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Mniejszy brat wynalazku

Do ochrony rozwigzan tech-
nicznych na gruncie prawnym
prawo wtasnosci przemystowej
przewiduje rézne rodzaje praw.
Patent na wynalazek i prawo
ochronne na wzér uzytkowy
chronig aspekty techniczne.
Zewnetrzng posta¢ produktu
czy opakowania — ich wyglad
— chroni prawo z rejestracji
wzoru przemystowego. Patent
na wynalazek chroni zasade
dziatania (rozwigzanie proble-
mu) — W uproszczeniu mozna
powiedzie¢, ze odpowiada na
pytanie: ,jak cos dziata?” Wzér
uzytkowy dotyczy budowy
urzadzenia — tu mozna zadac
pytanie: ,jak cos jest zbudowa-
ne?” Z kolei wzor przemystowy
odpowiada na pytanie: ,jak co$
wyglada?” Wszystkie trzy pra-
wa moga chronic jeden produkt
na trzech réznych ptaszczy-
znach, kazde odpowiednio do
swojego charakteru. W takiej
sytuacji dochodzi do kumulacji
Srodkoéw ochrony w odniesieniu
do jednego produktu.
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tym artykule przyjrzymy sie
wzorom uzytkowym i prawu
ochronnemu na wzor uzyt-

kowy. Znajdujg one szerokie zastoso-
wanie do ochrony urzadzen, ktérych
konstrukcja moze by¢ oczywistym zto-
zeniem znanych elementow.

Prawo ochronne na wzér uzytkowy
udzielane jest dla nowych i majacych
zastosowanie przemystowe rozwigzan
technicznych. Oznacza to, ze w dalszym
ciggu chroniona jest idea stojaca za
rozwigzaniem problemu technicznego,
niemniej przejawiajgca sie w ksztattach
lub budowie przedmiotu o trwatej po-
staci albo przedmiotu sktadajacego sie
ze zwigzanych ze sobg funkcjonalnie
czesci o trwatej postaci. W odrdznieniu
od wynalazkow mamy wiec wymog
trwatej postaci rozwiazania, co wyklu-
cza z zakresu pojecia ,wzor uzytkowy”
sposoby postepowania oraz wyroby
bezpostaciowe, takie jak proszki, cie-
cze czy zwiazki chemiczne. Nie ma jed-
nak wymogu poziomu wynalazczego
- oznacza to, ze wzor uzytkowy moze
by¢ oczywistym zestawieniem znanych
elementow (cech). Warunkiem koniecz-
nym do uzyskania prawa ochronnego
jest nowos¢ takiego zestawienia cech.

Zgtoszenie wzoru uzytkowego, oprécz
podania o udzielenie prawa, powinno

zawierac opis wzoru okreslajacy jego
przemystowe zastosowanie, zastrze-
Zenia ochronne oraz obowigzkowo
rysunek przedstawiajacy istotne cechy
techniczne wzoru. Zgtoszenia w Urze-
dzie Patentowym RP mozna dokonac
samodzielnie lub za posrednictwem
rzecznika patentowego. Nie mogg stu-
7y¢ nam w tym zakresie pomoca ad-
wokaci ani radcy prawni, wytaczone
z dziatania w takim postepowaniu sa
tez osoby bez uprawnien dziatajace
w innych postepowaniach administra-
cyjnych na mocy zwyktego petnomoc-
nictwa. Opracowaniu dokumentacji
zgtoszeniowe] nalezy poswieci¢ duzo
uwagi, gdyz po zgtoszeniu wzoru nie
mozna dokonac uzupetnien czy do-
dawad cech, ktore nie wystepowaty
w pierwotnym tekscie zgtoszenia. Nie
nalezy réwniez zapominac o wniesie-
niu optaty urzedowej od zgtoszenia
wzoru. Jesli dokonamy zgtoszenia
elektronicznego za pomoca sytemu
udostepnianego przez Urzad Paten-
towy RP, to optata urzedowa za zgto-
szenie wyniesie 500 zt.

Po dokonaniu zgtoszenia eksperci
Urzedu Patentowego ROP przygotu-
ja dla Zgtaszajacego wstepna opinie
dotyczaca zdolnosci ochronnej wzo-
ru uzytkowego, ktéra pozwala ocenic
szanse na uzyskanie prawa ochron-
nego. Wstepna opinia wymienia pu-
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blikacje stanowiace najblizszy stan
techniki dla wzoru, przy czym przez
stan techniki rozumie sie publikacje
ujawniajace podobne lub toZzsame
rozwigzania dostepne do wiadomosci
publicznej przed data zgtoszenia ba-
danego wzoru. Ponadto wstepna opi-
nia przedstawia analize znaczenia od-
nalezionych publikacji w kontekscie
mozliwosci uzyskania prawa ochron-
nego — jesli szanse te sg niewielkie,
Zgtaszajacy ma mozliwos¢ wycofania
zgtoszenia przed publikacja i poszu-
kiwania ochrony danego rozwigzania
technicznego jako tajemnicy przedsie-
biorstwa. Niemniej za kazdym razem
przedstawiong wstepna ocene nalezy
przeanalizowaé we wtasnym zakre-
sie, poniewaz wstepna ocena moze
by¢ nieprawidtowa lub moga istniec
szanse na obrone zgtoszenia przed
zarzutami braku zdolnosci ochronnej.

W toku postepowania po uptywie
18 miesiecy od daty zgtoszenia wzor
uzytkowy zostanie opublikowany przez
Urzad Patentowy RP w formie wzmianki
w Biuletynie Urzedu Patentowego RP
o dokonaniu zgtoszenia wzoru, a takze
w postaci publikacji spetniajacej wy-
magania okreslone w odpowiednich
normach Swiatowej Organizacji Wia-
snosci Intelektualnej WIPO.

Po publikacji eksperci Urzedu Pa-
tentowego przystepujg do badania
merytorycznego, formutujac zarzuty
dotyczace braku zdolnosci ochronne;j
wzoru. Najczesciej jest to zarzut braku
nowosci na tle publikacji wczesniej-
szych niz data zgtoszenia badanego
wzoru. Zarzuty stawiane w toku poste-
powania nalezy doktadnie przeana-
lizowac i jesli widzimy niespdjnosc
argumentacji, nalezy podja¢ obrone
zgtoszenia, czy to przez przedstawie-
nie kontrargumentow, czy tez mo-
dyfikacje zastrzezenia ochronnego
w sposob uwalniajacy zgtoszenie od
stawianych zarzutow. W tym przy-
padku wymagana jest wiedza i kom-
petencje rzecznika patentowego; sa-
modzielna obrona przed zarzutami
stawianymi przez Urzad Patentowy
RP - cho¢ formalnie dopuszczalna -
rzadko bywa skuteczna i zwykle nie
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prowadzi do uzyskania prawa ochron-
nego o satysfakcjonujacym zakresie
przedmiotowym.

W postepowaniu merytorycz-
nym ocenia sie przede wszystkim
nowos¢ wzoru uzytkowego, wedtug
takich kryteridow, jak w przypad-
ku wynalazku, tj. na gruncie prawa
krajowego nowos¢ wzoru musi by¢
nowoscig w skali Swiatowej. Aby roz-
wigzanie byto nowe, nie moze by¢
ujawnione do wiadomosci publicz-
nej przed data zgtoszenia wzoru do
ochrony. Ujawnienie do wiadomosci
publicznej moze mie¢ dowolna po-
sta¢, np. publikacji w czasopismie
branzowym, wystawienia wzoru na
wystawie, opisania go na stronie in-
ternetowej lub opublikowania filmu
przedstawiajacego wzor na portalu
typu YouTube.

Postepowanie zwykle kohczy sie
okoto 2-2,5 roku po zgtoszeniu decy-
Zja o udzieleniu lub odmowie udzie-
lenia prawa ochronnego. Decyzja
odmowna podlega zaskarzeniu na
drodze odwotania za pomoca wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy
lub na drodze sadowo-administra-

Zakres przedmiotowy prawa ochron-
nego na wzor uzytkowy definiuja za-
strzezenia ochronne, tak jak zastrze-
Zenia patentowe definiuja zakres
przedmiotowy patentu na wynalazek.
Zastrzezenia stanowia definicje zbio-
ru rozwigzan, do ktérych wytacznosé
przystuguje uprawnionemu z prawa
ochronnego. W praktyce podczas do-
chodzenia roszczen zakazowych w po-
stepowaniu cywilnym przed Sadem ds.
Wtasnosci Intelektualnej w Warszawie
(sad wtasciwy rzeczowo do rozpo-
znawania sporéw dotyczacych wy-
nalazkow i wzoréw uzytkowych)
nalezy wykaza¢, iz dane rozwigzanie
konkurencji, ktorego komercjalizacji
chcemy sie sprzeciwié, ma wszystkie
cechy wskazane w definicji zbioru
(w zastrzezeniu ochronnym), a tym sa-
mym jest elementem zbioru, przez co
wkracza w zakres ochrony wynikajacy
7 udzielonego nam prawa wytacznego.
Postuzenie sie analogiag zbioru i jego
definicji pozwala wyobrazi¢ sobie, jak
wyglada zakres przedmiotowy nasze-
go prawa wytacznego. Mamy prawo
do zakazywania okreslonych dziatan

PO DOKONANIU ZGEOSZENIA
EKSPERCI URZEDU PATENTOWEGO ROP
PRZYGOTUJA DLA ZGEASZAJACEGO
WSTEPNA OPINIE DOTYCZACA
ZDOLNOSCI OCHRONNEJ WZORU
UZYTKOWEGO, KTORA POZWALA
OCENIC SZANSE NA UZYSKANIE PRAWA

OCHRONNEGO.

cyjnej przez ztozenie skargi do Woje-
wodzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie (sgd wtasciwy miejsco-
wo do rozpatrywania skarg na decy-
zje Urzedu Patentowego RP). Czesciej
postepowanie konczy sie decyzja
udzielajaca prawa ochronnego, kto-
re po wniesieniu optat urzedowych
zwiazanych z publikacja i pierwszym
okresem ochrony zostaje ogtoszone
w WiadomoSsciach Urzedu Patento-
wego ROP oraz potwierdzone wyda-
niem Swiadectwa ochronnego.

wobec urzadzen/wyrobéw zdefinio-
wanych przez zastrzezenie ochronne
- elementéw zbioru zdefiniowanego
przez zastrzezenie.

Prawo ochronne na wzér uzytkowy
daje nam doktadnie taka sama ochro-
ne, jak prawo z udzielonego patentu.
Wraz z uzyskaniem prawa ochronne-
go na wzér uzytkowy nabywa sie pra-
wo wytacznego korzystania ze wzoru
w sposdb zarobkowy lub zawodowy
na catym obszarze Rzeczypospolite]
Polskiej. To uprawnienie przejawia
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7 wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo
zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wtasnosci przemystowe;j.
Od 2003 r. stopniowo uzyskiwat uprawnienia do wystepowania przed Urzedem
Patentowym RP oraz bezposrednio przed Europejskim Urzedem Patentowym
(EPO), Europejskim Urzedem ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Biurem
Miedzynarodowym Swiatowe] Organizacji Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (IB/WIPO).
7 powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotéw z Polski, USA oraz Chin.
7 sukcesem reprezentowat uprawnionych z patentéw w postepowaniach sadowych
dotyczacych egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi
wyktady dla aplikantéw rzecznikowskich w zakresie oceny przestanek zdolnosci paten-
towej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynarodowych.
Cztonek stowarzyszen i organizacji miedzynarodowych zrzeszajacych zawodowych

petnomocnikéw zajmujacych sie ochrong wtasnosci przemystowe.

sie w tym, ze dysponujac prawem
ochronnym na wzor uzytkowy, tak jak
posiadajac patent na wynalazek, mo-
zemy zakazac osobie trzeciej korzysta-
nia z wynalazku w sposob zarobkowy
lub zawodowy polegajacy na: wytwa-
rzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wpro-
wadzaniu do obrotu, przechowywaniu
lub sktadowaniu produktéw bedacych
przedmiotem wynalazku, a takze eks-
portowaniu lub importowaniu ich do
tych celéw. Nie zapominajmy réwniez
o tym, ze dysponujac wytacznoscia
mozemy w drodze umowy udzieli¢
innej osobie upowaznienia (licencji)
do korzystania z naszego wzoru uzyt-
kowego (umowa licencyjna).

Wzory uzytkowe sg najczesciej wybie-
rang kategorig ochrony przez przed-
siebiorstwa niemieckie, a takze przez
podmioty chinskie. W Niemczech
zgtaszanych jest rocznie okoto 10 000
wzoréw uzytkowych (w2022 r. bytoich
9469), natomiast w Chinach to ponad
dwa miliony zgtoszen rocznie (od stycz-
nia do wrzednia 2022 r. w Chinach
dokonano 2 143 441 zgtoszen wzorow
uzytkowych, w tym 6289 z nich dokona-
ty podmioty zagraniczne). W Urzedzie
Patentowym RP w 2022 r. ztozono 610
zgtoszen wzordw uzytkowych. Oczywi-
Scie miedzy tymi krajami istnieja znacz-
ne réznice systemowe w procedurach
badania zgtoszen wzoréw uzytkowych
(w Chinach brak badania merytorycz-
nego, w Niemczech badanie meryto-
ryczne tylko na wniosek zgtaszajacego,
w Polsce petne badanie merytoryczne

stwach, w ktorych wzor uzytkowy nie
wystepuje jako osobne prawo bedzie-
my ubiegac sie 0 ochrone patentowa.
W tym miejscu moim zdaniem pojawia
sie niedostrzegana przez legislacje na
poziomie Unii Europejskiej potrzeba
harmonizacji systemu prawnego. Moz-
na bowiem wyobrazi¢ sobie system
rejestrowy, w ktorym badanie mery-
toryczne wzoru uzytkowego dotyczace
weryfikacji jego nowosci odbywatoby
sie tylko na wniosek uprawnionego
i byto wymagane do zainicjowania
postepowania 0 naruszenie prawa
ochronnego. Badanie merytoryczne
mogtyby prowadzi¢ urzedy krajowe

W POSTEPOWANIU MERYTORYCZNYM
OCENIA SIE PRZEDE WSZYSTKIM
NOWOSC WZORU UZYTKOWEGO,
WEDEUG TAKICH KRYTERIOW,

JAK W PRZYPADKU WYNALAZKU,

TJ. NA GRUNCIE PRAWA KRAJOWEGO
NOWOSC WZORU MUSI BYC NOWOSCIA
W SKALI SWIATOWEJ,

kazdego ze zgtoszen), dlatego bezpo-
Srednie poréwnanie liczby samych
zgtoszen wzordw uzytkowych jest tylko
czesciowo miarodajne. Niemniegj jest
to pewien wskaznik reprezentujacy
stopien Swiadomosci przedsiebiorcow
odnosnie istnienia tych praw.

Nawet z perspektywy Polski, gdzie
postepowanie jest najbardziej wyma-
gajace, wydaje sie, iz prawo ochron-
ne na wzér uzytkowy to niedoceniane
prawo, po ktore wzglednie tatwo sie-
gnad. Stosunkowo mata popularnosé
w Polsce korzystania z procedury
zgtaszania wzoréw uzytkowych do
ochrony moze wynikac z najbardzie]
dokuczliwej cechy systemu - dtugiego
okresu oczekiwania na badanie mery-
toryczne i decyzje o udzieleniu prawa.
Wady tej nie maja systemy niemiecki
czy chinski.

Na poziomie miedzynarodo-
wym mozemy korzystac z prawa do
uprzedniego pierwszenstwa i doko-
nywac zgtoszen tego samego wzoru
w wiekszosSci pozostatych panstw
Unii Europejskiej, przy czym w pan-

panstw Unii Europejskiej lub Euro-
pejski Urzad Patentowy. W pozosta-
tych przypadkach prawo ochronne
7z rejestracji takiego wzoru udzielane
bytoby automatycznie w potgczeniu
z jego publikacja, analogicznie jak
ma to miejsce dla wzoréw wspol-
notowych (chronigcych wyglad ze-
wnetrzny produktéw) funkcjonujacych
z powodzeniem w Unii Europejskiej.
W mojej ocenie jest to pomyst godny
przemyslenia i przedstawienia go do
dyskusji na forum wspoélnotowym.
Pozbawiony jest przewlektosci poste-
powania zwigzanej z koniecznoscia
przebadania kazdego wzoru, a przy
odpowiednio niskim poziomie optaty
urzedowej natychmiastowa ochrona
rozwigzania technicznego we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej mogtaby
by¢ atrakcyjnym narzedziem stuzgcym
do budowania przewag technologicz-
nych w Europie, ktéra nie moze juz
konkurowac kosztami pracy z krajami
Azji czy Afryki.

Jarostaw Markieta
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