Panel Doradczy ds. Jakosci - raport podsumowujacy

L. Wprowadzenie

Panel Doradczy ds. JakosSci zostal powotany zarzgdzeniem nr 8 Prezesa Urzedu
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie uruchomienia
w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pilotazowego programu pod nazwa:

,Panel Doradczy ds. Jakos$ci” (Dz. Urz. UPRP z 2024 r. poz. 6).

Celem projektu byto umozliwienie organizacjom spotecznym zaangazowania
w doskonalenie systemu zarzadzania jako$cia w Urzedzie, poprzez bezposredni wktad
w poprawe jasnos$ci, spojnosci i przewidywalnosci decyzji wydawanych przez Urzad
Patentowy. Zalozeniem projektu byto poznanie spotecznego punktu widzenia
i ewentualnie, tam gdzie okaze sie to pozadane, wprowadzenie udoskonalen, czy

wypracowanie dobrych praktyk.

Projekt miat charakter pilotazowy i objat decyzje wydawane przez Urzad Patentowy
w sprawach sprzeciwdw wobec zgtoszen znakéw towarowych oraz w sprawach

0 uniewaznienie patentu.

W pilotazu uczestniczyto 28 panelistéw - 27 oséb z 8 organizacji (Stowarzyszenie
Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenia Ochrony Wtasnosci Przemystowej Polska
Grupa AIPPI , Krajowa Izba Radcéw Prawnych, Polska Izba Rzecznikéw Patentowych,
Stowarzyszenie Rada, Rzecznikow Patentowych Szkét Wyzszych, Naczelna Rada
Adwokacka, ECTA, Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland) oraz

przedstawiciel Biura Rzecznika Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

Pilotaz trwal o wrzes$nia 2024 r. do konica 2025 r. W ramach projektu odbyto sie 5
kwartalnych spotkan na ktérych dyskutowano uwagi dotyczace decyzji przekazanych
w danym kwartale do analizy. Spotkania odbyty sie w nastepujacych terminach: 16
grudnia 2024 r,, 21 marca 2025 r,, 26 czerwca 2025 r,, 29 wrzes$nia 2025 r. i 16 grudnia
2025

W czasie trwania pilotazu przeanalizowano 25 decyzji wydanych w toku postepowania
spornego i 30 decyzji w sprawie sprzeciwow wobec zgtoszen znakéw towarowych.

Analizie podlegaty decyzje prawomocne.
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Cztonkowie Panelu pracowali w oparciu o przyjety przez siebie regulamin. Obradowali
w piecioosobowych sktadach wybieranych losowo z prowadzonej przez Urzad Patentowy
listy. Decyzje, rowniez wybierane w sposéb losowy, przekazywane byty cztonkom Panelu
w formie zanonimizowanej, w pieciu kwartalnych cyklach do 15 dnia pierwszego miesigca

kwartatu.

Cztonkowie Panelu przekazali pie¢ rekomendacji dotyczacych decyzji wydanych
w postepowaniu spornym i sze$¢ rekomendacji dotyczacych decyzji wydanych po
rozpatrzeniu sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego. Rekomendacje byty

przyjmowane wspdlnie, w drodze konsensusu.

Rekomendacje zawieraly wskazanie zidentyfikowanych rozbieznosci w interpretacji
przepiséw oraz obszaréw, dla ktérych zasadne bytoby wypracowanie dobrych praktyk.
Rekomendacje obejmowaty réwniez inne kwestie mogace mie¢ znaczenie dla poprawy
jasno$ci, spdjnosci i przewidywalnos$ci decyzji Urzedu Patentowego lub usprawnienia

przebiegu postepowania przed Urzedem.
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IL Rekomendacje dotyczace decyzji wydanych w postepowaniu spornym

W pieciu cyklach Panelu do analizy zostato przedstawionych do analizy tgcznie 25 decyzji
wydanych w postepowaniu spornym, z czego 15 decyzji w sprawach uniewaznienia
patentéw krajowych, 7 w sprawach uniewaznienia patentéow europejskich i 3 decyzje

w sprawach uniewaznienia praw ochronnych na wzory uzytkowe.
Przedstawiono 5 rekomendacji, w ktoérych zawarto nastepujace zalecenia i sugestie:

1. Rekomendacje - kwestie materialno-prawne

1) Powolywanie podstaw prawnych w decyzji

e w zakresie formutowania podstaw prawnych nalezy dotozy¢ najwyzszej starannosci
w zakresie powotywania wtasciwych przepiséw, w tym ich kompletnosci (tez przepisy

przejsSciowe) i aktualnosci

Urzqd w petni zgadza sie z przedstawionym stanowiskiem i doktada najwyzszej starannosci
by wskazana w rozstrzygnieciu podstawa prawna byta kompletna i prawidtowa, réwniez
pod wzgledem temporalnym. Zastrzezenia odnosity sie do braku wskazania przepiséw
odsytajgcych np. art. 100 ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej (dalej powotywana jako
.Pwp”), przepiséw przejsciowych np. art. 3 ustawy z dnia 16 paZdziernika 2019 r. o zmianie
ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej. Dostrzezone braki nie mogty mie¢ wptywu na tres¢
rozstrzygniecia. Natomiast w kazdym z analizowanych przypadkéw wtasciwe przepisy

zostatly zastosowane.

2) OkreSlenie istoty wynalazku i zakresu ochrony

e wskazane jest jednoznaczne okreSlenie istoty analizowanego wynalazku, tj.
wyrazonego w nim rozwigzania danego problemu technicznego oraz okreSlenie
zakresu ochrony na podstawie wtasciwie zinterpretowanej tresci zastrzezenia
patentowego (z uwzglednieniem zaréwno czes$ci znamiennej, jak i przedznamiennej);

e warto rozwazy¢ umieszczenie treSci zastrzezen patentowych w czesSci opisowej
uzasadnienia (w kontek$cie przytoczenia podstawowych informacji o patencie
bedacym przedmiotem postepowania), a nie dopiero w czesSci zawierajacej ocene

prawng zarzutow

Urzqd okresla zakres ochrony spornego rozwiqzania w oparciu o analize catosci zastrzezen
patentowych. Kluczowa jest czes¢ znamienna zastrzezenia, gdyZz to ona odréznia wynalazek

od znanego stanu techniki. Tres¢ zastrzezen patentowych zazwyczaj przytaczana jest
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w czesci zawierajqcej ocene merytorycznq zarzutéw. Takie rozwiqzanie wydaje sie by¢
wystarczajqgce do osiggniecia celu uzasadnienia tj. przedstawienia toku rozumowania

Urzedu prowadzqcego do wydania danego rozstrzygniecia.

3) Metodyka oceny nowoSci i poziomu wynalazczego

e wskazane jest roztgczne badanie przestanek dotyczacych nowosci i poziomu
wynalazczego uniewaznianego patentu, a takze czytelne informowanie jaka metoda
oceny poziomu wynalazczego zostala zastosowana w danym przypadku;

e wskazane jest stosowanie weryfikowalnej metodologii oceny poziomu wynalazczego
- zalecane bytoby stosowanie sprawdzonej metody problem-rozwigzanie. Odstepstwo
od stosowania tej metody powinno by¢ wyraZnie wskazane w uzasadnieniu;

e poszczeg6lne kroki metodologii problem-rozwigzanie winny by¢ wyjasnione i taczy¢
sie ze sobg;

e wskazane jest stosowanie tabel poréwnawczych (claim chart) oraz czestsze sieganie
do rysunkow ilustrujacych cechy rozwiazan, co zwieksza przejrzystos¢ analizy;
dokumenty powotane jako dowody w sprawie powinny by¢ analizowane nie tylko pod
wzgledem identycznosci cech na okoliczno$¢ badania nowosci, ale takze weryfikowac
mozliwos$¢ potaczenia cech z r6znych dokumentéw na okoliczno$¢ badania poziomu

wynalazczego spornych rozwigzan

Urzqd badajgc poziom wynalazczy spornego wynalazku, co do zasady, stosuje metode
problem-rozwiqzanie. Jest to najczesciej stosowana metoda, ale nie w kazdym przypadku
jest to najlepszy wybor. Zdarzajq sie sytuacje, w ktorych lepszym wyborem moze okazac sie
inny sposoéb badania przestanki poziomu wynalazczego.

Jednoczesnie zawsze naleZy pamietad, Ze postepowanie sporne jest postepowaniem
kontradyktoryjnym, w ktéorym ciezar dowodu spoczywa na stronach. To strony
postepowania przedktadajg materiat dowodowy celem wykazania okreslonych okolicznosci,
a zadaniem Urzedu jest ocena tego materiatu dowodowego. Tym samym dowody
przedtozone na okreslong okolicznos¢ sq oceniane w sposéb wtasciwy dla tej przestanki np.
dowody przedtozone na okolicznos¢ badania nowosci sq oceniane pod wzgledem
identycznosci cech, a na okolicznos¢ badania poziomu wynalazczego réwniez pod kqtem

potqczenia cech z réznych dokumentdéw.
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4) Badanie wszystkich podstaw prawnych zawartych we wniosku o uniewaznienie

e wskazane jest zawarcie w decyzji odniesienia do wszystkich podstaw wniosku
0 uniewaznienie;

e Kkolejno$¢ badania przestanek zdolnosci patentowej powinna odzwierciedla¢ logike
systemu: w pierwszej kolejnoSci ocenia sie zakres ujawnienia patentu - zmiane
zakresu/dostatecznos¢ ujawnienia, nastepnie analizuje sie nowos$¢, pdzniej poziom

wynalazczy, a na koncu przemystowg stosowalnos¢

Postepowanie sporne nie jest postepowaniem kontrolnym wobec postepowania
zgtoszeniowego. Jest to postepowanie wszczynane na wniosek, w ktérym podmiot wnoszqcy
np. o uniewaznienie patentu wskazuje podstawy uniewaznienia okreslone w art. 89 pwp.
Brak spetnienia ktorejkolwiek z przestanek udzielenia patentu stanowi samoistng
przestanke wystarczajqcq do uniewaZznienia patentu na sporny wynalazek, co czyni
niecelowym i nieekonomicznym analizowanie pozostatych przestanek wskazanych we
wniosku. Powyzsze znajduje poparcie w orzecznictwie np. wyrok NSA z dnia 7.11.2023 r,, 11
GSK 810/20, wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.01.2019 r,, VI SA/Wa 1631/18, wyrok WSA
w Warszawie z dnia 10.02.2021 r., VI SA/Wa 1818/20. Przeciwny poglqd bytby sprzeczny
z zasadq szybkosci i prostoty postepowania wyrazonej w art. 12 § 1 kpa zgodnie z ktérg
organy administracji publicznej powinny dziata¢ w sprawie wnikliwie i szybko, postugujgc
sie mozliwie najprostszymi sSrodkami prowadzqcymi do jej zatatwienia. Oczywiscie
w przypadku oddalenia wniosku o uniewaznienie uzasadnienie decyzji przedstawia analize

wszystkich podstaw prawnych wskazanych we wniosku.

2. Rekomendacje - patenty europejskie

1) Prowadzenie postepowania na podstawie tekstu autentycznego patentu

europejskiego a nie jego tlumaczenia na jezyk polski (art. 70.3 EPC)

e wskazane jest wyjasnienie w decyzji jak rozumiany jest tekst autentyczny
i, w przypadku odwotywania sie do tekstu zastrzezen patentowych lub prowadzenia

analizy cech rozwigzania, nalezy odnosi¢ sie do tekstu autentycznego patentu

Zarowno z art. 70.3 EPC, jak i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu
europejskich zgtoszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, wynika, Ze na gruncie postepowania w sprawie o uniewaZznienie nie jest mozliwe
uznanie za tekst autentyczny patentu europejskiego, ttumaczenia tego patentu. W takim

wypadku samo postepowanie toczy sie w jezyku polskim (co wynika w szczegdlnosci
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z wymogow okreslonych w art. 27 Konstytucji) natomiast stosowanie tekstu autentycznego
polega na odwotywaniu sie do jego tresci w przypadku wqtpliwosci interpretacyjnych.
Oznacza to, Zze w razie sprzecznych stanowisk stron co do rozumienia danego zapisu
w zastrzezeniach, rozstrzygajqce jest brzmienie tych zastrzezen przedstawione w tekscie

autentycznym (zZrédtowym).

2) Ograniczenie patentu europejskiego przez EPO (art. 105a EPC)

e w przypadku wydania przez EPO decyzji utrzymujacej patent w formie zmienionej

wskazane jest okreslenie w decyzji wptywu, jaki decyzja EPO ma na przedmiot sporu

W przypadku ograniczenia patentu przez EPO decyzja o ograniczeniu ma zastosowanie we
wszystkich panstwach, w ktérych patent obowiqzuje (art. 105b EPC). Tym samym
zaistnienie takiej sytuacji jest uwzglednianie w toku postepowania spornego, gdyz wéwczas
przedmiotem badania jest zmodyfikowany patent. Nalezy zgodzi¢ sie, Ze dobrq praktykq

bytoby wyrazne wskazywanie tej okolicznosci w decyzji.

3) Przestanki uniewaznienia patentu europejskiego

e przestanki uniewaznienia patentu europejskiego okresla art. 138 EPC;
e analiza przedstawiana w uzasadnieniu powinna by¢ jednoznaczna i odnosi¢ sie do

konkretnej przestanki

Z art. 138 EPC wprost wynika, Ze to ten przepis okresla przestanki uniewaznienia patentu
europejskiego. Powyzsze nie budzi wqtpliwosci w praktyce Urzedu Patentowego. Natomiast,
zaréowno w starszych decyzjach Urzedu, jak i wnioskach o uniewaZznienie, zdarzato sie

wskazywanie wsréd podstaw prawnych art. 89 pwp.

4) Powotywanie sie na orzecznictwo

e przywotywanie orzecznictwa krajowego wzgledem podstaw uniewaznienia nie ma
bezposredniego przelozenia na podstawy uniewaznienia wynikajagce z EPC,
w szczegblnosci, gdy przepisy krajowe w zakresie podstaw uniewaznienia nie sg

tozsame z EPC

W ocenie Urzedu orzecznictwo krajowe réwniez odnosi sie do patentéw europejskich i w tym
zakresie nie ma przeszkod do korzystania z tego dorobku. W petni akceptowalne wydaje sie
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réwniez korzystanie z dorobku orzeczniczego wypracowanego w oparciu o krajowe przepisy
wdwczas, gdy analizowane pojecia czy instytucje interpretowane sq w sposob tozsamy

z regulacjami EPC.

3. Rekomendacje - kwestie formalno-techniczne

1) Struktura uzasadnienia

e wskazane jest ujednolicenie struktury uzasadnienia i wprowadzenie $rédtytutéw
pozwalajacych na tatwiejsze podazanie za rozumowaniem Urzedu np. czesS¢
historyczna, omdéwienie wynalazku, podstawy prawne zarzutéw, ocena dowodow,

ustalenia faktyczne, ocena prawna, wnioski

Struktura uzasadnienia i jego czesci wynikajq z obowiqzujqgcych przepiséw tj. art. 2558 ust.
1 pwp. Wprowadzenie srédtytutéw moze by¢ dobrq praktykq wplywajgcq korzystnie na
przejrzystos¢ uzasadnienia. Wdrozenie analogicznej praktyki w pismach procesowych stron

réwniez bytoby korzystne.

2) Oddzielanie czesci faktycznej od prawnej

e wskazane jest wyraznie oddzielenie omoéwienia dowoddéw i ich wiarygodnosci od
subsumpcji stanu faktycznego na przepisy: np. ocena nowos$ci, ocena poziomu

wynalazczego, ocena dostateczno$ci ujawnienia

Decyzje wydawane w postepowaniu spornym w sposob naturalny sq dzielone na czes¢
opisowq (opis stanu faktycznego, przedstawionych przez strony dowodow) i czes¢ prawnq
zawierajqgcq analize przedtoZonego przez strony materiatu dowodowego - ta czes¢ zaczyna
sie od stow: ,,Kolegium Orzekajqce zwazyto, co nastepuje.” W tym zakresie zgtoszony postulat

jest realizowany.

3) Omawianie stanu faktycznego, treSci dowoddéw, zasad stosowania okreslonych

przestanek w zakresie adekwatnym do koficowego rozstrzygniecia

e uzasadnienie powinno zawiera¢ wyczerpujace omoéwienie wszystkich dowodow
i argumentéw stron, z jasnym wskazaniem, ktére zostaly uwzglednione, a ktére

pominiete — wraz z uzasadnieniem;
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e wskazane jest wnikliwe badanie argumentéw stron postepowania niezaleznie od
ogolnikowosci ich sformutowania;

e wskazane jest ograniczenie uzasadnienia w zakresie dotyczacym kwestii juz
przesadzonych lub niespornych (np. interes prawny, zakres res iudicata);

e wskazane jest obszerniejsze wyjasnianie, dlaczego w konkretnym stanie faktycznym
zaszta (lub nie) konkretna przestanka; poswiecenie wiecej uwagi ocenie poziomu
wynalazczego, jezeli to jego brak doprowadzil do uniewaznienia patentu, a nie

bezspornej miedzy stronami kwestii interesu prawnego

Obowiqzujqce przepisy okreslajq warunki, jakim powinno odpowiada¢ uzasadnienie decyzji.
Nalezy zgodzi¢ sie z zaleceniem, Ze uzasadnienie powinno zawiera¢ oméwienie dowodéw
i argumentdow stron, z jasnym wskazaniem, ktdre zostaty uwzglednione, a ktére pominiete
i dlaczego. Natomiast nalezy réwniez pamietaé, Ze uzasadnienie to powinno by¢
wystarczajqco jasne, by strona i organy uprawnione do kontroli rozstrzygniecia, mogty
zrozumie¢ sposéb rozumowania Urzedu. Podmioty te majq dostep do akt postepowania, co
utatwia przesledzenie decyzjii Tym samym mniej rozbudowany opis dowodoéw
i argumentacji stron bedzie wystarczajqcy, niz w sytuacji, gdy decyzja analizowana jest
przed podmiot nie uczestniczqcy w postepowaniu. W petni nalezy zgodzi¢ sie réwniez
z zaleceniem, zZe najwiecej uwagi nalezy poswieci¢ zagadnieniom, ktére byly sporne miedzy
stronami i takim, ktore miaty istotny wplyw na rozstrzygniecie. W praktyce Urzqd doktada

starannosci by w taki sposéb konstruowac uzasadnienie decyzji.

4) Rysunki lub tabele w decyzjach

e wskazane jest rozwazenie zamieszczania w decyzjach rysunkéw pomagajacych
w zrozumieniu przedmiotu uniewaznianych praw i argumentacji stron;

e wskazane jest rozwazenie wprowadzenia tabel poréwnujacych cechy wynalazkéw
(claim chart), co utatwitoby to podazanie za tokiem rozumowania przyjetym przez

Urzad

Urzqd zamieszcza w decyzjach rysunki, natomiast jak dotgd nie stosuje w praktyce tabel
poréownujqcych cechy wynalazkéw (claim chart). WdrozZenie zalecenia mogtoby przyczynié¢
sie do wzmocnienia przejrzystosci decyzji i utatwiatoby jej zrozumienie. Niemniej jest to

rozwiqzanie czasochtonne. Wdrozenie analogicznej praktyki w pismach procesowych stron
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takze wplynetoby korzystnie na zrozumienie przedmiotu uniewaZznienia i argumentacji
stron. Wydaje sie réwniez, Ze przyjecie takiej praktyki przez petnomocnikéw utatwitoby jej

wdrozenie po stronie Urzedu.

5) Odstapienie od pomijania nieprzettumaczonych materiatéw dowodowych

e majac na uwadze, Ze celem postepowania przed Urzedem powinno by¢ dazenie do
petnego i rzetelnego wyjasnienia sprawy, niedopuszczalne jest pomijanie ztoZonych

materiatéw dowodowych z uwagi na brak ich ttumaczenia (ttumaczenia przysiegtego)

Praktyka Urzedu wymagajqca ztozenia ttumaczenia przysiegtego dowoddéw na gruncie
obecnie obowiqzujgcych przepiséw jest w petni zasadna. W orzecznictwie wskazuje sie, Ze
»Skoro dokument ztoZony do akt zostat sporzqdzony w jezyku obcym, a od jego tresci zalezat
dalszy tok postepowania, to naleZato dokonac jego oficjalnego ttumaczenia (art. 256 KPC),
tylko bowiem ttumaczenie dokonane przez tlumacza przysiegtego moze stanowic
miarodajny punkt odniesienia dla decyzji procesowych sqdu; znajomos¢ jezyka obcego przez
strony lub cztonkéw sktadu orzekajqcego nie ma w tym wypadku Zadnego znaczenia. Musi
istnie¢ zobiektywizowany - niezalezny od umiejetnosci jezykowych poszczegdlnych oséb
oraz od sposobu objasniania przez nich poje¢ wyrazanych w jezyku obcym - punkt
odniesienia pozwalajqcy na rzeczowgq, bezstronnq interpretacje tekstu. U podstaw tej tezy
lezy takze stwierdzenie, Ze zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o0 ustroju sqdéw powszechnych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.), jezykiem urzedowym
przed sqdami jest jezyk polski.” (Postanowienie SN z 24.07.2013 r,, 11l CZ 34/13, Legalis nr
810266); por takze: wyrok WSA z dnia 16.01.2025 r.,, VI SA/Wa 1133/24, wyrok WSA we
Wroctawiu z dnia 8.10.2019 r., 1 SA/Wr 338/19). Pod rozwage mozna poddac wprowadzenie
regulacji uprawniajqcej do ztozenia, w miejsce ttumaczenia przysiegtego, ttumaczenia
uwierzytelnionego przez profesjonalnego petnomocnika, o ile strona przeciwna nie
zakwestionuje takiego ttumaczenia. W przypadku sporu co do prawidtowosci ttumaczenia,

ttumaczenie przysiegte powinno zostac ztoZone.

6) Numeracja dokumentéw

e wprowadzenie na poczatku uzasadnienia numeracji dokumentéw (D1, itd.) lub ich

tabelarycznego przedstawienia byloby pomocne przy analizie i zrozumieniu
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uzasadnienia, ustaleniu, ktére z dokumentéw zostaty wycofane, a ktore zostaty wziete

po uwage i z jakim skutkiem

Urzqd numeruje powotywane dokumenty, ale zgodnie ze stosowanq praktykq robi to w tresci
decyzji. Wdrozenie przedmiotowego zalecenia mogtoby przyczyni¢ sie do wzmocnienia
przejrzystosci decyzji, jednakze jest to rozwiqzanie czasochtonne. Analogiczna praktyka
stosowana we wnioskach o uniewaznienie lub przedktadanych w toku postepowania

pismach stron réwniez wptynetaby korzystnie na klarownos¢ dokumentow.

7) Ujednolicenie pisowni i cytowania

e stosowanie jednolitej pisowni numeréw patentéw (PAT.217601, patentnr 216701, PL
11974);

e uwazne cytowanie odpowiednich dokumentéw i powotywanie wtasciwej numeracji
w odniesieniu do publikacji opiséw zgtoszen patentowych lub udzielonych patentow;

e stosowanie prawidtowych zasad cytowania publikacji i orzecznictwa;

e powotywanie sie na ustalong praktyke warto poprze¢ wskazaniem dokumentu

potwierdzajgcego taka praktyke

Urzqd doktada starannosci by jednolicie, na gruncie danej decyzji, powotywac numery praw
wytgcznych. Natomiast nie wydaje sie konieczne wprowadzenie jednolitych zasad dla
wszystkich wydawanych decyzji. Zalecenie dotyczqce dbatosci o prawidtowe cytowanie

publikacji i orzecznictwa jest stuszne.

8) Kontynuacja uzasadnienia bez pozostawianie pustej strony po sentencji

Wdrozenie tego zalecenia nie jest mozZliwe. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami tj. art.
2558 pwp, decyzja podlega ogtoszeniu, a uzasadnienie sporzqdzane jest w poZniejszym
terminie. Tym samym odrebnie podpisywana jest sentencja decyzji (podpisuje caty sktad
orzekajqcy) i uzasadnienie (podpisuje przewodniczqcy sktadu i cztonek sktadu, ktéry
sporzqdzit uzasadnienie). Konieczne jest zachowanie tozsamosci i odrebnosci kazdego z ww.

etapow.
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4. Rekomendacje - Inne kwestii mogace mie¢ znaczenie dla usprawnienia
przebiegu postepowania przed Urzedem Patentowym

1) Poprawienie ekonomiki postepowania

e wskazane jest wprowadzenie wytycznych/wskazéwek dla Kolegium Orzekajgcego
majacych na celu zapewnienie wtasciwego czasu rozpoznawania postepowan o
uniewaznienie patentu, np. poprzez odpowiednie przygotowanie sprawy w fazie
pisemnej (zgromadzenie dowodow, ustalenie kwestii spornych) do rozpoznania na
rozprawie;

e rozstrzyganie wnioskow formalnych na rozprawie, bez kierowania sprawy na
posiedzenie niejawne itd.;

e priorytetowe rozstrzyganie wnioskdw zwigzanych ze sprostowaniem oczywistych
omytek np. w opisie patentowym, przez wyznaczony departament, co pozwoli unikng¢

wielomiesiecznych przestojéw i przyspieszy¢ rozstrzygniecia.

Urzqd doktada staran, aby sprawy rozstrzygane byty w mozliwie najkrdtszym terminie.
Obecnie rozprawa jest obligatoryjna, a czas postepowania w duzym stopniu zalezy od
strategii procesowej stron. Niemniej, prowadzone sq prace zmierzajgce do usprawnieniu
postepowania spornego. Zgodnie z zatoZeniami nowej ustawy - Prawo wtasnosci
przemystowej, Urzqd bedzie orzekat na posiedzeniach niejawnych, a rozprawy bedq
wyznaczane wowczas, gdy przyczyni sie to do przyspieszenia postepowania lub pozwoli na
bardziej efektywne wyjasnienie sprawy. Ponadto zaktada sie stosowanie w wiekszym stopniu
prekluzji dowodowej. Natomiast w zakresie mozliwosci rozstrzygania wnioskow formalnych
na rozprawie bez kierowania ich na posiedzenie niejawne, to taka praktyka jest juz
stosowana. Jednakze takie procedowanie jest mozliwe wéwczas, gdy w danym przypadku nie
ma potrzeby prowadzenia dodatkowych czynnosci np. uzyskania stanowiska strony

przeciwnej, czy dodatkowych wyjasnien.

2) Poparcie zastrzezen patentowych w opisie

e wskazane jest wypracowanie jednolitej praktyki dotyczacej zakresu poparcia
zastrzezen patentowych w opisie, w tym w przyktadach wykonania. Kwestie te budza
duzo kontrowersji nie tylko w kontekscie prowadzonych spraw spornych, ale takze
pojawiaja sie na etapie rozpatrywania zgtoszen patentowych. Wydaje sie, ze

stanowisko Urzedu jest nadzwyczaj ostrozne w tym zakresie w poréwnaniu do innych
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Urzedéw Patentowych.

Urzqd przeanalizuje praktyke w ww. zakresie. Wynik analizy przesqdzi o dalszym

procedowaniu.

3) Baza wiedzy

e wskazane jest, aby kluczowe konkluzje, ktére majg potencjal edukacyjny, byty
systematycznie zbierane i publikowane przez Urzad np. informacja, ze kancelaria
rzecznikowska moze wystepowac jako wnioskodawca, stanowi istotng i warto$ciowa

wskazowke dla praktyki

Na stronie internetowej Urzedu dostepne sq informacje dotyczqce postepowania przed
Urzedem, a Urzqd podejmuje szereg dziatan o charakterze edukacyjnym. Z kolei dyrektywy
interpretacyjne w zakresie praktyki Urzedu zawierane sq w wydawanych przez Prezesa
Urzedu wytycznych. Wytyczne sq publicznie dostepne. Aktualnie prowadzone sq takze prace
nad system PORTOS, w ktorym bedq publikowane decyzje Urzedu. Wydaje sie, ze ww.

narzedzia bedq wystarczajqce do zapoznania sie z praktykq Urzedu.

4) Prezentacja informacji na stronie Urzedu - e-wyszukiwarka / e-rejestr

e warto rozwazy¢ prezentowane informacji o uniewaznieniu lub wygasnieciu patentu
na poczatku strony, obok podstawowych danych;

e warto zweryfikowac¢ pole ,Status sprawy”, tak aby w sposdéb klarowny, spdjny
i wiarygodny przedstawiato aktualny status sprawy;

e ujawnienie uniewaznienia patentu w rejestrze i odpowiednich bazach powinno

nastepowac niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji

Zgodnie z przyjeta przez Urzqd praktykq informacje o prawomocnych rozstrzygnieciach
w postepowaniu spornym sq niezwtocznie ujawniane w rejestrze i wyszukiwarce Urzedu.
W przypadku spraw, ktére byty przedmiotem kontroli sqgdowej, ujawnienie nastepuje
niezwtocznie po zwrocie akt przez sqd. Natomiast sugestie dotyczqce ujawnienia informacji
0 uniewaznieniu/stwierdzeniu wygasniecia prawa wytqcznego w wyszukiwarce Urzedu
w bardziej widoczny sposob zostang przeanalizowane i w miare mozliwosci zostang

wprowadzone stosowne zmiany.
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5) Forma i tre$¢ sprostowanych dokumentéw publikowanych przez Urzad

e warto rozwazy¢ uzupetnienie informacji o przedruku opisu patentowego o date jego
publikacji oraz, ewentualnie, o zakres dokonanych zmian, a takze dostosowanie pola
(13) do wtiasciwego kodu rodzaju dokumentu. Pozwoli to unikng¢ niejasnosci

i zwiekszy przejrzysto$¢ danych

Urzqd przeanalizuje praktyke w ww. zakresie. Wynik analizy przesqdzi o dalszym

procedowaniul.
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[1L. Rekomendacje dotyczace decyzji wydanych w sprawie sprzeciwéw wobec

zgloszen znakow towarowych

W pieciu cyklach Panelu do analizy zostato przedstawionych 30 decyzji wydanych
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego, w tym 10
decyzji w pierwszym cyklu i po 5 decyzji w pozostatych. Wylosowane decyzje nie byty
przedmiotem zaskarzenia w administracyjnym toku instancji i nie podlegaty kontroli

sagdowe;.

Analizowane decyzje zostaty ocenione jako ogdlnie dobre. Wskazano, ze nie zawieraty one
btedow krytycznych, ktére moglyby stanowi¢ podstawe dla ich wzruszenia w toku
instancji. Postepowania prowadzone byty sprawnie (poza kilkoma wyjatkami), bez

nieuzasadnionych przestojéw.

1. Rekomendacje - kwestie materialno-prawne

1) Badanie wszystkich podstaw prawnych zawartych w sprzeciwie wobec zgtoszenia

znaku towarowego

e wskazane jest zawarcie w decyzji odniesienia do wszystkich podstaw sprzeciwu

zawartych we wniosku;

Postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego jest
postepowaniem wszczynanym na wniosek, w ktérym podmiot wnoszqcy sprzeciw, wskazuje
podstawy sprzeciwu okreslone w art. 1321 pwp. W przypadku uznania przez Urzqd, Ze jedna
ze wskazanych we wnioskow podstaw, jest wystarczajgca by uznaé sprzeciw za zasadny,
analizowanie pozostatych przestanek wskazanych we wniosku jest niecelowe
i nieekonomiczne. Powyzsze znajduje poparcie w orzecznictwie np. wyrok NSA z dnia
7.11.2023r, I GSK 810/20, wyrok WSA w Warszawie z dnia 7.01.2019 ., VISA/Wa 1631/18,
wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.02.2021 r., VI SA/Wa 1818/20. Przeciwny poglqd bytby
sprzeczny z zasadq szybkosci i prostoty postepowania wyrazonej w art. 12 § 1 kpa zgodnie
z ktérq organy administracji publicznej powinny dziata¢ w sprawie wnikliwie i szybko,
postugujqc sie mozliwie najprostszymi Srodkami prowadzqcymi do jej zatatwienia.
Oczywiscie w przypadku oddalenia sprzeciwu, uzasadnienie decyzji przedstawia analize

wszystkich podstaw prawnych wskazanych we wniosku.
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2) Powolywanie art. 1321 ust. 3 pwp, gdy podstawe sprzeciwu stanowi znak unijny

e wskazano, ze w przypadku, gdy podstawe sprzeciwu stanowi znak unijny, Urzad

niejednolicie wskazuje na tres¢ art. 1321 ust. 3 pwp.

Urzqd zgadza sie ze wskazanqg rekomendacjq. W opisanym przypadku sentencja powinna
zosta¢ uzupetniona o wskazanq podstawe prawng. Urzqd w petni zgadza sie
z przedstawionym stanowiskiem i doktada najwyZszej starannosci by wskazana

w rozstrzygnieciu podstawa prawna byta kompletna i prawidtowa.

3) Zarzut zlej wiary

e wskazano, na potrzebe ujednolicenia praktyki Urzedu w przypadku zawarcia w
sprzeciwie zarzutu ziej wiary. Zaproponowano, aby zarzut ten rozpatrywac po
zakonczeniu postepowania sprzeciwowego (aby unikna¢ zawieszenia postepowania,

czy tez faktycznego ,cofania zgtoszenia” celem rozpatrzenia takiego zarzutu)

Zarzut ztej wiary powinien zosta¢ podniesiony w oddzielnym pismie procesowym jako uwagi
osoby trzeciej do postepowania zgtoszeniowego (art. 1461 ust. 4 pwp). Przestanka ta jest
rozpatrywana jako pierwsza, gdyz stanowi bezwzglednq przestanke odmowy udzielenia
prawa ochronnego. Przestanki te, zgodnie z przepisami pwp, analizowane sq co do zasady
przed publikacjq w BUP informacji o zgtoszeniu znaku towarowego. Tylko w wyjqgtkowych
przypadkach, Urzqd moze wydac decyzje o odmowie udzielenia prawa ochronnego na

postawie art. 1461 ust. 5 pwp.

W przypadku powotania zarzutu ztej wiary jednoczesnie ze sprzeciwem, Urzqd informuje

strony, zZe sprzeciw bedzie rozpatrywany po zakoriczeniu postepowania zgtoszeniowego.

Jedoczesnie, Urzqd rekomenduje, by nie tqczy¢ zarzutu ztej wiary i wniosku sprzeciwowego

poniewaz zarzut ztej wiary nie moze stanowi¢ podstawy sprzeciwu.

4) Ocena wlaSciwego kregu odbiorcow

e zaproponowano, zeby wtasciwy krag odbiorcow i ich poziom uwagi byt omawiany po
analizie podobienistwa towar6ow i ustug oraz podobienistwa oznaczen. Takie podejscie
pozwali unikng¢ powtarzania opiséw poréwnywanych towardéw i ustug oraz zapewni

logiczne przejScie do oceny ryzyka konfuzji

Urzqd w petni zgadza sie z przedstawionym wnioskiem. Takie podejscie do oceny wtasciwego

kregu odbiorcow jest zgodne z wytycznymi Prezesa Urzedu Patentowego.
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5) Dowdd uzywania - wymiana pism procesowych

e zaproponowano, aby w sprawach, w ktérych przedstawiany jest dowdéd uzywania,
umozliwiono Wnoszgcemu sprzeciw ztozenie kolejnego pisma, umozliwiajacego mu
ustosunkowanie sie do argumentéw Zgtaszajacego dotyczacych dowodoéw uzywania

przedlozonych przez Wnoszacego sprzeciw (dodatkowa wymiana pism)

Postepowanie w sprawie sprzeciwu zostato tak skonstruowane by umozliwiato stronom
wypowiedzenie sie odnosnie wskazanych zarzutéw i byto jak najbardziej ekonomiczne,
sprawne oraz zgodne z postulatami jak najszybszego zatatwienia sprawy. Przepis art. 15219
ust. 7 pwp stosowany jest jedynie w przypadkach, gdy strony powotujq sie na dowody i fakty
wymagajqce dodatkowych wyjasnien i moze skutkowa¢ kolejnqg wymiang pism. Omawiana
propozycja jest wiec sprzeczna z zasadq szybkosci i prostoty postepowania wyrazonej w art.
12 § 1 kpa zgodnie z ktérq organy administracji publicznej powinny dziata¢ w sprawie
wnikliwie i szybko, postugujqgc sie mozliwie najprostszymi srodkami prowadzqcymi do jej

zatatwienia.

6) Stanowiska stron wniesione po terminie

e wskazano, Ze Urzad nie powinien pomija¢ stanowisk stron (np. co do zasadnosci
sprzeciwu) zawartych w pismach ztozonych do akt sprawy, bez wzgledu na to, czy
zostaty ztozone na wezwanie, przedwczesnie lub po w terminie. Nie oznacza to, ze
Urzad nie moze (i nie powinien) poming¢, np. spdznionych dowoddw (art. 15219 ust. 8

pwp) lub sp6Znionych zarzutéw (np. zarzutu nieuzywania z art. 15219 ust. 4 pwp)

Urzqd nie pomija stanowisk stron, jezeli zostaly one przedstawione we wskazanych
terminach, gdyz bytoby to sprzeczne z zasadami postepowania administracyjnego i mogtoby
powodowaé¢ wzruszenie decyzji w postepowaniu sqdowym. Natomiast w przypadku
materiatow ztozZonych po terminie, nalezy wskazac, Ze przepis art. 1521° ust. 8 pwp

jednoznacznie wskazuje, jakie sytuacje umoZzliwiajq przyjecie takich dowodoéw.

7) Omawianie stanu faktycznego, treSci dowoddéw, zasad stosowania okreslonych

w zakresie adekwatnym do koncowego rozstrzygniecia

e wskazane jest pominiecie w uzasadnieniu kwestii nierelewantnych dla danej sprawy;
e wskazane jest pomijanie powtarzajacych sie cytatdw z orzecznictwa, czesto nie

majacych odniesienia do danej sprawy, w zamian wskazane bytoby odwotywanie sie
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do kwestii poruszonych w cytowanym przez Urzad orzecznictwie i wigzanie go
z badanymi znakami, towarami/ustugami i stanem faktycznym

Urzqd doktada staran by uzasadnienie decyzji zawierato niezbedne elementy okreslone
w przepisach kpa, w szczegdlnosci w odniesieniu sie do wszystkich faktéw i dowodéw. Za
uzasadnionq uznano konieczno$¢ pomijania powtarzajqcych sie cytatéw oraz wyrazne

powiqgzanie stanu faktycznego z cytowanym orzecznictwem.

8) Pismo zawiadamiajgce o zgromadzeniu materiatu dowodowego

e wskazano na przypadki wysylania w tym samym dniu pisma o zgromadzeniu

materiatu dowodowego, pisma drugiej strony i decyzji koniczacej postepowanie

Zgodnie z przyjetq w Urzedzie praktykq, pismo o zgromadzeniu materiatu dowodowego,
co do zasady, powinno by¢ przesytane stronie przed wydaniem decyzji w sprawie, z

odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Rekomendacje - kwestie formalno-techniczne

Pozytywnie zostal oceniony podzial tekstu na sekcje tematyczne, co zdaniem cztonkéw
Panelu, utatwia odbidr tresci i pozwala skupi¢ sie na kluczowych zagadnieniach

w uporzadkowany sposéb. Wskazano jednak na:

1) Struktura uzasadnienia

e zbyt obszerne przytaczanie stanowisk stron postepowania, nawet, jesli dotyczy to
sytuacji, gdy Urzad przyjmuje je jako wtasne;

e zasugerowano bardziej syntetyczne przedstawianie cze$ci historycznej

Obowiqzujqce przepisy okreslajg warunki, jakim powinno odpowiadac uzasadnienie decyzji.
Natomiast nalezy réwniez pamietad, Ze uzasadnienie powinno by¢ wystarczajqco jasne, by
strona i organy uprawnione do kontroli rozstrzygniecia, mogty zrozumieé sposob
rozumowania Urzedu. Urzqd zgadza sie, Zze czeS¢ historyczna powinna by¢ przedstawiona
syntetycznie. WdrozZenie analogicznej praktyki w pismach procesowych stron réwniez

bytoby korzystne.

2) Uproszczenie jezyka i sp6jnos$¢ terminologiczna
e wskazano na btedy redakcyjne, ktére utrudniaty zrozumienie tekstu, np. mylone byty
strony (zgtaszajacy/wnoszacy sprzeciw), nazwy sktadanych przez nich pism, numery

znakdéw, czasem nawet nazwy znakéw i daty
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Urzqd doktada starannosci by jednolicie, na gruncie danej decyzji, powotywa¢ numery praw

wytqgcznych i innych elementy stanu fatycznego. Natomiast nie wydaje sie konieczne

wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich wydawanych decyzji. Zalecenie dotyczqce

dbatosci o prawidtowe cytowanie publikacji i orzecznictwa jest stuszne.

3) Tabele wykaz6w towaréw i ustug
w przypadku obszernych wykazéw towaréw i ustug, zasugerowano, aby w celach

poréwnawczych postugiwac sie zestawieniami tabelarycznymi

WdrozZenie przedmiotowego zalecenia mogtoby przyczynic sie do przejrzystosci decyzji,
jednak z uwagi na fakt, Ze wiele postepowarn toczy sie w sprawach z wykazami towaréw
i ustug obejmujgcymi wiele klas i tym samym towardw i/lub ustug, nie bedzie to
przyczyniato sie do szybkosci postepowania. Tym samym propozycja ta w tym
momencie, wobec braku stosownych narzedzi informatycznych, nie moze zostac przyjeta
jako zasada. Wydaje sie réwniez, Ze przyjecie takiej praktyki przez petnomocnikéw

utatwitoby jej wdrozenie po stronie Urzedu.

4) Reprodukcje w decyzjach

wskazano na potrzebe zamieszczania reprodukcji znakéw innych niz stowne
(zgtoszonego i przeciwstawionego) - zaro6wno w czesci wstepnej uzasadnienia, jak

i przy ocenie podobienstwa w warstwie wizualnej

Urzqd zgadza sie z przedmiotowymi wnioskami i taka praktyka jest juz stosowana.

Wiekszos¢ decyzji zawiera takie reprodukcje.

5) Stosowanie prawidtowych zasad cytowania

w przypadku powotywania sie na ,poglady doktryny i orzecznictwa” nalezy takze
pamietaé, zeby wskazywaé zroédto pogladéw doktryny (artykut, monografia,
komentarz) oraz konkretne (odpowiednio wybrane) orzeczenia. Podkreslono

potrzebe powolywania sie na komentarze do pwp.

Urzqd dokonuje wszelkich staran by przywotujqc doktryne wskazac precyzyjne odestanie do

srédta wskazanej argumentacji. Szczegdlne miejsce wsréd Zrddet cytowanej literatury

zajmujq komentarze do ustawy pwp, stanowigce pomocne narzedzie interpretacyjne.
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6) Powotywanie sie na orzecznictwo unijne

e wskazano, ze powotywane orzecznictwo powinno uwzglednia¢ w wiekszym stopniu

orzecznictwo unijne

Urzqd w swojej praktyce systematycznie powotuje sie na orzecznictwo zaréwno krajowe jak
i unijne. W przypadku orzecznictwa unijnego, szczegdlnie donioste praktycznie sq wspdlne
praktyki urzedéw krajowych panstw cztonkowskich UE i EUIPO, stworzone w ramach

projektéw konwergencji, stosowane przez UPRP i dostepne na stronie Urzedu

7) Unikanie powotywania sie na wytyczne EUIPO

e rekomendowano unikanie powotywania sie na wytyczne EUIPO, ewentualnie

powotywanie sie na nie jedynie pomocniczo czy przyktadowo

W ocenie Urzedu powotanie sie na wytyczne EUIPO w szczegdlnych okolicznosciach moze
stanowi¢ wzmocnienie argumentacji, zwtaszcza jesli zawiera ono odniesienie do
orzecznictwa unijnego. Urzqd stosuje sie jednak przede wszystkim do wytycznych Prezesa

Urzedu Patentowego, zawierajqcych odniesienie do procedury krajowe;.

8) Powotywanie sie na praktyke orzecznicza Urzedu
e rekomendowano powotywanie sie na inne podobne, ostateczne decyzje Urzedu, co

mogtoby wptynac na ksztaltowanie sie jednolitego orzecznictwa

Urzqd, odwotujqc sie do orzecznictwa krajowego zapadtego w sprawach zawistych przed
Urzedem, wskazuje rowniez na swojq praktyke orzeczniczq. Udostepnienie systemu PORTOS,
nad ktérym aktualnie prowadzone sq prace, wzmocni mozliwos¢ zapoznania sie praktykq

Urzedu.
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IV. Whioski koncowe

Przeprowadzony Pilotaz byl forum wymiany doswiadczen uzytkownikéw systemu
ochrony wtasnosci przemystowej i Urzedu. Pilotaz pozwolil na spojrzenie na

procedowane przed Urzedem sprawy z innej perspektywy.

Rekomendacje przyniosty elementy warte wdrozenia jako dobre praktyki, nie tylko przez
Urzad, ale rowniez przez profesjonalnych pelnomocnikéw dziatajacych przed Urzedem
np. tabele porownujace cechy wynalazkéw (claim chart), sposéb postepowania
w przypadku podniesienia zarzutu zlej wiary. Natychmiastowe wdrozenie czeSci
rekomendacji zwigzanych z wprowadzeniem zmian w sporzgdzaniu decyzji, pomimo
tego, ze mogtoby wplynac¢ korzystnie na przejrzystos$¢ decyzji Urzedu, moze okazacl sie
zbyt czasochtonne. W zwigzku z czym, ich wdrozenie musi by¢ roztozone w czasie, gdyz

bedzie to stopniowa zmiana praktyki Urzedu.

Niemniej, kluczowa warto$cig Pilotazu byta dyskusja wokot zagadnien, ktore nie byty
bezposrednio zwigzane z analizg decyzji Urzedu, a cze$¢ z nich nawet nie znajduje
odzwierciedlenia w rekomendacjach. Warto wspomnie¢ np. sugestie dotyczace
prezentowania danych w wyszukiwarce, kwestie zwigzane z procedowanymi projektami
aktow prawnych, czy zagadnienia zwigzane z ochrong danych osobowych. Stad tez wydaje
sie, ze formuta polegajgca na analizie prawomocnych decyzji Urzedu nie jest
rozwigzaniem optymalnym. Wydaje sie, ze bardziej uzytecznym bytoby forum, ktdre
pozwalatoby na dyskusje zwigzane z szeroko rozumiang praktyka w sprawach wtasnosci
przemystowej, poczawszy od praktycznych aspektow i zagadnien merytorycznych, po
kwestie zwigzane z informatyzacja postepowan. Wymiana do$wiadczen i spostrzezen
w tym zakresie mogtaby w bardziej dogtebny sposéb wstucha¢ sie w potrzeby obu stron

postepowania, zarowno uzytkownikéw systemu wtasnosci przemystowej, jak i Urzedu.
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