddziesigtych ubiegtego
wieku, kiedy wskazniki wykorzystania systemu ochrony wzoréw uzytkowych nie byty tak tatwo dostepne) ankietowano
przedsiebiorcow i rzecznikow patentowych na okoliczno$¢ problemoéw z systemem wzoréw uzytkowych (s. 95). To dos¢
czytelna wskazdéwka co do zakresu badan, jaki nalezy wykona¢, zanim sformutuje sie postulat zmiany prawa.

24 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 273.
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mozna w tym miejscu miec juz przed oczami obraz matego przedsiebiorcy boryka-
jacego sie z losem i walczacego o ostatnig deske ratunku: prawo ochronne na wzor
uzytkowy — tylko czy ratunek nie przyjdzie za pdzno...]. Zwlaszcza jesli opierajg one
swojg dziatalnos¢ na rozwigzaniach technicznych dosc szybko wchodzgcych w faze
komerdcjalizacji, lecz majgcych krétki rynkowy cykl zycia [Marek Bury: rozumiatbym
takie zatozenie, gdyby byto poparte analizg przyczyn upadku matych przedsiebiorstw
i kopia wprowadzanego na rynek produktu bytaby powszechnie wskazywana jako
powod upadtosci]. We wspominanym wczesniej raporcie przygotowanym na zlecenie
Komisji Europejskiej ,Study on the economic impact of the utility model legislation
in selected Member States” krétki odstep czasowy [Marek Bury: skad wiadomo, ze
odstep w Polsce nie kwalifikuje sie jako krétki?] miedzy ztoZzeniem wniosku o udzielenie
prawa ochronnego a wydaniem decyzji przed urzad patentowy wskazano jako jedng
Z hajwazniejszych zalet ochrony prawnej tego typu [na s. 50 tego raportu negatywnie
oceniono skutecznos¢ w promowaniu drobnych innowacji niemieckiego, rejestracyj-
nego modelu ochrony wzoréw uzytkowych, co wiecej, precyzyjny zakres ochrony bywa
wskazywany jako inna z zalet, ale o tym juz w Monografii nie napisano].

Kwestia tego, ile faktycznie trwa postepowanie, w ogéle nie byta przed-
miotem gtebszej analizy w Monografii. Zacytowano jedynie (wskazujac jako wytgczne
zrédto dokument niepodlegajacy naukowej weryfikacji)?®, ze czas trwania postepo-
wania zgtoszeniowego wzoru uzytkowego wynosi $rednio ok. 20 miesiecy oraz ze sg
to dane za 2017 r. Zadne z pytan dotyczace tego, jak wyznaczono ww. wskazniki, nie
zostafo ani zadane, ani nie doczekato sie w Monografii odpowiedzi. A zagadnienie
nie jest takie catkiem trywialne, chociazby w zakresie:

— Co oznacza ,dane za 2017 r.” — czy to dotyczy zgtoszen dokonanych

w 2017 r.? Czy moze postepowan zakonczonych w 2017 r.?

— Jakie wydarzenie wyznacza koniec postepowania? Decyzja (nie tylko decyzje
konczg postepowanie)? Publikacja?

— Jak traktuje sie nieoptacone warunkowe decyzje o udzieleniu prawa
ochronnego?

— Czy wliczono postepowania zakonczone przed publikacja (te dane ma tylko

Urzad Patentowy RP, ale nie jest oczywiste, czy dopuszcza sie do nich osoby

robigce statystyki akta nieopublikowanych zgtoszen sg tajne)?

Rozstrzygniecia w zakresie wskazanych kwestii wptywaja na wynik wyzna-
czania sredniej, zmieniajac go potencjalnie co kilka miesiecy. Mogtoby sie wydawac,
ze to nie jest duzo, ale przeciez caty postulat dotyczy zredukowania czasu trwania
postepowania zgtoszeniowego ponizej 20 miesiecy, wiec kilka miesiecy robi réznice.

25 20-miesieczny okres rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy przytoczono w kilku
miejscach:

* przypis nas. 95, wskazuje na dane za 2017 r. — bez podania zrédfa;

* na s. 221 wskazano, ze zrodtem byta ,Ocena skutkéw regulacji ustawy”, https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12305951/katalog/12475927#12475927 (dostep: 31.05.2020 r.); w dokumencie nie wskazano zrodta
danych, podrozdziat, w ktérym dane zostaty umieszczone, dotyczy ,,Biatej Ksiegi” i propozycji , realizacji zadan
rzecznika patentowego przez radcow prawnych i adwokatéw”;

¢ nas. 230 - bez podania zrédta;

* nas. 273 - bez podania zrédta.
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2.4.1. Niektére wyniki badania opinii uzytkownikéw systemu ochrony
wtasnosci przemystowej zawsze (czesto) sie powtarzaja

Wyniki badan wsréd przedsiebiorcdw, zgtaszajacych i uzytkownikéw systemu
patentowego czy innych systemdéw ochrony wiasnosci intelektualnej sq zwigzane
z percepcja ztozonych proceséw przez przedsiebiorcdw. W sytuacji gdy gospodarka
jest oparta na MSP, ktére rzadko maja odrebne dziaty wyspecjalizowane w ochronie
IP, respondenci wszelkiego rodzaju ankiet dotyczacych zadowolenia z systemu maja
trzy uniwersalne, chociaz subiektywne uwagi:

1) dtugi czas oczekiwania na decyzje;
2) wysoki koszt ochrony i nadmierna wysokos¢ optat urzedowych?;
3) nadmiernie skomplikowane zasady?’.

To nie znaczy, ze takie opinie uzytkownikéw systemu nalezy ignorowac,
trzeba konfrontowac je z faktycznymi poczynaniami uzytkownikéw systemu i starac
sie ewaluowa¢ poziom dotkliwosci?.

Kilka przyktadow takich wynikéw (z innych krajéw oczywiscie, wtasnych
badan nie przeprowadzono) zacytowano w Monografii. Mozna dodac jeszcze jeden,
zaznaczony juz na wstepie niniejszego artykutu —w 1901 r. Charles Dickens napisat
opowiadanie A Poor man’s tale of a patent, w ktorym dat wyraz swojej frustracji
z powodu?® trudnosci w uzyskaniu patentu w 1850 r. Krytyczne uwagi Dickensa
uwzgledniaty:

1) dtugi czas oczekiwania na decyzje (ponad 6 tygodni*®);

2) wysoki koszt ochrony i nadmierng wysokos¢ optat urzedowych (prawie 100
funtéw);

3) nadmiernie skomplikowang procedure.

2.4.2. Znaczenie wykorzystania mechanizmow przyspieszenia
postepowania dostepnych dla zgtaszajacych

Dla zgtaszajacych dostepne sg rézne mechanizmy przyspieszenia procedury
rozpatrywania zgtoszen wzoréw uzytkowych przez Urzad Patentowy. Przyznat to
sam M. Balicki w swojej Monografii, zauwazajac, ze zgfaszajacy ma pewien wplyw
na przyspieszenie publikacji ogfoszenia i przystgpienia do kolejnych etapdw poste-
powania zgfoszeniowego?'. Z niezrozumiatych wzgledéw M. Balicki w zaden sposéb

2

o

Zarowno Europejski Urzad Patentowy, jak i Urzad Patentowy RP odbieraja skargi uzytkownikow na wysokos¢ optat
urzedowych, mimo ze ten drugi stosuje optaty urzedowe okoto 20 razy nizsze.

Komplikacja jest immanentna w przypadku systemoéw udzielania praw skutecznych erga omnes, w ktérych wtasciwg
reprezentacje interesow zapewnia sie zaréwno uprawnionym, jak i domniemanym naruszycielom.

Przykfadowo w przypadku dotkliwosci zwigzanych z diugotrwatym postepowaniem okazuije sie, ze znakomita wigkszos¢
zgtaszajacych dotkliwos¢ oczekiwania na decyzje wycenia ponizej 60 zt, tj. wysokosci opfaty od wniosku o ogfoszenie
w terminie wczesniejszym, ktdry pozwala przyspieszy¢ postepowanie (ta kwestia zostata szczegdtowo omoéwiona ponizej).
C. Dickens, A Poor man’s tale of a patent, ,Household Words"” 1850, t. II, nr 30, s. 75.

Chyba tylko rejestracja wzoru przemystowego w EUIPO trwa krécej. Marne szanse, zeby nawet uwzglednienie
postulatow zawartych w Monografii pozwolito zredukowac czas rozpatrywania podania o udzielenie prawa
ochronnego na wzér uzytkowy ponizej 6 tygodni.

31 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 221.
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nie poddat analizie stopnia wykorzystania tej mozliwosci przez zgtaszajacych, co
bytoby jakas miarg tego, czy trafne®? jest poczynione w Monografii zatozenie, ze
jedng z kluczowych bolaczek klasycznej ochrony patentowej jest czasochfonnos¢
postepowania poprzedzajgcego wydanie przez urzad patentowy decyzji o udzie-
leniu albo o odmowie udzielenia prawa wyfgcznego*, czy moze opinie tego rodzaju
sg wyrazem tesknoty za tym, zeby byfo szybciej i taniej, niezmiennej i niezaleznej
od czasu oczekiwania i kosztéw.

Warto przy tym zaznaczy¢, ze gdyby, jak sugeruje Autor kontynuujac
powyzsza mysl, mozliwos¢ egzekucji prawa ze wzoru uzytkowego miata decydowac
o przetrwaniu przedsiebiorstwa, to z pewnoscig niektdrzy chcieliby przyspieszy¢
publikacje o miesigc i rezygnowaliby z przystugujacego im srodka odwotawczego
od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Gdyby Autor zwrdcit sie do Urzedu Patentowego w trybie zapytania o infor-
macje publiczng o roczng liczbe takich wnioskéw sktadanych przez zgtaszajacych
wzory uzytkowe, mogtby bardzo przekonujgco poprzec¢ swoje zatozenie, ktére
w obecnej sytuacji jest poparte jedynie intuicjg i obserwacjami Komisji Europejskiej,
poczynionymi na przyktadzie innych krajéw i w sprawie projektu europejskiego
wzoru uzytkowego, ktéry ostatecznie zakonczyt sie fiaskiem.

M. Balicki zaobserwowat (na marginesie, w dyskusji skoncentrowanej na
dychotomii postepowania badawczego i rejestracyjnego zwykle pomija sie wielorakie
mozliwosci przyspieszenia postepowania zgfoszeniowego?¥), ze mozliwosciom przy-
spieszenia postepowania nie poswieca sie w dyskursie naukowym dostatecznej uwagi.
Trudno sie tutaj nie zgodzi¢ z M. Balickim; szkoda, ze nie zastosowat tej obserwacg;ji
we wilasnej metodologii badawczej i nie zweryfikowat skutecznosci srodkéw przy-
spieszenia postepowania ani tego, jak czesto zgtaszajacy decydujg sie po nie siegnac.

2.5. Technika prawodawcza i badanie hipotez w nauce

2.5.1. Badanie hipotez

Na podstawie ogdlnej zasady przyjetej w nauce, autor stawiajac hipoteze
podejmuje prébe jej falsyfikacji, tj. znalezienia warunkéw, w ktérych hipoteza nie
dziafa, lub okolicznosci mogacych przemawiac przeciwko hipotezie.

W szczegolnosci proponujgc zmiany w prawie, nalezatoby podja¢ probe
przewidzenia ich posrednich i bezposrednich skutkdw i zastanowienia sie, czy s
to skutki pozadane czy niepozadane.

W Monografii ta metodologia zostata zatrofizowana i wykrzywiona.
Szczegdlnie jaskrawo jest to widoczne w kontekscie oceny skutkow postulatu
wprowadzenia systemu rejestracji wzoréw uzytkowych.

32 Opracowanie niniejszej pracy objefo prosty test w tym zakresie i nic nie wskazuje, by zgtaszajacy desperacko starali
sie przyspiesza¢ postepowanie, chociaz jest waska grupa, ktdra korzysta z tej mozliwosci — zob. pkt 0 i analize
zgtoszen w latach 2016-2018.

33 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 273.

34 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 273.
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Otéz, jak juz zaznaczytem na wstepie, M. Balicki zauwazyt, ze typowym
zarzutem stawianym systemom rejestrowym jest ,,zalew” bezwartosciowych praw.
Z niezrozumiatych wzgledéw wywiddt z tej okolicznosci wniosek, ze w takim
razie, jezeli nie stwierdza sie zalewu, to znaczy, ze system rejestrowy jest dobrym
rozwigzaniem. Jednoczesnie termin ,zalew” nie zostat zdefiniowany w Mono-
grafii, a M. Balicki nie wskazat, co uwazatby za wystarczajaca przestanke uznania,
ze zalew wystapit:

Na marginesie wypada zauwazyc, ze obawa przed zalewem trywialnych
rozwigzan w sytuacji obnizenia wymagar stawianych przed wzorem uzytkowym,
zazwyczaj zagranicznego pochodzenia, stanowi jeden z mitéw?> ochrony paten-
towej drugiego rzedu: statystyki nie potwierdzajg takiej tendencji. Jedynym
wyjatkiem mogltyby byc ewentualnie Chiny (wysoki odsetek uniewaznier wzoréw
uzytkowych), ale formalnie chinskie prawo patentowe stawia wzorom uzytkowym
wymagania wykraczajgce poza samg nowosc3®.

Zatem rozumowanie przedstawione w Monografii redukuje sie do stwier-
dzenia, ze nawet lawinowy przyrost liczby wzoréw w pofaczeniu z licznymi
sporami dotyczacymi niewaznosci i atrofig funkcji opisu nie stanowi ,.zalewu”,
nie ma sie wiec czego obawiac i nalezy wprowadzi¢ system rejestracyjny wzorow
uzytkowych w Polsce. Tym samym arbitralne przyjecie, ze nigdzie nie doszto do
»Zalewu” pozwolito w Monografii nie wprost wprowadzi¢ arbitralne zatozenie, ze
wady systemu rejestracyjnego mozna zaniedbac.

2.5.2. Analiza literatury

Zupetnie nieobiektywne interpretacje sg widoczne réwniez w analizie litera-
tury przedstawionej w Monografii. Arbitralnie i bez wyjasnienia rozstrzygnieto to,
ktére publikacje zostaty uwzglednione w formutowaniu wnioskéw, a ktére jedynie
wspomniane w tresci Monografii, ale pominiete przy formutowaniu wnioskéw. Nie
wyjasniono, dlaczego nie uznano za stuszne poruszanych w nich tez. Przyktadowo
faktycznie z obszernie cytowanego w Monografii raportu Komisji Europejskiej
Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member
States mozna wywies¢ rekomendacje uproszczenia procedury zgtoszeniowej
w krajach cztonkowskich UE. Uwazna lektura pozwala jednak znalez¢ uzasad-
nienie — ktérym jest zatozenie, ze procedury te majg stanowi¢ dla matych i srednich
przedsiebiorcéw dziatajacych lokalnie alternatywe dla jednolitego systemu ochrony
wzoréw uzytkowych planowanego na poziomie Unii Europejskiej*’:

In all likelihood will a unitary UM be more expensive than a national UM
and therefore less appealing to predominantly locally operating SMEs as well as
private inventors.

35 W mojej ocenie nie mozna obali¢ mitu badaniami literaturowymi — decyduje eksperyment, ale w Monografii nie
zreferowano zadnego eksperymentu wskazujgcego na to, ze obnizenie wymagan nie skutkuje zalewem trywialnych
rozwigzan — pouczenia i wnioski ze zrédet, ktore na to wskazywaty, zostaty po prostu zignorowane.

36 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 182, 183.

37 A. Radauer i in., Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States: final
report, Luxembourg 2015, s. 178.
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Zaryzykowatbym jednak opinie, ze adaptacja do planowanego wzoru
jednolitego jest przedwczesna — projekt jest, o ile wiadomo, zawieszony, a pierw-
szenstwo dano patentowi jednolitemu, a i ten ostatni projekt, tagodnie moéwiac,
nie rozwija sie planowo.

Dodatkowo, w samym tekscie Monografii zacytowano, chociaz bez komen-
tarza, inne pouczenie z wskazanego raportu:

Na szali powinno sie takze pofozyc koszty ponoszone przez konkurentéw
wtasciciela prawa ochronnego. W przypadku systemu rejestracyjnego koszty

zainicjowania zweryfikowania waznosci prawa lub zakresu niejasno sformuto-
wanych zastrzezeri obcigzajg konkurentow, czesto mate i srednie przedsiebior-

stwa. Jakkolwiek niemieckie prawo przewiduje roszczenie odszkodowawcze dla
podmiotu poszkodowanego wskutek nieuzasadnionego wezwania do zaniechania
naruszen, to wiekszos¢ przedsiebiorstw bedzie unikata angazowania sie w spor
sgdowy nawet majac szanse na skuteczng obrone. W praktyce mate i srednie
przedsiebiorstwa mogg wiec nieraz stanowic ,,ofiary”, a nie beneficientéw systemu
ochrony wzordéw uzytkowych?.

W tym kontekscie zupetnie niezrozumiate jest, czemu w Monografii zbaga-
telizowano to zagrozenie i nie przeprowadzono nawet tak trywialnej weryfikacji,
jak ta — jakie zastrzezenia obecnie nie przechodza przez sito badania merytorycz-
nego3®. Zamiast tego Autor stwierdzit jedynie: Mimo pewnych zastrzezen, przed-
stawiona powyzej ewolucja przedmiotu ochrony niemieckiego wzoru uzytkowego
wydaje sie by¢ raczej przyktadem trafnego odczytania roli wzordw uzytkowych
we wspotczesnej gospodarce®®. Nie wyjasniono w Monografii, dlaczego mate
i Srednie przedsiebiorstwa (czyli podstawa gospodarki w Polsce), mimo nega-
tywnych doswiadczen niemieckich, majg sie nie leka¢ nieuzasadnionych pozwéw
ani jakie korzysci miatyby zrekompensowac straty z tego tytutu*'. Brak w Mono-
grafii wzmianki o statystykach uniewaznien wzoréw uzytkowych w Niemczech
albo liczbie sporéw o naruszenie. Kwestia kosztéw sporéw o naruszenie praw
i uwzglednienie ich w bilansie nie zostata w Monografii rozwinieta. A szkoda, bo
tatwo zidentyfikowac¢ dane, z ktérych wynika, ze Niemcy przodujg w Europie pod
wzgledem liczby sporéw o naruszenie praw z patentéow i wzoréw uzytkowych
(trudniej znalez¢ statystyki, w ktérych te pojecia sg rozrézniane). W latach 2000-
2008 w Niemczech byto prawie 4 razy wiecej sporéw o naruszenie patentu lub
wzoru uzytkowego (8424) niz we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii razem wzietych
(150343264302 = 2131)*2. Z tych 8424 spraw o naruszenie w Niemczech spory
0 naruszenie wzoréw uzytkowych stanowig wiecej niz potowe — jezeli odliczy¢
sprawy dotyczace wytacznie wynalazkéw, pozostaje 3700.

38 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 141.

39 Trzy losowe (w miare mozliwosci, w koricu moja obiektywnos¢ réwniez mozna kwestionowac) przyktady zastrzezen
zamieszczono ponizej na Rys. 9, Rys. 10 i Rys. 11. Dwa z trzech wylosowanych zastrzezer ochronnych sg zupetnie
niejednoznaczne, a jedno jest w oczywisty sposdb nienowe.

40 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 141.

4 Za to na s. 66 Monografii przytoczono statystyki, z ktorych wynika, ze 56% wzoréw w Niemczech dokonuja
przedsiebiorstwa zatrudniajace powyzej 250 0s6b, czyli nie MSP.

42 K. Cremers i in., Patent litigation in Europe, ,European Journal of Law and Economics” 2017, t. 44, nr 1, s. 23,
tabela 3.
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Przytocze w catosci fragment** Monografii, w ktérym oméwiono wnioski
K. Kbnigera, bo jest to opinia, ktéra — cho¢ przytoczona — nie zostata zupetnie
w Monografii skomentowana w kontekscie proponowanych zmian prawa:

(...) watpi réwniez, czy, zgodnie z zatoZeniami niemieckiego ustawodawcy,
wzdr uzytkowy jest , fatwiejszy w obstudze”. Whniosek o rejestracje wzoru ma taka
samg strukture jak wniosek o udzielenie patentu, zakres ochrony jest zdetermi-
nowany przez zastrzezenia, tak samo jak w przypadku patentu. Samodzielne
przygotowanie aplikacji przez przedsiebiorce doprowadzi prawdopodobnie do
zarejestrowania bezwartosciowego wzoru. Co wiecej, K. Kéniger udowadnia, ze
koszty utrzymywania wynalazku i wzoru uzytkowego przez 10-letni okres nie réznig
sie znaczgco. Wieksze réznice moga wystapic ewentualnie w kosztach profesjonalnej
reprezentacji. Sytuacja rysuje sie jeszcze mniej korzystnie dla instytucji wzoru uzyt-
kowego, gdy osoba trzecia wniesie — w dowolnym czasie trwania ochrony — o unie-
waznienie prawa ochronnego. Dlatego, zdaniem K. Kénigera, z finansowego punktu
widzenia nie ma powodu, dla ktdrego zgtaszajacy powinien preferowac niemiecki
wzor uzytkowy kosztem wynalazku.

W Monografii nie wyjasniono, czy Kdniger sie pomylit, czy tez jego obser-
wacje z jakich$ wzgledéw nie maja w Polsce zastosowania.

Trudno sledzi¢ i punktowad arbitralne interpretacje i selekcje danych pod
gotowa zatozong z gory teze. Wymagajg one duzo czasu na etapie identyfikacji
i opisu. Sa jednak w Monografii przypadki dos¢ ewidentne. Przyktadowo na s. 84
zauwazono:

Nie zmienia tego przyspieszenie publikacji informacji o zgtoszeniu do 12
miesigca od daty wplyniecia zgtoszenia wobec 18 jak w przypadku wynalazkéw,
skoro najbardziej czasochfonnym czynnikiem jest analizowanie przez eksperta

urzedowego rzeczywistego spetnienia przestanek zdolnosci ochronnej przez zgfo-
szone rozwiazanie**. [w Monografii przywotano jako zrédio: Szerzej A. Markowski,

2004, s. 105-107 — tatwo eksperymentalnie pokazac¢ negatywng weryfikacje tych
danych, ale w Monografii nie zreferowano préby weryfikacji. Teza z publikacji
pasowata do postulatu usuniecia badania merytorycznego].

Na s. 95 Monografii, w przypisie 37, przywotano sredni czas trwania poste-
powania zgtoszeniowego w sprawie wzoru — 20 miesiecy.

Potencjalna sprzecznos¢ przeszta niezauwazona: skoro oczekiwanie na
publikacje moze zajmowac 18 miesiecy z 20 (20 — 18 = 2), to badanie mery-
toryczne (analizowanie przez eksperta urzedowego rzeczywistego spetnienia
przestanek zdolnosci ochronnej przez zgfoszone rozwiazanie) niekoniecznie jest

43 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 140.

44 W Monografii tego zaniechano, ale w niniejszym artykule ponizej zreferowano czasy trwania omawianych czesci
procedury zgtoszeniowej: mediana czasu badania merytorycznego w probce wyniosta ok. 3 miesigce, a Srednia
nieco ponad 6 — zob. Tab. 7 i Tab. 6. Przyjeto (roboczo), ze zgtoszenia datowane na 2010 r. beda stanowity
sensownie reprezentatywng prébke — jest ich prawie 1000 i nawet najdfuzsze procedury zgtoszeniowe powinny
sie juz zakonczy¢ i dostepny jest peten obraz systemu (to dos¢ ztozony problem, ktérego nie zbadatem we
wszystkich niuansach, wiec nie bede referowat). To niekoniecznie jest doskonata prébka, ale w Monografii nie
zaproponowano lepszej (nie zaproponowano zadnej); potencjalnie mozna dokona¢ bardziej trafnego wyboru, jednak
celem niniejszego artykutu nie jest przedstawienie konkurencyjnej monografii, a jedynie krytyka nieprzemyslanych
i nieuzasadnionych propozycji zmian.
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najbardziej czasochtonnym czynnikiem w procedurze zgtoszeniowej. Nawet przy
rejestracjach znakéw towarowych zapewnia sie okres sprzeciwowi, zajmujacy
podobny czas, co badanie merytoryczne.

Z perspektywy propozycji zmian to nie byta kwestia poboczna, wszak przy-
spieszenie procedury przez eliminacje badania merytorycznego jest gféwnym postu-
latem wsréd zaproponowanych zmian systemu. Czy czasochfonnos¢ poszczegdinych
etapow zastuguje na odrobine zastanowienia i weryfikacje? Najwyrazniej nie.

Publicznie dostepne sg dane, ktére pozwalajg sprawdzi¢, ile zajmuje ktéra
cze$é postepowania — wystarczy przeanalizowac jakas probke (mozliwie repre-
zentatywng — zob. pkt 3.4.1) przeprowadzonych procedur. Fakt, ze w Monografii
tego nie zrobiono, swiadczy o niecheci do weryfikacji hipotez juz raz przyjetych
za stuszne, co prowadzi do wybioérczej analizy zrodet.

2.5.3. Czynnosci poprzedzajgce postulaty zmian w prawie

Tak sie fortunnie sktada, ze wiadomo, co trzeba rozwazy¢, zanim zapro-
ponuje sie zmiany w prawie. Problem jest na tyle powszechny, ze w zataczniku do
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 20.06.2002 r. w sprawie ,,Zasad tech-
niki prawodawczej"4> zapewniono instrukcje. Brak podstaw, by od naukowcéw —
lideréw i pionieréw — wymagac mniejszej starannosci w formutowaniu postulatow
niz od ustawodawcy. Przeciwnie, wydaje sie, ze naukowcy przynajmniej w kwestii
dociekania istoty rzeczy i badania stanu faktycznego powinni spetnia¢ wymagania
stawiane ustawodawcy z wyraznym nadmiarem. Zgodnie z zasadami, zmiany
W prawie poprzedza sie:

1) wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunkéw spotecznych w dziedzinie wyma-
gajacej interwencji organéw wtadzy publicznej oraz wskazaniem pozadanych
kierunkéw ich zmiany;

2) analizg aktualnego stanu prawnego, z uwzglednieniem prawa Unii Europej-
skiej, uméw miedzynarodowych, ktérymi Rzeczpospolita Polska jest zwia-
zana, w tym umow z zakresu ochrony praw cztowieka, oraz prawodawstwa
organizadcji i organéw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska jest
cztonkiem;

3) ustaleniem mozliwosci podjecia srodkéw interwencji organéw wtadzy
publicznej, alternatywnych w stosunku do uchwalenia ustawy;

4) okresleniem przewidywanych skutkéw spotecznych, gospodarczych, orga-
nizacyjnych, prawnych i finansowych kazdego z rozwazanych rozwigzan;

5) zasiegnieciem opinii podmiotéw objetych zakresem interwencji organéw
wiadzy publicznej.

Mozna sie zgodzi¢, ze pkt 5 pozostaje poza zasiegiem* naukowca zajmu-
jacego sie tematyka wzoréw uzytkowych, jednak pkt 1-4 sa jak najbardziej
realizowalne.

45 Dz.U. z 2002 r. nr 100 poz. 908 ze zm.
46 Nie oznacza to, ze naukowiec w ogdle nic nie moze zrobi¢ w tej kwestii.
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2.5.4. Zrédta informagiji

Publikatory Urzedu Patentowego i ogdlnie dostepne bazy danych
pozwalaja uzyskac¢ informacje wykraczajace poza to, co jest wprost podane
w raportach rocznych UPRP i nie ograniczajg sie wytacznie do danych o liczbie
zgtaszanych i udzielanych praw rocznie (jedyne statystyki z UPRP, jakie zacyto-
wano w Monografii). Wsréd tych danych mozna znalez¢ catkowicie zignorowane
w Monografii wskazowki odnosnie do (nie)prawidtowosci przyjetych zatozen.

Mozna odnie$¢ wrazenie, ze postulaty zmiany prawa sformutowano
w oparciu o studia literaturowe i dwa (nieprofesjonalnie wykreslone — szcze-
goty ponizej) wykresy dotyczace liczby zgtoszen i udzielonych praw rocznie oraz
osobistg refleksje Autora, w catkowitym oderwaniu od rzeczywistych danych
liczbowych o funkcjonowaniu systemu ochrony wzoréw uzytkowych w Polsce
czy faktycznej i aktualnej roli ekonomicznej wzoréw uzytkowych. Podstawowym
zrodtem informacji statystycznych w Monografii s3 dane z Raportu Komisji
Europejskiej z 1995 r., tj. wydanego 25 lat przed publikacja Monografii. Nie odma-
wiam tu wartosci naukowej tym danym, jednak nie byfa to adekwatna podstawa
do postulatéw zmian prawa w Polsce a.d. 2020 r.

2.6. Analiza ,, danych statystycznych”

W Monografii znajduja sie zaledwie dwa wykresy*’, ktore okreslono
mianem ,,danych statystycznych”. Pierwszy ilustruje zmiennos¢ liczby udzielonych
patentdw i praw ochronnych na wzory uzytkowe w latach 1945-2018. Drugi
zas ilustruje liczbe zgtoszen wzoréw uzytkowych i udzielonych praw ochronnych
w latach 1945-2018. Osie nie zostaty opisane, wykresy nie sg zatytutowane ani nie
majg numerow przywotanych w tekscie. Nie do korica wiadomo, ktérego z nich
dotyczy ktéry fragment wywodu.

Czes¢ spostrzezen wynika z nieprawidtowosci przedstawienia danych na
wykresie. Przyktadowo obserwacja, ze wraz ze zwiekszeniem liczby wptywajacych
zgtoszen wzordw uzytkowych zwiekszat sie rozdzwiek miedzy ta liczbg a liczbg
przyznanych praw wyltgcznych. W zasadzie jedynie na przetomie lat 40. i 50. zdecy-
dowana wiekszos¢ postepowarn koriczyta sie uzyskaniem prawa wytacznego przez
zgtaszajacego. By¢ moze za powiekszenie réznicy miedzy liczbg zgtoszen a pozy-
tywnych decyzji odpowiada przejscie z systemu rejestracyjnego na merytoryczne
badanie zgtoszenia®. Z tg interpretacja danych w zasadzie nic nie jest w porzadku:

Proporcja liczby zgtoszen do liczby udzielonych praw nie jest miarg tego,
jaki odsetek zgtoszen konczy sie uzyskaniem ochrony. Wyznaczenie takiej proporcji
to duza pokusa tatwej interpretacji, ktéra jednak prowadzi do fatszywych wnio-
skow. Ulegajac takiej pokusie, mozna bytoby sformutowac twierdzenie, ze stosunek
liczby urodzen w 2020 r. do liczby dzieci idgcych do przedszkola w 2020 r. jest
miarg przezywalnosci noworodkéw. W danym roku udzielane sg prawa, ktore

47 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 265 i 267.
48 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 266-267.
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zostaty zgtoszone wczesdniej (tak jak do przedszkola szty dzieci urodzone
w 2017 r., a nie noworodki, ktore przezyty 2020) — proporcja pomiedzy liczba
zgtoszen i udzielonych praw zawodzi tym bardziej, im bardziej niestacjonarnie
(moze dla uproszczenia: dynamicznie) zachowuje sie liczba zgtoszen. Trudno nie
zauwazy¢, ze sytuacja zgfaszajacych zaraz po Il wojnie swiatowej (lata 40. i 50.)
byta dos¢ dynamicznie zmienna i mozna zaryzykowac opinie, ze to, czy system
byt rejestracyjny czy z badaniem merytorycznym, nie miato dla nich znaczenia.

W warunkach stacjonarnych (ustalonych) obserwacja, ze w systemie reje-
stracyjnym udziela sie wiecej praw to truizm. Musi by¢ wieksza przynajmniej o te
prawa, ktére nie przesztyby badania merytorycznego.

Z wykresu wcale nie wynika zdecydowana wiekszos¢, a przynajmniej nie
w kazdym roku. Wykres zostat sporzadzony w skali liniowej, co powoduje ztudne
wrazenia bliskosci dla matych liczb. Prowadzac rozwazania o wiekszosci, mniej-
szosci i proporgcji, nalezato wykresli¢ wykres w skali pétlogarytmicznej. Wystarczy
przyjrze¢ sie w powiekszeniu rokowi 1948 (zob. rys. 4 — na czerwono nanie-
siono pomiar odlegtosci punktéw wykresu od 0 w osi pionowej). Aby zobaczy¢,
ze proporcja liczby udzielonych praw do liczby zgtoszen wcale nie jest duza —
mierzac ,linijka”:. Na wykresie widac tez inne lata, w ktérych liczba zgtoszen
i udzielonych praw zréwnaty sie — np. 1974, 1981, a w (niepokazanych w powiek-
szeniu) latach 2003, 2004, 2005 liczba udzielonych praw ochronnych byta nawet
wieksza od liczby zgtoszen®.

Jezeli stuszne jest domniemanie, ze na osi pionowej jest roczna liczba
zgtoszen, to wykres jest Zle sporzadzony. Wtasciwy bytby wykres stupkowy, a nie
tamana linia sugerujaca, ze roczna liczba zgtoszen moze sie zmieni¢ w ciggu
utamka roku.

Razi dziwny 4-letni odstep pomiedzy punktami na osi poziomej — wyraznie
zaniedbano prawidtowe skalowanie wykresu. Zastanawia jeden odrézniajacy sie
5-letni odstep pomiedzy rokiem 1969 a 1974. W 1972 r. nieoczekiwanie liczba
udzielonych praw spada do zera, co nasuwa podejrzenia, ze w serie danych
wkradt sie btad, ktérego M. Balicki nie wykryt, analizujagc dane. Z przypisu 392
wiemy, ze danych za rok 1971 Autorowi nie udato sie uzyskac — wykres wskazuje
na to, ze w jednej serii danych rok ten zostat usuniety, a w drugiej pozostawiono
liczbe ,,0” jako liczbe udzielonych praw, natomiast postugujac sie nieumiejetnie
arkuszem kalkulacyjnym punkty obejmujace przypadkowe ,0” interpolowano
(btad!), uzyskujgc charakterystyczny widoczny na rys. 4 artefakt — skok w dét,
a nastepnie skok w gére. Taki ewenement raczej nie wynika z samych danych
liczbowych, lecz z wadliwego sposobu ich wykreslania — znamienne jest, ze Autor
nie podjat préby wyjasnienia nietypowej zmiennosci.

Wszystkie powyzsze btedy ujawnityby sie w trakcie analizy danych
statystycznych, gdyby faktycznie zostata przeprowadzona i udokumentowana
w Monografii i zwienczona wnioskami odnosnie do dziatania systemu ochrony
wzorow uzytkowych, a takze rzetelng oceng wtasciwego kierunku modernizacji.

49 Liczba zgtoszen na poczatku lat 2000 spadata, totez liczba praw ochronnych udzielonych na zgtoszenia z lat
poprzednich mogta przekroczy¢ liczbe zgtoszer dokonywanych w kolejnych latach.
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Rys. 4. Powiekszony fragment rysunku zamieszczonego na s. 267 Monografii
— podatbym numer, ale rysunki nie s3 numerowane

W podrozdziale 6.15 Monografii poswieconym danym liczbowym widaé
wyrazny przeskok pomiedzy oméwieniem zrédet danych a wnioskiem, ze ,insty-
tucja wzoru uzytkowego nie jest w Polsce wykorzystywana w tak szerokim zakresie,
jak by mogta” — brakuje rzetelnej analizy danych i dyskusji kontekstu politycznego
i gospodarczego, w ktérym byty zbierane. Wypunktowane powyzej btedy poka-
zuja, ze formutujac wnioski, M. Balicki nie patrzyt na wykres — inaczej widziatby,
gdzie sie myli.

Smiem watpi¢, czy w ogole jest sens poréwnywac dane na temat wzoréw
uzytkowych funkcjonujgcych w ustrojach (komunizm, socjalizm realny) z czaséw
PRL, wyzutych z realnej konkurencji rynkowej do liczby wzoréw uzytkowych
w spotecznej gospodarce rynkowej*?. Warto tez zwréci¢ uwage, ze w miedzy-
czasie Polska przystgpita do kilku uméw miedzynarodowych, majacych znaczny
wptyw na proporcje pomiedzy patentami a wzorami uzytkowymi, w tym Uktadu
o Wspdtpracy Patentowej i Konwencji o patencie europejskim.

Mimo tych wszystkich brakdw w Monografii postawiono kategoryczny
whniosek:

Dane statystyczne z ubiegtych dekad potwierdzajg intuicje, iz instytucja
wzoru uzytkowego nie jest w Polsce wykorzystywana w tak szerokim zakresie,
w jakim by by¢ mogfta®'.

W mojej ocenie w Monografii w ogodle nie byto analizy danych
statystycznych, a jej zaprezentowana namiastka pokazata jedynie, ze nie nalezy
ufa¢ wnioskowaniu przedstawionemu w Monografii. Znamienne jest, ze w Mono-
grafii wprost przyznano, iz nie zostata podjeta préba weryfikacji danych — M.
Balicki polegat raczej wytacznie na deklaracjach innych autoréw/podmiotéw?2:

Dane statystyczne uwzglednione na wykresach podaje za J. Stepinski (red.),
Wynalazczosé, Studia i prace statystyczne, Warszawa 1971, s. 29 i n. (lata 1945-1969).

50 Jezeli wierzy¢ deklaracjom, to jest to rodzaj gospodarki obowigzujacy w Polsce.
51 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 266.
52 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 265, przypis 392.
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Dane za lata 1970-2019 dzieki uprzejmosci Urzedu Patentowego RP oraz ze statystyk
publikowanych w Wiadomosciach Urzedu Patentowego (danych za rok 1971 Auto-
rowi nie udafo sie uzyskac3). Pozostate dane zaczerpnieto z Raportéw Rocznych
Urzedu Patentowego, dostepnych na stronie internetowej www.uprp.pl. Dane przed-
stawione we wszystkich tabelach [w Monografii nie ma zadnej tabeli z danymi
Urzedu Patentowego] dotyczg zgtoszeri do Urzedu Patentowego RP oraz praw
wylacznych udzielonych przez Urzad Patentowy RR Kategoria ,,udzielone patenty”
nie obejmuje patentdw europejskich walidowanych w Polsce.

Postulaty zmian legislacyjnych w Monografii s3 sformutowane warunkowo
— rekomendowane jest ich wprowadzenie po (przewidywanym w Monografii) fiasku
nowelizacji ustawy Prawo wiasnosci przemystowej z 2019 r. Jest to o tyle interesu-
jaca kwestia, ze nie podano definicji tego fiaska ani kryteriéw wskazujgcych na to,
ze miafo miejsce. Tymczasem bezspornie mozna juz obecnie wskazac znacznie mniej
efektywne wykorzystane prawa wtasnosci przemystowej (np. rejestracje topografii
uktadéw scalonych czy oznaczen geograficznych) i nie méwi sie w ich kontekscie
o fiasku, a przynajmniej w Monografii ich nie wskazano jako przyktadow.

3. Uwagi szczegdtowe do przedstawionych
w Monografii postulatéw zmian legislacyjnych

Postawione w rozdziale 7 Monografii postulaty sprawiaja wrazenie,
jakby miaty niewielki zwigzek z pozostaty czescig Monografii. Postulaty sprawiaja
wrazenie, jakby byly pisane w pewnym pospiechu, w oderwaniu od zacytowanych
juz zrédet. Zaniedbanie faktycznego stanu polskiego systemu ochrony wzoréw
uzytkowych — tj. odrzucenie w rozwazaniach danych, ktére mozna wywiez¢
z publikatoréw i baz UPRP byto immanentna konsekwencjg przyjetej bardzo
uproszczonej metodologii badawczej, zgodnie z ktérg wnioski na temat polskiego
systemu ochrony wzoréw uzytkowych sformutowano tylko na podstawie literatury
oraz wykresu liczby zgtoszen i udzielonych praw w funkgji czasu.

3.1. Redukcja maksymalnego czasu ochrony i wprowadzenie
podziatu na dwa 4-letnie okresy ochrony

Postulat redukcji maksymalnego czasu ochrony zostat podany w mato
kategoryczny sposob — raczej poddawany pod rozwage. Odniose sie do niego
jednak, poniewaz sposob przeprowadzonego rozumowania i uzasadnienia
w bardzo dobitny sposob ilustruje, jak arbitralnie potraktowano w Monografii
uzasadnienie i ocene skutkéw postulowanych zmian w prawie.

Obecnie maksymalny czas utrzymywania w mocy prawa ochronnego na
wzor uzytkowy wynosi 10 lat — podzielone na 4 okresy ochrony, odpowiednio:
3 lata, 2 lata, 3 lata, 2 lata. Zamiast tego Autor zaproponowat wprowadzenie
okresu 8-letniego podzielonego na dwie réwne czesci po 4 lata.

53 Nie wyjasniono dlaczego, mimo ze kopie elektroniczne WUP za 1971 r. s dostepne na stronach UPRP.
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M. Balicki w uzasadnieniu byt oszczedny w stowach i podniést, ze:

Nawet akceptowany dosc¢ powszechnie okres 10-letniej ochrony nieko-
niecznie jest wiasciwy, wobec faktu, Zze wiele rozwigzan technicznych starzeje sie
szybciej. Dlatego, wraz ze zmianami proponowanymi powyzej mozliwe do rozwa-
Zenia bytoby skrécenie maksymalnego czasu ochrony do lat osmiu, podzielonego
na dwa réwne okresy.

W catej ksigzce nie ma ani jednego przyktadu sytuacji, w ktoérej szkodliwy
okazatby sie zbyt dtugi zakres ochrony. Jedyne wskazéwki, jakie Autor pozostawit,
sg zwigzane ze srednim czasem utrzymywania w mocy ochrony i to nie w Polsce,
a w Niemczech. Ten argument padt na s. 136 Monografii i jest tak absurdalny, ze
zacytuje go w catosci:

Czas ochrony wzordw uzytkowych wynosi obecnie najwyzej 10 lat.
Wbrew pozorom, nizszy maksymalny czas ochrony nie odgrywa w praktyce
[Marek Bury: w Monografii nie zreferowano zadnych badan praktyki, wiec taka
ocena jest nieuprawniona] znaczacej roli, gdyz ze statystyk niemieckiego Urzedu
Patentowego wynika sredni czas trwania patentu na poziomie 13 lat.

W Monografii do oceny roli maksymalnego czasu ochrony zastosowano
sredni czas utrzymywania ochrony i nie wzoru, tylko patentu i nie w Polsce,
tylko w Niemczech. Taki argument, o ile nie jest jezykowym lapsusem, swiadczy
o elementarnym niezrozumieniu:

— rozktadu zmiennych losowych i réznicy pomiedzy wartoscig srednia

a maksymalna;

— ekonomicznego znaczenia wzoréw uzytkowych;
— znaczenia aktualnosci i adekwatnosci danych w projektowaniu aktow
prawnych majacych wptyw na gospodarke.

Odktadajac (na chwile) na bok ocene metodologii badawczej polegajacej
na szacowaniu adekwatnego maksymalnego okresu ochrony wytgcznie za pomoca
sredniej, warto na moment przyjac, ze 8-letni maksymalny czas ochrony to dopusz-
czalny pomyst i zwréci¢ uwage na organizacyjne aspekty postulatu podanego
w Monografii, a mianowicie wprowadzenie podziatu na dwa okresy po 4 lata.
W szczegolnosci na uwage zastuguje poréwnanie z biezgcymi okresami ochrony
w kontekscie zmian organizacyjnych, jakie musieliby w swoich przedsiebiorstwa
wdrozy¢ uprawnieni z obowigzujacych obecnie (cytujac za Monografig: ok. 3600>%)
wzoréw uzytkowych. Obecne i proponowane okresy zestawiono w tab. 2.

W Monografii catkowicie pominieto ocene skutkéw regulacji i dotkliwos¢
dla zgtaszajacych, z jakg wigzatoby sie wspofistnienie (przez 10 lat! az do wyga-
$niecia ostatnich wzoréw uzytkowych zgtoszonych na obecnych zasadach) wzoréw
uzytkowych udzielonych na starych i na nowych zasadach. W Monografii prze-
milczano koszty szkolenia personelu adaptacji systeméw informatycznych oraz
— immanentnego w takich razach - ryzyka utraty praw. Sg to niedogodnosci,
z ktérymi mozna sie tatwo pogodzi¢ w imie uzyskania lepszego systemu, ale

54 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 266.
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Monografia nie wskazuje zadnej przewagi podziatu 4 lata + 4 lata nad 3 lata +
2 lata + 3 lata.

Tab. 2. Zestawienie obowigzujgcych i postulowanych okreséw ochrony

Obecne okresy

Okres 1: 3 lata Okres 2: 2 lata Okres 3: 3 lata Okres 4: 2 lata
ochrony
Proponowane Okres 1': 4 lata Okres 2': 4 lata
okresy ochrony
Komentarz Nawet gdyby przyja¢ argumentacje, ze warto ograniczy¢

maksymalny czas ochrony od 8 lat, brak w Monografii
uzasadnienia dla zmiany tych trzech okreséw ochrony

na dwa réwne — poza by¢ moze poczuciem estetyki

i wrazliwoscig na symetrie. Dla uzytkownikéw systemu
taka zmiana jednak to wieloletnia komplikacja monitoro-
wania opfat i wspdtistnienie55 praw ochronnych na wzory
sprzed zmiany ze wzorami po zmianie, w ktorych terminy
odnowien liczg sie wedtug réznych zasad. W Monografii
nie wskazano zadnego powodu, dla ktérego miataby by¢
uzasadniona zmiana podziatu pierwszych 8 lat ochrony

z podziatu na trzy na podziat na dwa.

Sa to niedogodnosci, z ktéorymi mozna sie pogodzi¢, jezeli uzasadnia je
korzystny skutek ekonomiczny — jednak w Monografii nie wskazano, jaka zalete
miatby podziat na dwa okresy. Tymczasem ten sam maksymalny czas ochrony
o dtugosci 8 lat mozna bytoby uzyska¢ bez wprowadzania okresu 1’ i okresu 2’
trwajacych 4 lata, ale eliminujac ostatni okres (okres 4) z obowigzujgcego podziatu.

Podziat maksymalnego czasu ochrony jest kwestig btahg, ale zaprezen-
towane w Monografii podejscie doskonale ilustruje jej oderwanie od praktyki
i faktycznego funkcjonowania systemu ochrony wzoréw uzytkowych.

M. Balicki catkowicie zbagatelizowat wtasng obserwacje, ze nie kazdy
wynalazek czy wzor jest komercjalizowany (podat nawet statystyke, ze 95% jest
bezuzyteczna — przypis 267 na s. 228) i ze do wyliczania sredniej liczg sie nie tylko
podmioty, ktére utrzymujg ochrone w mocy az do konca sprzedazy produktu,
ale tez te, ktére szybko przekonujg sie, ze produkt nigdy nie pozwoli na zarobek,
i redukujg zbedne koszty (koszty ochrony).

To oznacza, ze formutujac i uzasadniajac ten postulat, Autor wykazat
elementarne niezrozumienie powigzania prawa i regulowanych przez nie proceséw
ze zjawiskami ekonomicznymi i znaczeniem wielkosci $redniej w statystyce.

55 Do wspdtistnienia oczywiscie nie dosztoby, gdyby maksymalny czas ochrony juz obowigzujacych praw zostat
skrocony do 8 lat, jednak tego rodzaju wywtaszczenie chyba nie miesci sie w zakresie postulowanej w Monografii
propozycji zmian, a przynajmniej jego zgodnos¢ z ustawa zasadniczg nie zostata poddana dyskusji.
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Prosty przyktad ilustrujacy popetniony w Monografii btad stosowania
sredniej jako wskaznika: w popularnej a zartobliwej krytyce wadliwego stosowania
$redniej jako miary zauwazono, ze $rednio to cztowiek i pies majg po trzy nogi. Zart
w zasadzie wyczerpuje temat stosowania wytacznie sredniej, ale skoro publikacja,
w ktorej zaproponowano rozwigzanie legislacyjne polegajace na stosowaniu wytgcznie
sredniego czasu ochrony do badania wtasciwego maksymalnego czasu ochrony juz
powstata, to moze warto temat rozwina¢ na innych prostych przyktadach.

Rozwazmy taki prosty przykfad — dwdch uprawnionych w réznych sytu-
acjach rynkowych:

1) Uprawniony 1 wystapit o ochrone przed procesem inwestycyjnym (rozsadne
dziatanie rynkowe) i uzyskat jg po 20 miesigcach. Mimo staran, przez 3 lata

(tak, czas zycia produktu nie rozpoczyna sie w chwili zgtoszenia wzoru

— zgtoszenie poprzedza wprowadzenie produktu do obrotu i to niekiedy

o dos¢ dtugi okres) nie uzyskat finansowania (to sie zdarza czesto, a nawet

w wiekszosci wypadkéw). Uprawniony nie sprzedat produktu urzeczy-

wistniajgcego wzér, nie miat z wytgcznosci korzysci i nie wniost optaty

okresowej za drugi okres ochrony. To oznacza, ze prawo ochronne byto

utrzymywane w mocy 3 lata - T; = 3.

2) Uprawniony 2 wystapit o ochrone, uzyskat prawo ochronne, znalazt srodki,
wprowadzit produkt na rynek, produkt okazat sie trafiony. Uprawniony
przez 10 lat utrzymywat ochrone w mocy T, =10 i pobierat pozytki.

W zbiorze przypadkéw 1) i 2) sredni czas utrzymywania ochrony jest rowny®e:

zz:T_T1+T2_3+10_65

Traktowanie sredniej arytmetycznej T jako miary czasu potrzebnego na
uzyskanie dostatecznego zysku oznacza, ze uprawniony 2, jedyny faktyczny bene-
ficjent systemu (uprawniony 1 prébowat, ale ponidst porazke i strate), traci ponad
30% z czasu ochrony. Gdyby za$ zastosowac sposdb obchodzenia sie z danymi
i wnioskowania zaproponowany w Monografii, to zgodnie z podanymi w Mono-
grafii danymi 95% patentéw w USA nie przynosi zadnych dochodéw®’. Gdyby
tak byto ze wzorami w Polsce, a uprawnieni bezwzglednie powstrzymaliby sie od
optat po pierwszym okresie ochrony, to powyzsze réwnanie przyjetoby postac:

T —_ L yi00p _ 95Ti¥5T; _ 953+5:10
100 <=1 "1 100 100

= 3,35 [sic!/]

56 Nie przypuszczatem, ze bede kiedys cytowat ksigzke wyjasniajaca, jak sie liczy srednig arytmetyczng; zob. L. Gajek,
M. Katuszka, Whioskowanie statystyczne: modele i metody, Warszawa 2000, s. 57.
57 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 228, przypis 267.
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To oznaczatoby, ze przyjete przez Autora zatozenie, iz Srednia jest
adekwatna miarg czasu maksymalnego ochrony potrzebnego na uzyskanie
adekwatnych korzysci moze prowadzi¢ do wniosku, ze zasadna jest redukcja tego
maksymalnego czasu i odebranie tym jedynym 5/100 skutecznym przedsiebiorcom
2/3 czasu ochrony. To mogtaby by¢ nawet catos¢ ochrony realnej, bo nie od razu
produkt wprowadza sie na rynek i nie od razu sie na nim zarabia, a zgtoszenia
trzeba dokonac przed pierwszg sprzedaza, a nawet przed pierwszg reklama.

W kontekscie powyzszego jasne jest, ze wnioskowanie wytacznie ze sred-
niej o adekwatnym czasie trwania ochrony jest grubym btedem i zupetnie niepo-
trzebnym uproszczeniem, zwazywszy na dostepnos¢ publikatoréow i bazy UPRP,
z ktérych mozna uzyskac znacznie bardziej wyczerpujace informacje.

Analizujac bazy patentéw i zgtoszen, mozna zbadacd te czasy i probowacd
wysnuwac racjonalne wnioski oraz stawia¢ sensowne hipotezy, zamiast gdybac
w oparciu o zastosowane w Monografii wskazniki®:

— nie wzory, tylko patenty;
— nie w Polsce, a w Niemczech;
— nie analiza rozkfadu, tylko wnioskowanie z jednej liczby — $redniej.

Nie twierdze bynajmniej, ze nigdy nie mozna przenosi¢ danych z jednej
jurysdykgji do drugiej albo wnioskowac¢ z patentéw na wzory. Rzecz w tym, ze dane
o utrzymywaniu wzoréw uzytkowych w mocy na terenie RP tatwo uzyskad (nie
trzeba nawet wnioskowac o dostep do informacji publicznych — wystarczy dostep
do internetu) i nie trzeba uciekac¢ sie do analogii mogacych powodowac btedy.
Oczywiscie uzyskanie takich danych wymaga troche pracy, ale nauka nie musi by¢
tatwa, tylko rzetelna.

Brak analiz statystycznych i analiz rzeczywistych danych o wykorzy-
staniu wzorow

Zupetnie niezrozumiate jest, dlaczego w Monografii zbagatelizowano
zrédta danych statystycznych, jakimi sa publikatory UPRP (,,Wiadomosci Urzedu
Patentowego” i ,,Biuletyn Urzedu Patentowego”) oraz bazy danych®. Na podstawie
tych Zzrédet mozna wyznaczy¢ $rednig, a nawet wyznaczy¢ w jakims$ testowym
okresie doktfadnie, ilu uprawnionych zrezygnowato z ochrony w kazdym z kolej-
nych 4 okreséw, na ktére podzielono maksymalny 10-letni czas ochrony. Bez takich
analiz nie spos6b oceni¢, jaka czes¢ uprawnionych bytaby poszkodowana ogra-
niczeniem. Taka analiza jest niezbedna dla oceny skutkéw postulowanych zmian.

Zamiast tego, jak wskazano powyzej, w Monografii ograniczono sie do
wykreslenia liczby zgtoszen i udzielonych praw ochronnych na wzory uzytkowe
w latach 1945-2018 oraz w tej samej skali liczby udzielonych patentéw i liczby
udzielonych praw ochronnych na wzory uzytkowe.

Znamienne jest, ze w Monografii nie podjeto proby ustalenia, jak dtugo
wzory uzytkowe sg utrzymywane w mocy na terytorium RP. Mozna to zrobi¢

58 Wskazniki te budza niejasne skojarzenie z radiem Erewan.
59 Obecenie eWyszukiwarka, dawniej: Register Plus, Wyszukiwarka przedmiotéw chronionych i serwer publikacji.
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relatywnie fatwo, nie tylko ustalajgc wartos¢ najpopularniejszego w Monografii
wskaznika (Sredniej arytmetycznej), ale takze rozktad zmiennej losowej, jaka jest
liczba optaconych lat ochrony dla reprezentatywnej probki wzoréw. Ta zmienna
losowa przyjmuje w Polsce zaledwie cztery wartosci (3, 5, 8, 10 lat).

Przyktadowq analize ponizej przeprowadzono na podstawie wzorow
uzytkowych, ktérych data zgtoszenia przypada w 2010 r. Jako przykiad wybrano
najpdzniejszy rok gwarantujacy, ze uptynat juz okres ochrony wszystkich zgtoszo-
nych w nim wzoréw i nie ulegnie zmianie liczba opfaconych okreséw ochrony ani
(raczej) nie zmieni sie znaczaco liczba uniewaznionych praw wytacznych.

Dla uzyskania danych o wzorach mozna wykorzysta¢ przyktadowo
»Biuletyn Urzedu Patentowego” lub dostepna na stronach Urzedu wyszukiwarke
w bazach danych. Rozwazmy te druga opcje — Monografia zostata wsparta przez
Uniwersytet Jagiellonski dysponujacy zasobem studentéw, ktérzy w ramach przed-
miotu ,,Prawo patentowe, ochrona wzoréw uzytkowych — ¢wiczenia” nabywaja
umiejetnos¢ ,KW_12(2) Wie jak korzystac¢ z baz danych UPRP oraz zna procedury
postepowania przed UPRP — w zakresie dotyczagcym ochrony wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych”®. Przedmiot ten prowadzit M. Balicki.

Poniewaz od 2010 r. minat juz maksymalny czas ochrony, pole ,,optacone lata
ochrony” nie moze juz ulec zmianie, gdyz wszystkie prawa juz wygasty (lub zostaty
uniewaznione, a wyjatki jezeli sg, to nieliczne). W zwigzku z tym dane z 2010 r. s
dos¢ miarodajne, jezeli chodzi o statystyki utrzymywania ochrony w mocy.

W ramach opracowywania niniejszego artykutu przeprowadzono kilka
kwerend do baz, w tym pozyskano dane o wzorach uzytkowych, ktérych data
zgtoszenia przypada w 2010 r. (bardziej szczegdtowy opis tych danych znajduje
sie w pkt 3.4.1). Informacje o optaconych do czasu wygasniecia ochrony (lub unie-
waznienia wzoru) latach zestawiono w tab. 3.

Tab. 3. Tabelaryczne zestawienie liczby praw ochronnych na wzory uzytkowe
majace date zgtoszenia w 2010 r., ktérych ochrone optacono do czasu wyga-
$niecia w poszczegolnych okresach

Optacone lata ochrony 3 5 8 10 tacznie

Liczba praw ochronnych N [szt.] 149 137 127 240 6539

Sposréd 652 udzielonych praw ochronnych (jedng decyzje uchylono po
sprzeciwie), 240 byto utrzymywanych w mocy az do 10. roku ochrony — do samego
przewidzianego ustawa konca.

60 M. Balicki: ,Prawo patentowe, ochrona wzoréw uzytkowych — ¢wiczenia”.
61 Najbardziej pesymistyczna interpretacja danych zgtoszen datowanych na 2010 r. prowadzi do wniosku, ze ok. 65%
zgtoszen wzoréw uzytkowych konczy sie udzieleniem prawa ochronnego.
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Rys. 5. Graficzna ilustracja ,,popularnosci” poszczegolnych diugosci ochrony
wsrod wzordw uzytkowych o dacie zgtoszenia przypadajacej w 2010 r.

Ostatni 2-letni okres ochrony tym samym okazat sie najbardziej
«popularny” wsréd uprawnionych, co bez trudu mozna zauwazy¢ w tab. 3 i na
rys. 5. To spektakularny wynik, zwazywszy ze w Monografii proponowano zmiany
Lracjonalizowane” lepszym wykorzystaniem instytucji wzoru uzytkowego, a zanie-
dbano chocby rudymentarnej analizy danych o biezagcym wykorzystaniu.

Na marginesie warto zauwazy¢, ze w powyzszych rozwazaniach moze
kry¢ sie btad. Celowo podane zostaty doktadne kryteria wyszukiwania i wyniki,
by mozna byto powtérzy¢ badanie i wychwycic¢ sprzecznos¢ lub pomytke. Warto
zaznaczy¢, ze nawet gdyby tak sie stato, w niczym nie poprawia to oceny Mono-
grafii, w ktérej jako jedyng znaczacg statystycznie dang przyjeto liczbe zgtoszen
i udzielonych praw w funkgji czasu. Catkowicie zaniedbano elementarne badania
dla sprawdzenia potrzeb uprawnionych, ktérych dziatalnos¢ zmiany skomplikuja
(pewng miarg licznosci uprawnionych jest liczba udzielanych praw ochronnych na
wzory uzytkowe — ok. 600 rocznie).

Nieuzasadnione zmiany komplikujg dziatalnos¢, wiec wyrzadzajg szkode
— proponujac zmiane, nalezy zwazy¢, jak duza. Uwazam formutowanie takich
niedopracowanych postulatéw przez naukowcow, ktérych ich skutki nie dotkna,
za naganne i wymagajace reakgcji rzecznikéw patentowych, ktérzy pracujac na co
dzien ze wzorami uzytkowymi, doswiadczyliby ktopotéw ze ,, zmodernizowanym”
systemem okreséw odnowieniowych osobiscie.

Dane z 2010 r. mozna ponadto wykorzysta¢ do zmierzenia (czego réwniez
w Monografii zaniedbano) czasu badania merytorycznego. Te kwestie przedys-
kutowano ponizej w pkt 3.4.1 — ale uprzedzajgc: mediana zaokraglonego w dét
do petnego miesigca czasu badania merytorycznego dla zgtoszen dokonanych
w wybranym roku wyniosta 3 miesigce, a srednia ok. 5,5 miesiecy.
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3.2. Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru uzytkowego

Postulat zniesienia wymogu formy przestrzennej wzoru uzytkowego jest
ciekawy i by¢ moze wart gtebszej analizy. Takiej analizy zabrakfo jednak w Mono-
grafii. Autor rozwazyt podstawowe przypadki. Zakwalifikowat urzadzenia jako
potencjalne wzory uzytkowe, a odrzucit sposoby, wytwory bezpostaciowe
i zastosowania.

Tym samym Autor pominat jednak wszystkie zagadnienia pokrewne wspot-
czesnej elektronice, telekomunikacji i technikom informacyjnym:

— Czy obwody charakteryzujace sie okreslonymi pofaczeniami elektrycznymi
elementéw (wg schematu) mogtyby by¢ chronione wzorami?

— Czy urzadzenia wyrdzniajagce sie dziataniem wgranego na nie oprogramo-
wania mogtyby by¢ chronione wzorami uzytkowymi?

— Czy systemy rozproszone mogtyby by¢ chronione wzorami uzytkowymi?

— Jezeli na powyzsze pytania nalezy udzieli¢ odpowiedzi twierdzacej, to czy
na pewno brak wymogu nieoczywistosci nie doprowadzi do naduzy¢,

a jezeli nie, to w sumie dlaczego te rozwigzania miatyby by¢ traktowane

inaczej?

Te pytania w Monografii nie tylko pozostaty bez odpowiedzi — one w ogéle
nie zostaty zadane! | to pomimo tego, ze Autor przedstawit opinie, ze obecny
system ochrony wzoréw jest archaiczny i nalezy zaproponowac co$ bardziej oczy-
wistego. Tymczasem propozycja, ktorg przedstawit, bytaby zbyt archaiczna nawet
dla stanu techniki z lat 80. ubiegtego wieku. Jest to o tyle ciekawe, ze w Mono-
grafii postawiono $miatg teze, iz: model wzoru uzytkowego przyjety w Polsce
niedtugo po | wojnie swiatowej byt znacznie nowoczesniejszy i atrakcyjniejszy dla
potencjalnych uzytkownikéw niz dostepny obecnie.

Pogladéw Autora Monografii w zakresie wiasciwej odpowiedzi na czes¢
z tych pytann mozna sie domysla¢, zwazywszy ze stosuje archaiczne definicje tech-
nicznego charakteru, wigzac go wytgcznie z oddziatywaniem na materie, a nawet
zdaje sie cytujac E. Traple (acz nie wskazujgc konkretnego zrodta): z materialnym
oddziatywaniem na materie. Tamze Autor oddzielit technologie jako szersza od
techniki i wskazat, ze programy komputerowe mieszczg sie w pojeciu nowocze-
snych technologii, ale niekoniecznie technik. Tego rodzaju dywagacje generalnie
raczej nie sa dobrze przyjmowane przez samych wynalazcow i znawcow (do
ktérych sg adresowane opisy patentowe i opisy wzoréw uzytkowych) — w szcze-
golnosci absolwentéw Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych. W dalszej
czesci Monografii Autor konsekwentnie taczyt srodki techniczne z oddziatywaniem
na materie®?, co wskazuje raczej na nieche¢ do udzielania praw ochronnych na
»,wzory realizowane z zastosowaniem komputera”. Wymaganie redakgcji zastrzezen
z wykorzystaniem cech dotyczacych oddziatywania na materie lub energie usunieto
z ustawy p.w.p. Praktyka Urzedu Patentowego RP zostata zaktualizowana i obecnie

62 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 156 i 157.
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jest blizsza praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego. W pazdzierniku 2020 r.
opublikowano nawet Wytyczne prezesa Urzedu Patentowego RP dopuszczajace
wprost patentowanie wynalazkéw realizowanych przy uzyciu komputera. W tym
kontekscie przywigzanie do ,,oddziatywania na materie” nie wspétgra z aspiracjami
Monografii do ,,unowoczesniania” systemu ochrony wzoréw uzytkowych.

3.3. Wprowadzenie wyktadni zastrzezen ochronnych swiadectwa
ochronnego w sposdb analogiczny jak w przypadku patentu

W Monografii przedstawiono rézne poglady w zakresie wyktadni
zastrzezen ochronnych wzoréw uzytkowych. M. Balicki wskazat w odniesieniu do
prawa niemieckiego, na ktérym w znacznej mierze wzoruje swoje postulaty, ze
do wyktadni zastrzezen ochronnych wzoréw stosuje sie teorie ekwiwalentéw®3.
Z drugiej strony przyznat racje M. Ozogowi, ze zasadna jest Scista interpretacja
zastrzezeh ochronnych wzoréw uzytkowych wykluczajaca objecie ochrong ekwi-
walentow®*. Mimo to wsrdd postulowanych zmian M. Balicki zaproponowat, zeby
wprost ustali¢ wyktadnie analogiczng jak w przypadku patentéw bez zadnych
réznic wylfaczajacych mozliwosc stosowania ekwiwalentéw i skrytykowat otwarcie
wezszg niz w przypadku zastrzezen patentowych praktyke interpretacyjna
w zakresie zastrzezen ochronnych.

Teoria ekwiwalentéw to przedmiot licznych prac i artykutéw i nie bedzie szcze-
goéfowo omawiana, jedynie tytutem krétkiego wprowadzenia warto zaznaczy¢, ze:

— Teoria ekwiwalentéw dotyczy wyktadni zastrzezen patentowych.

— Dla teorii ekwiwalentéw nie ma wprost podstawy prawnej na gruncie
polskich ustaw. Jej stosowanie wigze sie z art. 69 Konwencji o patencie
europejskim®.

— Istota teorii ekwiwalentéw jest rozciggniecie zakresu ochrony patentowej
poza literalne brzmienie zastrzezen patentowych. Naruszenie na gruncie
teorii ekwiwalentéw stwierdza sie nie tylko wéweczas, gdy produkt wpro-
wadzony do obrotu ma wszystkie cechy wskazane w zastrzezeniu nieza-
leznym, ale réwniez wtedy, gdy ktdras z tych cech (dla ustalenia uwagi
ceche A) zastagpiono cecha ekwiwalentna® (dla ustalenia uwagi cechg A).
Nawet wéwczas do naruszenia dochodzi pod pewnymi (zaleznymi od kraju
i usposobienia sedziego) warunkami, w ktére nie bede sie w niniejszej pracy
wgtebiac.

Nawet w przypadku patentu istnieje ryzyko, ze zastgpienie cechy cechg
ekwiwalentng bedzie oznaczato objecie zakresem ochrony takiej czesci techniki,
w ktérej zdolnos¢ patentowa nie zostata zbadana. Urzedy Patentowe, badajac
poziom wynalazczy, powinny rozwazac¢ cechy ekwiwalentne, ale kazdy, kto

63 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 138.
64 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 236.
65 Na marginesie: Konwencja o patencie europejskim nie dotyczy wzoréw uzytkowych.
66 Prawo wfasnosci przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 63.
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przeprowadzit badanie zdolnosci patentowej, wie, jak tatwo nie uwzgledni¢ wszyst-
kich ekwiwalentéow albo nawet swobody doboru terminologii i pomina¢ istotny
dokument w stanie techniki.

Brak podstaw, by bra¢ pod uwage cechy ekwiwalentne przy ocenie nowosci
wzoru uzytkowego. Poziom wynalazczy wzoru nie jest wymagany. W rezultacie
ekwiwalenty w ogdle nie podlegajg badaniu. Ustawa p.w.p. nie daje podstaw, by
odmoéwié prawa ochronnego na wzor, ktory nie jest czescig stanu techniki (jest nowy),
nawet jezeli znane jest rozwigzanie réznigce sie tylko jedng ekwiwalentng cecha.

W zwiagzku z powyzszym, stosownie teorii ekwiwalentéw do wzoréw uzyt-
kowych wprowadza elementarng niespdjnosc i zagrozenie dopuszczenia do objecia
faktyczna (poszerzong o ekwiwalenty) ochrong rozwigzan juz znanych w dacie
zgtoszenia (a réznigcych sie ekwiwalentng cechg).

Postulat wprowadzenia wyktadni zastrzezen ochronnych swiadectwa
ochronnego w sposéb analogiczny, jak w przypadku patentu, oznacza (abstrahujac
od watpliwosci w zakresie podstawy prawnej dla stosowania teorii ekwiwalentéw
w ogole), ze przedsiebiorcy beda narazeni na realne ryzyko, iz teoria ekwiwalentéw
bedzie stosowana przy ocenie tego, czy wprowadzajac swoje produkty do obrotu
naruszajg prawa ochronne ze wzoréw.

Podkresli¢ nalezy, ze w obecnym stanie prawnym poziom wynalazczy
nie jest wymagany dla zdolnosci ochronnej wzoréw. Obecnie nie jest wymagana
nawet uzytecznos¢ wzoru. W takiej sytuacji rozszerzenie praktyki interpretacyjnej
zastrzezen ochronnych oznacza wprowadzenie dramatycznej niepewnosci prawnej
i znacznego uprzywilejowania wiekszych przedsiebiorcéw, majacych srodki na
prowadzenie dtugotrwatego sporu.

1) Rozwazmy prosty przykiad funkcjonujacego i dobrze sie sprzedajacego
produktu majgcego cechy ABCD. Naturalnie wprowadzenie produktu do
obrotu oznacza, ze rozwigzanie wyrdzniajace sie wytacznie cechami ABCD
staje sie czescig stanu techniki i traci nowos¢. Znany produkt sprzedaje
przedsiebiorca X i przedsiebiorca Y.

2) Rozwazmy wzér uzytkowy ABCD, przy czym A # A, ale A ~ A, przy czym
operator ,,~" oznacza, ze cechy nim potaczone maja zblizone efekty tech-
niczne. Niezaleznie od zbieznosci efektéw technicznych w Scistym sensie,
wzor uzytkowy A'BCD jest nowy i moze zostac¢ udzielone nan prawo.
Przedsiebiorca X zgtasza do ochrony wzér ABCD i uzyskuje ochrone na ten
wiasnie zakres cech.

3) Przedsiebiorca X pozywa przedsiebiorce Y o naruszenie.

4) Przedsiebiorca Y wnosi do Urzedu Patentowego RP o uniewaznienie wzoru
ABCD.

5) Przedsiebiorca X przed sadem wtasnosci intelektualnej®’, uzasadniajac naru-
szenie, podnosi, ze A' ~ A; sad stosuje teorie ekwiwalentéw do istniejgcego
i waznego prawa i stwierdza naruszenie.

67 Postepowanie o stwierdzenie naruszenia toczy sie przed sadem wtasnosci intelektualnej, zas sp6r odnosnie do
wtlasnosci przed Urzedem Patentowym RP, stad pewne pole do przedstawienia niespdjnego stanowiska przez
uprawnionego.
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6) Urzad nie uwzglednia wniosku o uniewaznienie, poniewaz wz6r ABCD
jest nowy.
7) Przedsiebiorca Y znika z rynku.

Istnieje podejscie, zgodnie z ktérym mozna wymagac nieoczywistego efektu
cech wyrézniajgcych®®, wiec uznanie przez Urzad Patentowy RP nowosci wzoru ABCD
nie jest pewne. Jednak przepis art. 25 ust. 1 ustawy p.w.p. stanowi jednoznacznie,
ze nowe jest to, co nie jest czescig stanu techniki, a powszechna interpretacja, w tym
stosowana przez Europejski Urzad Patentowy, wskazuje, ze jezeli A’ jest cechg tech-
niczng i BCD sg cechami technicznymi ani nie ma w stanie techniki ujawnionego rozwia-
zania ABCD, to ABCD jest nowe. Zresztg w samej Monografii przyjeto takg wykfadnie:

Innymi stowy, w aktualnie obowigzujacym stanie prawnym wzdr uzytkowy
Jest nowy, jezeli jakiekolwiek cechy rozwigzania technicznego dotyczgcego ksztattu
lub budowy przedmiotu o trwatej postaci albo przedmiotu skfadajacego sie ze zwig-
zanych ze sobg funkcjonalnie czesci o trwatej postaci nie sq identyczne w stosunku
do analogicznych cech rozwigzar technicznych obecnych w stanie techniki®.

Specyficzne dla prawa polskiego oddzielne postepowanie w sprawie
naruszenia wzoru uzytkowego (przed sadem) i w sprawie uniewaznienia patentu
(przed Urzedem Patentowym) umozliwia réwniez przedsiebiorcy X przedstawienie
odmiennego pogladu w zakresie tozsamosci/ekwiwalentnosci cech przed Urzedem
Patentowym, a nie przed sadem, scislej:

— przed Urzedem Patentowym (w sprawie uniewaznienia wzoru): A" # A;
— przed Sadem (w sprawie naruszenia wzoru): A’ ~ A lub nawet A’ = A;

Dostrzezenie i wykazanie organowi i sadowi sprzecznosci bedzie od Y
wymagato wysitku i albo mu sie uda, albo nie. Wykazanie sprzecznosci obciazy Y.
Bedzie wymagato naktadéw i srodkéw. Jezeli dodatkowo X bedzie miat wieksze
zasoby pozwalajace na poniesienie kosztéw dtugotrwatego sporu, sytuacja Y okaze
sie w najlepszym wypadku trudna.

Podobne ryzyko wystepuje rowniez w przypadku sporéw o naruszenie
patentéw na wynalazki. Jednak zdolnos¢ patentowa wymaga poziomu wyna-
lazczego, ktéry z definicji niszcza rozwigzania znane przed datg zgfoszenia, ale
réznigce sie od przedmiotu zgtoszenia wytacznie cechg ekwiwalentna.

Nawet w przypadku patentéw, w mojej ocenie, teoria ekwiwalentéw nie
powinna by¢ stosowana przez sady, ktére nie moga w jednym postepowaniu
rozstrzygna¢ o waznosci prawa i o naruszeniu. To grozi zaistnieniem sytuacji umoz-
liwiajacej uprawnionemu prezentacje, przed réznymi organami, dychotomicznych
pogladéw w zakresie zdolnosci patentowej i oceny naruszenia. Niemniej sady nie
dostrzegaja tego zagrozenia i stosujg teorie ekwiwalentéw, i zapewne nie zawahatyby
sie przed zastosowaniem jej do wzoréw uzytkowych, gdyby zastrzezenia ochronne
wzordéw miaty by¢ wyktadane tak jak zastrzezenia patentowe.

68 Mozna spotkad sie z taka interpretacjg — § 32 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszeri wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.).
69 M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 205.
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3.4. Przyznawanie prawa ochronnego na wzoér uzytkowy w trybie
rejestracyjnym i zniesienie badania merytorycznego

Juz prosta ekstrapolacja przyktadu przedsiebiorcow X i Y omoéwionego
powyzej o postulowane w Monografii utatwienie i redukcje wysitku, jaki X musi
wiozy¢ w uzyskanie ochrony kosztem ryzyka ponoszonego przez Y, nasuwa przy-
puszczenie, ze tryb rejestracyjny nie musi by¢ dobrym pomystem. By¢ moze dziata
przy wzorach przemystowych’, ale pofaczenie postulatéw rozszerzenia inter-
pretacji zastrzezen ochronnych ze zniesieniem mechanizmu kontroli zdolnosci
ochronnej, czy nawet jednoznacznosci redakgji, wskazuje na chaos i brak spéjnej
koncepcji w formutowaniu postulatow. Ten radykalny postulat warto jednak prze-
analizowac bardziej szczegétowo.

Na poczatek oddajmy gtos M. Balickiemu. W Monografii przedstawit on
nastepujacy cigg logiczny:

1) Hipoteza: Szybkosc¢ pozyskania wytacznosci ma znaczenie dla wszyst-
kich zgtaszajacych niezaleznie od rozmiaréw prowadzonej przez nich
dziatalnosci. Dla matych i srednich przedsiebiorstw moze stanowic o ich
przetrwaniu na rynku” — brak w Monografii jakiejkolwiek weryfikacji tej
hipotezy’2.

2) Problem: W Polsce sredni okres rozpatrywania podania o udzielenie prawa
ochronnego na wzor uzytkowy wynosit w roku 2017 okoto 20 miesiecy’.

3) Najlepszym rozwigzaniem jest procedura rejestracyjna (i likwidacja badania
merytorycznego’ z opcjonalnym jedynie poszukiwaniem w stanie tech-
niki). W domysle (nie sformutowano tego wprost, ale trudno oczekiwac,
ze beda obowigzywaty erga omnes nieopublikowane prawa) — rezygnacja
z 18-miesiecznego okresu tajnosci zgtoszenia’.

Ocena skutkéw jest atroficzna, ale w catej Monografii mozna znalez¢ jej
nastepujace elementy:

4) Na str. 225: Sadze zresztg, Ze roli samego badania petnego, przeprowa-
dzanego kazdorazowo dla zgtoszenia wzoru uzytkowego przez Urzad
Patentowy, nie nalezy przeceniac. Przeprowadzajgc badanie petne, ekspert
moze co prawda sieghac po dowody i materiaty wykraczajgce poza wykaz
objety sprawozdaniem o stanie techniki, ale w praktyce [Marek Bury:
trudno powiedzie¢, dlaczego M. Balicki odnosi sie do praktyki, skoro
nic nie wskazuje na to, ze jg zbadat] trudno stwierdzi¢ znaczace réznice

70 Wzér przemystowy jest chroniony w zakresie wygladu zewnetrznego i zawiera rysunek okreslajacy przedmiot
ochrony. Nie wystepuje problem interpretacji zastrzezen ani poréwnania ich z wnetrzem (lub interpretacjg opisu)
produktu.

Tymi detalicznie stowy: M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 273.

Nie mozna za weryfikacje uznac¢ zacytowanej publikacji — sprzed wielu lat i dotyczacej innych krajow.

M. Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 273.

W Monografii badanie merytoryczne jest okreslane roznymi terminami: ,,badanie petne”, ,badanie uprzednie”.
Niedopuszczalne jest, by byto egzekwowalne nieopublikowane prawo. Podniesiono, ze 20 miesiecy to za dtugi czas
postepowania. Skrécenie z 20 miesiecy do 18 to niewielka poprawa. Jezeli problemem miatby by¢ zbyt diugi czas
oczekiwania na mozliwos¢ egzekwowania prawa, 18-miesieczny okres tajnosci zgtoszenia nie moze sie ostac.
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5)

miedzy etapem sporzadzania sprawozdania i badania pefnego [Marek Bury:
réznica jakosciowa jest wymiana pism ze Zgtaszajagcym i wptyw Urzedu
na jednoznacznos¢ redakcji zastrzezen ochronnych]. Jakosciowo inne
znaczenie ma publikacja ogfoszenia o zgfoszeniu majaca na celu siegniecie
do rozproszonej, czesto unikatowej wiedzy wielu oséb, co pozwala na
wychwycenie tych informacji, ktére badajacy zgfoszenie ekspert mogtby
przeoczy¢ [badanie merytoryczne odbywa sie z reguty po 18 miesigcach
i wida¢ elementy stanu techniki, ktére nie byty opublikowane w dacie zgto-
szenia]. Dlatego, zdaniem M. OZoga, ,,[p]efne badanie to zatem, w swietle
obowigzujacej ustawy Prawo wiasnosci przemystowej, w moim przeko-
naniu, konstrukt bazujacy na fikcji, wedle ktérej w okresie, ktdry uptywa
pomiedzy opublikowaniem ogtoszenia o zgfoszeniu wynalazku a wyda-
niem decyzji o udzieleniu patentu informacje mogace podwazyc zdolnos¢
patentowa wynalazku powinny w ten czy inny sposéb naptynac do Urzedu,
skoro zas tak sie nie stato Urzad ma podstawy orzec o udzieleniu ochrony
patentowej nawet nie wychodzac poza stan techniki ujawniony w spra-
wozdaniu”. Wobec sporzgdzania sprawozdania o stanie techniki oraz publi-
kacji ogtoszenia o zgfoszeniu, rola badania peftnego jest wiec mniejsza,
niz mozna by sadzi¢ [Marek Bury: w cytowanej w Monografii publikac;ji
wyraznie rowniez zaniedbano spojrzenia chocby na to, jakie zastrzezenia sg
negatywnie weryfikowane w badaniu merytorycznym’® — trudno zrozumiec
motywacje autoréow pozwalajacych sobie na takie dywagacje w oderwaniu
od tatwo weryfikowalnych faktéw].

Na s. 224 i 225: Kluczowym zarzutem wobec rejestracji takich rozwigzan
technicznych jest obawa o ,masowe” rejestrowanie praw wytacznych
o watpliwej wartosci technicznej. W polskim porzadku prawnym taka
obawa nie powinna zachodzi¢, tym bardziej, ze zakres przedmiotowy
wzoru uZytkowego jest skonstruowany stosunkowo wasko [Marek Bury:
w Monografii zaproponowano rozszerzenie przez zniesienie wymagania
odnosnie do formy przestrzennej oraz zastosowanie teorii ekwiwalentow].
Gdyby takie ryzyko byto realne, to zmaterializowatoby sie juz podczas wcze-
Sniejszego obowigzywania w Polsce systemu rejestracyjnego dla wzoréw
uzytkowych. Poza tym taka sytuacja nie wystapifa jak dotad chociazby
w Niemczech, gdzie praw ochronnych na wzory udziela sie po trwajacym
okofto trzy miesigce postepowaniu rejestracyjnym. [Marek Bury: w Mono-
grafii zacytowano’” fragment raportu komisji europejskiej, dotyczacy poten-
cjalnej szkodliwosci systemu rejestracyjnego’®, w ktérym mali przedsiebiorcy
mog3a stanowi¢ ofiary, a nie beneficjentéw, ale M. Balicki poza przytocze-
niem go nie odniést sie do niego ani — najwyrazniej — nie dat mu wiary].

76 Czytajac dywagacje na temat badania merytorycznego przedstawione w Monografii, mozna odnies¢ wrazenie, ze
sprowadza sie ono do oczekiwania na uwagi 0séb trzecich, ktore nie zdarzajg sie czesto.

77 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 141.

78 A. Radauer i in., Study on the economic impact..., s. 27 (nr podany za Monografia). Przy weryfikacji nie wida¢ na
s. 27 zacytowanego [przettumaczonego] w Monografii fragmentu raportu, ale zawiera on liczne zblizone w tresci
obserwacje dotyczace ryzyk zwigzanych z rejestrowym systemem ochrony wzoréw uzytkowych.
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Reasumujac, nawet analiza zrodet w zakresie postulatu zniesienia badania
merytorycznego i wprowadzenia systemu rejestracyjnego byta w Monografii dos¢
uboga i selektywna, zeby nie powiedzie¢: tendencyjna. Cze$¢ niewygodnych doniesiert
— nawet zacytowanych — zwyczajnie pominieto w analizach bez wyjasnienia, dlaczego.
Nie przeprowadzono poréwnania liczby spraw o naruszenie i o uniewaznienie wzoru
uzytkowego w Polsce i w Niemczech. W ogdle w Monografii nie zweryfikowano
skutecznosci dziatania badania merytorycznego wzoréw przez Urzad Patentowy RP.
Nie wskazano, ile (rocznie) praw ochronnych na wzory uzytkowe faktycznie jest unie-
wazniane. Wyrywkowe testy jest bardzo fatwo przeprowadzi¢ — wystarczy wybrac jakis
rok lub inny zakres dat dajacy reprezentatywna prébke zgtoszen wzoréw uzytkowych.

3.4.1. Uproszczona analiza populacji wzoréw uzytkowych,
ktorych data zgtoszenia przypada w 2010 r.

Za pomoca eWyszukiwarki’® UPRP zidentyfikowano zgtoszenia wzoréw
uzytkowych, ktérych data zgtoszenia przypada na rok 2010. Wyniki wyeksporto-
wano do arkusza kalkulacyjnego, uzyskujac dane zgtoszen wzoréw uzytkowych
spetniajacych kryterium daty zgtoszenia pomiedzy 1.01.2010 r. a 31.12.2010 r.,
obejmujace réwniez informacje o dacie pierwszenstwa, dacie ogtoszenia (publikacji)
w ,Biuletynie Urzedu Patentowego” oraz date decyzji o udzieleniu prawa (dalej:
Dane2010). W Danych2010 naturalnie nie ma informacji o zgtoszeniach wycofa-
nych przed publikacjg i takich, ktére zakonczyty sie odmowa przed publikacja®®.

Réznice pomiedzy datami referowane ponizej wyznaczano za pomoca
funkcji MS EXCEL — DATA.ROZNICA z parametrem ,m”, ktora zwraca zaokraglong
w dot réznice w miesigcach. Bardziej precyzyjne wyniki mozna byfoby uzyska¢,
analizujac dane co do dnia, ale z uwagi na to, ze w Monografii stosowano miesiace,
przyjeto miesigc jako jednostke.

Dane2010 obejmujg 890 zgtoszen wzordw, z czego na 653 udzielono praw
ochronnych.

Liczbe zidentyfikowanych zgfoszeh wzoréw skonfrontowano z danymi
UPRP opublikowanymi w raporcie rocznym za 2010 r. — a jest ich 945. R6znica
pomiedzy liczbg podang przez Urzad a liczbg praw identyfikowalnych w bazach
nie powinna dziwi¢ — nie kazde zgtoszenie wzoru uzytkowego jest podawane do
publicznej wiadomosci®'. W razie niepomysinego sprawozdania o stanie techniki
zgtaszajacy moze wycofac zgtoszenie przed publikacja (ogtoszeniem o zgtoszeniu)
dla unikniecia ujawnienia bez uzyskania ochrony. Réwniez w przypadku stwier-
dzenia naruszenia art. 28 lub 29 p.w.p. Urzad Patentowy moze wydad decyzje
przed ogtoszeniem o zgtoszeniu. To ttumaczy, dlaczego w raporcie Urzedu figuruje
wyzsza liczba niz 890 zgfoszen widocznych w bazie zawierajacej wytacznie zgto-
szenia podane do publicznej wiadomosci.

79 Zob. https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl (dostep: 23.09.202 r.).

80 To oznacza, ze $redni czas rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy liczony na
podstawie Danych2010 jest prawdopodobnie zawyzony w stosunku do sredniej uwzgledniajacej nieopublikowane
zgtoszenia.

81 Roéwniez eWyszukiwarka nie jest w 100% niezawodna.
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Problem jest jednak bardziej ztozony. Jest kilka okolicznosci, w ktérych mimo
ze data zgtoszenia przypada w 2010 r., to fizycznie podanie o udzielenie prawa
ochronnego trafito do Urzedu Patentowego RP pdzniej i zgtoszenie nie mogto by¢
uwzglednione w raporcie za rok 2010. Do takich okolicznosci zaliczajg sie:

— konwersja ze zgtoszenia patentowego na zgtoszenie wzoru uzytkowego;

— konwersja z europejskiego zgtoszenia patentowego na zgtoszenie wzoru
uzytkowego®?;

— zgtoszenie wydzielone;

— faza krajowa zgtoszenia PCT.

Takie zgtoszenia mozna rozpoznac w zbiorze danych po opdznieniu ogto-
szenia wzgledem daty zgtoszenia znacznie przekraczajagcym 18 miesiecy. W anali-
zowanym zbiorze danych zidentyfikowano 55 takich zgtoszen. Przypuszczalnie nie
zostaty ujete w raporcie rocznym za 2010 r., poniewaz dopiero w kolejnych latach
byto o nich wiadomo — jednak z uwagi na to, ze Urzad Patentowy nie ujawnia,
jak konkretnie liczy przyjete w danym roku zgtoszenia, nie mozna mie¢ pewnosci
co do wskazanych interpretacji. Ta okolicznos$¢ wigze sie z elementem niepew-
nosci, ktéry ma jednak tylko niewielki ( wptyw na ocene tego, ile zgtoszen wzoréw
nie doczekato ogtoszenia i jaki odsetek wnioskdow konczy sie udzieleniem prawa
ochronnego, ale nie ma wptywu na ocene tego, jak dtugim czasem ochrony byl
zainteresowani zgtaszajacy.

W tab. 4 zestawiono liczby ilustrujace dane z raportu rocznego i z baz
oraz domniemania (oznaczone przez ,,~") dotyczace zgtoszen wzoréw uzytko-
wych datowanych na 2010 r. Dodajac do liczby zgtoszen przywotanych w Raporcie
Rocznym za 2010 r. zgtoszenia, ktdre zapewne nie zostaty w nim ujete, uzyskuje sie
w przyblizeniu 999 — liczbe zgtoszen, ktére w rezultacie zakonczyly sie przyznaniem
653 praw ochronnych.

Liczbe udzielonych praw ochronnych (tab. 4 przedostatnia kolumna) wyzna-
czono, sumujac liczby zgtoszen, w ktérych eWyszukiwarka®® wykazata statusy:

Prawo w mocy®,

— Odmowa udzielenia prawa wytgcznego,
— Prawo uniewazniono®,

— Prawo wygasto (brak optaty za ochrone),
- Prawo wygasto (z mocy ustawy),

82 W Monografii nie oméwiono konwersji ze zgtoszenia europejskiego na zgtoszenie polskiego wzoru uzytkowego —
to nie jest popularna instytucja, wiec strata mata, a zal krotki; niemniej postulowane zmiany w prawie nalezatoby
rozwazy¢ rowniez pod katem mozliwosci bardziej powszechnego wykorzystania wskazanej instytucji.

Zob. https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/advanced-search (dostep: 23.09.202 r.). Narzedzie jest dostepne

od drugiego kwartatu 2020 r. Wczesniej Urzad zapewniat ,,Wyszukiwarke przedmiotéw chronionych” oraz zblizony

do stosowanego przez Europejski Urzad Patentowy serwis Register+.

Prosta kwerenda i analiza wycinka baz rowniez nie wyczerpuje jeszcze wymagan, jakie nalezatoby sobie postawic,

analizujgc zatozenia i skutki zmian prawa. Ja jednak w odréznieniu od M. Balickiego nie postuluje zmian prawa,

a jedynie testuje postawione przez Autora hipotezy — mozliwie niewielkim naktadem pracy (nie jest moja intencjg

wykonywanie pracy, ktérg powinien byt wykona¢ Autor Monografii).

84 Ten status nie moze by¢ w 2021 r. aktualny dla wzoru uzytkowego zgtoszonego w 2010 r., ale Urzad Patentowy RP
musi wydad decyzje, wiec musi by¢ opdznienie. W innych sprawach ,,niezwtocznie” znaczyto zwykle 3-4 miesigce.
Do czasu publikacji niniejszego artykutu pewnie te statusy znikna.

85 Uniewazniono tylko dwa prawa, ale dla porzadku uwzgledniam.
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— Uchylono decyzje warunkowa o udzieleniu prawa wytacznego (po
sprzeciwie)®®.

Dla uzyskania liczby postepowan, w ktérych zapadta decyzja o udzieleniu
prawa ochronnego, nalezy doda¢ tez zgtoszenia o statusie ,,Decyzja o udzieleniu

prawa wygaszona” — tab. 4 ostatnia kolumna.

Tab. 4. Zgtoszenia wzoréw uzytkowych datowane na 2010 .

Liczba zgto- Zgtoszenia .

Liczba zgtfo- szen wykaza- | przypuszczal- Decyzje

. ? . RGN Nieopubliko- | Udzielone pra- | o udzieleniu
szeh w zbiorze | na w Raporcie nie nieujete
. wane wa ochronne | prawa ochron-
Dane2010 Rocznym za W raporcie nego
2010 . rocznym UPRP 9

890 945 ~54 ~109 653% 74488

Takie zestawienie danych dobrze ilustruje, jak bardzo zawodna okazata sie
intuicja, ktéra musiata podyktowa¢ Autorowi Monografii opinie:

Warto odnotowac, ze wraz ze zwiekszeniem liczby wptywajgcych zgtoszen
wzoréw uzytkowych zwiekszat sie rozdZzwiek miedzy tg liczbg a liczbg przyzna-
nych praw wyfgcznych. W zasadzie jedynie na przefomie lat 40. i 50. zdecydo-
wana wiekszos¢ postepowan konczyfa sie uzyskaniem prawa wylacznego przez
zgtaszajgcego®.

Sam rok 2010 przeczy tej zawartej w Monografii opinii. Najbardziej nieko-

rzystna interpretacja danych zawartych w tab. 4 daje wynik 946;354 =~ 0,65. Uwzgled-

nienie rowniez nieoptaconych decyzji warunkowych daje 94751454 =~ 0,74. Jasne jest, ze
zdecydowana wiekszo$¢ postepowan w sprawach udzielenia prawa ochronnego na
wzor uzytkowy wszczetych w 2010 r. zakonczyta sie uzyskaniem prawa wytgcznego
przez zgtaszajgcego — wbrew interpretacji danych zawartej w Monografii®.

Zrozumienie obecnego systemu ochrony wzoréw uzytkowych, w stopniu
umozliwiajacym pozyskiwanie i interpretowanie tego rodzaju informacji, powinno
poprzedzi¢ ambitne podejmowanie trudu proponowania zmian.

Rozktad wykazywanych przez eWyszukiwarke statusow wzoréw uzytko-
wych o dacie zgtoszenia w 2010 r. zestawiono w tab. 5. W dwéch kolumnach

8 Uniewaznieniem zakonczyto sie tylko jedno postepowanie sprzeciwowe.
87 Uwazny czytelnik zauwazy, ze ta liczba zgadza sie z taczna liczbg wskazang w ostatniej kolumnie Tab. 3 (lub ztapie
mnie na niescistosci w przeciwnym przypadku).

88 Decyzji jest wiecej niz praw ochronnych, poniewaz nie wszystkie decyzje zostaty optacone. Nieoptacone wygasty.

M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 266-267.

0 W Monografii dane analizowano raczej pobieznie. Same wykresy ilustrujace liczbe zgtoszen i liczbe udzielonych praw
nie daja dostatecznej informacji do wnioskowania o odsetku udzielonych praw w danym roku, wiec nic dziwnego,
ze whnioski nie byty scisle prawdziwe.

© o
©
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uwzgledniono informacje, czy w sprawie byt, czy nie byt umocowany petnomocnik
(rzecznik patentowy).

Na podstawie dostepnych danych nie widze mozliwosci oceny, czy petno-
mocnik (rzecznik patentowy) byt umocowany w sprawie od poczatku, czy zostat
umocowany dopiero w sytuacji, gdy postepowanie sie skomplikowato (np. wskutek
whniosku o uniewaznienie lub sprzeciwu). Ogétem rzecznicy patentowi byli umoco-
wani w 570 sprawach, a 320 spraw zgtaszajacy prowadzili samodzielnie lub korzy-
stali z pomocy i porad kogos, kto nie mégt lub nie chciat ztozy¢ petnomocnictwa.
Zgtaszajacy reprezentowani przez profesjonalnych petnomocnikéw mieli dostep
do porady w sprawie procedury i mogli podejmowac¢ swiadome decyzje o jej przy-
spieszaniu lub nie.

Tab. 5. Statusy wzoréw uzytkowych, ktérych data zgtoszenia przypada w 2010 r.
— dane na podstawie eWyszukiwarki UPRP (dostep: 4.02.2021 r.)

Rzecznik patentowy | Liczba

Status
TAK NIE

Prawo w mocy 33 12 45
Decyzja o udzieleniu prawa wygaszona 68 25 93
Odmowa udzielenia prawa wytacznego 48 51 929
Postepowanie w toku - 1 19
Prawo uniewazniono 2 - 2
Prawo wygasto (brak optaty za ochrone) 267 139 406
Prawo wygasto (z mocy ustawy) 136 62 198
Uchylono qlef:yzje warunkowa o udzieleniu prawa wytgcznego 1 B 1
(po sprzeciwie)
Umorzenie postepowania 15 30 45
Suma koncowa 570 320 890

Zwazywszy na to, ze od 2010 r. mineto 10 lat, status ,,Prawo w mocy” nalezy
traktowad jako status ,Prawo wygasto (z mocy ustawy)” — opdznienie w zmianie
wynika tylko z przetwarzania danych o uptywie maksymalnego czasu ochrony przez
Urzad Patentowy RP.

91 Naprawde nie wiem, co sprawito, ze , postepowanie jest w toku” po 10 latach. Gdybym miat zgadywac¢, to
postepowanie sagdowo-administracyjne. W takim razie dziwi jednak nieobecnos¢ rzecznika. Jezeli kto$ umie to
wyjasni¢, a czytanie niniejszego artykutu sprawito mu przyjemnos¢, chetnie przyjme podpowiedz — podaje numer
sprawy: W.119021.
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Uniewazniono tylko 3 prawa z 653. Swiadczy to o dobrej jakosci badania
merytorycznego i przewidywalnosci systemu ochrony w tym zakresie, zwtaszcza
jezeli skonfrontowac to z relatywnie wysokim odsetkiem udzielonych praw.

Szukajac informacji o sprawach, w ktérych faktycznie ochrona mogta by¢
udzielona zbyt pézno, warto zwroéci¢ uwage na wczesne rezygnacje, tj. na liczbe
spraw o statusie ,Decyzja o udzieleniu prawa wygaszona”, a takze na prawa wygaste
w pierwszym 3-letnim okresie ochrony (zob. tab. 3). Takie statusy to znak, ze ochrona
mogta sie nie opfacac. Trudno jednak odrézni¢ sytuacje, w ktérej przedsiebiorcy nie
powiodto sie wskutek zbyt péZznego uzyskania ochrony, od sytuacji, w ktoérej nie
powiodto sie z innych wzgledoéw (brak finansowania, produkt okazat sie nieatrakcyjny
itp.). Nie ma mozliwosci wiedzie¢ tego na pewno, ale korelacja staran o przyspieszenie
bytaby pewna wskazéwka. Nawet woéwczas jednak trudno odrézni¢ tych, ktédrzy starali
sie uzyskac szybko dodatkowe punkty we wniosku o finansowanie, a potem nie otrzy-
mali go, od tych, ktérzy zostali zepchnieci z rynku przez szybka konkurencje.

Warto zauwazy¢, ze liczba wczesnych rezygnacji (wygasniecie decyzji lub
rezygnacja po pierwszym okresie ochrony) odpowiada ok. 25% wzoréw — analo-
giczny odsetek wzoréw jest utrzymywany w mocy az do konca ustawowego
terminu maksymalnego. Nic nie wskazuje, zeby mozna byto dtugosci trwania proce-
dury przypisa¢ rezygnacje (a juz na pewno nie wskazano nic takiego w Mono-
grafii, poniewaz tam realne dane z polskiego systemu prawnego o dtugosci trwania
postepowania zgfoszeniowego i dfugosci utrzymywania wzoréw w mocy nie byty
brane pod uwage ani jako wada, ani jako zaleta). Symetria rozktadu raczej wskazuje
na to, ze system jest dobrze wywazony.

Mozna tez zwréci¢ uwage, ze statystycznie ci zgtaszajacy, ktorzy mieli wzor
spefniajacy ustawowe kryteria i starali sie przyspieszy¢ postepowanie, odniesli
sukces. Taka informacje mozna uzyskac¢ z informacji o dacie zgtoszenia, dacie ogto-
szenia® o zgfoszeniu i dacie decyzji (wszystkie trzy sq dostepne z poziomu eWyszu-
kiwarki). Przed analizg warto przyjrzec sie catej prébce.

Na rys. 6 przedstawiono rozktad wyrazonego w miesigcach opdznienia® AT,
ogtoszenia w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” wzgledem daty zgtoszenia dla catej
populacji wzoréw uzytkowych majacych date zgtoszenia w 2010 r. O$ pionowa
wyrazona w skali logarytmicznej reprezentuje liczbe zgtoszen, dla ktérych wystapito
okreslone opdznienie. Na rozktadzie od razu wida¢, ze znakomita (to jest skala loga-
rytmiczna, wiec znacznie bardziej znakomita niz sie wydaje intuicyjnie) wiekszos¢
zostata opublikowana modelowo po 18 miesigcach. Gdyby 03 pionowa byta w skali
liniowej, zadne inne réznice w liczbach zgtoszen nie bytyby widoczne na wykresie.

Bardzo wyraznie wida¢ grupe zgtoszen, o ktérych ogtoszono po 47 miesia-
cach i pdzniej — to te, ktérych raczej nie byto w sprawozdaniu rocznym za 2010 r.
Sposrod zgtoszen publikowanych przed 18. miesigcem wyrazne maksimum odpo-
wiada 5-6 miesigcom. To jest o tyle niefortunna koincydencja, ze po 6 miesigcach

92 Do odsortowania zgtoszen PCT, zgtoszen konwencyjnych i konwersji, ktére sa publikowane w innym trybie, potrzeba
jeszcze informacji o dacie pierwszenstwa. W Tab. 6 podjeto probe zestawienia przyspieszonych publikacji w zwyklym
krajowym trybie, natomiast srednig ogétem (wiersz pierwszy) liczono bez wytaczania. )

93 Roznice pomiedzy datami referowane ponizej wyznaczano za pomoca funkcji MS EXCEL — DATA.ROZNICA
z parametrem «m», ktéra zwraca zaokraglong w dot réznice w miesigcach.
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Rys. 6. Histogram opdznien publikacji w catej populacji wzoréw uzytkowych majacych
date zgtoszenia w 2010 .

sq publikowane nieprzyspieszane zgtoszenia dokonane z zastrzezeniem pierw-
szenstwa®*. Na rys. 6 wida¢, ze przed 18. miesigcem od zgtoszenia opublikowano
zaledwie 104 zgtoszenia wzoréw uzytkowych. Nawet gdyby wszystkie byty objete
whnioskami o ogfoszenie w terminie przyspieszonym, to wynikatoby stad, ze wartos¢
skrécenia procedury zgtoszeniowej przekracza 60 zt°> dla ok. 10% zgtaszajgcych®.
Poniewaz eWyszukiwarka zapewnia mozliwos¢ uzyskania informagji

o dacie i 0 numerze pierwszenstwa dla identyfikacji zgtoszen, w ktérych zgtasza-
jacy wystgpit o ogtoszenie w terminie przyspieszonym, wystarczy zidentyfikowad
zgtoszenia, ktére spetniajg facznie dwa warunki:

1) zostaty opublikowane przed 18. miesigcem od daty zgtoszenia,

2) nie zastrzezono pierwszenstwa.

Naturalnie, czysto hipotetycznie, mozna sobie wyobrazi¢ strategie zgto-
szeniowa, w ktérej zastrzega sie pierwszenstwo, a pézniej dokonuje sie kolejnych
zgtoszen, zastrzegajac to pierwszenstwo na diugo® przed 12. miesigcem. Poniewaz
jednak eWyszukiwarka nie wskazuje w polu ,,data pierwszenstwa” daty zgtoszenia
w sytuacji, gdy pierwszenstwa nie zastrzezono (mimo ze w zasadzie powinna,
bowiem woéwczas pierwszenstwo oznacza sie wedtug daty zgtoszenia), to proby
uwzglednienia zgtoszen dokonanych na krétko po dacie pierwszenstwa, a obje-
tych wnioskiem zgtaszajgcego o ogfoszenie w terminie przyspieszonym, dos¢
mocno komplikowatyby przetwarzanie danych, wiec ¢wiczenie tego rodzaju
pozostawie czytelnikowi lub krytykowi — w koncu to nie ja proponuje zmiane

94 Nie zawsze, ale zwykle zgtoszen z pierwszenstwem dokonuje sie w ostatnim tygodniu 12-miesiecznego terminu
pierwszenstwa, poniewaz to od daty zgtoszenia, a nie daty pierwszenstwa liczy sie maksymalny okres ochrony.

9 QOptata od wniosku o ogtoszenie w terminie przyspieszonym wynosi obecnie 60 zt.

9 Nie mozna wykluczy¢, ze dla niektorych zgtaszajacych przyspieszenie procedury jest wrecz niekorzystne.

97 Europejski Urzad Patentowy nawet aktywnie nie akceptuje pierwszenstw z tego samego dnia.
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Rys. 7. Histogram opdznien publikacji w grupie zgtoszen datowanych na 2010 r.,
w ktdrej wezesniejsza publikacja nastgpita przed 18. miesigcem od daty zgtoszenia
mimo braku wskazania daty pierwszenstwa

istniejacego systemu, to autorzy propozycji zmian powinni je uzasadni¢ (lub ich
nie proponowac).

Na rys. 7 uwidoczniono rozktad opdznien AT, publikacji w grupie zgto-
szen, w ktoérej wezesniejsza publikacja nastgpita przed 18. miesigcem od daty zgto-
szenia mimo braku wskazania daty pierwszenstwa. Jest to grupa, ktérej wszystkie
elementy musiaty by¢ objete wnioskami o przyspieszenie, ale by¢ moze zgtoszenia
(przypuszczalnie, jezeli juz obecne, to nieliczne i zagraniczne), o ktérych ogtoszenie
w terminie przyspieszonym wystapiono, mimo ze zostaty dokonane z zastrzeze-
niem pierwszenstwa, nie zostaty w niej uwzglednione.

Uwidoczniona na rys. 7 grupa obejmuje zaledwie 53 zgtoszenia. To oznacza,
ze zaledwie ok. 5% zgfaszajgcych uznato, ze warto wydac 60 zt na to, zeby przyspie-
szy¢ postepowanie. Wyjasnienia tak niewielkiego zainteresowania mogq by¢ dwa:

1) albo zgtaszajgcy az tak sie nie spieszg, jak zatozono w Monografii;

2) albo przyspieszenie publikacji wcale nie wptywa na skrécenie postepo-
wania i wszyscy o tym wiedza®;

3) teoretycznie, zgtaszajacy mogliby jeszcze nie wiedzie¢, ze postepowanie
mozna przyspieszy¢, ale w 64% spraw s reprezentowani przez rzecznikow
patentowych, a rzecznicy patentowi sg szkoleni z procedury zgtoszeniowej
w trakcie aplikacji i wiedza, jak mozna przyspieszy¢ postepowanie.

Zestawienie srednich odcinkéw czasowych (Zgtoszenie — Ogtoszenie —
Decyzja) wynikajgcych z Danych2010 przedstawiono w tab. 6, a median® tych
odcinkéw w tab. 7.

98 Whptywa i wiemy o tym, ale sa tacy, ktérzy powatpiewaja, zwtaszcza jezeli pomaga to uzasadnic ich stanowisko
w dyskusji. Na ich nieszczescie mozna to tatwo sprawdzic.

99 Opoznienia widoczne juz na etapie publikacji sprawiaja, ze srednia moze nie by¢ miarodajng liczba reprezentujacaq
to, co wynika z Danych2010.
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Tab. 6. Wptyw przyspieszonej publikacji na $rednig dtugosé postepowania w sprawie
udzielenia prawa ochronnego na wzér uzytkowy wszczetego z datg zgtoszenia w 2010 r.

i Opodznienie decyzji Opodznienie ogtoszenia | Czas badania

Srednie wzgledem daty wzgledem daty merytorycznego
zgtoszenia [miesigce] zgtoszenia [miesigce] [miesigce]

Prawa udzielono 24,4 18,61 5,47

Prawa udzielono

po przyspieszonej 13 6,79 5,56

publikacji

Tab. 7. Wptyw przyspieszonej publikacji na mediane postepowania w sprawie udzielenia
prawa ochronnego na wzér uzytkowy wszczetego z datg zgtoszenia w 2010 r.

Opoznienie decyzji Opodznienie ogtoszenia | Czas badania
Mediany wzgledem daty wzgledem daty merytorycznego
zgtoszenia [miesigce] zgtoszenia [miesigce] [miesigce]
Prawa udzielono 22 18 3
Prawa udzielono
po przyspieszonej 10 6 3
publikac;ji

Réznica pomiedzy mediang a Srednig jest widoczna w ostatniej kolumnie
w tab. 6 i tab. 7. Mediana reprezentuje najbardziej prawdopodobny czas, a srednia
— nomen omen $redni. Srednia moze zosta¢ podwyzszona przez pojedyncze
podmioty, ktére uparcie i przez wiele lat spierajq sie z Urzedem Patentowym — to
wiasnie dlatego warto sprawdzac i srednig, i mediane lub (jezeli to mozliwe) anali-
zowac caty rozktad. Histogram rozktadu czasu trwania badania merytorycznego
ukazano na rys. 8. Z uwagi na duzg zmiennos¢, o$ pionowa na rys. 8 jest wykre-
slona w skali logarytmicznej. Na osi poziomej uwzgledniono wytacznie wartosci
ATy reprezentujgce zaokraglone w doét opdznienie pomiedzy datg decyzji a datg
ogfoszenia, zaokraglone w dét, wystepujgce w danych.

Juz pierwszy rzut oka na rys. 8 wyjasnia réznice pomiedzy wartoscig
mediany a sSredniej. Rozktad jest skoncentrowany wokét wartosci 1, 2, 3, 4
(wartos¢ ,,0” odpowiada zgtoszeniom zakonczonym decyzjg ponizej 1 miesigca
od ogtoszenia o zgtoszeniu'®), w zwigzku z tym ekstremalnie dtugie postepowania
maja niewielki wptyw na mediane, ale za to podnoszg srednig z uwagi na to, ze
odpowiadajg czasom kilkudziesieciokrotnie wiekszym niz mediana'™'. Tak dtugie

100 Przyktadem prawa ochronnego udzielonego w ciggu czasu krétszego niz miesigc od publikacji jest prawo ochronne
nr Ru.065864.
101 Rekordowo dtugi czas (61 miesiecy) odnotowano dla prawa ochronnego na wzor uzytkowy nr Ru.068803.
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Rys. 8. Histogram rozktadu czasu trwania badania merytorycznego zgtoszen wzoréw
uzytkowych datowanych na 2010 r.

badanie merytoryczne nie jest bez zwigzku z decyzjami zgtaszajgcego, ktéry
(zapewne) niechetnie ograniczat zakres ochrony.

Jak wida¢ z danych zamieszczonych w tab. 6 i tab. 7, czas badania mery-
torycznego zakonczonego udzieleniem prawa ochronnego (ostatnia kolumna)
nie bardzo zalezy od wniosku o przyspieszenie publikacji, ale sredni czas catego
postepowania (pierwsza kolumna, zaznaczona tez podwdjng linig) jest wskutek
whniosku o ogtoszenie w terminie przyspieszonym krétszy srednio o 11,4 miesigca,
a mediana tego czasu jest krétsza o rok. Warto tez zwréci¢ uwage na znaczenie
tego, ze mediana czasu trwania postepowania zgtoszeniowego wynosi 10 miesiecy.
To z definicji oznacza, ze jezeli wystapi sie o przyspieszenie publikacji, to z prawdo-
podobienstwem 1/2 postepowanie zgtoszeniowe potrwa 112 miesiecy lub krocej.

Jedenascie miesiecy to dosy¢ krétki termin, zwlaszcza ze zgtoszenia trzeba
dokonac przed ujawnieniem produktu i zdecydowanie przed wprowadzeniem do
obrotu. Wré¢my teraz myslami do narracji przedstawionej w Monografii i zadajmy
(retoryczne) pytanie: czy przedsiebiorca, ktéremu zagraza eliminacja z rynku wskutek
dtugiego terminu, zdecydowatby sie na zaptacenie 60 zt za to, zeby z prawdopodo-
bienstwem 1/2 w ciggu 10 miesiecy uzyskac prawo wytaczne, ktére uratuje jego firme?

Oczywiscie, ze odpowiedz jest twierdzaca! A skoro tak, to postawiony
w Monografii problem, ktéry ma rzekomo rozwigza¢ zniesienie obligatoryjnego
badania merytorycznego (ktére i tak dla potowy zgtoszen trwa mniej niz 4'% miesigce),
nie istnieje. Zainteresowanie przyspieszaniem postepowania wsréd uzytkownikéw
systemu jest mniejsze niz 5%! A nawet wsrdd tych 5% jest taki odsetek, ktéry szybko
potrzebowat uzyska¢ prawo, zeby skuteczniej wystepowaé o srodki finansowe

102 Sciélej: 10 miesiecy, zgodnie z metodyka wyznaczania opdznien — ale dane reprezentowano z zaokragleniem w dot,
liczac petne miesigce. Dlatego kazdy czas krotszy niz 11 miesiecy, a dtuzy niz 10, byt oznaczany jako 10.

103 Mediana z danych zaokraglonych w dét do petnego miesigca wynosi 3 miesigce, wiec dla potowy zgtoszen czas
badania merytorycznego jest mniejszy niz 4 miesigce.
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z budzetu. Z czasem wymaganie posiadania ochrony wprost przeliczono na punkty
przyznawane wnioskom o finansowanie — np. w programie ,,Badania na rynek”1%.

Rozwigzania legislacyjne zaproponowane w Monografii zmierzajg do tego,
zeby w imie hipotetycznych problemoéw, ktérych istnienia nie wykazano, zrezy-
gnowac z systemu, ktéry zapewnia dobra przewidywalnos¢ prawidtowego udzie-
lania praw (sposrod 653 praw ochronnych udzielonych na wzory uzytkowe, ktérych
data zgtoszenia przypada w 2010 r., uniewazniono tylko 3 — TRZY! — zob. tab. 5).

Naturalnie od 2010 r. wiele mogto sie zmieni¢ i niekoniecznie wszystkie
whioski, ktére wyprowadzam z przedstawionych statystyk, sa stuszne. Mozna
pokusi¢ sie o sprawdzenie. Swiezsze dane nie umozliwig co prawda zbadania od
A do Z, jakie byty srednie i medianowe czasy od zgtoszenia do decyzji, bo czes¢
z postepowan jeszcze sie toczy, ale mozna sprawdzi¢, jakie jest zainteresowanie
przyspieszaniem postepowania. To pozwala ocenié, czy problem oczekiwania 20
miesiecy na wynik postepowania mégt zblizy¢ sie do takiego poziomu dotkliwosci
dla przedsiebiorcéw, jak przewidywat M. Balicki.

3.4.2. Uproszczona analiza preferencji zgtaszajgcych na przykfadzie
zgtoszen wzoréw uzytkowych dokonanych w latach 2016-2018

Dla ustalenia motywacji zgtaszajacych do przyspieszenia postepowania
poddano analizie zgtoszenia wzoréw uzytkowych dokonanych w latach 2016-2018
za pomocg udostepnianej przez Urzad Patentowy ,,eWyszukiwarki”. Dane zgtoszen
wzoréw uzytkowych spetniajgcych kryterium daty zgtoszenia pomiedzy 1.01.2016 .
a31.12.2018 r., obejmujace rowniez informacje o dacie pierwszenstwa oraz dacie
ogtoszenia w ,Biuletynie Urzedu Patentowego”, wyeksportowano do arkusza kalku-
lacyjnego (dalej: Dane20162018). Zakres wybrano z uwagi na kompromis pomiedzy
dostepnoscig a aktualnoscig danych. Najbardziej miarodajne bytyby dane aktualne,
ale z tych nie wszystkie sq dostepne w dacie wykonywania tego prostego testu.

Tab. 8. Poréwnanie liczby zgtoszen wedtug eWyszukiwarki z liczbg wedtug
raportu rocznego za 2018 .

Rok eWyszukiwarka Raport roczny
2016 997 1151
2017 842 1008
2018 803 1022

Dla zgrubnej weryfikacji spéjnosci danych z rzeczywistoscig poréwnano
0goIng liczbe zgtoszen w poszczegdlnych latach wedtug arkusza kalkulacyjnego
i wedtug raportu rocznego UPRP (tab. 8).

104Z0b. przyp. 18
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Liczba dokonanych zgtoszen wzoréw uzytkowych wedtug testu eWyszu-
kiwarki rézni sie od liczb podawanych w raporcie rocznym UPRP o ok. 17% i jest
zanizona. Na réznice sktadajg sie dwa czynniki, ale — na ile jestem w stanie sie
zorientowac¢ — dominujacym jest to, ze w eWyszukiwarce brak informacji o zgto-
szeniach, ktére zostaty wycofane lub zakonczyty sie odmowg przed publikacja
wzglednie popetniono btedy formalne przy zgtoszeniu®.

Warto przez chwile zatrzymac¢ sie nad tymi 17% zgtoszen, ktére nie sg
widoczne w publicznie dostepnych bazach ani wzmiankowane w ,,Biuletynie Urzedu
Patentowego”. W przypadku 17% zgtoszen, tj. 539 z 3181, nie zdecydowano sie
dopusci¢ do ogtoszenia o zgtoszeniu i ujawnienia wzoru uzytkowego. To byta decyzja
zgtaszajacych, bowiem Urzad Patentowy nie wydaje decyzji odmownej dopoty,
dopdki zgtaszajacy przedstawia argumentacje i wprowadza zmiany do zastrzezen
ochronnych, a w razie brakéw formalnych wyznacza termin na ich korekte. Nawet
gdyby Urzad wydat decyzje odmowng mimo argumentacji zgtaszajacego, przystuguje
mu wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (optata za wpis 100 zt).

Z drugiej strony te 17% zgtoszen to moga by¢ rozwiazania, ktére nie prze-
szty pozytywnie badania merytorycznego — nie mozemy wiedzie¢, jakie byty przy-
czyny odmowy lub wycofania, ale mozemy domyslac sie, ze nie byly to rozwigzania
zastugujace na ochrone.

Warto zwréci¢ uwage na poréwnanie liczby wycofanych zgtoszen odpo-
wiadajacych Danym2010 z Danymi20162018. Liczba zgtoszen wyszczegdlnionych
w raporcie, ale nieujawnionych wzrosta z 6% do 17%. To oznacza, ze liczba zgta-
szajacych, ktérzy mogac przyspieszac¢ ogtoszenie o zgtoszeniu zdecydowali sie nie
korzystac¢ z tej mozliwosci i w zwigzku z im wiadomymi okolicznosciami zdecydo-
wali sie ostatecznie nie dopusci¢ do ogtoszenia, wzrosta'® z 6% do 17%. To catkiem
istotny odsetek, ktéry zupetnie zostat zaniedbany w Monografii.

Podobnie jak przy analizie Danych2010, dla ustalenia, jak liczne byty zgto-
szenia, w ktérych przypadku zgtaszajacy podjeli aktywng i narzucajaca sie prébe
przyspieszenia postepowania, z Danych20162018 wybrano takie zgtoszenia, dla
ktérych data zgtoszenia od daty ogtoszenia o zgtoszeniu w ,,Biuletynie Urzedu
Patentowego” réznita sie'” o mniej niz 18 miesiecy i nie zastrzezono pierwszen-
stwa. Zidentyfikowano 156 zgtoszen spetniajacych te warunki.

Podkreslam: Dane 2016-2018 obejmujg 2642 zgtoszen i tylko w przy-
padku 156 zgtaszajacy uznali, ze przyspieszenie postepowania o kilka-kilka-
nascie miesiecy jest warte wydatku 60 zi.

Jak wskazano powyzej, jest kilka mozliwych wyjasnien tych okolicznosci:
1) jedynie w przypadku mniej niz 6% wzoroéw czas byt dla zgtaszajacych na
tyle istotny, zeby zapfacic¢ za przyspieszenie postepowania 60 zt; pozostali

105Réwniez eWyszukiwarka moze mie¢ braki.

106 Na marginesie: te okolicznos¢ mozna czeSciowo wyttumaczy¢ tym, ze jeszcze nie wida¢ w Danych20162018
wszystkich konwersji, ktére moge mie¢ miejsce w przysztosci.

107 Z wykorzystaniem funkcji MS EXCEL — DATA.ROZNICA z parametrem ,m".
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mogli nawet wole¢ zapoznac sie ze sprawozdaniem o stanie techniki, zanim
ich wzér uzytkowy zostanie podany do publicznej wiadomosci i opisany
w stopniu dostatecznym dla urzeczywistnienia przez znawce;

2) przyspieszenie nie dziafa lub

3) przyspieszenie jest nadal niewystarczajace.

Z Monografii wynika, jakby intuicja podpowiadata M. Balickiemu nawet
bez badan, ze przyspieszenie nadal bedzie niewystarczajace:

Tymczasem szybkos¢ pozyskania wyfgcznosci ma znaczenie dla wszystkich
zgtaszajgcych, niezaleznie od rozmiaréw prowadzonej przez nich dziatalnosci,
ale dla matych i srednich przedsiebiorstw moze stanowic o ich przetrwaniu na
rynku. Zwtaszcza jesli opieraja one swojg dziatalnos¢ na rozwigzaniach tech-
nicznych dosc szybko wchodzgcych w faze komercjalizacji, lecz majacych krétki
rynkowy cykl zycia.

W mojej ocenie jednak wyjasnienie z pkt 3 réwniez mozna skresli¢. Urzad
nie publikuje informacji o srednim czasie trwania postepowania w przypadku tych
zgtoszen, ktére zostaty ogtoszone w terminie przyspieszonym, ale zdarzajg sie
naprawde szybkie decyzje. Przyktadowo w analizowanej prébce mozna wskazac
wzory udzielone w ciggu 3, 4 lub 5 miesiecy'®. Gdyby byto tak, jak podniesiono
w Monografii, ze szybkos$¢ udzielenia prawa ochronnego decyduje o bycie lub
niebycie przedsiebiorcow, to przeciez zaryzykowaliby 60 zt w imie szansy na
zamkniecie postepowania w ciggu 6 miesiecy!

3.4.3. Skutki systemu rejestrowego ze zniesionym
badaniem merytorycznym

Ocena skutkéw wprowadzenia systemu rejestrowego wykracza znacznie
poza przyjete dla niniejszego artykutu zatozenia (chociaz niewatpliwie powinna byta
poprzedzi¢ postulat zmian prawa i przyjecie systemu rejestrowego). Sg jednak praw-
dopodobne skutki, ktérych wypunktowanie narzuca sie bez szczeg6towych analiz.

SKUTEK I: Mniej precyzyjny zakres ochrony; wieksze ryzyko dla upraw-
nionych i dla uczestnikéw rynku

Systemy rejestrowe powszechnie funkcjonujg w naszej czesci swiata dla
wzoréw przemystowych. Jednak nawet w ich przypadku wymaga sie od zgtasza-
jacego, by wzér zostat prawidtowo zilustrowany. Jest to wazne, bo od tego zalezy
granica prawa ze wzoru przemystowego. Cata konstrukcja tego prawa polega na tym,
ze na podstawie rysunku wzoru przemystowego mozna relatywnie tatwiej ocenic jego
poprawnosc i poréwnac z produktem. W przypadku wzoréw uzytkowych dla oceny
nowosci istotna jest dodatkowo interpretacja zastrzezern ochronnych i analiza doku-
mentdéw ze stanu techniki w kontekscie zinterpretowanych zastrzezen ochronnych.

198 Mozna, wiec wskazuje — tak aby ktos poddajacy méj wywdd krytyce miat mozliwos¢ wychwycenia ewentualnego
btedu interpretacyjnego, np.: W.127037, W.127019, W.127035, W.127105, W.127106, W.127422, W.127697.
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Zakres ochrony definiowany zastrzezeniami ochronnymi juz nie jest tak
ewidentny. Co wiecej, bez badania merytorycznego i korespondencji z Urzedem
Patentowym RP, stawiajgcym w razie potrzeby'® zarzut braku jednoznacznosci,
przejrzystos¢ zastrzezen ochronnych pogorszy sie. tatwo to sprawdzi¢ — wystarczy
zbada¢, na jakie zastrzezenia Urzad Patentowy odmawia przyznania prawa ochron-
nego teraz. Przyktady takich zastrzezen ukazano'® na rys. 9, rys. 10 i rys. 11.

Zastrzezenie ochronne do Magnetyczny Otwieracz do Butelek

Polaczenie klasycznego otwieracza z magnesem, stuzacy do zatrzymania kapsla w
otwieraczu.

Rys. 9. Zastrzezenie ochronne z daty zgtoszenia nr W.118857

Sadzac ze sprawozdania o stanie techniki, przedmiot zgtoszenia zastrze-
zenia (rys. 9) nr W.118857 okazat sie nienowy, wskutek czego postepowanie zakon-
czyto sie decyzjg o odmowie udzielenia prawa ochronnego i niepewnos¢ prawna
zostata wyeliminowana. Bez badania merytorycznego, nawet gdyby byto opubli-
kowane sprawozdanie, nie mozna bytoby mie¢ pewnosci, czy i w jakiej formie
wzor bedzie obowigzywad. Dzieki temu, ze przeprowadzono badanie merytoryczne,
czas niepewnosci prawnej ograniczyt sie do niecatych 3 lat, a czas, w ktérym zgto-
szenie nr W.118857 byto ogtoszone i potencjalnie mogto zakonczy¢ sie udziele-
niem prawa ochronnego, byt ograniczony do ok. roku. Gdyby nasz system prawny
uwzgledniat juz postulaty zmian zawarte w Monografii, prawo wytaczne okreslone
zastrzezeniem uwidocznionym na rys. 9 bytoby nie tylko obowigzujace, ale réwniez
wykfadane zgodnie z teorig ekwiwalentow — ktéra, co zaskakujace, w Mono-
grafii rekomenduje sie rowniez do wzoréw uzytkowych''. To oznacza, ze mozna
bytoby wywodzi¢, iz rozcigga sie na inne niz magnes sposoby przytrzymywania
kapsla. Podmiot spotykajacy sie z zarzutem naruszenia dla uzyskania pewnosci
prowadzenia dziatalnosci musiatby wszcza¢ postepowanie o uniewaznienie.

Zastrzezenie ochronne (rys. 10) z daty zgtoszenia nr W.119066 jest przy-
kfadem na to, ze istniejg zgfaszajacy, ktérzy licza na rozpropagowanie rozwigzania
przez zgtoszenie wzoréw. Trudno jednak powiedzie¢, jaki faktycznie zakres ochrony

109 Albo i bez takiej potrzeby.

10 Wzigtem pierwsze z brzegu, ale jako osoba selekcjonujgca nie wypre sie zarzutu, ze wybdr mogt by¢ tendencyjny —
ale c6z z tego, skoro taka analiza powinna byta zosta¢ przeprowadzona przed postulowaniem zniesienia badania
merytorycznego, a nie po — to byfa praca, ktéra powinna by¢ zreferowana w Monografii. Jednym z elementéw
tendencyjnosci selekgji jest to, ze widze w kolumnie danych to, czy w danej sprawie byt umocowany rzecznik
patentowy, czy nie. Wybierajac sprawy bez umocowanego rzecznika, mam dobre szanse, ze zastrzezenia bedg
niejasne i trudno mi sie przed tym powstrzymac. Mogtbym ukry¢ te kolumne danych, ale przeciez gdyby znies¢
badanie merytoryczne, to Zgtaszajagcym tatwiej bedzie uzyska¢ (marne, ale jednak) prawo ochronne bez rzecznika
patentowego. Z zastrzezeniem powyzszego uchylam sie jednak od zarzutu celowej negatywnej selekcji wzorow —
zacytowatem takie zastrzezenia, jakie znalaztem w trzech wzorach wybranych tylko na podstawie numeru (i by¢
moze troche kolumny obok wskazujacej, czy w sprawie byt, czy nie byt umocowany rzecznik patentowy).

11 M. Balicki, Ochrona wzordw..., s. 138.
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Dotyezy: Uzupelnienie zastrzezet: ochronnych do wzoru uzytkowego pod tytutem
.Wykonanie technologii zelbetowej zbrojonej wioknem szklanym i weglowym prefabrykatow
a) Plyty cienkosciennej lub sredniej grubosei i $cian”.

Nie podawalem zastrzezen ochronnych z powodu, ze cheialem zainteresowaé inne
osoby, tym rozwiazanie technicznym, Z powodu, ze konieczne jest podanie, choé jedno
zastrzezenie. Podajg je ktory juz wykonalem praktycznie. To jest ,, wykonanie z piyt
cienkodciennych i $redniej grubosei” wykonanej w technologii ,,zbrojenia wloknem szklanym
lub mieszanka wiokna szklanego i weglowego siatkach Zelbetu”, Plyty te stanowily by
konstrukcje szalunkow traconych podciagow, stupow i stropow. Szalunki te byty by
montowane w strefic otuliny w elementach zelbetowych. Zastrzegam sobie rozwigzanie
zbrojenie zelbetu siatkami produkowanymi , przez firm¢ Rymatex podane na rys, Fig 1,
cze$é I (siatka Rymatex ) i oba przekroje.

Rys. 10. Zastrzezenie ochronne z daty zgtoszenia nr W.119066

zostat zdefiniowany. Mozna sie spodziewac, ze Urzad Patentowy nie sporzadzit spra-
wozdania (bo nie mogt). Bez badania merytorycznego trudno bytoby ustali¢, ze nie
przystuguje ochrona, za$ zastosowanie wykfadni z zastosowaniem teorii ekwiwa-
lentéw prowadzitoby do wniosku, ze ochrona obejmuje zbrojenia produkowane
réwniez przez inne firmy.

Z trzech wybranych (prawie) losowo zastrzezen, na ktérych przedmiot Urzad
Patentowy RP odmoéwit udzielenia prawa ochronnego, dwa (rys. 9 i rys. 10) definiujg
zakres ochrony w sposéb niejednoznaczny, a jedno dodatkowo definiuje otwieracz
z magnesem, ktory tak zdefiniowany raczej nie byt nowy, ale moze datoby sie zakres
ochrony zawezi¢. Trzecie z zastrzezen uwidocznione na rys. 11 zostato zredagowane
z wiekszg wprawg — przypuszczalnie zgtaszajgcy po zapoznaniu sie z zarzutami nie
podjat polemiki z Urzedem Patentowym RP — decyzja o odmowie zostata opubliko-
wana po 29 miesigcach.

Funkcja badania merytorycznego polegajaca na eliminacji z obrotu prawnego
praw (lub zgtoszen, ktére mogag zakonczy¢ sie udzieleniem prawa), w ktérych ztozono
zastrzezenia ochronne nienadajace sie do czytania i okreslajgce nieprecyzyjnie zakres
ochrony, zostata catkowicie zbagatelizowana w Monografii.

1. 5t6t przedszkolny, sktadajacy sie z czworobocznego blatu z
ocbwodowa krawedziows listwa ochronna, osadzonego na
czterech nogach z zespolami do regulacji wysockosci,
znamienny tym, Ze krawed:Z blatu (1) posiada obwodowy
wewnetrzny kanat (6) wokdél blatu, przy czym listwa
ochronna (2) ma zaockraglona powierzchnige zewnegtrzna,
natomiast od strony wewnetrznej zawiera wyprofilowana
wzdiuzng stopke mocujaca (7) odpowiadajaca wielkosci

obwodowego wewnetrznego kanatu (6) wokét blatu (1).

Rys. 11. Zastrzezenie ochronne z daty zgtoszenia nr W.119162
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Nie uwzgledniono réwniez, ze w toku badania merytorycznego zmiana
zastrzezen moze pozwoli¢ zredefiniowac i doprecyzowac zakres ochrony, tak by Urzad
Patentowy uznat, ze przedmiot zastrzezert ma zdolno$¢ ochronng. Przypuszczalnie ma
to zwiazek z tym, Ze nie zreferowano w Monografii zadnej analizy zagdanego zakresu
ochrony w zgtoszeniach, ktére negatywnie przeszty badanie merytoryczne. Tym bardziej
niezrozumiate jest, dlaczego mimo takich brakéw w analizach M. Balicki postawit
postulat zniesienia badania merytorycznego (ktéry ustawodaweca zresztg podchwycit).

Warto tez zwréci¢ uwage, na to, ze brak badania merytorycznego doprowadzi
do funkcjonowania w obiegu praw o na tyle niedookreslonym zakresie ochrony (zob.
rys. 10) i na tyle niepewnych, ze badania typu freedom to opearte (czystosci paten-
towej) beda z koniecznosci dawaty wyniki réwniez obarczone znaczng niepewnoscia.

Rezultatem tej sytuacji bedzie podwyzszenie progu wejscia na rynek dla
przedsiebiorcy. Na podwyzszenie progu bedzie sie przektadato ryzyko przegrania
sporu o naruszenie nieprawidtowo zarejestrowanego i niedookreslonego wzoru
z przeciwnikiem — uprawnionym, ktéry bedzie miat przewage ekonomiczng wynika-
jaca z funkcjonowania dtuzej na rynku.

SKUTEK II: Funkcjonowanie w obrocie praw wytacznych niespetniaja-
cych ustawowych wymogoéw zdolnosci ochronnej

W swietle przyktadow ukazanych na rys. 9, rys. 10 i rys. 11 jasne jest, ze
brak badania merytorycznego bedzie skutkowat funkcjonowaniem w obrocie praw
niespetniajacych ustawowych warunkéw zdolnosci ochronnej wzoru uzytkowego.
O ile w przypadku zastrzezen zacytowanych na rys. 9 i rys. 10 ocena braku zdolnosci
ochronnegj nie jest skomplikowana, o tyle w przypadku zastrzezenia zacytowanego na
rys. 11 brak zdolnosci ochronnej nie jest juz tak oczywisty''2. Wazne prawo o zakresie
zdefiniowanym takim zastrzezeniem bytoby zagrozeniem dla swobody dziatalnosci
innych podmiotéw, mimo ze nie spetniato ustawowych warunkéw.

SKUTEK IlI: Utrudnienia w dziatalnosci sgdow

Zniesienie badania merytorycznego przetozy sie na obnizenie jednoznacznosci
zastrzezen patentowych (SKUTEK 1) i zwiekszenie niepewnosci co do waznosci praw
(SKUTEK II). To oznacza wydtuzenie postepowan sadowych i zwiekszenie ryzyka prowa-
dzenia dziatalnosci przez przedsiebiorcow wskutek niepewnosci co do ich wyniku.

SKUTEK IV: Rezygnacja z okresu tajnosci zgtoszenia wzoru

Bezposrednig konsekwencja systemu rejestrowego musiataby by¢ rezy-
gnacja z odroczenia publikacji o 18 miesiecy od zgtoszenia. W przeciwnym wypadku
egzekwowalne bytyby prawa nieujawnione, co bytoby sprzeczne z zasadg prawo-
rzadnosci. Takie rozwigzanie narazatoby na szkode tych, ktérzy wycofujg zgtoszenia
przed publikacjg lub przed publikacjg otrzymujg negatywng decyzje. Z analiz zgto-
szen (Dane20162018) wynika, ze dotyczy to 17% zgtoszen wzordow. Dla poréw-
nania, na wczesniejsza publikacje dobrowolnie decyduje sie mniej niz 6%.

"2 Dociekliwy czytelnik jest w stanie dotrze¢ do sprawozdania o stanie techniki, ktére nie ujawnito dokumentéow
niszczacych nowos¢ przedmiotu zastrzezenia uwidocznionego na Rys. 11.
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Koniecznos¢ ujawnienia, niezaleznie od szans na realng ochrone, nieko-
niecznie jest w interesie zgtaszajacych.

SKUTEK V: Stopniowa i dtugoterminowa degradacja jakosci opisow
i jasnosci zastrzezen ochronnych wzoréw

W chwili obecnej badanie merytoryczne eliminuje (i to dos¢ szybko) niepewnos¢
prawng zwigzang z niejasnymi zastrzezeniami ochronnymi i zastrzezeniami ochronnymi
definiujgcymi wzory niespetniajgce wymogu nowosci. Badanie merytoryczne prowa-
dzone przez Urzad Patentowy eliminuje bezwzglednie (decyzja o odmowie udzielenia
prawa ochronnego) ok. 10% zgfoszen lub nawet wiecej (do 15%), poniewaz réwniez
w badaniu merytorycznym moze dojs¢ do umorzenia postepowania (zob. tab. 5).

Zniesienie badania merytorycznego nie tylko doprowadzitoby do tego, ze
te 10-15% najstabszych praw stale wchodzitoby do obrotu prawnego, ale réwniez
usunefoby negatywna informacje zwrotng z Urzedu do zgfaszajacego. Zniknatby
element zniechecajacy zgfaszajacych do ponownego sktadania kolejnych wnioskéw
0 ochrone wzoréw pozbawionych zdolnosci ochronnej, a zachecajacy do skorzystania
z profesjonalnej pomocy rzecznikdw patentowych i przygotowania dobrego opisu
i dobrych zastrzezen. W rezultacie z czasem kompetencje w zakresie wzoréw statyby
sie rzadsze i mniej dostepne na rynku.

Weryfikacja jakosci opisu wzoru przez rynek na etapie konfrontacji przy
sciganiu domniemanych naruszycieli nastepuje zbyt rzadko i zbyt wolno, aby rynek
regulowat sie automatycznie — to wtasnie dlatego zawody prawnicze i zawod rzecz-
nika patentowego s regulowane przez Panstwo.

4. Uwagi koncowe i podsumowanie

Funkcjonujagcemu w Polsce systemowi ochrony wzoréw uzytkowych (mimo
staran) nie postawiono w Monografii szczegdlnie ciezki zarzutow. Gtéwnie zauwa-
zono, ze na Ukrainie i w Niemczech, gdzie stosuje sie systemy rejestracyjne, jest
wiecej zgtoszen. Postawiono tez stabo uzasadnione zarzuty odnosnie do dtugosci
czasu uptywajacego od zgtoszenia do decyzji. Nie postawiono zarzutéw innych niz
te, z ktérymi system ochrony obejmujacy badanie merytoryczne spotyka sie zawsze.

Trudno wyjasnic i usprawiedliwi¢ przedstawione w Monografii karkotomne
whnioskowanie na podstawie rocznej liczby dokonywanych zgtoszen i udzielanych
praw wyfacznych tagczonej na site ze srednim czasem utrzymywania ochrony (paten-
towej — sic!) w innych krajach z nieuzasadnionym zatozeniem o absolutnej kluczo-
wosci czasu uzyskania ochrony, przeprowadzone zamiast rzetelnej analizy publicznie
dostepnych danych.

To przewrotne rozumowanie zastosowano, zamiast zbadac stan i dziatanie
systemu ochrony wzoréw uzytkowych w Polsce. Trudno znalez¢ adekwatne stowa
krytyki dla pracy naukowej, w ktérej czytelnikowi przedstawiono zawita sofistyke
zamiast wynikéw poszukiwan w bazach, wynikéw prostych testéw stawianych
hipotez i elementarnej analizy znaczenia badania merytorycznego na przyktadzie
praw, ktére go nie przeszty. M. Balicki jest wyktadowcg akademickim, a prowadzone
przez niego przedmioty majg w zakresie obstuge baz patentowych. Miarodajne
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oszacowanie czasu rozpatrywania zgfoszen czy czasu utrzymywania ochrony jest
relatywnie nieskomplikowane — przynajmniej na poziomie prostych eksperymentéw,
ktérymi mozna sie postuzy¢ dla poddania prébie falsyfikacji (zbyt) Smiatych hipotez
(co zresztg pokazano powyzej na przyktadzie Danych2010 i Danych20162018).

W catej historii ochrony wiasnosci intelektualnej nigdy nie byto tatwiej zbierac
danych o liczbie zgtaszanych wnioskéw, udzielanych praw, skutecznosci wystepo-
wania o ochrone, liczbie uniewaznien, czasie utrzymywania ochrony w mocy, a takze
tresci wybranych praw. Mimo to w Monografii podjeto spekulacyjne wnioskowanie
na podstawie danych pochodzacych z innych krajéw oraz analizy historycznej liczby
zgtoszen — w tym z czaséw PRL — zamiast analizowac¢ faktycznie funkcjonujacy system.

Trudno nie skrytykowaé pomystow:

1) zmiany systemu bez rzetelnej analizy jego wykorzystania przez uzytkownikéw,
liczby uniewaznianych praw, tresci praw, ktore sg udzielane, i zgtoszen, ktére
koriczg sie odmowa; analiza nieudolnie sporzadzonego wykresu ilustrujgcego
dane historyczne o liczbie zgtoszen i udzielonych praw oraz poréwnanie jej do
liczby patentéw nijak ma sie do analizy poprawnej — to zwykte zgadywanie;

2) zaniedbania w rozwazaniach cyklu ,zycia produktu” i zaniechania zesta-
wienia faktycznych danych z opéznieniem w uzyskiwaniu ochrony;

3) zniesienia badania merytorycznego dla przyspieszenia postepowania bez
analizy, ile to badanie merytoryczne w Polsce faktycznie zajmuije;

4) zmiany maksymalnego czasu utrzymywania ochrony bez analizy, jak dtugo
ochrona w Polsce jest utrzymywana (naprawde sredni czas utrzymywania
patentu w mocy w Niemczech czy USA ma sie nijak do ochrony wzorow
uzytkowych w Polsce).

Mamy (niedoskonate, ale jednak) narzedzia informatyczne do przeszuki-
wania baz, a ,Biuletyn Urzedu Patentowego” i ,Wiadomosci Urzedu Patentowego”
sg dostepne na stronach WWW w postaci przeszukiwalnych plikéw. Analizy danych
o zgtoszeniach zajmuja teraz godziny lub dni, a nie tygodnie czy miesigce. Jest fatwiej,
niz byfo kiedykolwiek. Mimo to w Monografii konsekwentnie wybierano spekulacje
na podstawie danych nieaktualnych czasowo lub geograficznie zamiast analiz wyko-
rzystania systemu ochrony wzoréw uzytkowych aktualnie i w Polsce. To prowadzito
Autora do elementarnych i fatwych do wychwycenia btedéw w ocenie faktéw,
ktore bytyby do wybaczenia, gdyby nie byty wygtaszane ex cathedra i przektadane
na projekty zmian aktéw prawnych. Przyktadowo: jedynie na przefomie lat 40. i 50.
zdecydowana wiekszos¢ postepowan koriczytfa sie uzyskaniem prawa wylacznego
przez zglaszajgcego''.

A tymczasem np. sposréd opublikowanych wszczetych zgtoszeniami
22010 r. postepowan ws. wzoréw uzytkowych, ponad 83%''* (miazdzaca wiekszosc)

113 M., Balicki, Ochrona wzoréw..., s. 267.

14 Zachecam do weryfikacji — weryfikacja powinna by¢ mozliwa na przyktadzie Tab. 4. Wykonanie takiego ¢wiczenia
unaocznia, jak bardzo swoboda definiowania wskaznika wyrazonego procentowo wptywa na wynik. Zacytowatem
najwyzszy procentowo wynik, ale gdyby zapytac¢ o stosunek liczby opublikowanych praw ochronnych do liczby
zgtoszen datowanych na 2010 r., to wéwczas wysztoby ok. 65% (nie mozna powiedzie¢ na pewno, ile doktadnie,
bo tylko szacuje liczbe niezgtoszonych wynalazkéw). Niemniej 65% to tez wyraznie wiecej niz potowa.
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zwienczyta decyzja o udzieleniu prawa ochronnego. Gdyby uwzgledni¢ zgtoszenia
nieopublikowane, nadal w przypadku 74% zgtoszerr UPRP wydat decyzje o udzieleniu
prawa ochronnego.

Na marginesie: w sprawach zgtoszen, w ktdérych zgtaszajacy dziatat samo-
dzielnie (w sprawie nie byt umocowany rzecznik patentowy), w 74% opublikowanych
zgtoszerh UPRP wydawat decyzje o udzieleniu prawa ochronnego, zas w sprawach,
w ktoérych byt umocowany rzecznik patentowy, decyzje o udzieleniu prawa ochron-
nego wydano w ponad 88% przypadkéw (i to pomimo tego, ze nie wiadomo,
czy rzecznik prowadzit sprawe od poczatku, czy przyjat petnomocnictwo dopiero
wowczas, gdy Urzad zakwestionowat zdolnos¢ ochronnag).

Te prawa ochronne na wzory uzytkowe, w ktérych rzecznik patentowy byt
umocowany, byly utrzymywane w mocy srednio (w takim kontekscie srednia ma sens)
o 7 miesiecy diuzej (to nie wydaje sie dfugo, ale to 6% maksymalnego czasu ochrony).
W tym kontekscie jasne jest, ze chcac poprawi¢ wykorzystanie systemu ochrony
wzordw uzytkowych, nalezy przedsiebiorcéw kierowac do rzecznikéw patentowych.

Warto podkresli¢, ze pozycja wielokrotnie cytowana przez Autora zawiera
wprost wskazéwke, ze kluczowe sg analizy prawno-ekonomiczne na poziomie
krajowym:

The Commission should therefore strongly recommend to the Member
States to carefully monitor and evaluate the need, use and impacts of UMs with
combined legalleconomic analyses, as well as to foster national awareness among
key stakeholders'>.

Komisja Europejska silnie zaakcentowata potrzebe uwaznego monitoro-
wania i ewaluacji potrzeb oraz wykorzystania i wptywu wzoréw uzytkowych w anali-
zach prawno-ekonomicznych na poziomie krajow cztonkowskich. To oznacza, ze nie
znaleziono jednego uniwersalnego rozwigzania i ré6zne modele ochrony sg wtasciwe
w réznych krajach. W Monografii, w ktérej nota bene wielokrotnie zacytowano doku-
ment zawierajacy wskazang rekomendacje, przedstawiono podejscie wolne od ewalu-
acji czy monitorowania, oparte na dwoch Zle sformatowanych i Zle zinterpretowanych
wykresach wskazujacych na zmiennos$¢ liczby zgtoszen i udzielonych praw wytacznych
na wzory uzytkowe i wynalazki oraz dokumenty i analogie do innych krajow.

Warto zwréci¢ uwage, ze podawanie danych i prowadzenie wywodu
w sposob, ktory umozliwia jego przesledzenie od obiektywnego faktu az do konkluzji,
jest o tyle niekomfortowe, ze w takim wywodzie tatwiej znalez¢ bfad (w Monografii
starannie uniknieto tego dyskomfortu). Niniejszy artykut wcale nie musi by¢ od takich
btedéw wolny, ale przynajmniej umozliwia w miare obiektywng ocene prawidtowosci
whnioskowania. Niewatpliwie precyzje szacowania czaséw trwania poszczegélnych
etapéw postepowania mozna poprawic''®. Identyfikacja ewentualnych btedéw
W niniejszej pracy nie powinna jednak wptyna¢ na negatywna ocene wnioskowania

115 A. Radauer i in., Study on the economic impact..., s. 183.

116 Przykfadowo mozna prowadzi¢ rozwazania na terminach liczonych w dniach, zamiast zaokragla¢ je w dét do
pefnego miesigca, uzyskujac lepszg doktadnos¢, ktéra moze byc istotna przy precyzyjnym okreslaniu czasu trwania
krotszych etapdéw w postepowaniu zgtoszeniowym wzoru uzytkowego, takich jak np. etap badania merytorycznego.
Zaokraglenie w dot do petnego miesigca w sytuacji, gdy mediana czasu trwania to 3 miesiace, a srednia 5,5, moze
byta nadmiernym uproszczeniem, ktére jednak nie wptywa na wnioski.
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przeprowadzonego w Monografii. M. Balicki, abstrahujgc od danych rzeczywistych,
sprowadza whnioski do zgadywania kosztem ryzyka, jakie ponosza przedsiebiorcy
i profesjonalisci zajmujacy sie ochrong wzoréw uzytkowych.

Postulowane w Monografii zmiany legislacyjne groza destabilizacjg obecnie
funkcjonujacego systemu ochrony wtasnosci intelektualnej. Ich bezposrednim wyni-
kiem bytaby niepewnos¢ prawna zwigzana z koniunkcjg nastepujacych okolicznosci:

— mozliwos¢ interpretacji rozszerzajacej, w tym z zastosowaniem teorii ekwiwa-
lentoéw, zakresu ochrony wzoru uzytkowego, dla ktérego zdolnosci ochronnej
nie jest wymagany poziom wynalazczy;

— brak kontroli jednoznacznosci i prawidfowosci redakcji zastrzezen ochronnych

w badaniu merytorycznym;

— dodatkowo chaos dotyczytby réwniez samych uprawnionych, ktérzy musieliby

w okresie przejsciowym monitorowac terminy w dwoch wspdtistniejgcych

systemach obecnego i postulowanego maksymalnego okresu ochrony;

— brak badania merytorycznego potaczony z mozliwoscia rozszerzajgcego (teoria
ekwiwalentow) interpretowania zastrzezer ochronnych wzoréw.

Za razacy btad uwazam, ze M. Balicki zaproponowat zniesienie badania mery-
torycznego, bez poddania analizie ani liczbowo, ani merytorycznie tego, jakie rozwia-
zania spotykajg sie z odmowa rejestracji w postepowaniu merytorycznym obecnie.
Wejscie w zycie takich praw ochronnych, ktére teraz spotykaja sie z odmowga udzie-
lenia prawa ochronnego, bytoby bezposrednia konsekwencja przyjecia postulowanych
w Monografii zmian.

W Monografii pominieto zdecydowanie pozytywna wiasciwos¢ obecnego
polskiego systemu ochrony wzoréw uzytkowych — niewielkg liczbe skutecznych
whnioskéw o uniewaznienie i pewnos¢ prawa ochronnego. Wzory uzytkowe w Polsce
cechuje duza precyzja okreslenia zakresu ochrony i niewielka niepewnos¢ w zakresie
waznosci prawa. S to kluczowe wtasciwosci systemu ochrony wtasnosci — réwniez
w sensie ogdlnym, niekoniecznie tylko wtasnosci intelektualnej, chociaz w jej wypadku
niedookreslony zakres i niepewnos¢ waznosci s szczegodlnie dotkliwe. To wtasnie
niedookreslenie zakresu ochrony wskazywane jest jako potencjalna przyczyna fiaska,
a nawet asumpt do zniesienia mechanizméw ochrony'"’.

Z duzym niepokojem obserwuje, jak przedstawiciele nauk prawnych — nie
ponoszac zadnych konsekwencji, nawet tak drobnych, jak publiczne wypunktowanie
bfedu - zajmuja stanowiska tylez kategoryczne, co btedne''® odnosnie do projektow

17 M.J. Meurer, J. Bessen, Patent Failure... (nie podaje strony, cata ksigzke poswiecono problemowi degradujgcego
wplywu nieoznaczonosci na system ochrony patentowej, wskazujac, ze nieokreslona wtasnos¢ nie jest wiasnoscia ani
przemystowa, ani zadng inna).

118 Przyktadowo w analizie K. Szczepanowska-Koztowska, J. tagowska, Analiza aspektéw prawnych, spotecznych
i gospodarczych Protokotu Londyriskiego odnoszacego sie do patentu europejskiego w kontekscie ewentualnego
przystapienia Polski do Protokofu, w zwigzku z wejsciem wymienionego Protokotfu w Zycie w stosunku do niektdrych
panistw cztonkowskich Europejskiej Organizagji Patentowej, \Warszawa 8.12.2008 r, oprécz licznych krytycznych uwag
dotyczacych kompetencji rzecznikéw patentowych przedstawiono przewidywania odnosnie do spadku liczby walidagji
patentéw europejskich. Te przewidywania (podobnie jak uwagi o rzecznikach) okazaty sie nietrafne, ale opinie i tak
poddano recyklingowi i stosowano mutatis mutandis do oceny ewentualnych skutkéw Porozumienia o Jednolitym
Sadzie Patentowym, zupetnie jakby sie nie ujawnifa niska wiarygodnos¢ zawartych w niej przewidywan.
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legislacji w sprawach, ktérymi wyspecjalizowani profesjonalisci (tacy jak ekonomisci
czy rzecznicy patentowi) zajmujg sie zawodowo i w ktérych prezentujg nieréwnie
wyzsze rozeznanie. Fakt, ze takie publikacje sg poparte autorytetem naukowym oraz
obszerng analizg Zrédet sugeruje niestusznie wnikliwos¢, co wiecej powoduje, ze
dostrzezenie luk w rozumowaniu wymaga wiekszej uwagi.

Niniejszy artykut zostat ukonczony na dtugo przed publikacjg zatozen do
projektu ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej'’?, a sam projekt nawet w dacie
edycji i nanoszenia poprawek nie jest jeszcze dostepny. Niemniej w samych zatoze-
niach projektu wida¢, jak szkodliwa jest praktyka ukfadania zmian prawa bez staran-
nego badania stanu biezacego. Zgodnie z informacja o ,istocie rozwigzan ujetych
w projekcie”, zastgpienie obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym,
przy jednoczesnym maksymalnym zapewnieniu pewnosci obrotu prawnego, pozwoli
na ,,szybsze rozpatrywanie zgtoszen i skrocenie tego czasu ze srednio 24 miesiecy do
ok. 12 miesiecy”. To ironiczne, ze taka srednia jest dostepna dla chetnych juz obecnie
— zgtoszenia wzoréw uzytkowych, w ktérych wniesiono o wczesniejsza publikacje,
sg $rednio rozpatrywane 13 miesiecy (tab. 6), a mediana wynosi 10 miesiecy (tab.
7). To oznacza, ze zmiany moga sytuacje zgfaszajacych tylko pogorszy¢, bowiem nie
poprawig sytuacji tych zgtaszajacych, dla ktérych przyspieszenie jest warte doptaty
60 zt, natomiast przyniosg negatywne skutki (V) omdwione wyze;.

W mojej ocenie takie publikacje, jak Monografia (M. Balicki, Ochrona wzoréw
uzytkowych, Warszawa 2020), powinny spotykac sie z reakcjg i odpowiedzig Polskiej
Izby Rzecznikéw Patentowych, a w szczegélnosci Krajowej Rady Rzecznikéw Patento-
wych — ciata, w ktérego kompetencjach miesci sie ,, przedstawianie wnioskéw doty-
czacych unormowan prawnych w sprawach wtasnosci przemystowej i rzecznikéw
patentowych”, a takze inne zadania samorzadu, w tym w szczegdlnosci:

— reprezentowanie rzecznikow patentowych i aplikantéw oraz ochrona ich inte-
resow zawodowych;
— prowadzenie badan w sprawach wtasnosci przemystowe;.

Zaznaczam, ze w interesie rzecznikow jest promowanie zmian usprawniaja-
cych dziatanie systemu ochrony wiasnosci przemystowej, a powstrzymywanie takich,
ktére zmienig go na gorsze. To bezspornie wymaga podejmowania polemiki z pracami
nieuwzgledniajagcymi realiéw dziatania systemu.

* k%

W kolejnym zeszycie ,,Rzecznika Patentowego” planowane jest opublikowanie
tekstu polemicznego do powyzszego artykutu, ktéry ma opracowaé autor Monografii,
dr M. Balicki.

119 Zob. https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.
html?fbclid=IwAR2NzZgrMcBSOW2TTsXG03sWA]4j6RXbyKLW6EF8gIVR_PPmdBaJrrNgPP6A (dostep: 3.09.2021 r.).
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Ocena wybranych zagadnien poruszanych
w Wytycznych Prezesa UP RP

W dniu 16.10.2020 r. zostaty ogtoszone Wytyczne Prezesa Urzedu Paten-
towego' bedace dyrektywami interpretacyjnymi w mysl art. 269 ust. 3-6 ustawy
Prawo wtasnosci przemystowej?. W Wytycznych Prezes Urzedu wypowiedziata sie
m.in. co do metod okreslania poziomu wynalazczego, suplementoéw diety oraz
wynalazkéw realizowanych komputerowo. Kwestiom tym warto przyjrzec sie blizej.

1. Pozycja Wytycznych w porzadku prawnym

Na podstawie art. 269 ust. 4 p.w.p. Wytyczne zostaty wydane przez Prezesa
Urzedu Patentowego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium Ekspertow
Urzedu Patentowego RP. Wytyczne te, zgodnie z art. 269 ust. 5 p.w.p., zostaty
podane do wiadomosci publicznej poprzez zamieszczenie w ,,Wiadomosciach
Urzedu Patentowego”. Eksperci sg zwigzani przy rozpoznawaniu spraw przez
Wytyczne, jednak te, jako takie, nie mogg by¢ powotywane jako podstawa prawna
zgodnie z art. 269 ust. 6 p.w.p. Wytyczne nie sg zrédtem prawa powszechnie
obowigzujacego® — takimi zrédtami prawa sg jedynie, zgodnie z art. 87 Konsty-
tucji, Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miedzynarodowe, rozporzadzenia
i akty prawa miejscowego. Wytyczne sg zatem jedynie abstrakcyjng urzedowa
interpretacjg przepisow?, ktora nie odnosi sie do konkretnej sprawy. Zgodnie

Mgr inz. Oskar Ginko, w 2020 r. uzyskat uprawnienia polskiego rzecznika patentowego, w 2021 r. pomysinie ztozyt
Europejski Egzamin Kwalifikacyjny (EQE). Cztonek Komisji Legislacyjnej PIRP. Zdobyt wyzsze wyksztatcenie w 2015 r.,
uzyskujgc dyplom magistra inzyniera na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektroniczne
Systemy Pomiarowe.

T, Wiadomosci Urzedu Patentowego” 2020/16 (dalej: Wytyczne).

2 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

3 T. Demendecki [w:] A. Niewegtowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, T. Demendecki, Prawo wiasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2015, komentarz do art. 269.

4 J. Lemanska, 3.4.2.3. Abstrakcyjne interpretacje przepiséw [w:] Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa
krajowego i regulacji europejskich, Warszawa 2016.

71



72

Oskar Ginko

z art. 269 ust. 3 p.w.p., Eksperci zobowiazani sg uwzglednia¢ dyrektywy orzekajac
w sprawie. Wytyczne majq zastosowanie we wszystkich sprawach wszczetych po
dniu ich publikacji. W samej ustawie Prawo wtasnosci przemystowej nie ma prze-
pisu, ktory wytaczatby stosowanie Wytycznych do spraw bedacych w toku. W tresci
Wytycznych tez brak jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie. Nalezy zatem uzna¢,
ze Wytyczne majg zastosowanie takze do spraw wszczetych przed datg ich publi-
kacji. Analizujac te kwestie, trudno znalez¢ argumenty przemawiajace przeciwko
stosowaniu Wytycznych do spraw w toku. Wytyczne nie kreujg nowego stanu
prawnego, a jedynie porzadkuja i systematyzujg dotychczasowga praktyke Urzedu
w Swietle praktyki europejskiej i orzecznictwa krajowego. W tym miejscu warto
zaznaczy¢, ze mimo to mozna spotkac sie z praktykg Ekspertéw, ktérzy odmawiajg
stosowania Wytycznych do spraw w toku. Sprawe dodatkowo komplikuje noweli-
zacja® ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, ktéra weszta w zycie 27.02.2020 r.
Konstrukcja przepisow przejsciowych wskazuje, ze przepisy regulujgce kwestie
zgtoszenia wynalazkéw, w tym dotyczacych programéw komputerowych, ma
zastosowanie do zgtoszen bedacych w toku®. W konsekwencji stosowania znowe-
lizowanych przepiséw do spraw w toku zastosowanie do nich znajdujg réwniez
wydane do nich Wytyczne.

2. Poziom wynalazczy

Wytyczne wskazujg dwie metody, jakie powinny by¢ stosowane do okre-
slenia poziomu wynalazczego. Pierwsza metoda obejmuje kroki:

1) ustalenie, na czym polega istota zastrzeganego wynalazku;

2) ustalenie, na czym polega istota rozwigzan znanych ze stanu techniki;

3) okreslenie wiasciwego, dla danego wynalazku, znawcy dziedziny;

4) zidentyfikowanie réznic i podobienstw miedzy istotg zastrzeganego wyna-
lazku a najblizszymi rozwigzaniami znanymi ze stanu techniki;

5) ocenienie, czy zastrzegane rozwigzanie byto oczywiste dla znawcy w dacie
jego pierwszenstwa na podstawie dostepnego w dacie pierwszenstwa
stanu techniki oraz ogélnej wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

Zgodnie z wytycznymi: ,Wynalazek nalezy uznac¢ za wynikajacy dla znawcy
w sposOb oczywisty ze stanu techniki, jezeli zblizone rozwigzania oraz ogdlna
wiedza techniczna motywowatyby lub naktaniatyby znawce do opracowania,
z rozsagdnym prawdopodobienstwem osiggniecia sukcesu, rozwigzania tozsamego
z rozwigzaniem wedtug wynalazku poprzez zastgpienie, potaczenie lub modyfi-
kacje rozwigzan znanych ze stanu techniki. W szczegélnosci wynalazek nalezy
uznac za oczywisty, jezeli znane rozwigzania lub ogolna wiedza techniczna zawie-
ratyby wskazéwke podpowiadajaca, jak opracowac taki wynalazek”.

5 Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej oraz ustawy o kosztach sagdowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2309).

6 Przepisy przejsciowe, zawarte w art. 2-5, wskazuja sytuacje, w ktérych wytaczeniu ulega zasada stosowania nowych
przepiséw do spraw bedacych w toku.
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Druga metoda to metoda stosowana przez Europejski Urzad Patentowy,
tzw. podejscie problem-rozwigzanie (ang. problem-solution approach). Metoda
ta obejmuje etapy:

1) okreslenie najbardziej zblizonego stanu techniki;

2) sformufowanie obiektywnego problemu technicznego wymagajacego
rozwigzania;

3) ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zblizonego stanu
techniki i nakreslonego problemu technicznego, bytby oczywisty dla
znawcy danej dziedziny.

Zgodnie z Wytycznymi: ,,Wynalazek nalezy uzna¢ za wynikajacy dla znawcy
w sposob oczywisty ze stanu techniki, jezeli znawca, majacy do rozwigzania
okreslony problem techniczny, doszedtby do zastrzeganego wynalazku poprzez
modyfikacje rozwigzan znanych ze stanu techniki, bez dokonan twoérczych, wyko-
rzystujac w sposodb zawodowy i rutynowy znane srodki techniczne i ogélng wiedze
techniczng”.

Wytyczne daja Ekspertom, w wiekszosci przypadkéw, dowolnos¢ w wyborze
metody oceniania poziomu wynalazczego. Wydaje sie jednak, ze podejscie problem-
-rozwigzanie daje mniejszg swobode interpretacji ze wzgledu na fakt okreslenia
obiektywnego problemu technicznego, co w pierwszej metodzie nie jest wyma-
gane. Pierwsza metoda zadaje pytanie, czy Znawca moégtby dojs¢ do rozwigzania
tozsamego, jednak nie udziela wskazéwek, jaka motywacja powinna kierowacd
Znawcy. Wytyczne wskazuja jedynie, ze uzyskanie tozsamego wynalazku powinno
nastapi¢ z rozsadnym prawdopodobienstwem. Metoda problem-rozwigzanie
wyraznie sugeruje motywacje Znawcy, zatem swoboda interpretacji jest mniejsza.
Dodatkowo Europejski Urzad Patentowy, na potrzeby metody problem-rozwigzanie,
mozliwie precyzyjnie okreslit, jakie rozwigzanie nalezy uznac za najblizszy stan tech-
niki — rozwigzanie to powinno zaréwno zapewni¢ mozliwie wiele cech wspoélnych
z analizowanym rozwigzaniem przy koniecznosci przeprowadzenia minimalnej
liczby modyfikacji, jak i rozwigzanie bedace najblizszym stanem techniki powinno
odnosi¢ sie do tego samego problemu technicznego lub tej samej lub zblizonej
dziedziny techniki’. Zasady te réwniez ograniczajg swobode oceny poziomu wyna-
lazczego. Mozliwa jest zatem sytuacja, gdzie, oceniajac poziom wynalazczy przy
pomocy pierwszej metody, Ekspert dojdzie do wniosku, ze analizowane rozwigzanie
nie cechuje sie poziomem wynalazczym, a przy zastosowaniu metody problem-
-rozwigzanie Ekspert mogtby jednak dojs¢ do wniosku, ze rozwigzanie nie jest
oczywiste. W takiej sytuacji Ekspert, majac dowolnos¢ wyboru metody, nie musi
uwzgledni¢ argumentéw zgtaszajacego i moze wydac decyzje o odmowie udzie-
lenia patentu, argumentujac to brakiem poziomu wynalazczego na podstawie
whnioskoéw wyciggnietych przy pomocy pierwszej metody.

Wojewddzki Sgd Administracyjny i Naczelny Sad Administracyjny w licz-
nych wyrokach (przyktadowo nowe wyroki VI SA/Wa 1240/20, VI SA/Wa 1564/19,

7 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2017, s. 293.
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Il GSK 129/20 czy VI SA/Wa 2380/17 potwierdzajgce dotychczasowe orzecznictwo
z np. VI SA/Wa 89/08) wskazywaty, jak nalezy rozpatrywa¢ poziom wynalazczy.
Wedtug Sadu wtasciwym sposobem okreslenia poziomu wynalazczego jest zasto-
sowanie metody problem-rozwigzanie. Zastosowanie przez Urzad Patentowy
innego sposobu okreslenia poziomu wynalazczego, w Swietle dotychczasowego
orzecznictwa, daje zatem silne podstawy do wniesienia skargi.

Nalezy tez zaznaczy¢, ze za stosowaniem podejscia problem-rozwigzanie
przy okreslaniu poziomu wynalazczego swiadczy fakt, ze podejscie to, zgodnie
z Wytycznymi, ma szersze zastosowanie. Zaréwno przy wynalazkach dotyczacych
nowych zastosowan medycznych, jak i suplementéw diety, zalecane jest stoso-
wanie podejscia problem-rozwigzanie.

3. Suplementy diety

W przypadku suplementéw diety i skutkdéw ich dziatania w Wytycznych
mozna przeczytac, ze ,,Urzad Patentowy nie wymaga zamieszczania badan doty-
czacych skutecznosci lub bezpieczenstwa zastrzeganych suplementéw, podobnie
jak Gtéwny Inspektorat Sanitarny zajmujacy sie ich rejestracjg”. Zgtaszajacy, ktory
zgodnie z Wytycznymi nie zamiesci wynikdw badan, naraza sie na ryzyko poézniej-
szego uniewaznienia patentu.

Patenty, w Swietle art. 24 p.w.p., udzielane sg na wynalazki nowe, majace
poziom wynalazczy i nadajgce sie do przemystowego stosowania. W doktrynie
mozna spotkac sie z pogladem, ze wynalazek, ktéry cechuje sie przemystowg
stosowalnoscia, musi zapewni¢ powtarzalnos¢ rezultatow i bezpieczenstwo korzy-
stania®. Orzecznictwo przychyla sie do tego pogladu. Przyktadowo w wyroku
WSA w Warszawie, VI SA/Wa 1631/18, wskazano, ze ,,Wynalazek mozna uzna¢ za
mogacy nadawac sie do stosowania, gdy konkretne rozwigzanie techniczne jest:
zupetne, nalezycie ujawnione, uzyteczne spotecznie i gwarantuje ono powtarzalnos¢
rezultatu. Z kolei stosowanie rozwigzania zawiera sie w takim ujawnieniu jego
cech technicznych, ktére pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez koniecznosci
dochodzenia do zatozonego przez wynalazce rezultatu metoda prob i btedéw oraz
podejmowania eksperymentéw wymuszonych brakiem niezbednych danych”.
Podobny poglad Sad wyrazit w wyrokach wydanych w sprawach: VI SA/Wa
1454/17, VI SA/Wa 1631/18, VI SA/Wa 1289/19 czy VI SA/Wa 2260/19.

Oznacza to zatem, ze udzielenie patentu na suplement diety, ktéry nie
ujawnia badan udowadniajacych jego skutecznos¢ i bezpieczenstwo, oznacza
udzielenie patentu wbrew art. 24 p.w.p.

Konsekwencja udzielenia patentu na suplement diety, ktéry w opisie paten-
towym nie ujawnia danych wskazujacych skutecznosc¢ i bezpieczenstwo stosowania,
bedzie powstanie ,stabego” prawa wytacznego, ktédre stosunkowo tatwo bedzie mozna
uniewazni¢. Z racji tego, ze Eksperci wchodzacy w skfad Kolegium Orzekajacego sg

8 S. Softysinski, Kryteria oceny zdolnosci patentowej, ,\Wynalazczos¢ i Racjonalizacja” 1966/11, s. 4.
9 A. Niewegtowski [w:] T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewegtowski, Prawo wiasnosci przemysfowe...,
komentarz do art. 27.
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rowniez zobowigzani, na mocy art. 269 ust. 3 p.w.p., stosowac Wytyczne, spodziewac
sie nalezy oddalenia wniosku o uniewaznienie patentu ze wzgledu na brak przemy-
stowej stosowalnosci. Takie rozstrzygniecia ostang sie przed WSA.

4. Programy komputerowe

Zdecydowanie pozytywnie nalezy za to oceni¢ zmiane praktyki Urzedu
wyrazong w Wytycznych co do wynalazkéw wspomaganych programami kompute-
rowymi. Do tej pory Urzad niechetnie udzielat patentéw na tego typu rozwigzania.
Znowelizowane przepisy, obowigzujgce od 27.02.2020 r., ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej umozliwiajg patentowanie rozwigzan komputerowych. Za istotne
nalezy uznac stwierdzenie, ze wynalazki wspomagane programami komputerowymi
sg jednym z rodzajow wynalazkow, a zatem kwestia technicznosci takich rozwigzan
nie bedzie juz podnoszona. Urzad zaznacza jednak, zgodnie z praktyka Europej-
skiego Urzedu Patentowego, ze za wynalazek beda uznane tylko te rozwigzania,
ktére maja dalszy efekt techniczny. Wytyczne zawierajg przyktady wynalazkow
realizowanych komputerowo - sg to urzadzenia, ktérych cechy wymagajg uzycia
oprogramowania, sposoby dziafa takich wynalazkéw, ale tez nosnik z programem
komputerowym. To ostatnie jest wazne na etapie dochodzenia praw, gdzie fatwiej
jest wykaza¢ posiadanie nosnika z programem niz fakt uzycia programu realizuja-
cego sposob wedtug wynalazku.

Na pozytywna ocene zastugujg tez rozbudowane przyktady odnoszace
sie do najczesciej spotykanych, przy wynalazkach realizowanych komputerowo,
probleméw. Poglady wyrazone w Wytycznych, w swojej istocie, sg tozsame z pogla-
dami ugruntowanymi w praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego. Sposdb rozpa-
trywania wynalazkéw poruszajacych zagadnienie przedstawienia danych, gry, procesy
myslowe, metody biznesowe czy metody matematyczne sg analogiczne do przypadku
Wytycznych EPO (ang. Guidelines), konkretnie w G-I, 3.7, G-I, 3.5, G-II, 3.3.

Zmiany te byty od dawna oczekiwane przez polskie podmioty zainteresowane
ochrong wtasnych rozwigzan. Faktem jest, ze uzyskanie ochrony na terytorium Polski
byto mozliwe przed nowelizacja (poprzez patent europejski walidowany na teryto-
rium Polski), jednak wysoki koszt takiego rozwigzania czesto uniemozliwiat polskim
uprawnionym skuteczne ubieganie sie o takg ochrone.

5. Podsumowanie

Wytyczne sg niewatpliwie krokiem w strone ujednolicenia metodologii
rozstrzygania przez Ekspertéw Urzedu Patentowego. Doswiadczenie stosowania
Wytycznych EPO przez Europejski Urzad Patentowy wskazuje, ze sg one przy-
datnym narzedziem komunikacji, ktére utatwia Ekspertom, jak i Zgtaszajacym,
uzasadnienie swoich twierdzen. Europejski Urzad Patentowy wprost powotuje sie

10 Zagadnienie to zostato szerzej omowione w artykule M. Burego, Patentowalnos¢ wynalazkéw realizowanych
za pomocg maszyn cyfrowych w swietle obowigzujgcych od 27.02.2020 r. zmian ustawy — Prawo wfasnosci
przemystoweyj, ,,Kwartalnik Rzecznik Patentowy” 2020/1-4 (95-98).
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na Wytyczne EPO w pismach kierowanych do stron. Korzystanie z Wytycznych EPO
jest podstawowym elementem warsztatu europejskiego rzecznika patentowego,
0 czym Swiadczy objecie ich zakresem egzaminéw zawodowych'.

Niewatpliwie zagadnienia poruszone w Wytycznych usprawniag postepo-
wania przed Urzedem Patentowym, ale tez zwiekszg zaufanie do niego przez
wiekszg jednolitos¢ wydawanych decyzji, co umozliwi dokfadniejsze okreslanie
dalszego zachowania Urzedu i szans na pomysine zakonczenie postepowania.

Wytyczne zostaty opublikowane po raz pierwszy i nie wiemy, w jaki sposéb
praktycznie wptyng na sytuacje Uprawnionych. Z racji czasu rozpatrywania wnio-
skow o udzielenie patentéw skutki bedg widoczne w perspektywie najblizszych lat.
Otwarta tez pozostaje kwestia aktualizacji Wytycznych czy tez ich uszczeg6towienia.
Na ten moment trudno przewidzie¢, czy Wytyczne rozwing sie do rozmiarow
poréwnywalnych z Wytycznymi EPO, czy dalej beda miaty charakter weztowy.

" Zasada 10(b) oraz zasada 22(1)(m) Przepiséw wykonawczych do regulacji europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego
(ang. Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination, IPREE).
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Jacek Markowski*

Prawo wtasnosci intelektualnej
a gry komputerowe - wybrane zagadnienia

1. Wstep

Gry komputerowe stanowig obecnie najbardziej dochodowgq gataz branzy
rozrywkowej, ktéra przycigga coraz wieksza rzesze odbiorcéw’, oferujgc graczom
zaawansowane technicznie tytuty (osiggajac fotorealistyczne efekty wizualne),
co przektada sie przede wszystkim na poziom ich interaktywnosci, ktéra jest
podstawowym narzedziem stuzacym do zapoznania sie przez gracza z przygoto-
wang przez tworcdw historia.

Wskazany wyzej rozwéj technologiczny, implementacja nowych mechanik
rozgrywki, ma réwniez swéj wymiar prawny, bowiem rozpoznanie elementéw gry
chronionych prawem i zastosowanie wifasciwego rezimu ochrony stanowi jeden
z istotnych sktadnikéw przyczyniajacych sie do sukcesu komercyjnego kazdej gry
komputerowej.

Niniejszy artykut ma na celu przedstawi¢ podsumowanie aktualnego stanu
prawnego w obszarze regulujgcym branze gier komputerowych, w szczegél-
nosci prawa autorskiego, przeglad najnowszego orzecznictwa dotyczacego gier
komputerowych oraz zaprezentowac aktualne kierunki w obszarze poszukiwania
subsydiarnych zrédet ochrony, przede wszystkim prawa patentowego oraz prawa
ochrony konkurencji.

* Dr Jacek Markowski, adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent WPiA na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyktadowca Wyzszych Szkét Bankowych. Doradza prawnie branzy kreatywnej, gamingowej oraz esportowe;.
Specjalizuje sie w prawie wiasnosci intelektualnej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym oraz
ochronie débr osobistych. Posiada doswiadczenie zarébwno w obstudze korporacyjnej, jak i procesowej. Twdrca
szeregu publikacji naukowych oraz autor wypowiedzi prasowych umieszczanych na tamach m.in. Dziennika Gazeta
Prawna. Wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych oraz branzowych. Uczestnik grup roboczych Fundacji
Koalicji na rzecz Polskich Innowacgji.

T Zob. https://newsroom.accenture.com/news/global-gaming-industry-value-now-exceeds-300-billion-new-accenture-
report-finds.htm (dostep: 14.07.2021 r.).
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2. Gra komputerowa jako przedmiot ochrony
— obecny stan prawny

Sposrod triady trzech fundamentalnych Zrédet prawa wtasnosci intelek-
tualnej (prawo wiasnosci przemystowej, prawo autorskie i prawa pokrewne oraz
ochrona baz danych sui generis), ochrona prawnoautorska gwarantuje najszersza
ochrone dla gier komputerowych jako wytworow ludzkiego intelektu, przede
wszystkim ze wzgledu na mnogos¢ wystepujacych tam wkiadéw twérczych, spet-
niajgcych przestanki zawarte w art. 1 pr. aut.? oraz przyznania przez ustawodawce
ochrony ex lege.

Nie budzi zadnych watpliwosci, szczegdlnie na obecnym wizualno-tech-
nicznym etapie zaawansowania gier, ze znaczna czesc ich sktadowych zastuguje na
ochrone jako utwér. Doktryna prawa skupita sie zatem na znalezieniu wtasciwej kwali-
fikacji gier komputerowych jako utworu (multimedialnego ze swej natury). Punktem
wyjsciowym dla nauki prawa byto poszukiwanie rozwigzania w ramach utworow
wymienionych w katalogu ustawowym, przepisach szczegélnych lub stosowania
potaczonej ochrony, przewidzianej dla réznych reziméw. Na przeciwlegtym biegunie
znajduja sie natomiast koncepcje potraktowania gier jako ,,nowych” utwordéw, ewen-
tualnie utworéw niewymienionych w ustawie albo mieszanych (hybrydowych).

J. Barta i R. Markiewicz, rozpatrujac problematyke kwalifikacji utworéw multi-
medialnych in toto, wskazuja, ze ich réznorodnos¢ oraz brak definicji legalnej stoja na
przeszkodzie wypracowaniu jednolitego modelu ochrony?. Poddajg oni pod rozwage
dwa rozwigzania: wyodrebnienie nowej kategorii utworéw badz badanie kwalifikacji
a casu ad casum®. Kazdorazowe badanie miaftoby charakter kilkuetapowy, najpierw
badano by zdolno$¢ potraktowania multimediéw jako jednej ze znanych kategorii
dziet, a przy uzyskaniu negatywnej odpowiedzi, poszukiwano by ochrony w ramach
dziet najbardziej zblizonych do danego utworu multimedialnego. Co do egzekwo-
wania skutecznej ochrony dzieta, proponujg oni stosowanie przepiséw wtasciwych
dla naruszonych elementéw, co w rezultacie oznaczatoby dochodzenie ochrony co
do kilku utwordw, stanowigcych elementy sktadowe multimediow®.

I. Matusiak wyrazit dezaprobate dla tej koncepcji, wskazujac, ze polskie
przepisy nie przewidujq odrebnych roszczen dla kazdej kategorii dziet, a tres¢ art.
79 pr. aut. dotyczy wszystkich utworéw. Koncepcja ta uniemozliwia potrakto-
wanie dzieta multimedialnego (gier komputerowych) jako odrebnego od czesci
sktadowych przedmiotu ochrony?®. J. Szyjewska-Baginska podkresla, ze kazde dzieto

2 Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), (dalej: pr. aut.).

3 J. Barta, R. Markiewicz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017, s. 1292.

4 Propozycja prezentowana przez przedstawicieli doktryny holenderskiej. The Dutch Copyright Commision w 1998 .
opowiadata sie za przyznaniem ochrony multimediom, bazujac na réznych podstawach prawnych - dawato to
mozliwos¢ zastosowania zasad ogdlnych prawa autorskiego w sytuacji, gdy utwér przejawiat wtasny oryginalny
charakter oraz pietno tworcy (ang. the maker’s personal mark), a takze zastosowanie regulacji dotyczacych dziet
zbiorowych lub filméw. Zob. W. Grosheide, Copyright issues and the information society: Dutch perspectives, http://
www.ejcl.org/64/art64-13.html, passim.

5 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 234.

6 . Matusiak, Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013, s. 82; J. Barta i R. Markiewicz
wskazuja, ze przejawy tworczosci w dziele multimedialnym widoczne sg w catosci dzieta. Por. J. Barta, R. Markiewicz,
Prawo autorskie..., 2013, s. 233.
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multimedialne tworzy nowa jakos¢ obejmujacg wspodfistniejgce elementy sktadowe.
W mojej ocenie zbyt daleko idgca generalizacjg jest uznanie przez autorke, ze
w kazdym przypadku to wspéfistnienie jest tak silne, ze ma ono charakter ,stopio-
nych wzajemnie elementéw"’. Nie ma to réwniez pokrycia w wystepujacych warun-
kach gospodarczych, gdzie praktycznie kazdy z utworéw multimedialnych korzysta
z tresci licencjonowanych, nalezacych do podmiotéw trzecich, inkorporowanych
do produktéw multimedialnych. Zaakceptowanie wystepowania tak trwatej wiezi
skutkowatoby uznaniem, ze zaciera sie granica pomiedzy wktadami tworcy utworu
multimedialnego a elementami wykorzystanymi na zasadach licencji.

I. Matusiak w swych dalszych rozwazaniach dostrzega jednak, ze , prezen-
tacje ekranowe w grach komputerowych moga by¢ samodzielnym (niezaleznym od
programu komputerowego) przedmiotem obrotu. Jego zdaniem powyzsze przeczy
mozliwosci potraktowaniu gry jako catosci, gdzie poszczegdlne elementy s3 silnie
zintegrowane. Konstatacja ta przewiduje zatem odrebng eksploatacje artystyczna
i ekonomiczng elementéw sktadowych gry komputerowej®. ROwniez nowsze wypo-
wiedzi doktryny sygnalizujg potrzebe oddzielnej ochrony zaréwno prezentacji ekra-
nowych, jak i warstwy programowej®, przy réwnolegtej potrzebie ich wyraznego
wyodrebnienia, na co wskakuje przeciez dotychczasowe orzecznictwo TSUE™.

Zgodzic sie nalezy z D. Kotem, ze podjecie proby stworzenia odrebnej kate-
gorii dzieta pod nazwa ,utwér multimedialny” jest skazane na niepowodzenie,
bowiem jest to kategoria zbyt pojemna oraz zréznicowana, aby mogta podlegad
skutecznemu skategoryzowaniu na gruncie prawa autorskiego''. Nalezy réwniez
wspomnie¢ o postepie technologicznym, ktéry wptywa na tworzenie nowych
wariacji dziet multimedialnych. Powyzsza argumentacja w petni dotyczy gier
komputerowych. A. Wachowska wydaje sie réwniez przychyla¢ do tej argumen-
tacji, proponujac, aby gry komputerowe traktowac jako utwory niemieszczace
sie w zadnej kategorii wymienionej w art. 1 ust. 2 pr. aut. lub ewentualnie jako
utwory zbiorowe, sygnalizujac istotne watpliwosci co do takiego rozwigzania'.

Osobiscie stoje na stanowisku, ze niezasadne jest przyznawanie produktom
multimedialnym (w tym grom komputerowym) charakteru jednolitej, wspdlnej
kategorii utworu. W produktach tych nalezy de facto dopatrywac sie zréznicowa-
nych wkfadéw twoérczych i stosowac kwalifikacje a casu ad casum.

7 ). Szyjewska-Baginska, Utwdr multimedialny, Bydgoszcz—-Szczecin 2010, s. 46. M. Drozdowicz dodaje, ze utwor

multimedialny reprezentuje ,nie sume, a raczej synteze, co nalezy odnies¢ zaréwno do tredci, jak i formy”. Por.

M. Drozdowicz, Dziefo multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy

utworu, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 2001/78, s. 112.

I. Matusiak, Gra komputerowa..., s. 222 i n. Jednoczes$nie autor przedstawia kontrargument w postaci wystepowania

w grze wktadéw niezdolnych do samodzielnej eksploatacji, w szczegdlnosci wkiad rezysera gry komputerowej,

ktdry istnieje w jednosci z catoscig gry. Dlatego tez wychodzi on z propozycja potraktowania gry komputerowej

jako utworu wspoétautorskiego o charakterze mieszanym, nieroztaczno-roztgcznym. Pragne po czesci przychylic sie

do tego stanowiska, nawigzujgcego do specyfiki utworéw audiowizualnych, ktore stanowig de facto hybryde kilku

rodzajéw utwordéw znanych ustawie, cechujacych sie mnogoscia wktadéw tworczych.

K. Pabian, Umowa celofanowa w praktyce gospodarczej obrotu grami komputerowymi, ,Zeszyty Naukowe

Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 2019/2, s. 82-84.

10 Wyrok TSUE z 23.01.2014 r., Nintendo Co. Ltd i in. v. PC Box Srl, 9Net Srl, C-355/12.

" D. Kot, Ochrona i eksploatacja utworu multimedialnego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellorskiego. Prace
z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 1997/69, s. 159.

2. A. Wachowska [w:] Ochrona gry komputerowej Aktualne wyzwania prawne, red. E. Traple, Warszawa 2015, s. 60.
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Same gry komputerowe in toto traktowac nalezy jako utwory mieszane
(hybrydowe). Kazdy przypadek naruszen powinien by¢ traktowany indywidualnie
w oparciu o to, jaki element gry zostat naruszony i jaki rezim ochrony ma do
niego zastosowanie. Optowanie za stworzeniem nowej kategorii utworéw, ktére
argumentowane jest istnieniem rzekomego nierozerwalnego scalenia poszczegol-
nych elementéw i cyfrowg forma zapisu, jest nieprzekonujgce, poniewaz nie s to
w zadnym wypadku cechy wystepujace wytacznie w grach komputerowych, sg to
elementy spotykane w kazdym utworze multimedialnym.

Oczywiscie zasadne jest stanowisko, ze ochrona gry komputerowej jako
utworu powinna co do zasady dotyczy¢ gry ,jako catosci” (na co wskazuje tres¢
art. 1 ust. 1 pr. aut.), lecz ze wzgledu na aktualne brzmienie ustawy, w szczegol-
nosci przepiséw dotyczacych programéw komputerowych i znajdujacych sie tam
wytgczen, jest ona mozliwa do wyegzekwowania jedynie w ujeciu teoretycznym,
a w praktyce skutkowatoby znaczacym ograniczeniem zakresu uprawnien twércéw
gry, w szczegolnosci autorskich praw osobistych.

3. Swoboda tworcza autoréw gier komputerowych
w Swietle najnowszego orzecznictwa amerykanskiego

Zagadnieniem bardziej szczegdétowym, zwigzanym z samym procesem
produkcji gry komputerowej, sg granice swobody twérczej w zderzeniu
z prawami podmiotow trzecich. Niewatpliwie cennym Zrédtem wskazéwek inter-
pretacyjnych sg najnowsze orzeczenia zagraniczne, przede wszystkim amerykan-
skie, traktujgce o prawnej ochronie gier komputerowych, ktérych najistotniejsze
tezy zostang nizej przedstawione.

W sprawie AM General v. 2K Games'® sad badat mozliwos¢ wykorzystania
chronionych prawem wtasnosci intelektualnej elementéw sprzetu wojskowego
w grach, aby mozliwie najbardziej realistycznie odwzorowac konflikty wojenne.
W 2017 r. AM General, ktéry jest wytgcznie uprawniony do korzystania ze znaku
towarowego ,,Humvee"”, pozwat wydawce gry Call of Duty, twierdzac, ze gracze s
wprowadzani w btad i pozostajg w przeswiadczeniu, ze AM General udzielit licencji
na korzystanie z przedmiotowego znaku. Activision odparto ten zarzut, powotujac
sie na 1. Poprawke Konstytucji Standw Zjednoczonych, gwarantujgcg mozliwos¢
umieszczania prawdziwego sprzetu wojskowego w grach wojennych. Petnomoc-
nicy wydawcy podniedli takze, ze powotywanie na znak towarowy, aby kontrolowac
czyj$ proces tworczy, jest ,niebezpieczne w kazdym wypadku”, a juz szczegdlnie
w przypadku pojazdu wojskowego, finansowanego przez amerykanskich podatnikéw
przez ostatnie 30 lat'.

Przechodzac do oceny merytorycznej, sad meriti oddalajagc powoddztwo
stwierdzit, ze gra przeszta tzw. rogers test'>. Sad uznat, ze deweloperzy mogli

3 AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 1:17-cv-08644-GBD-JLC, 2020 U.S. Dist. LEXIS 57121.

4 AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.

5 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), wypracowany w amerykanskim orzecznictwie test majacy na celu
ustalenie granic swobody w korzystaniu ze znakéw towarowych w twdrczosci artystycznej.
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oczywiscie stworzyc¢ gre bez uzycia spornych pojazddw, lecz ich obecnos¢ znaczaco
zwieksza realizm rozgrywki i wykracza poza reklamowe prezentowanie marki
Hummer. W orzeczeniu podkreslono, ze ,obranie pogtebiana realizmu jako celu
artystycznego usprawiedliwia obecnosc¢ tych pojazdéw w grach o wspotczesnych
konfliktach wojennych, bowiem niewatpliwie zbliza do tego celu”®.

W kolejnej w przytoczonej sprawie pozwanym byt réwniez wydawca 2K'.
Spor dotyczyt szeroko omawianego w mediach naruszenia praw autorskich tatu-
azystow, odpowiedzialnych za prace utrwalone na ciatach gwiazd koszykarskiej
ligi NBA, m.in. LeBrona Jamesa. Tatuazysci w pozwie z 2016 r. zarzucili wydawcy
gry bezprawne korzystania z ich prac. W toku samego postepowania uzyskano
stanowisko Lebrona Jamesa, ktéry byt przekonany, ze miat prawo udziela¢ zgody
na korzystanie ze swojego wizerunku (wraz z tatuazami) innym podmiotom na
potrzeby gadzetéw, do wystgpien telewizyjnych i innych przejawéw pracy tworczej,
np. do gier komputerowych'®.

Sad uznaft, ze tworcy gry NBA 2K nie naruszyli praw autorskich twoércéw
tatuazy poprzez ich umieszczenie w grze. Skuteczne byto powotanie sie przez 2K
Games na szereg instytucji amerykanskiego prawa autorskiego, m.in. dorozumiane
udzielenie licencji, dozwolony uzytek (fair use) oraz zasade de minimis (uzycie
chronionych tresci w znikomym stopniu). Sad, podzielajac stanowisko 2K Games,
wskazat, ze ,zadna okolicznos¢ nie pozwala na potwierdzenie argumentu, ze
sposob przedstawienia tatuazy w grze jest analogiczny do ich sposobu prezentacji
w Swiecie rzeczywistym”'®. Podkreslono, ze ,tatuaze pojawiajq sie w grze jedynie
na graczach, ktorzy je posiadaja, czyli na trzech z ponad czterystu dostepnych
zawodnikéw. Faktem bezspornym jest to, ze w ramach statystycznej rozgrywki
nie pojawig sie w niej zawodnicy z tymi tatuazami, a nawet jesli tak sie stanie,
sposéb ich prezentacji sprawia, ze sg one matych rozmiaréw i przyjmujg forme
szybko przemieszczajacych sie obrazéw umieszczonych na postaciach, pozostaja-
cych w grupie innych zawodnikéw. Ponadto tatuaze nie znajdujg sie na zadnych
materiatach marketingowych gry"?.

Sad dodat réwniez, ze podczas rozgrywki, ktéra zawiera graczy ze spor-
nymi tatuazami, nie jest mozliwe ich realne zidentyfikowanie, bo wyswietlane
sg one w stosunku od 4,4% do 10,96% ich rzeczywistego rozmiaru. Sam dyna-
mizm rozgrywki takze utrudnia ich faktyczne dostrzezenie. To wszystko sprawia,
ze powdd nie byt w stanie przekonac¢ sadu, ze uzycie tatuazy w grze ma istotny
wymiar i tym samym miato ono charakter de minimis. Co wiecej, zdaniem sadu
domniemywac nalezy, ze tatuazysci udzielili zawodnikom niewytacznej licencji do
korzystania z tatuazy w ramach eksploatacji ich wizerunku, co nastapito przed
korzystaniem z tatuazy przez wydawcoéw gry. Podsumowujac, tworcy gry poprzez
porozumienia z NBA mogli korzysta¢ z wizerunkéw graczy (wigcznie z tatuazami),
bo ci udzielili wczesniej licencji samej lidze koszykarskiej.

16 AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.
17 Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc., 1:16-CR-00724-LTS-SDA (S.D.N.Y. March 26, 2020).
8 Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.
19 Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.
20 Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.
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Ostatnim argumentem byt ten, ktéry pojawit sie réwniez w opisanej wyzej
sprawie, czyli amerykanski ekwiwalent instytucji dozwolonego uzytku (fair use).
Pomimo ze tatuaze stanowig wierne kopie oryginatéw, cel ich rozpowszechniania
jest inny od pierwotnego. Dodatkowo, deweloperzy, chcac stworzy¢ mozliwie
najbardziej realistyczny symulator koszykarskiej ligi NBA, beda dazy¢ do rzetelnego
odwzorowania wizerunkdw poszczegdlnych zawodnikéw. Cel ich uzycia jest zatem
zgota odmienny od tego przyswiecajacego tatuazystom?'.

Sprawa Pellegrino v. Epic Games22 dotyczyfa saksofonisty Leo Pellegrino
pozywajacego Epic Games za uzycie jego popularnego, ,autorskiego” ruchu tanecz-
nego w grze Fortnite (uzywany jako emotikon). Muzyk postawit zarzut naruszenia
jego prawa do wizerunku, fatszywej reklamy, dopuszczenia sie czynu nieuczciwej
konkurencji, wprowadzenia w btad co do zrédta pochodzenia, naruszenia prawa
do znaku towarowego oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Sad odrzucit mozliwos¢
merytorycznej oceny ogromnej czesci roszczen powoda, bowiem nie byt on wstanie
wykaza¢, ze Epic Games jest w stosunku do niego podmiotem konkurencyjnym,
naruszono prawo ochronne na znak towarowy oraz ze wydawca jest beneficjentem
bezpodstawnego wzbogacenia; kwestig pozostajgcg do merytorycznej oceny sadu
pozostat jedynie zarzut fatszywej reklamy.

Uzasadniajac swéj werdykt w obszarze praw wtasnosci intelektualnej, sad
podnidst, ze zastosowanie bedzie miata przede wszystkim 1. Poprawka do Konsty-
tucji Standw Zjednoczonych, poniewaz sporny emotikon ,,Phone It In” nie zawiera
wizerunku Pellegrino lub informacji o nim samym. Dodatkowo, gracze moga
dokonywac jej personalizacji, uzywajac jej z roznymi postaciami i pozostatymi
emotkami, ktére nasladuja innych celebrytéw. Sam kontekst uzycia ruchéw tanecz-
nych jest takze inny, w grze towarzyszy on w samej rozgrywce, a u powoda jest
czescig wystepu muzycznego. Zostata ona zatem w sposéb tworczy przetworzona
na tyle, ze zastuguje na ochrone w ramach fair use?.

Pozostajac przy sprawach dotyczacych zaréwno prawa autorskiego,
jak i prawa do wizerunku w grach komputerowych, w 2019 r. zapasnik Booker
T. Huffman, znany takze jako G.l. Bro, pozwat wydawce Activision, twierdzac, ze
wystepujaca w grze Call of Duty: Black Ops 4 posta¢ (David ,,Prophet” Wilkes)
narusza prawa do utworu plastycznego z wizerunkiem G.I. Bro?.

Wydawca odpart zarzuty, twierdzac m.in., ze Booker T. nie posiada legity-
macji do wytoczenia powddztwa, wyzbywajac sie prawa do tej postaci na rzecz
organizacji WWE oraz ze postac ,,Prophet” zostata stworzona samodzielnie i bez
naruszen. tawa przysiegtych uznata, ze elementy postaci G.I. Bro, ktérych ochrony
sie domagat, nie sg chronione prawem autorskim i tym samym Activision nie dopu-
scito sie jakiegokolwiek naruszenia®. W zblizonym stanie faktycznym Lenwood

21 Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.

22 Pellegrino v. Epic Games, Inc., No. 19-1806 (E.D. Pa. March 31, 2020).

23 Pellegrino v. Epic Games, Inc.

24 Huffman v. Activision Publishing, Inc., Activision Blizzard, Inc., and Major League Gaming Corp., 2019 WL 577529
(E.D.Tex.).

25 Huffman v. Activision Publishing, Inc.
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»Hard Rock” Hamilton, pozywajacy Epic Games za rzekome uzycie jego wizerunku
w grze Gears of War, rowniez prawomocnie przegrat z wydawca?.

Chociaz badane przez sady gry réznig sie do siebie, to w stanach faktycz-
nych analizie poddano bardzo zblizone zagadnienia, czyli uzywanie elementéw
Swiata rzeczywistego w grach (pojazdy, wizerunek oraz tatuaze gwiazd NBA)
i problematyke obowigzku uzyskania zgody uprawnionych podmiotéw na takie
uzycie. Wszystkie te wyroki sg niewatpliwym sukcesem przedstawicieli branzy gier,
ktorych szeroki zakres swobody twérczej zostat niejako potwierdzony. Mozna
réwniez, z zachowaniem pewnej ostroznosci, pokusi¢ sie o mozliwos¢ skutecz-
nego przeniesienia czesci uzytej w tych sprawach argumentacji na grunt polskiej
instytucji dozwolonego uzytku, w szczegdlnosci cytatu czy tez problematyki rozpo-
wszechniania wizerunku.

4. Zdolnos$¢ patentowa gry komputerowe;j

Ustawa Prawo wiasnosci przemystowej w sposob niebudzacy watpliwosci
wytgcza mozliwos¢ uznania programu komputerowego za wynalazek, ktory jest
niewatpliwie kluczowa czescig sktadowa kazdej gry komputerowej. Nie wcho-
dzac w zbyt szczegétowe rozwazania, majac na wzgledzie m.in. dwie decyzje
Izb Odwotawczych EPO ws. IBM — | decyzja T 1173/97 z 1.07.1998 r. oraz |l
decyzja T 935/97 z 4.02.1999 r., mozliwe jest co do zasady uzyskanie ochrony na
wynalazek, ktéry do swojego funkcjonowania wykorzystuje program kompute-
rowy. To, czy powyzsza ,furtka” interpretacyjna daje mozliwos¢ potraktowania
jakiegos rozwigzania/mechaniki w grze komputerowej jako wynalazku w polskim
porzadku prawnym, wymagatoby bardzo dogtebnej analizy, ktéra wykracza poza
ramy artykutu. Konserwatywnos¢ polskiego i europejskiego prawa patentowego
w tym obszarze nie sprawia jednak, ze w branzy gier komputerowych nie korzysta
sie skutecznie z takiego rodzaju ochrony.

Zdecydowanie bardziej liberalny amerykanski system patentowy udziela
w sposéb powszechny ochrone patentowa na mechaniki rozgrywki zawarte
w grach. Dla przykfadu, innowacyjna mechanika Nemesis system z gry Middle-E-
arth: Shadow of Mordor uzyskata w tym roku ochrone patentowa?. Inne ciekawe
rozwigzania, ktérym udzielono ochrony, to m.in. mini-gry dostepne podczas
ekranu fadowania, strzatka kierunkowa w grach wyscigowych czy miernik poziomu
zdrowia psychicznego bohatera gry?2.

Réwniez polscy twoércy gier, pomimo wyzej wskazanych ograniczen
w polskim porzadku prawnym, korzystajg z systemu amerykanskiego i tam poszu-
kuja ochrony patentowej dla pewnych rozwigzan zawartych w swoich grach.
Najlepszym przyktadem jest uzyskanie przez Bloober Team Objecie ochrony paten-
towej na innowacyjny sposéb symultanicznej rozgrywki na dwoéch lub wiekszej

26 Hamilton v. Speight, 827 Fed. Appx. 238 (3rd Cir. 2020).
27 Zob. https:/patents.google.com/patent/US20160279522A1/en?0q=20160279522 (dostep: 14.07.2021 r.).
28 Zob. https://www.gamesradar.com/video-game-patents-that-might-surprise-you/ (dostep: 14.07.2021 r.).
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liczbie ekranéw?®. Powyzsze potwierdza, ze ochrona patentowa moze stanowic
realne Zzroédto ochrony dla niektérych elementéw gry komputerowe;.

5. Prawo ochrony konkurencgji jako substytucyjna forma
ochrony gier komputerowych

We wczesniejszych czesciach artykutu skupitem sie na rozwazaniach co
do wybranych reziméw ochrony wtasnosci intelektualnej i ich zastosowaniu do
branzy gier komputerowych, przede wszystkim prawa autorskiego. Nalezy jednak
pamietac, co juz wczesniej wskazywatem, ze rynek gier jest niezwykle zréznico-
wany i wystepujg na nim roéwniez produkcje nacechowane duza prostotg wizualng
oraz w obszarze samej rozgrywki, a to wskazuje, ze prawo autorskie moze chronic
jedynie warstwe programowaq oraz znikomg czes$¢ prezentacji ekranowych gry.
Gry takie wystepuja szczegolnie na platformach mobilnych, ktéry to rynek boryka
sie z problemem game cloningu®. Game cloning dotyczy gtéwnie kopiowania
elementéw warstwy audiowizualnej gry (bez naruszenia warstwy programowej),
natomiast zdarzaja sie réwniez przypadki kopiowania kodu zrédtowego gry.

Proceder game cloningu nasilit sie jeszcze bardziej wraz z wzrostem popu-
larnosci tzw. gier hyper-casual, cechujacych sie prostota graficzng i bazujacych na
maksymalnie kilku mechanikach, z niewielkim poziomem interaktywnosci. Sam
proces produkcji takich gier moze zostac zrealizowany relatywnie niewielkim
budzetem oraz przy twérczym udziatem wytacznie jednej osoby albo niewielkiego
zespotu. To wszystko sprawia, ze gry hyper-casual s3 masowo ,klonowane”31.
Sygnalizowana prostota takich gier powoduje, ze elementy kopiowane (nieskom-
plikowane, powszechne elementy graficzne, np. kursory, figury geometryczne)
w oderwaniu od samej gry nie beda mogty zosta¢ potraktowane jako utwor.
Nalezy sie zatem zastanowi¢ nad poszukiwaniem alternatywnie ochrony na gruncie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dnia 4.09.2020 r. przedmiotowa kwestie zbadat Tribunal Judiciaire de Paris
| i uznat, ze gra Woodturning 3D wydawcy mobilnego Voodoo nie spetnita prze-
stanek do przyznania ochrony prawnoautorskiej, jednakze sad udzielit ochrony
wtascicielom gry przed czynami nieuczciwej konkurencji, ktorych dopuscili sie
wydawcy gry Wood Shop, bezposredniego konkurenta na rynku mobilnym32. Sad
podkreslit, Zze udzielenie ochrony prawnoautorskiej uzaleznione jest od wystepo-
wania przestanek w postaci twoérczej pracy, wykazujacej indywidualny charakter
twoércy, co wynika bezposrednio z orzecznictwa TSUE*. Rozwijajac te mysl, sad

29 Zob. https://patents.google.com/patent/US10500488B2/en?assignee=bloober+team&oq=bloober+team; https:/
www.blooberteam.com/objcie-ochron-patentow-innowacyjnego-sposobu-symultanicznej-rozgrywki (dostep:
14.07.2021 r).

30 S, Castree zjawisko to okresla mianem cyber-plagiatu, ktéry ma miejsce na najwiekszych platformach dystrybucji
cyfrowej, m.in. Apple App Store oraz Google Play. Szerzej opisane przez S. Castree, Cyber-Plagiarism for Sale!: The
Growing Problem of Blatant Copyright Infringement in Online Digital Media Stores, 2012, s. 4.

31 T. Bradshaw, How ‘hyper-casual’ games are winning the mobile market, https://www.ft.com/content/55f64cfe-125e-
4529-b16e-ad77f8cd8710 (dostep: 14.07.2021 r.).

32 T) Paris, 4.09.2020, No.20/03352.

3 Wyrok TSUE z 1.12.2011 r., Painer v. Standard Verlags GmbH, C-145/10.
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francuski dodat, ze twérczy charakter pracy moze wynika¢ nie tylko z wyboru
koloréw, wzoréw, ksztattow, materiatow czy ornamentéw, ale réwniez wystepu-
jacych pomiedzy nimi kombinacji. Takie tworcze elementy nie zostaty odnalezione
przez sad w grze Woodturning 3D. Prezentacje ekranowe gry ograniczajg sie do
prostego modelu kawatka drewna, ktéry poprzez ciecie przy uzyciu narzedzi moze
przybra¢ nieskomplikowane ksztafty. Uzyte w badanej grze barwy i tfa nie sa
w zaden sposob oryginalne i powszechnie wystepuja w tego typu grach*.

Sad w pozostatym zakresie podzielit stanowisko powoda i stwierdzit, ze
gra pozwanego zostata wizualnie, jak i w ramach rozgrywki zmodyfikowana, aby
tudzaco przypominata gre powoda, a pozwani nie potrafili wykaza¢, ze podobien-
stwa sg efektem samodzielnego procesu produkcyjnego. Przecietny uzytkownik
koncowy, pobierajgc gre za posrednictwem platformy mobilnej, nie jest w stanie
odrozni¢ obu tych gier, a zatem wystepuje ryzyko wprowadzenia konsumenta
w btad. Wprowadzenie podobieistw w grze pozwanych zbiegto sie ze zwiek-
szong liczba pobran i to doprowadzito do konkluzji sadu, ze dziatania pozwanych
majg charakter pasozytniczy i na mocy komentowanego wyroku zostaty objete
sadowym zakazem?®.

Przenoszac powyzsze na grunt prawa polskiego, opisane wyzej dziatania
uznane za bezprawne przez sad francuski, niewatpliwie mogtyby zosta¢ potrak-
towane za dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrazajace
lub naruszajace interes innego przedsiebiorcy lub klienta. W podobnych stanach
faktycznych polscy twércy gier komputerowych moga zatem subsydiarnie poszu-
kiwa¢ ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Podsumowanie

Poruszone wyzej kwestie dotyczace ochrony prawa wtasnosci intelektu-
alnej w grach komputerowych wskazujg na ich duze zniuansowanie. Ta okolicz-
nos¢ sprawia, ze do poszukiwania narzedzi do ochrony débr niematerialnych
w postaci gier komputerowych nalezy podchodzi¢ a casu ad casum i nie ogra-
nicza¢ sie jedynie do rozpatrywania gry jako utworu, ale réwniez poszukiwad
jej ochrony w obszarze praw wtasnosci przemystowej czy tez praw chronigcych
uczciwg konkurencje.

34 T) Paris, 4.09.2020.
35 T) Paris, 4.09.2020.
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Glosa do wyroku Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego Warszawie
z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19

TEZA WYROKU: Aby oznaczenie zostato objete zakazem przewi-
dzianym przez przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., musi ono mie¢ wystar-
czajgco bezposredni i konkretny zwigzek z rozwazanymi produktami lub
ustugami, ktéry pozwala danemu kregowi odbiorcéw na natychmiastowe
postrzeganie go, bez gtebszego zastanowienia, jako opisu kategorii tych
towarow lub ustug lub jednej z ich cech. Warunkiem niezbednym jest rozu-
mienie przez znaczng czes¢ krajowych odbiorcéw znaczenia uzytych w znaku
okreslen w jezyku obcym.

TEZA GLOSY: W ocenie zastosowania art. 129 ust. 2 pkt 2 albo nowego
art. 129" ust. 1 pkt 3 p.w.p. wobec znakéw towarowych obcojezycznych
nalezy uwzglednia¢ réwniez przepisy ustawy o jezyku polskim. Mozna je
ocenia¢ jako pozbawione znamion odrézniajacych, na podstawie art. 129
ust. 2 pkt 3 p.w.p. (albo art. 129" ust. 1 pkt 4 p.w.p.), jesli weszty do jezyka
potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych prakty-
kach handlowych.

Glosowany wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
z25.07.2019 r.,, VI SA/Wa 505/19', wydano w sprawie ze skargi na decyzje Urzedu
Patentowego RP z 21.12.2018 r., ktérg Urzad utrzymat w mocy swojg wczedniejsza

* Mgr inz. Bogustaw Kler, rzecznik patentowy od 1997 r. Staty biegty sadowy z zakresu wtasnosci przemystowej.

T Wyrok z uzasadnieniem zamieszczony w niniejszym zeszycie ,Rzecznika Patentowego”, dostepny takze w Centralnej
Bazie Orzeczen Sadéw Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl). Réwniez pozostate powotane w glosie wyroki
sqdoéw administracyjnych dostepne sa w tej bazie orzeczen.
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decyzje z 13.04.2018 r., odmawiajaca udzielenia prawa ochronnego na znak towa-
rowy stowny ,,We care about Air"” — numer zgtoszenia Z.4398192. Sad uchylit obie
te decyzje, a wyrok jest juz prawomocny.

Znak towarowy bedacy przedmiotem sprawy sagdowoadnimistracyjnej zgto-
szono do Urzedu Patentowego 5.03.2015 r., a zgtaszajacy: KLIMA-THERM Sp. z 0.0.
w Warszawie, zadat jego ochrony dla towaréw, takich jak: urzadzenia, apara-
tura i instalacje klimatyzacyjne, osuszajace, grzewcze, wentylacyjne, chfodnicze
(klasa 11 klasyfikacji nicejskiej). Zgtoszenie znaku obejmuje tez ustugi instalacyjne
i remonty w zakresie montazu i konserwacji urzadzen i systemoéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i ochrony srodowiska (klasa 37) oraz ustugi projektowo-konstruk-
cyjne i doradztwo w zakresie systeméw ogrzewania, wentylacji i ochrony srodo-
wiska, doradztwo techniczno-organizacyjne zwigzane z dziatalnoscig grzewcza,
wentylacyjng klimatyzacyjng i ochrong srodowiska (klasa 42).

Wszystkie stowa uzyte w znaku towarowym wedtug zgtoszenia 2.439819
s w jezyku angielskim, a w ttumaczeniu na jezyk polski znacza: ,,dbamy o powie-
trze” badz ,troszczymy sie o powietrze”. Omawiany znak towarowy, bedac
znakiem stownym, nie posiada oczywiscie zadnych elementéw graficznych.

Przyczyna odmowy udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towa-
rowy byt stawiany przez Urzad Patentowy zarzut, ze oznaczenie zgtoszone do ochrony
nie posiada zdolnosci odrézniajacej, poniewaz skfada sie wytacznie z elementow
wskazujacych na rodzaj oraz jakos¢ towardw i ustug, dla ktérych je przeznaczono.
Jako podstawe prawng odmowy Urzad wskazat przepisy ustawy z 30.06.2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej®, konkretnie art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2
pkt 12 p.w.p. Powofany art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, ze nie udziela sie praw
ochronnych na oznaczenia, ktére nie majg dostatecznych znamion odrézniajacych,
a ust. 2 tego artykutu objasnia, na czym polega brak znamion odrézniajacych. W mysl
kolejnych 3 punktéw w art. 129 ust. 2 dostatecznych znamion odrézniajacych nie
majg oznaczenia, ktore:

— nie nadaja sie do odrdzniania w obrocie towaréw, dla ktérych zostaty
zgtoszone (pkt 1);

— sktadaja sie wytacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wska-
zania w szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci,
wartosci, przeznaczenia, (...) sktadu, funkgji lub przydatnosci (pkt 2).

— weszly do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3).

Oméwione przepisy, zawarte w art. 129 p.w.p., juz nie obowigzuja, uchy-
lono je nawet przed datg wydania zaskarzonej decyzji, jednak miaty zastosowanie
w sprawie, poniewaz zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. spetnienie ustawowych

2 Uzycie w znaku wielkich i matych liter powtdrzytem za wyszukiwarka UPRP oraz za BUP 2015/13 (prawdopodobnie
wiec tez za podaniem o udzielenie prawa ochronnego), cho¢ z uwagi na zaklasyfikowanie przez Urzad znaku jako
stowny, wielko$¢ liter jest nieistotna.

3 Obowiazujacy w dacie zgtoszenia znaku towarowego byt tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2013 r. poz. 1410
(dalej: p.w.p.).



Glosa do wyroku WSA Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19

warunkéw do uzyskania ochrony udzielanej przez Urzad Patentowy ocenia sie
wedtug przepiséw obowigzujacych w dacie zgtoszenia. Mimo ich uchylenia, gloso-
wany wyrok zachowuje aktualnos¢, poniewaz poszczegélne punkty z art. 129
ust. 2 p.w.p. znajduja sie w art. 129" ust. 1 p.w.p. wprowadzonym ustawg nowe-
lizujgca Prawo wtasnosci przemystowej, ktéra obowigzuje od 16.04.2016 r.# Odpo-
wiednikami punktéw 1, 2 i 3 z uchylonego art. 129 ust. 2 p.w.p. sg kolejno punkty
2,314 wart. 129" ust. 1 p.w.p. po nowelizacji — kazdy z nich w identycznym
brzmieniu, zatem zostaty jedynie przeniesione w inne miegjsce tej ustawy.

Istotnym zagadnieniem objetym kontrolag Sadu w sprawie zgtoszenia znaku
towarowego stownego ,We care about Air” (Z.439819) byta kwestia obcojezycz-
nego, konkretnie angielskiego, tekstu tworzgcego ten znak. Zdaniem Urzedu Paten-
towego nieistotne jest, ze zgtoszone oznaczenie jest angielskojezyczne, gdyz — jak
wskazujg badania TNS OBOP - znajomos¢ jezykéw obcych w polskim spoteczen-
stwie rosnie i coraz wiecej rodakéw nimi sie postuguje. Urzad powotat sie na trzy
badania przeprowadzone w réznych latach, a jako najbardziej przydatne dla rozpa-
trywanej sprawy wybrat badanie z potowy roku 2005. Z tego badania Urzad wysnut
whioski, ze znajomos¢ jakiegokolwiek jezyka obcego umozliwiajgca czytanie w nim
gazety, stuchanie radia lub ogladanie telewizji, deklaruje ponad potowa (55%)
spoteczenstwa, przy czym angielski jest na drugiej pozycji wsrdd trzech najpo-
pularniejszych jezykéw. W konkluzji z tych wnioskéw Urzad stwierdzit, ze prawie
1/5 respondentéw bytaby w stanie przeczytac gazete lub zrozumie¢ komunikat
werbalny po angielsku, zatem znaczaca czes¢ spoteczenstwa zna ten jezyk chocby
minimalnie, a wiec bez trudu zrozumie, ze towary dla ktérych zgtoszono rozpa-
trywany znak towarowy, ,dbaja o czyste powietrze”, czyli znak — zdaniem Urzedu
Patentowego — jest opisowy.

W glosowanym wyroku WSA zakwestionowat to stanowisko Urzedu,
zarébwno w zakresie merytorycznej oceny znajomosci przez Polakéw jezyka angiel-
skiego, jak i co do aktualnosci badan z 2005 r. W zakresie merytorycznym WSA
zgodzit sie z zarzutami skargi, ze wskazane przez Urzad wyniki badan TNS OBOP
z 2005 r. nie powalaja przyjac¢, ze przecietni klienci znajg angielski w stopniu
pozwalajacym zrozumiec tres¢ przedmiotowego znaku towarowego. Z tych badan,
zdaniem WSA, wynika, ze jedynie 1/5 badanych sposréd 55% deklarujacych znajo-
mos¢ jakiegokolwiek jezyka obcego zna angielski na poziomie co najmniej mini-
malnym, a wiec az 89% nie zrozumie tekstu ,,we care about air” i potraktuje go
jako fantazyjny. Sad podkreslit, ze aby oznaczenie obja¢ przewidzianym w art. 129
ust. 2 pkt 2 p.w.p. zakazem udzielania praw ochronnych, musi ono mie¢ wystar-
czajgco bezposredni i konkretny zwigzek z rozwazanymi produktami lub ustugami,
ktéry pozwala danym odbiorcom na natychmiastowe postrzeganie go, bez gteb-
szego zastanowienia, jako opisu kategorii towaréow lub ustug lub jednej z ich cech.

W glosowanym wyroku WSA wskazat, ze warunkiem niezbednym do
uznania znaku za opisowy jest rozumienie przez znaczng czes$¢ krajowych
odbiorcow uzytych w znaku towarowym obcojezycznych okreslen. Na takie

4 Ustawa z 11.09.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. poz. 1615).
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kryteria oceny, czy znak towarowy w jezyku obcym jest w Polsce tylko opisowy,
od dawna zwracat uwage Naczelny Sad Administracyjny, na przyktad w wyro-
kach: z 20.03.2003 r., Il SA 92/02, w sprawie znaku ,HARTZLACK" (R.94640) oraz
z 27.06.2007 r., Il GSK 56/07, dotyczacym znaku ,JAVEL" (R.145993).

W rozstrzyganej na podstawie ustawy z 31.01.1985 r. o znakach towaro-
wych® sprawie znaku ,,HARTZLACK", gdzie wyraz podobny ,harzlack” (bez litery
.1") znaczy po polsku: lakier zywiczny, NSA uchylit decyzje uniewazniajaca ochrone.
Sad stwierdzit ze ,, Znak towarowy, zawierajacy w jezyku obcym tresci informacyjne
(...) posiada zdolnos¢ rejestracyjna, jezeli dla znaczacej czesci krajowych nabywcéw,
nieznajacych w dostatecznie dobrym stopniu tego jezyka, znak ten petni funkcje
odrdézniajacg co do pochodzenia towaru”. W rezultacie ochrona znaku ,, HARTZLACK"
nie zostata uniewazniona, wygasta z powodu nieprzedtuzenia jej na kolejne 10 lat.

W sprawie znaku ,JAVEL", ktérego ochrone uniewazniono z tej przyczyny,
ze na francuskim rynku stowo to jest elementem nazwy rodzajowej srodka dezyn-
fekujacego (,,eau de Javel” — woda z Javel), NSA uchylajac wyrok sadu | instancji
zalecit sprawdzi¢, czy w takim znaczeniu nazwa owa funkcjonuje tez w Polsce. Po
powrocie sprawy do WSA, uchylono decyzje uniewazniajaca, a poézniej Urzad Paten-
towy odméwit uniewaznienia, w wyniku czego znak ,JAVEL" jest nadal chroniony.

Wracajac do znaku ,,We care about Air” oraz kwestii aktualnosci powotanych
przez Urzad Patentowy badan znajomosci jezykow, WSA zarzucit, iz przeprowadzono
je okofo 15 lat przed datg orzekania. Tu jednak nalezatoby zauwazy¢, ze miarodajny
powinien by¢ uptyw czasu pomiedzy badaniami (potowa 2005 r.) a datg zgtoszenia
znaku towarowego (5.03.2015 r.), czyli nieco mniegj niz 10 lat, a nie do daty wydania
wyroku. Jednak nawet ten 10-letni okres jest wystarczajacy do zdezaktualizowania
sie wynikow badan, zwtaszcza ze stopien znajomosci jezykdw obcych stale rosnie.

Stusznie w glosowanym wyroku sad zakwestionowat przywofanie przez
Urzad, jako istotnych dla oceny znaku towarowego wedtug zgtoszenia 7.439819,
wynikéw badan z 2005 r. i to nie tylko z uwagi na ich nieaktualnos¢. Watpliwy,
a co najmniegj niepoparty uzasadnieniem decyzji z 21.12.2018 r., jest juz sam wybor
badania z 2005 r. jako ,najbardziej uzytecznego” oraz zawierajgcego miarodajne
ustalenia. Urzad nie zadat sobie nawet trudu, by wyjasni¢, dlaczego to wtasnie
badanie uznat za najbardziej miarodajne wsrdd trzech, o ktérych wspomniaf, a nawet
nie wskazat tych dwéch pominietych®.

Poniewaz WSA orzeka na podstawie akt sprawy (art. 133 p.p.s.a.”), nie
mogt merytorycznie ocenic rzetelnosci przywotanych przez Urzad badan ani tym
bardziej, z wtasnej inicjatywy, szuka¢ dodatkowych informacji o nich. Glosato-
rowi wolno wiecej, wobec czego na stronie internetowej TNS OBOP odnalaztem
wyniki badan z 2005 r., przywotanych w decyzji Urzedu Patentowego z grudnia
2018 r. oraz badan z czerwca 2015 r.8 W badaniach z 2005 r. jest informacja, ze

5 Dz.U.z1985r. Nr5, poz. 17 ze zm.

6 Tekst zaskarzonej decyzji udostepnita mi petnomocnik skarzacego.

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sagdami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.
1302 ze zm.), (dalej: p.p.s.a.).

8 Badania nr 052/05 i K.041/15, dostepne na stronie internetowej Kantar Public: tnsglobal.pl/archiwumraportow/
(dostep: 23.09.2021 r.) — najtatwiej szukac przez wybor roku ich publikacji.
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niemal identyczne wyniki dat sondaz w listopadzie 2004 r. (r6znice w granicach
btedu statystycznego), zas badania z 2015 r. zawierajg, dla poréwnania, wyniki
z 2000 r. Zatem tych badan w sumie byto wiecej niz 3 wspomniane w kontrolo-
wanej decyzji, powinien byt wiec Urzad wskaza¢ te 3 sondaze, sposrod ktérych
wybrat 6w z roku 2005 oraz lepiej uzasadnic¢ ten wyboér.

Wspomagajac uzasadnienie glosowanego wyroku, w ktérym zawartg
w zaskarzonej decyzji ocene stopnia znajomosci jezykdéw obcych przez Polakéw
Sad uznat za btedna, chciatbym wskazac na niskag przydatnos¢ tego typu badan
jako dowodu uzasadniajacego zastosowanie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Szczegdlnie
dotyczy to wybranego przez Urzad Patentowy sondazu z 2005 r. Badania TNS OBOP,
zaréwno z 2005 r. wskazane w decyzji Urzedu, jak i z 2015 r. oraz przywotane
w nich dla poréwnania wyniki z 2000 r., byty sondazami opinii publicznej i dotyczyty
samooceny respondentéw co do znajomosci przez nich jezykéw obcych. Zatem
to nie sg wyniki egzaminu z jezyka obcego ani jakiegokolwiek testu na znajomos¢
jezykow, lecz jedynie subiektywne oceny samych ankietowanych.

Wyniki sondazu z 2015 r. wskazuja, ze 3% Polakéw deklaruje znajomos¢
jednego jezyka obcego, mniejsza ich liczba znajomosc¢ 2, 3 lub 4 jezykéw, a 44%
badanych nie postuguje sie zadnym jezykiem obcym. Sposrod deklarujgcych znajo-
mos¢ co najmniej jednego jezyka, czyli w grupie 56% badanych, respondenci mieli
do wyboru zadeklarowanie jednego z 4 stopni znajomosci wskazanego przez nich
jezyka. Wyniki sondazu w odniesieniu do angielskiego uktadaty sie w 2015 r. naste-
pujaco (w nawiasach wyniki z 2000 r.): biegta, bardzo dobra, znajomos¢ tego jezyka
deklarowato 6% (4%) badanych; dobrg — 27% (14%); w stopniu podstawowym
— 24% (13%), a stabag znajomos¢, obejmujaca tylko niektére zwroty i wyrazenia,
deklarowato 7% (13%) badanych. Nieznajomos¢ angielskiego w ogdle wskazywato
36% (57%) badanych, przy czym nie mozna tej grupy utozsamia¢ z ankietowanymi,
ktorzy nie znajg zadnego jezyka, moga to by¢ osoby znajace jezyk rosyjski, niemiecki
lub inny, a nie angielski.

Wskazane powyzej procenty dotyczg oséb deklarujacych znajomos¢ choéby
jednego jezyka obcego (czyli 56% ogodtu badanych), stad po przeliczeniu ich, aby
odnies¢ je do 100% respondentow, zmniejszg sie one prawie dwukrotnie. Wobec
tego sondaz z 2015 r. (w nawiasach z 2000 r.) wskazuje, ze wowczas, zaokraglajac
do petnych punktéw procentowych, swojg znajomos¢ angielskiego oceniato: jako
biegta 4% (2%), jako dobrag 15% (8%), jako podstawowa 13% (7%), a jako staba
4% (7%) badanych. W sumie w 2015r., w ktérym zgtoszono rozpatrywany znak
.We care about Air”, dobrg i bardzo dobrg znajomos¢ angielskiego, we wiasnej
ocenie, deklarowato 19% respondentow, a jakakolwiek, poczynajac od stabej —
tacznie 33% badanych.

Badania z 2005 r., ktére Urzad Patentowy uznat za ,,najbardziej uzyteczne”,
obarczone sg wada wspdlng z oméwionymi powyzej badaniami z lat 2015 i 2000,
to jest opieraja sie jedynie na samoocenie respondentéw. Dodatkowa wada badan
z 2005 r., podwazajacg ich wiarygodnos¢, jest samo sformutowanie zadanego
pytania. W tym sondazu z 2005 r. byto tylko jedno pytanie: respondenci mieli
odpowiedzie¢, czy znaja jezyk obcy na tyle, aby czyta¢ w tym jezyku gazete, stuchac
audycji radiowej lub oglada¢ w telewizji program bez napiséw. Osoby, ktore uczyty
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sie jakiegokolwiek jezyka obcego, bez trudu moga zauwazy¢, ze w cytowanym
pytaniu mieszczg sie dwa rézne stopnie znajomosci jezyka. Do czytania gazety
wystarczy nizsza znajomosc¢ jezyka, bo mozna trudniejsze fragmenty przeczytac
kilkakrotnie, porownac kontekst, ewentualnie siegna¢ do stownika. Natomiast by
nadazyc¢ za wartkg narracjg w radio lub telewizji, trzeba jezyk obcy zna¢ lepiej. Jak
wskazano w powotanych przez Urzad Patentowy badaniach TNS OBOP z 2005 r.,
we wstepie do omoéwienia wynikdéw sondazu, ,,rozumienie takiego przekazu medial-
nego wymaga dobrej znajomosci jezyka, znajomos¢ na poziomie podstawowym
na ogot jest niewystarczajaca”, przy czym nie wyjasniono, czy chodzi o umiejet-
nosc¢ czytania, czy stuchania obcojezycznych tekstéw. Mimo tak wysokiego progu
znajomosci jezyka, wyniki sondazu z 2005 r. — gdzie 23% respondentéw deklaro-
wafo umiejetnos¢ czytania i stuchania tekstéw angielskich — sg zaskakujgco dobre
w poréwnaniu z sondazem o 10 lat p6zniejszym (2015 r.), gdzie tylko 19% ogoétu
respondentéw deklarowato znajomos¢ angielskiego na poziomie dobrym i bardzo
dobrym. By¢ moze respondenci, majac do wyboru tylko albo zadeklarowanie
bardzo dobrej znajomosci jezyka obcego, albo przyznanie, ze jezyka obcego nie
znaja, zaokraglali w gére samoocene swoich umiejetnosci.

Stusznie zatem WSA odméwit traktowania jako wiarygodnych wynikéw
sondazu TNS OBOP z potowy 2005 r., na ktére w zaskarzonej decyzji powotywat
sie Urzad Patentowy. Jednak chwale glosowany wyrok z pewnym poczuciem niedo-
sytu, poniewaz w ramach kontroli stosowania art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. WSA nie
dostrzegt jeszcze jednej ustawy, ktéra moim zdaniem miataby tutaj zastosowanie,
a ktérej niezastosowanie przez Urzad Patentowy mozna byfo obja¢ kontrola. Sad
nie jest zwigzany zarzutami skargi, lecz powinien kontrolowa¢ decyzje, w grani-
cach sprawy (art. 134 p.p.s.a.), pod katem zgodnosci z prawem, czyli z systemem
réznych ustaw, a nie tylko z jedng z nich. Aktem prawnym, na ktéry warto byto
spojrze¢ w ramach kontroli zaskarzonej decyzji w sprawie zgfoszenia znaku , We
care about Air”, jest ustawa z 7.10.1999 r. o jezyku polskim?®.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.j.p., w obrocie z udziatem konsumentéw uzywa sie
jezyka polskiego (wedtug art. 7 ust. 2 u.j.p., takze w niektérych przypadkach obrotu
z klientami, ktérzy nie sa konsumentami), a nie mozna wykluczy¢, ze odbiorcami
produktéw, dla ktérych zgtoszono znak towarowy ,,We care about Air” (2.439819),
beda réwniez konsumenci. Obowiagzek stosowania jezyka polskiego okreslony
w art. 7 ust. 1 u.j.p. sprecyzowano w art. 7a ust. 1 u.j.p., ktéry do informacji, jakie
muszg by¢ podane po polsku, zalicza miedzy innymi nazewnictwo towaréw i ustug,
oferty, ostrzezenia dla konsumentéw, instrukcje obstugi oraz informacje o wtasci-
wosciach towarow i ustug. Wyszczegolnione w art. 7a ust. 1 u.j.p. ,,nazewnictwo
towaréw” dotyczy ich nazw rodzajowych badz nazw rodzajowych odmian tych
towardw, a nie nazw wtasnych, znakéw towarowych lub nazw handlowych. Jedno-
znacznie wskazujg na to art. 11 u.j.p. pkt 1i 6, ktére expressis verbis stanowig, ze
art. 5-10 tej u.j.p., a wiec takze art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1, nie dotycza: nazw
wtasnych, znakéw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen pochodzenia

9 Tekst jednolity obecnie: Dz.U. z 2021 r. poz. 672, w dacie zgtoszenia znaku towarowego: Dz.U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 224 (dalej: u.j.p.).
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(geograficznego) towardw i ustug. Warto zauwazy¢, ze okreslone w art. 7 ust. 1
oraz art. 7a ust. 1 u.j.p. rodzaje informacji dla konsumentéw objetych obowigzkiem
uzywania jezyka polskiego do opisu towaréw i ustug sg zbiezne z ujetym w art. 129
ust. 2 pkt 2 p.w.p. (obecnie art. 129" ust. 1 pkt 3 p.w.p.) wyliczeniem typow infor-
macji, na ktére nie udziela sie praw ochronnych na znaki towarowe, z uwagi na
opisowy charakter tych informacji.

Skoro art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1 u.j.p. wymagajg opisywania po polsku
rodzaju towardw lub ich wtasciwosci, jesli przeznaczone sg dla polskich konsu-
mentow, to tym samym owe tresci opisowe nie moga by¢ formutowane w jezykach
obcych, bez wzgledu na popularnos$¢ danego jezyka i stopien jego znajomosci
zaréwno w skali Swiatowej, jak i w polskim spoteczenstwie. Nie jest bowiem istotne,
czy obcojezyczne teksty beda po chinsku, czy po angielsku, gdyz zaréwno jednych,
jak i drugich nie wolno, w Swietle ustawy o jezyku polskim, stosowa¢ do opisu
towarow dla polskich konsumentéw. Zatem btedna jest praktyka Urzedu Paten-
towego traktujgca teksty w jezykach obcych jako mogace stuzy¢ do opisywania
informacji, ktérych dotyczy art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (obecnie art. 129" ust. 1
pkt 3 p.w.p.), skoro stéw obcojezycznych nie wolno stosowac w tym charakterze,
gdyz opisy musza by¢ po polsku.

Wyjatkiem od obowigzku stosowania jezyka polskiego w obrocie z udziatem
konsumentow, jaki dopuszcza ustawa o jezyku polskim, s okreslenia nalezace do
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowsej i technicznej. Tych bowiem okreslen,
zgodnie z art. 11 pkt 5 u.j.p., nie dotycza przepisy art. 5-10 u.j.p., a wiec takze
art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1. Jednakze w kontrolowanej glosowanym wyrokiem
decyzji Urzad Patentowy nie wykazat, by angielskie stowa , we care about air”,
zwtaszcza uzyte razem w zdaniu, nalezaty do zwyczajowo stosowanej w Polsce
terminologii naukowej badz technicznej. Nie wykazat wiec przestanek pozwalaja-
cych odstagpi¢ od obowigzku stosowania jezyka polskiego.

Znana i stosowana zasada wykfadni prawa brzmi: ,,nie nalezy intepretowacd
przepisbw prawa w sposéb prowadzacy do sprzecznosci z innymi przepisami”’°.
Zawarta w kontrolowanej przez WSA decyzji wyktadnia art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.,
w ktérej Urzad Patentowy przyjat, ze stowa ,,we care about air”, mimo iz angielskie,
moga stuzy¢ na rynku do opisu towaréw przeznaczonych dla konsumentéw miesz-
kajacych w Polsce, jest sprzeczna z art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1 u.j.p. — a zatem
taka wykfadnia jest nieprawidtowa. Wynika z tego, ze w ocenie stosowania art. 129
ust. 2 pkt 2 albo nowego art. 129" ust. 1 pkt 3 p.w.p. do znakéw towarowych
obcojezycznych nalezy uwzglednia¢ rowniez przepisy ustawy o jezyku polskim.
Uznanie obcych stéw za opisowe mozna dopusci¢, gdy weszty do terminologii
naukowej lub technicznej (art. 11 pkt 5 u.j.p.).

Obcojezyczne znaki towarowe mozna oceniac¢ jako pozbawione znamion
odrézniajgcych na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (lub nowego art. 129’
ust. 1 pkt 4 p.w.p.), jesli zawarte w nich stowa weszly do jezyka potocznego
lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

10 L. Morawski, Wstep do prawoznawstwa, Torun 1998, s. 175.
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Jednakze te fakty Urzad Patentowy powinien udowodnié, co jest trudniejsze niz
samo stwierdzenie, ze znak ,moze stuzy¢” do opisu towaru lub jego wtasciwosci.
W decyzji Urzedu kontrolowanej przez WSA nie przywotano art. 129 ust. 2 pkt 3
p.w.p. ani dowodéw, ktére uzasadniatyby zastosowanie tego przepisu. Z drugiej
strony Urzad twierdzit w tej decyzji, ze rozpatrywany znak towarowy ,,nalezy do
domeny publicznej”, czego takze nie popart jakimikolwiek argumentami, a tym
bardziej dowodami.

Niezaleznie od kwestii znajomosci jezykéw obcych oraz dopuszczalnosci
ich stosowania na polskim rynku do opisu rodzaju i wtasciwosci towarow lub
ustug, a takze mozliwosci traktowania obcych stéw jako ,,mogacych stuzy¢” do
takiego opisu, watkiem godnym uwagi bytaby ocena, czy tekst zawarty w rozpa-
trywanym znaku wedtug zgtoszenia Z.439819 opisuje jakakolwiek konkretng ceche
towarow lub ustug ujetych w zgtoszeniu tego znaku. Relacjonujac przebieg poste-
powania w Urzedzie Patentowym, Sad zauwazyt, ze skarzaca podnosita zarzut, iz
klienci nie odczytaja tego tekstu jako opisu wiasciwosci towaru, lecz jako slogan
reklamowy. Szkoda, ze WSA nie rozpatrzyt owej kwestii w ramach art. 134 § 1
p.p.s.a. oraz nie ujat w uzasadnieniu wyroku wskazéwek dla Urzedu, jak oceniac
odbidr tych stow przez klientéw. Moim zdaniem (tu zgadzam sie ze skarzaca
spo6tka), nawet gdyby tekst ze zgtoszenia Z2.439819 byt po polsku, czyli ,,dbamy
o powietrze” lub ,troszczymy sie o powietrze”, nie opisywatby konkretnych cech
towarow i ustug ujetych w tym zgtoszeniu, lecz bytby jedynie reklama produktéw
i ustug, a to nie stanowi przeszkody do udzielenia prawa ochronnego. Deklaro-
wanie dbatosci (troski) o powietrze jest na tyle ogélnikowe, ze nie mozna mu
przypisac cechy konkretnej opisowosci.

W glosowanym wyroku WSA uznat za zasadne takze zarzuty naruszenia
przez Urzad Patentowy przepiséw kodeksu postepowania administracyjnego’.
Stusznie zgodzit sie ze skarzaca spo6tka, ze naruszono art. 107 § 3 k.p.a., poniewaz
Urzad, powotujac w decyzji art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., nie objasnit w jej uzasad-
nieniu powodéw odmowy udzielenia prawa ochronnego na podstawie tego
wiasnie przepisu. Dla porzadku warto wspomnie¢, ze skarzgca zarzucata takze
btedng wyktadnie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., ale jesli w decyzji zadnej wykfadni
owego przepisu nie byto, to nie sposdb oceni¢, na czym polegatyby ewentualne
jej btedy. Sad stusznie réwniez zgodzit sie z zawartymi w skardze zarzutami naru-
szenia art. 9 10 k.p.a. poprzez to, ze wyniki badan TNS OBOP powotano dopiero
w decyzji wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy, uniemozliwiajac zgfa-
szajgcemu zajecie, przed wydaniem decyzji, stanowiska wobec tego najistotniej-
szego argumentu Urzedu Patentowego, z powodu ktérego odmoéwit on udzielenia
ochrony na zgtoszony znak towarowy.

" Dz.U.z 2021 r. poz. 735 ze zm. (dalej: k.p.a.).
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2019 r.

Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy Sedzia WSA Ewa Frackiewicz (spr.)
Sedziowie Sedzia WSA  Stawomir Kozik
Sedzia WSA  Grzegorz Nowecki
Protokolant st. sekr. sad. Karolina Pilecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi
Klima-Therm Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie na decyzje Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr DT-1.439819.665.2018.12.
kkie w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy: 1. uchyla
zaskarzong decyzje oraz poprzedzajacy jg decyzje z dnia 13 kwietnia 2018 r.;
2. zasadza od Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarzacej
Klima-Therm Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie kwote 2217 (dwa tysigce dwiescie
siedemnascie) ztotych tytutem zwrotu kosztow postepowania.

UZASADNIENIE

Zaskarzong decyzjg z dnia 21 grudnia 2018 r., (...) Urzad Patentowy RP na
podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, dalej: p.w.p.) utrzymat w mocy swojg wiasng
decyzje z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na
stowny znak towarowy ,We care about Air”, zgtoszony pod numerem Z.439819
w dniu 5 marca 2015 r. przez Klima-Therm Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej:
.strona”, ,spoétka”, ,skarzaca”).
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Powyzsze decyzje zapadty w nastepujacym stanie faktycznym i prawnym
sprawy.
Skarzaca w dniu 5 marca 2015 r. zgtosita w Urzedzie Patentowym RP
w celu uzyskania prawa ochronnego oznaczenie ,We care about Air”, przezna-
czone do oznaczenia nastepujacych towaréw i ustug:
— klasa 11: urzadzenia, aparatura i instalacje klimatyzacyjne, osuszajace,
grzewcze, wentylacyjne, chtodnicze;
— klasa 37: ustugi instalacyjne i remonty w zakresie montazu i konserwacji
urzadzen i systemdw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ochrony srodowiska;
— klasa 42: ustugi projektowo-konstrukcyjne i doradztwo w zakresie
systeméw ogrzewania, wentylacji i ochrony srodowiska, doradztwo tech-
niczne i organizacyjne zwigzane z dziatalnoscig grzewcza, wentylacyjna,
klimatyzacyjna i ochrong srodowiska.

Decyzjg z dnia 18 kwietnia 2018 r. Urzad Patentowy RP odmowit rejestracji
powyzszego oznaczenia, uzasadniajac swoje stanowisko tym, ze zgtoszony znak
towarowy nie posiada zdolnosci odrézniajgcej w rozumieniu art. 129 p.w.p., bowiem
w odniesieniu do wymienionych towardwj/ustug wskazuje na ich rodzaj i jakosc.

Od powyzszego rozstrzygniecia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
ztozyta skarzaca, podnoszac, ze oznaczenie to nie odwzorowuje zaréwno w zakresie
stownym oznaczonych towaréw i ustug ani nie stanowi ich nazwy rodzajowe;j.
W ocenie strony badany znak towarowy spetnia wymogi zdolnosci ochronnej sloganu.
Posiada charakter reklamowy, bowiem zawiera przekaz, ktérego celem jest kreacja
preferencji u odbiorcéw w odniesieniu do ustug, do oznaczenia ktoérych stuzy. Strona
wskazata réwniez, ze brak charakteru odrézniajagcego znaku towarowego nie moze
wypltywac z braku elementu fantazyjnego. Wedtug jej oceny organ nie wyjasnit, jaki
konkretnie obiektywny przekaz w odniesieniu do towardéw i ustug objetych zgtosze-
niem kreuje badany znak towarowy.

W konkluzji skarzaca stwierdzita, ze przedmiotowy znak towarowy, postrze-
gany jako cafos¢, nie umozliwia odbiorcom natychmiastowego dostrzezenia w nim
opisu cech towardw i ustug, dla ktérych zostat przeznaczony. Znak towarowy ,,We
care about Air” nie definiuje bowiem w sposéb dostatecznie konkretny i bezposredni
zadnej z posiadanych przez nie wiasciwosci. Stanowi natomiast fantazyjne oznaczenie
stowne, mogace wywotac¢ pewne posrednie i subiektywne odczucie u przecietnych
odbiorcéw, ktérzy z danym produktem moga mie¢ wtasne, osobiste, pozytywne
skojarzenia, niezwigzane bezposrednio z jakagkolwiek konkretng i obiektywng cechg
towardw i ustug objetych zgtoszeniem.

Utrzymujac w mocy zaskarzona decyzje, Urzad Patentowy RP ponownie stwier-
dzit, ze zgtoszony znak nie posiada dostatecznych znamion odrdzniajacych w zwyktych
warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje sie do odréznienia towaréw/ustug
okreslonego przedsiebiorstwa od towaréw/ustug innych przedsiebiorstw, dlatego tez
zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1i 2 p.w.p. nie moze by¢ zarejestro-
wany. Jest on oznaczeniem stownym, pozbawionym grafiki, bedagcym potaczeniem
czterech wyrazéw wskazujacych na okreslone atrybuty wymienionych w zgtoszeniu
towardéw/ustug, mianowicie ich rodzaj, jakos¢, przeznaczenie, funkcje i przydatnosc.
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Organ przypomniat, ze charakter odrézniajacy znaku towarowego w rozu-
mieniu art. 129 p.w.p. oznacza, ze éw znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznac
towary lub ustugi objete wnioskiem o rejestracje jako pochodzace z okreslonego
przedsiebiorstwa, a tym samym umozliwia odréznienie tych towaréw i ustug od
towarow i ustug innych przedsiebiorstw.

Zgtoszone oznaczenie zawiera cztery elementy stowne. Nadrzedng funkcje
petni z catg pewnoscig rzeczownik , Air” (powietrze), ktory zostat uzupetniony
stowami ,,We care about” (My dbamy o). Catos¢ skfada sie na poprawnie zbudo-
wang i odmieniong informacje o pewnej cesze — jakosci powietrza. Nie jest to
zestawienie oryginalne pod wzgledem gramatycznym, w konsekwencji znaczenie
potaczonych w ten sposdb wyrazéw pozostaje niezmienione — zgtoszone do
rejestracji oznaczenie rozpatrywane jako cafos¢ nie jest niczym wiecej niz sumg
tworzacych je elementow (fraza sktadajgca sie ze stéw nalezacych do stownictwa
miarodajnego jezyka nie stanowi odstepstwa od regut stowotworstwa tego jezyka
i nie jest wobec tego nietypowa dla jego struktury [wyrok Sadu z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie T-91/01 BiolD przeciwko OHIM (BiolD), Rec. s. II-5159, pkt 28]).

Zdaniem organu przecietny konsument uzna, ze tak okreslone ztozenie
w kontekscie towardéw i ustug przekazuje pozytywna informacje, ze urzadzenia
sygnowane przedmiotowym znakiem czy ustugi dotyczace tychze urzadzen sa
zorientowane na dbafos¢ o srodowisko czy ekologie — objawiajgca sie w tym przy-
padku urzadzeniami i ustugami uwzgledniajgcymi dbatos¢ o powietrze.

W tym stanie rzeczy, jak podniést organ, przynajmniej jednym z mozliwych
znaczen przedmiotowego oznaczenia jest informacja na temat jakosci, przezna-
czenia czy funkgcji tychze produktéw czy ustug. Przy czym bez znaczenia pozo-
staje, ze zgtoszone oznaczenie jest anglojezyczne, gdyz badania pracowni TNS
OBOP przeprowadzane regularnie pokazuja, ze tendencja, jezeli chodzi o znajo-
mosc¢ jezykdw obceych jest zdecydowanie wzrostowa i coraz wiecej rodakoéw sie
nimi postuguje. Zestawienie trzech badan przeprowadzanych w réznych latach
prowadzi do wniosku, ze dotyczy to przede wszystkim jezykéw Europy Zachodniej,
szczegdlnie angielskiego. Najbardziej uzytecznym w niniejszych realiach badaniem
jest pochodzace z potowy 2005 r., w ktérym dokonano miarodajnych dla niniejszej
sprawy ustalen, mianowicie, ze znajomos¢ jakiegokolwiek jezyka obcego w stopniu
umozliwiajacym czytanie w nim gazety, stuchanie radia czy ogladanie telewiz;ji
deklaruje ponad potowa (55%) spoteczenstwa, przy czym najpopularniejsze sg
wsrod Polakéw trzy jezyki; angielski uplasowat sie w tym zestawieniu na drugiej
pozycji. Powyzsze prowadzi do konkluzji, ze prawie 1/5 respondentéw bytaby
w stanie przeczytac gazete lub zrozumie¢ komunikat werbalny w jezyku angielskim,
a wiec znaczaca ich liczba zna ten jezyk cho¢by minimalnie nie tylko w mowie, ale
i w pismie. Zdaniem organu oznacza to, ze znak taki pozwala wiasciwemu kregowi
odbiorcéw bez trudu i zadnych dodatkowych zabiegéw okresli¢, ze towary i ustugi
sygnowane przedmiotowym znakiem ,,dbaja o czyste powietrze”, a tym samym, ze
znak posiada charakter opisowy. Przecietny konsument zorientowany na ochrone
srodowiska z catg pewnoscia skieruje swojg uwage ku produktom, ktére taki skutek
moga mu zapewnic. Wykluczone jest, by srednio rozwazna i nalezycie poinformo-
wana osoba fizyczna mogta taki zwrot zrozumie¢ inacze;j.

97



98

Wyrok WSA w Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19 z uzasadnieniem

Przedmiotowe oznaczenie skfada sie ze stoéw podstawowych w jezyku
angielskim, a jezyk ten jest dobrze znany (z pewnoscig na tym poziomie) wiek-
szosci spoteczenstwa. Jest wykluczone, by tak mato oryginalny i twérczy slogan,
prawidfowo odmieniony i zbudowany, naprowadzit odbiorce na cos innego.

Urzad Patentowy RP zwrdcit réwniez uwage, ze oznaczenia ogélnoinfor-
macyjne powinny pozostawac do uzytku przez wszystkich uczestnikéw rynku, stad
tez ich rejestracja jest niedopuszczalna.

Na decyzje Urzedu Patentowego RP z dnia 21 grudnia 2018 r. Klima-Therm
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie. wniosta skarge do Wojewodzkiego Sgdu Admi-
nistracyjnego w Warszawie, zarzucajac jej:

I. naruszenie przepiséw postepowania majace istotny wptyw na wynik sprawy,
a mianowicie:

1) art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. poprzez niepodjecie przez organ wszelkich
krokéw niezbednych do doktadnego wyjasnienia stanu faktycznego sprawy
i nieuwzglednienie wszystkich istotnych z punktu widzenia jej rozstrzygniecia
okolicznosci;

2) art. 9 k.p.a. poprzez brak nalezytego i wyczerpujacego informowania skarzacej
o okolicznosciach faktycznych i prawnych, ktére miaty wptyw na ustalenie jej
praw i obowigzkéw bedacych przedmiotem postepowania administracyjnego,
w szczegoélnosci poprzez niepoinformowanie skarzacej o wynikach badan TNS
OBOP i zawartych w nich ustaleniach w zakresie znajomosci wsrdd polskich
odbiorcow jezykéw obcych, ktére miaty wptyw na rozstrzygniecie wydane
w przedmiotowej sprawie;

3) art. 10 k.p.a. poprzez uniemozliwienie skarzacej wypowiedzenia sie przed
wydaniem przez organ decyzji ostatecznej w sprawie co do zebranych mate-
riatéw, w szczegdlnosci polegajace na niepoinformowaniu skarzacego o wyni-
kach badan TNS OBOP oraz niewyznaczenie terminu na ustosunkowanie sie
do tego dowodu;

4) art. 107 § 3 k.p.a. polegajace na niepetnym i nieprawidtowym uzasadnieniu
decyzji, poprzez brak wyjasnienia motywdw oparcia decyzji na podstawie art.
129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., a takze brak przedstawienia wyczerpujacych i spojnych
przestanek, na podstawie ktérych rozstrzygnieto sprawe;

l. naruszenie przepiséw prawa materialnego:

1) art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zwigzku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. polegajace
na braku dokonania jego wyktadni;

2) art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zwiazku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. polegajace
na jego wadliwej wyktadni;

3) art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zwigzku z art. 129 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 p.w.p.
polegajace na ich wadliwym zastosowaniu wskutek braku podstaw do ich
zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym.

Podnoszac powyzsze zarzuty, skarzaca wniosta o:

1) uchylenie zaskarzonej decyzji z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz poprzedzajacej
ja decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 .,

2) zasadzenie na rzecz skarzacej kosztow postepowania, w tym kosztéw zastep-
stwa procesowego wedtug norm przepisanych.
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W uzasadnieniu skargi skarzaca rozwineta powyzsze zarzuty.

W odpowiedzi na skarge organ wniést o jej oddalenie z przyczyn szczegé-
towo podanych w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji.

Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sadéw
administracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.) sady administracyjne spra-
wujg wymiar sprawiedliwosci przez kontrole dziatalnosci administracji publicznej
oraz rozstrzyganie sporow kompetencyjnych i o wiasciwos¢ miedzy organami
jednostek samorzadu terytorialnego, samorzadowymi kolegiami odwotawczymi
i miedzy tymi organami a organami administracji rzagdowej, z tym ze kontrola,
o ktérej mowa w § 1 w mysl § 2 w/w artykutu, sprawowana jest pod wzgledem
zgodnosci z prawem, jezeli ustawy nie stanowia inaczej. Oznacza to, ze sad admi-
nistracyjny, badajac zaskarzong decyzje, postanowienie, akt badz inng czynnos¢
z zakresu administracji publicznej, ma na uwadze, czy nie naruszajg one obowia-
zujacych w dacie ich wydania przepiséw postepowania oraz prawa materialnego,
przy orzekaniu nie kieruje sie natomiast zasadami stusznosci badz tez zasadami
wspoizycia spotecznego.

Niezaleznie od powyzszego sad administracyjny rozstrzyga w granicach
danej sprawy, nie bedac jednak zwigzany zarzutami i wnioskami skargi oraz powo-
tang podstawag prawng z zastrzezeniem art. 57a (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sagdami administracyjnymi, Dz.U.
22018 r. poz. 1302 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

Majac powyzsze kryteria na uwadze, Sad uznat, ze skarga jest zasadna,
bowiem zaskarzona decyzja narusza przepisy postepowania w stopniu mogacym
miec istotny wptyw na wynik sprawy.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzedu Patentowego RP z dnia 21 grudnia
2018 r. utrzymujaca w mocy poprzednig decyzje tego organu z dnia 18 kwietnia
2018 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na zgtoszony przez skarzaca
stowny znak towarowy ,,We care about Air".

Nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem skarzacej, ze przy wydaniu zaskarzonej
decyzji organ dopuscit sie istotnych naruszen w zakresie prowadzenia postepo-
wania wyjasniajacego w sprawie, naruszenia przepiséw odnoszacych sie do praw
procesowych strony w postepowaniu administracyjnym, tj. prawa do uzyskania od
organu administracji publicznej nalezytej i wyczerpujacej informacji oraz prawa do
czynnego udziatu w postepowaniu, nieuwzglednienia wszystkich istotnych okolicz-
nosci dla rozstrzygniecia sprawy, a takze niewyjasnienia motywoéw odmowy udzie-
lenia ochrony w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Zgtoszony do ochrony znak towarowy ,,We care about Air” jest oznacze-
niem stownym, wyrazonym w jezyku angielskim. Rozstrzygajac o jego opisowosci,
a wiec o przeszkodzie rejestracji przewidzianej w art. 129 ust. 1 pkt 2 w zwigzku
z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., Urzad Patentowy RP przyjaf, ze przecietni polscy
odbiorcy znaja jezyk angielski w stopniu wystarczajacym, aby ustali¢ znaczenie
zdania ,We care about Air”, i w tym zakresie przyjat wyniki badan TNS OBOP
z 2005 r. Na tej podstawie uznatf réwniez, ze bez znaczenia jest fakt, ze badany
znak towarowy wyrazony zostat w jezyku obcym.
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Trafnie zauwaza skarzaca, ze zaprezentowane przez organ wyniki badania
TNS OBOP z 2005 r. nie pozwalajg na przyjecie, ze przecietni odbiorcy znaja jezyk
angielski w sposéb dostateczny, by zrozumie¢ znaczenie oznaczenia ,We care
about Air”. Z oméwionych przez Urzad Patentowy RP badan wynika, ze jedynie
1/5 badanych z 55% og6tu badanych deklarujgcych znajomos¢ jakiegokolwiek
jezyka obcego posiada znajomos¢ jezyka angielskiego co najmniej w stopniu
minimalnym. Oznacza to, ze zaledwie 11% badanych posiada znajomos¢ jezyka
angielskiego co najmniej na poziomie minimalnym, a wiec az 89% ogo6tu prze-
cietnych odbiorcéw nie posiada znajomosci jezyka angielskiego nawet w stopniu
minimalnym. Nalezy z tego wyciggna¢ wniosek, ze znaczaca wiekszos¢ przeciet-
nych odbiorcéw, nie rozumiejac jego tresci, bedzie postrzegata przedmiotowy
znak towarowy jako fantazyjny i pozbawiony konkretnego znaczenia w jezyku
polskim. Niezaleznie od powyzszego Sad zwraca uwage, ze powoltywane przez
organ wyniki badania TNS OBOP nie moga by¢ uznane za miarodajny dowdd na
potwierdzenie znajomosci jezyka angielskiego u konsumentéw, poniewaz nie sg
aktualne, pochodzg bowiem z roku 2005, a wiec sprzed 15 laty niz data orzekania.
Z tych wzgledéw Sad uznat, ze sprawa w powyzszym zakresie nie zostata dosta-
tecznie wyjasniona, a zatem za zasadny nalezy uznac zarzut skargi naruszenia art.
7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w stopniu mogacym miec istotny wptyw na wynik
sprawy. Ocene opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzi¢ mozna wyfacznie
poprzez odniesienie do sposobu jego odbioru przez dany krag obiorcéw, a po
drugie do danych towaréw lub ustug.

Aby oznaczenie zostato objete zakazem przewidzianym przez przepis art.
129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., musi ono mie¢ wystarczajaco bezposredni i konkretny
zwigzek z rozwazanymi produktami lub ustugami, ktéry pozwala danemu kregowi
odbiorcéw na natychmiastowe postrzeganie go, bez gtebszego zastanowienia
jako opisu kategorii tych towaréw lub ustug lub jednej z ich cech. Warunkiem
niezbednym jest rozumienie przez znaczng czes¢ krajowych odbiorcédw znaczenia
uzytych w znaku okreslen w jezyku obcym. Wyjasnieniu tej kwestii organ powinien
poswieci¢ uwage przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Za zasadny nalezy uzna¢ kolejny zarzut skargi naruszenia przez organ art.
9i 10 k.p.a., bowiem w toku postepowania przed Urzedem Patentowym RP skar-
z3aca nie zostata poinformowana o wynikach badan pracowni TNS OBOP, w tym
uznanego przez organ za miarodajne badania z potowy 2005 r. Przez opisane
wyzej zaniechanie organu strona zostata pozbawiona mozliwosci wypowiedzenia
sie co do tych materiatoéw przed wydaniem zaskarzonej decyzji, co nalezy uzna¢
za naruszenie przystugujacych jej praw do czynnego udziatu w postepowaniu.

Sad podzielit rowniez stusznos¢ zarzutu strony odnosnie do naruszenia
przez organ art. 107 § 3 k.p.a. Jako podstawa prawna decyzji zostat wskazany
obok art. 129 ust. 2 pkt 2 réwniez art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tymczasem
w uzasadnieniu wydanego rozstrzygniecia brak wyjasnienia powodéw odmowy
udzielenia prawa ochronnego na badany znak towarowy na podstawie tego
wiasnie przepisu, co uniemozliwia kontrole sgdu administracyjnego zaskarzone;j
decyzji w powyzszym zakresie. Wskazane uchybienie organu powinno by¢ napra-
wione w toku ponownego rozpatrywania sprawy przez organ.
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Reasumujac, Sad stwierdzit, ze wobec stwierdzonych istotnych uchybien
proceduralnych wydane przez organ rozstrzygniecie nalezato uchyli¢ stosownie
do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a. O kosztach postepowania Sad orzekt
w mysl art. 200 p.p.s.a.

Ponownie rozpoznajac sprawe, organ przeprowadzi postepowanie dowo-
dowe w kierunku wskazanych przez Sad przy zapewnieniu stronie przystugujacych
jej praw procesowych, a nastepnie wyda decyzje, ktérg uzasadni zgodnie z wymo-
gami z art. 107 § 3 k.p.a.
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