Krakow, 24 czerwca 2022 r.

Szanowny Pan

Mariusz Golecki

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych - bedaca stowarzyszeniem
zrzeszajacym rzecznikow patentowych dziatajacych w szkotach wyzszych oraz na
rzecz szkot wyzszych - niniejszym przedktada swoje stanowisko w sprawie zawartej
w projekcie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej (numer w wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministréw: UD263) zmiany systemu rozpatrywania zgloszen
wzoréw uzytkowych z badawczego na rejestrowy. Tre$¢ stanowiska zostata przyjeta
jednogtosng uchwata Zarzadu Stowarzyszenia. W
wspomniang uchwate oraz stanowisko.

zalaczeniu przesylamy

W przypadku, gdyby byta potrzeba sformutowania dodatkowych wyjasnien
w stosunku do przedlozonego stanowiska Stowarzyszenia, uprzejmie prosimy
o bezposredni kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej
biuro@patentmen.eu.

na adres:

tqczqc wyrazy szacunku,

rzecz. pat. Maciej Czarnik
Przewodniczacy Zarzadu Stowarzyszenia
/podpisano elektronicznie/
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UCHWAEA nr 1/2022 - Patentowych

Zarzadu Stowarzyszenia Rada Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych - S7zkot
z dn. 24 czerwca 2022 r. : .
ws. przyjecia stanowiska dotyczgcego Wy YAYA % Ch
projektu ustawy Prawo wtasnosci przemystowej :
(numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministréw: UD263)

W zwigzku z trwajacymi pracami nad projektem ustawy Prawo wtasnosci
przemystowej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrow: UD263), Zarzad
Stowarzyszenia Rada Rzecznikéw Patentowych Szkot Wyzszych przyjmuje
STANOWISKO NR 1/2022 w tej sprawie.

rzecz. pat. Maciej Czarnik rzecz. pat. Patrycja Rosot
Przewodniczacy Zarzadu Stowarzyszenia Sekretarz Stowarzyszenia

rzecz. pat. Robert Klisowski rzecz. pat. Kamil Kot
Cztonek Zarzadu Stowarzyszenia Cztonek Zarzadu Stowarzyszenia

rzecz. pat. Anna Kasperowicz
Skarbnik Stowarzyszenia

Siedziba:

: pl. Uniwersytecki 1

: 50-137 Wroctaw

: e-mail: biuro@patentmen.eu
© www.patentmen.eu

KRS: 0000014429
: REGON: 260017832
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Krakow, 24 czerwca 2022 .

STANOWISKO NR 1/2022
Stowarzyszenia Rada Rzecznikow Patentowych Szkét Wyzszych
w sprawie zawartej w projekcie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej
(UD263) zmiany systemu rozpatrywania zgtoszen wzoréw uzytkowych

W ostatnich latach szkoty wyzsze i instytuty badawcze odpowiadaja za ok. 40%
wszystkich krajowych zgtoszen patentowych, wynalazkéw oraz wzoréw uzytkowych.
Nalezy wiec uzna¢, ze uczelnie wyzsze i instytuty badawcze maja znaczacy udziat
w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu ochrony prawnej wzoréw uzytkowych
i z tego powodu przedstawiamy ponizej stanowisko o0séb zwigzanych z tym
$Srodowiskiem, w kwestiach projektowanych zmian systemowych w ramach projektu
ustawy Prawo wtasnosci przemystowej (UD263, dalej "u.p.w.p.").

Doceniajgc szereg pozytywnych zmian zawartych w projekcie ustawy p.w.p.,
chcieliby$my wyrazi¢ najwyzszy niepokéj dotyczacy proponowanej zmiany systemu
rozpatrywania zgtoszen wzoréw uzytkowych z badawczego na rejestrowy. W naszej
opinii projektowane zmiany przyniosa nastepujace niekorzystne skutki:

1. Zwiekszenie niepewnoS$ci prawnej

Brak badania przez ekspertéw urzedu nowosci zgloszonych wzoréw
uzytkowych do ochrony sprawi, Ze bedzie mozliwo$¢ uzyskania prawa
z rejestracji na wzory uzytkowe niebedgce nowe. Przyznane przez Urzad
prawo z rejestracji wzoru uzytkowego moze zablokowa¢ konkurencje na
danym rynku, zanim jeszcze zostanie wystosowane jakiekolwiek powddztwo.
Biorac pod uwage to, Ze postepowania o uniewaznienie przyznanych przez
Urzad praw wylgcznych moga trwa¢ nawet 10 lat (biorac pod uwage
weryfikacje orzeczen UPRP przez odpowiednie sady administracyjne), to w
takim przypadku prawo z rejestracji danego wzoru uzytkowego moze
wygasng¢ przed rozstrzygnieciem, czy w momencie zgtoszenia spelniato to
zgloszenie ustawowe przestanki do udzielenia ochrony. Doprowadzi to do
chaosu prawnego zagrazajacego dziatalnosci polskich przedsiebiorcow.
Utrzymywanie przez lata niepewnosSci prawnej dotyczacej istnienia lub
nieistnienia danego prawa z rejestracji wzoru uzytkowego, nawet bez
formutowania pozwu na podstawie tego prawa, bedzie stuzy¢ do
naduzywania pozycji monopolistycznej przez uprawnionych do tych praw.

W obecnie funkcjonujgcym systemie badawczym wzoréw uzytkowych,
eksperci Urzedu Patentowego skutecznie zapobiegajg mozliwosci uzyskania
ochrony na rozwigzania niebedace rozwigzaniami nowymi. Tym samym
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zwieksza to pewnos¢ prawng funkcjonowania wszystkich podmiotéw Rada

dziatajacych na rynku, bowiem juz na wstepnym etapie rozpatrywania Rzeczn lkO’W
zgtoszen wzorow uzytkowych istnieje mozliwo$¢ braku uzyskania ochronyna

rozwigzania ewidentnie nienowe. Patento wyc h
Szkot
Wyzszych

2. Dewaluacja wartosci wzoréw uzytkowych
W dotychczasowym systemie, uzyskanie przez tworce prawa ochronnego
na wzor uzytkowy, stanowito dla niego istotne osiagniecie. Nieprzypadkowo
prawa ochronne na wzory uzytkowe nazywane byty ,matymi patentami”. Jesli
procedura udzielania praw ulegnie zmianie na rejestrowa, wtenczas
udzielanie praw wylacznych bedzie niemalze automatyczne. Po spetnieniu
formalnych kryteriow, kazdy bedzie mdgt takie prawo z rejestracji uzyskac.
Obnizenie bariery uzyskania ochrony do spelnienia formalnych wymogoéw
prowadzi do dewaluacji wartosci praw ochronnych na wzory uzytkowe.

Jak to miato miejsce w przypadku wzordéw przemystowych, ktére rowniez sg
procedowane w trybie rejestrowym. Obecnie nie ma punktacji w ocenie
parametrycznej dla wzoréw przemystowych na uczelniach technicznych,
poniewaz niektére uczelnie praktykowaly masowe zglaszanie wzoréw
przemystowych do ochrony w UPRP w celu uzyskania mozliwie najwiekszej
liczby punktéw przy ocenie parametrycznej. Prowadzito to niestety do
znaczgcego obnizenia wartosci innowacyjnosci na polskich uczelniach, a rola
wynalazkéw czy wzoréw uzytkowych byta znaczaco pogorszona. Istnieje
ryzyko, iz taka sama praktyka moze by¢ stosowana w przypadku ubiegania
sie 0 ochrone na wzoru uzytkowe w trybie rejestrowym.

Taka dewaluacja warto$ci praw ochronnych wzoréw uzytkowych
doprowadzi do tego, ze w przysztosci moga zosta¢ one usuniete z katalogu
kryteriow stuzacych do ewaluacji dzialalnosci naukowej polskich
uczelni. Jesli tak sie stanie, to nastgpi radykalny spadek liczby zgtoszen
wzoréw uzytkowych z uczelni, co bedzie stanowito efekt odwrotny
w stosunku do spodziewanego efektu autoréw proponowanych zmian
systemowych zawartych w uzasadnieniu projektu u.p.w.p.

3. Ryzyko powszechnej podwéjnej ochrony na ten sam wynalazek

W zwigzku z planowanym utatwionym uzyskiwaniem praw z rejestracji
wzoréw uzytkowych, w naszej ocenie, nastgpi znaczne rozmycie wartosci : Siedziba:

wdrozeniowej opatentowanych wynalazkéw i zaufania co do skutecznoscitej : pl Uniwersytecki 1

: 50-137 Wroctaw
e-mail: biuro@patentmen.eu
WWW.patentmen.eu

ochrony. Obecnie istnieje mozliwo$¢ zgtoszenia przez ten sam podmiot dwdch
wnioskéw o udzielenie ochrony na to samo identyczne rozwigzanie
techniczne. Przyktadowo, uczelnia moze ztozy¢ podanie o udzielenie patentu
i jednocze$nie, w tej samej dacie, moze zgtosi¢ do UPRP ten sam wynalazek KRS: 0000014429
w celu udzielenia prawa ochronnego na wzdér uzytkowy. Zgodnie @ REGON:260017832
z obowiazujaca ustawa p.w.p wydanie decyzji o udzieleniu patentu na

wynalazek oraz prawa ochronnego na wzor uzytkowy nastepuje po
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sprawdzeniu przez Urzad Patentowy, w ustalonym zakresie, czy sg spetnione Rada
warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. Rzeczni kO’W
W przypadku wprowadzenia systemu rejestrowego dla wzoréw uzytkowych, :

wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru uzytkowego, podobnie Paten tOW)/C h
jak to dzis ma miejsce w przypadku wzoréw przemystowych, nastepowac Sz kO, }
bedzie jedynie po sprawdzeniu w Urzedzie Patentowym prawidtowosci

zgtoszenia tego wzoru. W ten sposéb utatwi sie uzyskanie podwoéjnej ochrony Wyz'SzyCh
na to samo rozwigzanie, ktére moze prowadzi¢ do zwiekszenia przypadkow,

gdzie np. dwédm konkurencyjnym na rynku podmiotom odsprzedaje sie dwa

odrebne prawa (jednemu - patent, drugiemu - wzor uzytkowy) lub udziela sie

licencji wytgcznej na stosowanie chronionego tymi réznymi (sic!) prawami,

tego samego rozwigzania technicznego. Mozna sobie rowniez wyobrazi¢ inng

sytuacje, w ktérej po opublikowaniu w bazach UPRP informacji o zgloszeniu

wynalazku przez jeden podmiot, inny - konkurencyjny podmiot zgtasza go do

UPRP w nieco zmienionej formie jako wzoér uzytkowy i bez badania nowosci,

jak to do tej pory miato miejsce, w trybie rejestrowym uzyskuje prawo

ochronne, zanim zostanie udzielony patent. W ten sam sposéb mogg by¢

réwniez ,przejmowane” wynalazki zgtaszane do UPRP przez uczelnie. Takie

przyktadowe sytuacje, powoduja niepewnos¢ prawng przedsiebiorcow

i uczelni co do sity posiadanego prawa, szkodzg ich dziatalno$ci i obcigzajg

dodatkowo koniecznoscia udowadniania faktéw, ktére wczes$niej byty

automatycznie weryfikowane przez Urzad.

Drugi przypadek to drastyczne obnizenie skutecznej ochrony wynalazkow,
poniewaz jesli nie uda sie uzyska¢ ochrony patentowej na wynalazek, to nic
nie stoi na przeszkodzie na uzyskanie prawa ochronnego w trybie
rejestrowym na wzor uzytkowy, bedacy tym samym rozwigzaniem co
uprzednio zgloszony wynalazek, o ile zostang spetnione pozostate przestanki
i wymogi urzedowe do uzyskania prawa wytacznego.

4. Zmniejszenie szans na komercjalizacje innowacji ze sSrodowiska nauki

Mniejsza warto$¢ przyznawanych przez Urzad Patentowy RP praw
z rejestracji na wzory uzytkowe przyczyni sie do spadku wagi ich posiadania
dla firm. Tego typu prawa z rejestracji nie bedg stanowity realnej przewagi
konkurencyjnej, bowiem bedzie istniato duze ryzyko ich podwazenia
w procedurze uniewaznienia. Zwiekszona niepewno$¢ prawa doprowadzi
w konsekwencji do zmniejszenia szansa na komercjalizacje uczelnianych

praw wylgcznych na wzory uzytkowe. * Siedziba:
. pl. Uniwersytecki 1
Na uczestnikow rynku przesunieta zostanie kwestia weryfikacji : 50-137 Wroctaw
i uniewaznienia prawa nienalezycie udzielonego. Wigze si¢ to niestety : e-mail: biuro@patentmen.eu

z dodatkowymi kosztami dla tych podmiotéw oraz wydtuzonym czasem www.patentmen.eu

oczekiwania na rozstrzygniecie w postepowaniu spornym. System rejestrow
ygnie p P P y y J y KRS: 0000014429

moze generowa¢ wiecej postepowan spornych, co zwiekszy czas REGON: 260017832

rozpatrywania spraw w tym postepowaniu.
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5. Zmniejszenie motywacji wsréd naukowcow do zgtaszania wzoréow : Rada
uzytkowych do ochrony - Rzecznikow

Dla naukowcéw wspomniana wyzej dewaluacja praw ochronnych na wzory Paten tOW_yCh
uzytkowe i dodatkowo wspomniane wystepowanie zwiekszonej niepewnosci ,

prawnej, doprowadzi do znaczacego obnizenia motywacji do wystepowania SZkO{

o ochrone tym prawem wytgcznym swoich dokonan wynalazczych. Trudno WyZ szyc h
bedzie znaleZ¢ przekonywujacy argument, gdy prawo z rejestracji wzoru
uzytkowego ani nie bedzie dawato wiarygodnej, mocnej i odpornej na
uniewaznienie ochrony, ani tez nie bedzie zaliczane do ewaluacji dziatalno$ci
naukowe;j.
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