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Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r.

Opinia
Osrodka Badan, Studiow i Legislacji
Krajowej Rady Radcéw Prawnych

do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej

Osrodek Badan, Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcéw Prawnych pozytywnie
opiniuje projekt Ustawy o zmianie ustawy - Prawo wiasno$ci przemystowej, w zakresie
regulacji, ktorej celem jest zwigkszenie dostepnosci ustug profesjonalnego zastgpstwa
przed Urzedem Patentowym RP poprzez poszerzenie Kkregu profesjonalnych
pelnomocnikéw uprawnionych do wystepowania przed tym urzedem (we wszystkich
rodzajach spraw, z patentowymi wigczanie) o adwokatéw i radcéw prawnych (tak: art. 1

pkt 64 projektu ustawy, zmieniajacy art. 236 Ustawy - Prawo wiasnoS$ci przemystowe;j).

UZASADNIENIE

Kwestia poszerzenia kregu profesjonalnych petnomocnikéw uprawnionych
do wystepowania przez Urzedem Patentowym RP w sprawach patentowych o radcéw
prawnych i adwokatéw jest rozwazana w Polsce juz od co najmniej kilkunastu lat,
dotychczas bez znacznych postepéw. Jednak kooperacja rzecznikéw patentowych
zadwokatami i radcami prawnymi na tym rynku jest rozwigzaniem historycznie
uzasadnionym i naturalnym, przyjetym w znacznej cze$ci panstw na Swiecie (w tym
w wiekszosci panstw Unii Europejskiej). Takze w polskim systemie prawnym
w przeszloéci bylo to rozwigzanie dominujace. Jest wigc uzasadnionym przywrécenie
regulacji dopuszczajgcych radcéw prawnych i adwokatéw do zastgpstwa przed Urzgdem

Patentowym (we wszystkich rodzajach spraw).
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A. Uwarunkowania historyczne oraz dotychczasowe préby zmiany brzmienia

art. 236 Ustawy prawo wlasnosci przemystowe;j.

Odnoszac sie do uwarunkowan historycznych, koniecznym jest wskazanie,
ze adwokaci (i radcowie prawni) posiadali pelne prawo do wystepowania w charakterze
petnomocnikéw przed Urzedem Patentowym RP przez ponad 60 lat z dotychczasowej 99-
letniej historii tego urzedu, to jest w latach! 1918-1949 oraz 1962-19932. Nie jest to wiec
postulat wprowadzenia rozwigzania nowego (nieznanego polskiej kulturze prawnej), ale
powrdt do sytuacji historycznie dominujacej (ze szczeg6élnym wskazaniem na lata
miedzywojenne - uznawane za okres o wysokiej kulturze prawnej, gdy do tworzenia
podwalin prawa polskiego angazZowano autorytety o uznaniu miedzynarodowyms3). Byto
to przede wszystkim uwarunkowane rodowodem zawodu rzecznika patentowego. Zawod
ten pojawit sie ponad 200 lat temu (poczatkowo w USA, a nastepnie w Wielkiej Brytanii i
Niemczech) i okreslal asystentow technicznych, wspomagajacych adwokatéw w
przygotowaniu zgtoszen patentowych bardziej skomplikowanych wynalazkéw. Z czasem
asystenci ci, nabywajac od swoich zwierzchnikéw podstaw wiedzy prawnej, uniezaleznili
sie - tworzac wlasny zawdd ,agenta patentowego”. Zawdd ten zaczeli réwniez zasilaé byli
pracownicy urzedéw patentowych4 Niemniej, tak jak na poczatku istnienia tego zawodu,
tak réwniez dzis, w wymienionych panstwach ,agenci patentowi” dziatajg na rynku ustug
patentowych wspélnie z adwokatami i radcami prawnymi. Wynika to z oczywistego
zatozenia, iz w zakresie prawa wlasnosci przemystowej wystepuja problemy dwojakiego
rodzaju - prawne i techniczne. Nalezy wiec do pomocy prawnej wynalazcom dopuscié
zaréwno zawody o rodowodzie prawnym (radcéw prawnych i adwokatéw) jak i osoby
o wyksztalceniu technicznym (inzynieréw). Zawody te winny ze sobg koegzystowa¢, a to

wynalazca powinien (w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych probleméw) zdecydowaé

1 Za Historia Rzecznictwa Patentowego w Polsce”, Mieczystaw Stomski, PIRP, Warszawa 1997.

2 Na szczeg6ing uwage zaslugujg lata 1966-1993. W tym okresie rzecznicy patentowi zostali skierowani do obstugi jednostek
gospodarki uspotecznionej’, otrzymujgc zakaz wykonywania czynno$ci rzecznikowskich poza praca wykonywana w ramach
zatrudnienia w tych jednostkach. Oznaczato to, ze obstuge pozostatych wynalazcow i racjonalizatorow musieli przejgé inni
ustugodawcy - gtdwnie adwokaci (korzystajgcy z prawa do reprezentowania przed Urzedem Patentowym innych podmiotéw niz
4J-9.8.).

% Tak np. Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazkéw, wzoréw i znakdw
towarowych, art. 239: ,Przed Urzgdem Patentowym wystepowad mogg strony interesowane osobiscie lub przez peinomocnikéw.
Petnomocnikami stron mogg by¢ tylko adwokaci i rzecznicy patentowi.”

*+ Za Historia Rzecznictwa Patentowego w Palsce”, Mieczysiaw Stomski, PIRP, Warszawa 1997.
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z czyich ustug chce korzystaé. Zastrzezenie w 1993 r.> monopolu na rzecz rzecznik6w
patentowych (ktéry to monopol utrzymywany jest do dzi$) powoduje, ze nawet chocby
kwestie techniczne byly klarowne, a wystepowaly wylacznie problemy prawne -
wynalazcy muszg korzystaé z ustug rzecznikéw patentowych (zawodu o rodowodzie
Jinzynierskim”), o niewielkim przygotowaniu prawnym podczas aplikacji

rzecznikowskiej (o czym ponizej).

Konsekwencjg toczonej dyskusji w tym przedmiocie oraz realizowanej w latach 2011-
2015 tzw. ,deregulacji” (pod patronatem o6wczesnego Ministra Sprawiedliwosci -
Jarostawa Gowina) byt postulat zgloszony przez Rade Legislacyjng przy Prezesie Rady
Ministré6w w dniu 18 pazdziernika 2013 r. (w ramach prac nad tzw. ,III ustawa
deregulacyjng”), ktéra uznata za zasadne przyznanie (przywrécenie) adwokatom
iradcom prawnym prawa do wystepowania przed Urzedem Patentowym RP na réwni
z rzecznikami patentowymi we wszystkich rodzajach spraw®. Dyskusja ta byta
kontynuowana w toku prac parlamentarnych nad tg ustawa (Sejm VII kadencji, druk
sejmowy 2331), jednak bez powodzenia. Ostatecznie Sejm w ustawie z dnia 25 czerwca
2015 r., postulat ten ograniczy! jedynie do niewielkiego wycinka spraw przed Urzedem

Patentowym, to jest postepowari o objecie ochrong znakéw towarowych.

Niemniej juz to waskie uprawnienie uzyskane w 2015 r. przez adwokatéw i radcow
prawnych wskazuje, ze twierdzenia korporacji rzecznikéw patentowych i przedstawicieli
Urzedu Patentowego RP nie majg oparcia w péZniejszej rzeczywistosci. W toku prac
legislacyjnych, dazac do zachowania przez rzecznikéw patentowych petnego monopolu,

przedstawiciele tego zawodu podnosili argumenty o ,niezwykle wysoce specjalistycznej

5 Przestankg zastrzezenia w latach 1949 - 1962 r. wczesniejszego monopolu na rzecz Rzecznikéw Patentowych w zakresie
zgloszen wynalazc6w byla dwczesna sytuacja geopolityczna i cheé ,przechwytywania” nowych rozwigzan o znaczeniu militarnym
przez infiltrowane $rodowisko rzecznikéw patentowych zrzeszone w Kolegium Rzecznikdw Patentowych, co celowo peminigte
jest w niniejszej opinii.

6 Uzasadnienie stanowiska Rady Legislacyjnej: ,Zdziwienie bowiem budzi fakt, ze jednoczesnie w innych sprawach, ktdre okresla
art. 236 ust. 1 ustawy [poza sprawami dot. znakéw towarowych], zachowany zostaje monopol rzecznikéw patentowych, o ile nie
chodzi o wypadek okreslony w art. 236 ust. 2 ustawy. W uzasadnieniu nie wskazano, dlaczego adwokaci | radcowie prawni mieliby
mée byé petnomocnikami w postepowaniu przed Urzedem Patentowym wylgcznie w sprawach dotyczacych znakow towarowych,
natomiast nie mogliby (nadal) zastepowac stron jako pefnomocnicy w tym postepowaniu w sprawach dotyczacych wynalazkow,
wzoréw uZytkowych, wzoréw przemyslowych, oznaczer geograficznych i topografii ukfaddw scalonych. Jest to tym bardziej
niezrozumiate, ze art. 236 ust. 2 ustawy przewiduje, ze w postepowaniu przed Urzedem Patentowym strona bedgca osobg
fizyczng moze byc zastepowana przez wspéluprawnionego, rodzica, mafzonka, rodzerstwo, zstepnego strony lub osobe
pozostajaca ze strona w stosunku przysposobienia.”
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materii”, ,mozliwo$ci wyrzadzenia szkody wielkich rozmiaréw” czy ,braku umiejetnoséci
prowadzenia poszukiwan w krajowych i miedzynarodowych bazach danych”. Tymczasem
faktycznie Zaden z tych argumentéw nie znajduje potwierdzenia w obecnie istniejgcym
(juz od ponad 2 lat) stanie prawnym i faktycznym. Adwokaci i radcowie prawni, ktérzy
podjeli sie $wiadczenia ustug dotyczacych znakéw towarowych, wystepujg jako
petnomocnicy przed Urzedem Patentowym w niektérych rodzajach spraw, czyniac to na

réwni profesjonalnie z przedstawicielami innych zawodéw.”

B. Uwarunkowania miedzynarodowe

Koegzystencja adwokatéw (i radcéw prawnych) z rzecznikami patentowymi na rynku
reprezentacji wynalazcow przed urzedami patentowymi to Swiatowy standard, przyjety
od poczatku pojawienia sie tego zawodu. Obowigzuja one w wiekszo$ci panstw Unii
Europejskiej (sposrod najwiekszych panstw UE mozna wskaza¢ m.in.: Francje, Holandie,
Danie, Niemcy, Wielka Brytanie, Wtochy, Belgie czy Czechy). Regulacja taka (uznajgca za
zasade dopuszczenie do zastepstwa stron zardéwno rzecznikéw patentowych, jak i
adwokatow oraz radcéw prawnych na tych samych zasadach) obowiazuje réwniez przed

Europejskim Urzedem Patentowym.

Na szczeg6lna uwage zastuguje rozwigzanie belgijskie. Zgodnie z ustawg z dnia 24
paZdziernika 1988 r. w sprawie patentéws8 i jej art. 60 § 3%, przed belgijskim Urzedem
Patentowym moga swobodnie (bez wpisu na liste rzecznikéw patentowych) dziata¢ jako
profesjonalni peltnomocnicy, zaréwno adwokaci belgijscy, jak i adwokaci z innych krajéw
- uprawnieni do wykonywania tego zawodu w Belgii na mocy uméw miedzynarodowych
(w tym regulacji unijnych uprawniajgcych polskich adwokatéw iradéw prawnych do

$wiadczenia ustug na terenie Belgii). Jest wiec znamienng sytuacja w Kktérej polscy

7 Specyfika postepowania o rejestracje znaku towarowego jest dgzenie wnioskodawcow do zmaksymalizowania zakresu ochrony
przy minimalizacji optaty, co skutkuje postugiwaniem sie w wykazie towaréw i uslug pojeciami maksymalnie ogdlnymi
(niejednokrotnie wykraczajgcymi poza wskazang klase). Wynikiem tego jest znaczna liczba wezwan kierowanych do
wnioskodawcow w toku postepowania rejestracyjnego, co jednak ma miejsce bez wzgledu na to czy wnioskodawca jest
reprezentowany przez rzecznika patentowego czy tez przez adwokata lub radce prawnego.

8 Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

° Tout avocat inscrit au tableau de I'Ordre ou autorisé a exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention
internationale peut, sans inscription au registre, intervenir au méme titre qu'un mandataire agréé aupreés de !'Office
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adwokaci i radcowie prawni sg wprost wskazani jako uprawnieni do dziatania przed
belgijskim rzedem patentowym, a tego prawa s3 pozbawieni w swoim macierzystym

krajul?.

Omoéwienia takze wymaga regulacja obowiagzujaca przed Europejskim Urzedem
Patentowym. Zgodnie z Konwencjg o patencie europejskim?! i jej art. 134 ust. 712 adwokat
i radca prawny, ktory jest uprawniony do wystepowania przed krajowym urzedem
patentowym, jest ,automatycznie” (bez konieczno$ci sktadania jakichkolwiek dalszych
egzaminéw) uprawniony do wystepowania przed Europejskim Urzedem Patentowym.
Takie prawo majg wiec wczeéniej wymienieni adwokaci z Niemiec, Francji, Wielkiej
Brytanii, Wtoch, Holandii, Belgii, Czech, Danii itd. Nie bedac uprawnieni do wystepowania
przed Urzedem Patentowym RP polscy adwokaci i radcowie prawni, nie majg prawa do
wystepowania przed Europejskim Urzedem Patentowym, cho¢ w zakresie wiedzy i

umiejetnosci od swoich odpowiednikéw z pozostatych panstw UE niczym sie nie réznia.

C. Problematyka przygotowania zawodowego do podjecia czynnosci

pelnomocnika przed Urzedem Patentowym

Nalezy wskaza¢, ze w okoto 1/3 panstw UE (w tym, w Grecji, Finlandii, Litwie, Lotwie,
Butgarii, Rumunii, Cyprze, Chorwacji, Stowenii)}13 brak jest jakichkolwiek regulacji
ograniczajacych wykonywanie zawodu ,rzecznika patentowego”, ,rzecznika znaku
towarowego” lub innego podobnego (a ewentualnie zrzeszenia oséb wykonujacych ten

zawod utworzone sg na zasadzie dobrowolnoéci). Oznacza to, Ze w tych pafistwach

° Faktycznie podobna sytuacja prawna jest pozostatych krajach UE - nawet jesli adwokaci z innych krajéw nie sg wprost
wymienieni w lokalnej ustawie patentowej. Zgodnie z prawem wspdinotowym, adwokat z innego kraju czionkowskiego, ktory zostat
dopuszczony na mocy wspdlnych regulacji do danego rynku ustug prawnych - nie moze by¢ dyskryminowany, a co za tym idzie,
musi zostaé réwniez dopuszczony do wystepowania przed lokalnym urzedem patentowym, na tych samych zasadach, na jakich
wystepujg przed nim krajowi adwokaci.

" Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich sporzadzona w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona akiem
zmieniajacym artykut 63 Konwengji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacii
Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 19896 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz
z Protokotami stanowigcymi jej integralng czes¢

12 Zawodowa reprezentacja w postepowaniach ustanowionych niniejsza konwencjg moze na takich samych zasadach, na jakich
Jjest ona podejmowana przez zawodowego petnomocnika, by¢ réwniez podejmowana przez kazdego prawnika uprawnionego do
prowadzenia praktyki w jednym z umawiajacych sie paristw i majgcego siedzibe firmy w takim paristwie, w takim zakresie, w jakim
Jjest on uprawniony we wspomnianym paristwie do dziatania jako zawodowy peinomocnik w sprawach patentowych. Przepisy ust.
5 stosuje sie odpowiednio.”

13 Tak: Wspéinotowa Baza Zawodéw Regulowanych: hitp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regproffindex.cfm
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czynno$ci doradztwa i zastepstwa przed lokalnym urzedem patentowym moze Swiadczy¢
kazdy - takze osoby nie posiadajace wyksztatcenia wyzszego, $redniego czy nawet

podstawowego.

Takze regulacje pozostalych panstw Unii Europejskiej dotyczace wymogéw
dlarzecznikéw patentowych odbiegajg znaczaco od polskich. Do wpisu na liste
rzecznikéw patentowych w panstwach UE, co do zasady (poza wymogami formalnymi
takimi jak obywatelstwo, niekaralno$¢ czy znajomo$¢ jezyka) wystarczajace jest
posiadanie wyzszego wyksztalcenia (ewentualnie zdanie dodatkowego egzaminu).

Na przyktad w Hiszpanii, aby zosta¢ wpisanym na liste rzecznikéw patentowych nalezy14:

niekaranym lub $ciganym za oszustwo, (4) posiada¢ z dowolnej dziedziny tytut licencjata
lub inZyniera (albo inny rownowazny) oraz (5) by¢ ubezpieczonym od odpowiedzialnosci
cywilnej. De facto wiec, do wpisu na liste hiszparniskich rzecznikéw patentowych
wystarczajacym jest posiadanie wyksztalcenia I stopnia z jakiejkolwiek dziedziny

(licencjat).

Faktycznie posréd 28 panstw UE, podobne regulacje do polskich (wymég wyzszego
wyksztatcenia oraz podZniejszego odbycia specjalnej aplikacji rzeczniowskiej
rozpoczynanej i konczonej egzaminem) zostaly odnalezione tylko w jednym kraju:
Francji. Nie mniej i w tym kraju adwokaci s3 w pelnym zakresie dopuszczeni
do wykonywania czynnosci przed francuskim Urzedem Patentowym (a tym samym przed
Europejskim Urzedem Patentowym) bez jakichkolwiek dalszych wymogéw
(w szczegdblnosci, bez obowigzku zdawania jakichkolwiek egzaminéw)15, Mozna wiec
stwierdzi¢, Ze polskie regulacje w zakresie wymogu dodatkowego wyksztalcenia
wymaganego od rzecznikdw patentowych, polgczone z monopolem zastrzezonym
na rzecz tej grupy zawodowej - s3 ewenementem w Unii Europejskiej niemajgcym réwnie

restrykcyjnego odpowiednika w zadnym z innych panstw UE.

Proponowane rozwigzanie z dopuszczeniem adwokatéw i radcéw prawnych

do zastepstwa przed urzedem patentowym w pelnym zakresie nie jest wiec ,kamieniem

14 Tak: Hiszpariska Ustawa 11/1986 z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie patentéw, art. 157
5 Tak: Francuski Kodeks Wtasnosci Intelektualnej, sekcja L. 422-4
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milowym”, ale jedynie niewielkim krokiem w kierunku réwnie rygorystycznych, na tle

pozostalych panstw UE, rozwigzan francuskich.

Takze polska ustawa - Prawo wtasnoéci przemystowej zawiera dos¢ szeroki katalog
0os6b uprawnionych do wykonywania czynno$ci rzecznikowskich, bez wymogu
jakiegokolwiek wyksztalcenia. Sg to osoby $wiadczace ustugi transgraniczne z panstw,
gdzie do wykonywania czynnosci rzecznikowskich dopuszczeni sa wszyscy chegtni, bez
wzgledu na wyksztatcenielé, a takze wspétuprawniony, rodzice, matzonek, rodzenstwo
lub zstepni strony oraz osoby pozostajace ze strong w stosunku przysposobienia. Tym
bardziej dziwi pominigcie w tym katalogu bardzo dobrze wyksztatconych adwokatéw
i radcéw prawnych. Wystarczy przypomnie¢, ze sa to w kazdym przypadku osoby po
studiach prawniczych i wieloletniej aplikacji zawodowej (z wielogodzinnym szkoleniem
raz lub dwa razy w tygodniu, ze wszystkich dziedzin prawa réwniez w zakresie prawa

wiasnosci przemystowej).

Odnoszac sie do przygotowania technicznego (ktére na aplikacji rzecznikowskiej
ograniczone jest do zaje¢ ogélnych) - to nalezy wskaza¢, iz jest to wiedza mozliwa
do samodzielnego przyswojenia. Tak jak adwokat lub radca prawny wystepujacy
w specjalistycznych  postepowaniach  architektoniczno-budowlanych  (co  jest
powszechnym) musi przyswoi¢ sobie umiejetnos¢ odczytywania map geodezyjnych,
adwokat lub radca prawny wystepujacy w postepowaniach rachunkowo-podatkowych
(co jest réwnie czestym na rynku) musi przyswoi¢ sobie umiejetno$¢ odczytywania
bilanséw i ksiag rachunkowych, tak tez adwokat lub radca prawny, ktéry bedzie miat
zamiar wystgpowaé w sprawach patentéw przed urzedem patentowym, bedzie musiat
przyswoié sobie podstawowa wiedze techniczna. Prawdopodobnym jest, ze to
poszerzenie uprawnief radcéw prawnych i adwokatow spowoduje zresztg
wprowadzenie do zajeé na aplikacji radcowskiej (i adwokackiej) odpowiednich zaje¢

technicznych w tym zakresie.

Wartym podkre$lenia jest réwniez, ze zgodnie z bezwzglednie obowiazujacymi

cztonkéw korporacji radcowskiej zasadami etyki, podejmujac si¢ czynnosci w zakresie, w

16 Jak zostalo opisane powyzej, sg to m.in.: Grecja, Finlandia, Litwa, Lotwa, Bulgaria, Rumunia, Cypr, Chorwacja, Slowenia
7
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ktérym nie sg oni specjalistami, muszg zapewni¢ sobie wspétprace eksperta z dane;j
dziedziny!’. Taka regulacja zawarta w treSci zasad deontologii zawodowe] wydaje sie
wystarczajagca do zagwarantowania profesjonalnego przygotowania dokumentacji

patentowej z technicznego punktu widzenia.

W zakresie pozostatej wiedzy technicznej to nalezy wskazaé, Ze znaczng czes$¢
cztonkéw korporacji rzecznikéw patentowych stanowig prawnicy - bez przygotowania
technicznego (poza minimalnym zakresem objetym opisang powyzej aplikacja
rzeczniowska)18. Natomiast rzecznicy patentowi - z wyksztalcenia inZynierowie, sa

specjalistami tylko z jednej dziedziny, co do zasady nie posiadajgc znaczacej wiedzy

. ] lezi techniki. Inzvni srnik._ni iad iod _zakresu bioinzvnierii

(i odwrotnie), a inzynier chemik z zakresu elektroniki (i odwrotnie). Nie negujgc takiego
stanu rzeczy, to wynalazca powinien mie¢ swobode wyboru (wedle potrzeb): gornika,
chemika, elektronika czy tez prawnika. W przypadku checi zaangazowania tego
ostatniego, nie wydaje sie uprawnionym pozbawianie wynalazcéw mozliwosci
zaangazowania najlepiej przygotowanych merytorycznie do $wiadczenia pomocy

prawnej: adwokatéw i radcéw prawnych.

W dyskusji na temat dopuszczenia radcéw prawnych i adwokatéw do $wiadczenia
pomocy prawnej przed Urzedem Patentowym RP pojawia sig takze postulat dodatkowego
ich egzaminowania. Jest to rozwigzanie nieznane w zadnym panstwie Unii Europejskie;.
Wynika to z oczywistego faktu postugiwania sie odrebnymi tytutami zawodowymi. Tytut
»~adwokat” i ,radca prawny” zawiera w sobie informacje o peinym, profesjonalnym
przygotowaniu do $§wiadczenia pomocy prawnej - nie niosgc zadnej informacji o
przygotowaniu technicznym. Nie ma wiec potrzeby egzaminowania adwokatéw i radcow
prawnych, cho¢by nawet z podstaw techniki czy rysunku technicznego, gdyz uzywany
przez nich tytut zawodowy nie ma jakiegokolwiek odniesienia do tego typu umiejetnosci.

Wynalazca (najczesciej czlowiek o ponad przecigtnej inteligencji)!®, ktéry $wiadomie

17 Tak: art. 12 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

18 Dotyczy to réwniez rzecznikéw patentowych petnigcych najwazniejsze funkcje w Urzedzie Patentowym RP oraz samorzadzie
zawodowym rzecznikéw patentowych.

19 W zakresie uslug prawno-patentowych nie jest uprawnionym uzasadnianie tak daleko idacej regulacji ,ochrong
niezorientowanego klienta”. Ustugi prawno-patentowe $wiadczone sg przedsigbiorstwom, instytutom naukowym i uczeiniom
wyzszym albo (ponad przecigtnie inteligentnym) indywidualnym wynalazcom. Podmioty i osoby takie dokonujg $wiadomych
wyboréw ustugodawcow.
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zdecyduje sie na wsparcie ,adwokata” lub ,radcy prawnego” wie, Ze ma do czynienia
jedynie z dobrze przygotowanym prawnikiem (po studiach prawniczych i aplikacji
prawniczej), a nie inzynierem - i sie na to godzi. Jako, Ze tytut rzecznika patentowego w
poszczegblnych Kkrajach nie niesie zadnej blizszej informacji o wyksztatceniu
kierunkowym takiego ustugodawcy (zaleznie od konkretnego pafstwa, zawdd ten moga
wykonywa¢é inzynierowie wszelkich specjalno$ci, prawnicy, ekonomisci, czy nawet osoby
bez wyksztalcenia). Tak wiec, decyzja o objeciu tylko rzecznikéw patentowych

dodatkowym egzaminem europejskim jest uzasadniona.

D. Zgodno$¢ z Konstytucja RP oraz Prawem Unii Europejskiej

Odnoszgc sie do zgodnosci proponowanych rozwigzan z Konstytucja RP, nalezy
wskaza¢ na teze wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r. (K 30/01)29,
wydanego na skutek skargi Naczelnej Rady Adwokackiej, w ktérej zaskarzone zostato
poprzednie brzmienie art. 236 Ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej. Trybunat
Konstytucyjny w wyroku tym podniést potencjalng dopuszczalno$¢ przyznania
adwokatom i radcom prawnym prawa do zastepstwa przed Urzedem Patentowym RP, co
TK wywiddt z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze i art. 4 ustawy o radcach
prawnych (z ktérych wynika, iz wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego
spolega na $wiadczeniu pomocy prawnej” - bez zadnych ograniczen). Trybunat
jednocze$nie potwierdzil sprzecznos¢ tej regulacji z kwestionowanym art. 236 Ustawy -
Prawo wiasnosci przemystowej (wykluczajgcym adwokatéw i radcow prawnych

ze §wiadczenia pomocy prawnej w postepowaniu zgtoszeniowym).

Co warte podkreslenia, odnoszac sie do wustaw Korporacyjnych, Trybunat
Konstytucyjny jednoznacznie przesadzit o prawnym charakterze ustugi zastgpstwa
$wiadczonej przed Urzedem Patentowym. Potwierdza to réwniez brzmienie art. 8 ust. 2

ustawy o rzecznikach patentowych?l, ktéra wymienia ,zastgpstwo prawne” - sposréd

20 Dz U. z 2002, nr 78, poz. 714
2L Dz.U. z 2001, nr 49, poz. 509 z p6zn. zm.
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prawnych (a nie technicznych) elementéw dziatalnosci rzecznikéw patentowych.
Wylacznie do tego obszaru dziatalnos$ci (,zastepstwa prawnego”) odnosi sie omawiany

art. 236 Prawa wilasnosci przemystowe;j.

Element techniczny dziatalnos$ci rzecznikéw patentowych - cho¢ wyraznie opisany
w ustawie o rzecznikach patentowych - nie jest objety brzmieniem art. 236 ustawy -
Prawo wtasnosci przemystowej, a co za tym idzie, nie jest objety jakimkolwiek
monopolem czy inng regulacja zakazujaca podejmowania tego typu czynnos$ci przez
jakakolwiek inng grupe zawodowg (bez wzgledu na posiadane wyksztatcenie). De facto

czynnosci te moze wykonywaé kazdy zainteresowany. JeS§li wiec tylko wynalazca

powierzy te czynnoSci i czy radc jac_Swiadomost jego

prawnego, a nie technicznego przygotowania - co wprost wynika z jego tytulu
zawodowego), a adwokat czy radca prawny zgodzi sie je wykona¢ (bedac do nich
odpowiednio przygotowanym), to nie ma przeszkéd aby strony zawarly w tym zakresie
wiazaca umowe ,0 pomoc techniczng” polegajaca np. na opracowywaniu opisu
technicznego wynalazku. Faktycznie dyskusja dotyczgca zmiany art. 236 Prawa wilasnosci
przemystowej dotyczy wylacznie jednej ustugi Scisle prawnej jaka jest zastepstwo przed
Urzedem Patentowym RP (co jest obecnie objete monopolem rzecznikéw patentowych).
Ustugi technicznie (m.in. sporzadzanie opiséw technicznych wynalazkéw), cho¢ sg jedng
z czynno$ci rzecznikowskich wymienionych wprost w ustawie, to de facto sa ustugami
»wolnorynkowymi”, ktére od 2004 r. moze wykonywa¢ kazdy, niezaleznie od
posiadanego wyksztatlcenia, na podstawie Ustawy oswobodzie dziatalnosci

gospodarczej?2,

O braku sprzecznosci proponowanych rozwigzan z Konstytucja RP §wiadczy réwniez
to, Ze juZ obecnie adwokaci i radcy prawni majg peine prawo do wystepowania na réwni
z rzecznikami patentowymi we wszystkich typach spraw rozpatrywanych przez Urzad
Patentowy RP (z patentowymi wlgcznie) w toku postepowan spornych, a takze w tych

sprawach przed sagdami administracyjnymi, sgdami powszechnymi i Sgdem Najwyzszym.

22 Na tej samej podstawie prawnej od 2004 r. funkcjonuje dziesiatki tysigcy tzw. ,biur doradcéw prawnych”, gdzie wykonywane sg
czynno$ci adwokackie i radcowskie (opisane w ustawach korporacyjnych). ,Biura” te sg legainie prowadzone przez magistréw i
studentéw prawa (a nawet osoby bez wyksztalcenia prawniczego), gdyz sam opis czynno$ci adwokackich, radcowskich czy
rzecznikowskich, nie jest wystarczajacy do uznania takiej dziatalnosci za dziatalno$¢ regulowang objetg zezwoleniem lub koncesja
(co potwierdza bogate orzecznictwo po 2004 r.),
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Ten element dziatalno$ci adwokatéw i radcéw prawnych, cho¢ SciSle zwigzany z

wlasnoscig przemystows, zastrzezefi natury merytorycznej, czy konstytucyjnej nie rodzi.

Odnoszac si¢ do regulacji unijnych, nalezy wskazac¢, ze zaw6d rzecznika patentowego
nie stanowi zawodu zharmonizowanego (sektorowego) - objetego regulacjami prawa
Unii Europejskiej. Jest wiec w tym zakresie pelna swoboda panstw Unii Europejskiej
w ksztattowaniu zasad wykonywania tego zawodu. Jak juz zostato wskazanym powyzej
regulacje poszczegblnych parfistw cztonkowskich UE w tym zakresie s3 réine -
od stanowiska ponad 1/3 panstw UE, ktére uznajg peing swobode Swiadczenia ustug
rzecznikowksich w swoich krajach (bez uregulowan prawnych tej materii), poprzez
rozwigzania niemal wszystkich pozostalych pafistw UE, gdzie rzecznicy patentowi
koegzystuja na rynku z radcami prawnymi i adwokatami, az do rozwiazan najbardziej
rygorystycznych w catej Unii Europejskiej, czyli (sic!) jedynie polskich (jak wynika
z przeprowadzonej w tym zakresie kwerendy), z monopolem rzecznikéw patentowych,

o niezwykle skomplikowanym systemie dostepu do tego zawodu.

E. Uwarunkowania gospodarcze

W Polsce zglaszanych jest zaledwie okoto 5.500 patentéw rocznie (z czego jedynie
4.200 przez podmioty krajowe). Srednio wigc na jednego aktywnego zawodowo rzecznika
patentowego (tylko okolo 500 oséb sposréd okoto 900 posiadajacych ten tytut
zawodowy) przypada jedno zgloszenie patentowe miesigcznie. Przedstawiciele
korporacji rzecznikéw patentowych sugeruja, Ze jest to wielko$¢ optymalna, pozwalajaca
(z uwzglednieniem szeregu innych czynno$ci rzecznikowskich) na utrzymanie si¢ na
rynku pracy, z jednoczesnym brakiem przecigzania obowigzkami, co mogtoby rzutowa¢
na spadek jako$ci ustug rzecznikowskich. Wobec powyzszego rzecznicy patentowi

(wspierani przez przedstawicieli Urzedu Patentowego RP) wskazujg na rzekomy brak
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potrzeby dokonywania zmian prawnych w tym zakresie?3. Korporacja zawodowa
rzecznik6w patentowych (i za nig urzad patentowy) nie dostrzega jednak, iz
innowacyjno$¢ na poziomie 5.500 wynalazkéw rocznie jest dramatycznie niska. Jest to
kilkudziesieciokrotnie (nawet 50-krotnie) mniej niz w panstwach Europy Zachodniej, czy
nawet w niektérych panistwach Europy Srodkowo-Wschodniej, ktére juz w poprzednich
latach postawily na pobudzenie innowacji. Postawienie na ,innowacyjna gospodarke” i
podjecie proby ,dogonienia Zachodu” w tym zakresie (co jest jeszcze mozliwym)
spowoduje w najblizszych latach nieuchronnie znaczacy wzrost popytu na ustugi
zwigzane z pomoc3g prawng i zastepstwem przed urzedem patentowym. Tymczasem
liczba rzecznikéw patentowych oscyluje wokét 900-950 oséb24, a w najblizszych latach z
powodéw demograficznych moze 2znaczgco spa$¢. Ponad potowa rzecznikéw
patentowych nabyla uprawnienia zawodowe ponad 20 lat temu?5 i ma co najmniej 60
lat26, Sito egzaminu aplikacyjnego (cho¢ zorganizowanego w nowej formule) w 2016 r.
przeszto zaledwie 13 oséb. Jedyna mozliwoscig szybkiego i odpowiednio bezpiecznego
umozliwienia przyszlym wynalazcom (korzystajacym z pakietu innowacyjnego)
skorzystania z ustug prawnych przed urzedem patentowym jest dopuszczenie
adwokatow i radcdw prawnych do $wiadczenia tych ustug. Korporacje te licza tacznie
okoto 50.000 czlonkéw. Sg to osoby doskonale przygotowane pod wzgledem prawnym.
Poza wyksztatceniem prawniczym, ukonczyly one wieloletnig aplikacje w wymiarze o
wiele szerszym niz aplikacja rzeczniowska. Nie bez znaczenia jest, Ze s3 to w znacznej
czeéci ludzie mtodzi (okoto 60% z nich uzyskato uprawnienia zawodowe w ostatnim
dziesiecioleciu), stawiajacy na tzw. ,specjalizacje”, polegajaca na dalszym poglebianiu
swojej wiedzy w zakresie dziedziny w ktdrej zamierzajg dziata¢ na rynku (np. przez studia
podyplomowe, samoksztalcenie czy uczestnictwo w seminariach). Jest niemal pewnym,
Ze ta cze$¢ adwokatow i radcéw prawnych, ktérzy w przysztosci (po zmianie art. 236
Ustawy - Prawo wilasnos$ci przemystowej) podejmga sie obstugi prawnej innowacyjnych

przedsiebiorstw, to beda wiasnie "specjali§ci” - odpowiednio przygotowani do wsparcia

3 Tak: ,Adwokaci i radcowie nie powinni zglasza¢ wynalazkéw’, Hanna Fedorowicz, Anna Korbela,
26.07.2017 hitp://prawo.gazetaprawna.pi/artykuly/1059976,adwokaci-radcowie-patenty-zglaszanie-wynalazkow.html

24 Na dzieri 12 grudnia 2017 r. s3 to 938 osoby (wg. listy Rzecznikéw Patentowych Urzedu Patentowego:
http://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/MWyszukiwanie%20rzecznika%20patentowego.aspx, bez oséb
skreslonych i zawieszonych).

% | ista Rzecznikdw Patentowych Urzedu Patentowego (j.w.)

26 Raport ,Rzecznik patentowy — zawod dla tworczych”, Fundacja JPW, 2015
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przedsiebiorstw i wynalazcéw korzystajacych z ,pakietu innowacyjnego”.

Nie jest réwniez bez znaczenia, iz prawie calo$¢ krajowych zgloszen patentowych
(w 2016 r. byto to 4161 zgloszen, co stanowi okoto 10% mniej niz w 2015 r.) pochodzi od
os6b i instytucji posiadajgcych profesjonalne komoérki zajmujgce si¢ patentowaniem
(najczesciej zatrudniajace rzecznikéw patentowych). S3 to gtéwnie instytuty naukowe
iuczelnie wyzsze oraz najwieksze krajowe spétki przemystowe z udzialem skarbu
pafistwa??. Zgloszenia pochodzace od oséb prywatnych (firm prywatnych
iindywidualnych wynalazcéw), stanowigce najbardziej wartoSciowa dzialalnosé¢
rozwojowo-innowacyjna, to zaledwie ,margines” niewielkiej liczby krajowych zgtoszen
patentowych. Co wydaje sie oczywistym - jedng z przestanek takiego stanu rzeczy jest
mata dostepno$¢ i wysokie ceny dla ustug rzecznikowskich (m.in. na skutek braku
konkurencji rynkowej dla tej grupy zawodowej). Brak zmiany art. 236 Ustawy - Prawo
wlasnosci przemystowej moze w znaczacy sposéb utrudnia¢ dynamiczny rozwdj

dziatalno$ci innowacyjnej w Polsce.

Podsumowujac, za przyjeciem proponowanego rozwigzania dopuszczajacego
radcow prawnych i adwokatéw do swiadczenia ustug zastgpstwa prawnego przed
Urzedem Patentowym RP w pelnym zakresie (poprzez zmianeg art. 236 Ustawy -

Prawo wiasnosci przemystowej), przemawiaja nastepujace argumenty:

1) Obecnie monopol na zastepowanie stron przed Urzedem Patentowym,
w szczego6lnos$ci w sprawach patentowych, maja rzecznicy patentowi, ktérych
jest w Polsce ok. 900 (z czego zaledwie ok. 500 jest aktywnych zawodowo), przy
braku perspektyw istotnej zmiany tej liczby w kolejnych latach. Zakladajac
znaczny wzrost innowacyjnos$ci polskiej gospodarki, nalezy sie liczy¢ ze
znacznym wzrostem zapotrzebowania na uslugi zastepstwa prawnego przed

Urzedem Patentowym RP. W pelni bezpiecznym i mozliwym do prowadzenia

7 Qdrebng problematyka (réwniez po$rednio zwigzang z omawianym problem profesjonalnych petnomocnikéw w postepowaniu
przed urzedem patentowym) sg przestanki dziatalnoci patentowej niektorych z wymienionych podmiotow. Wartym rozwazenia
jest obecny w opinii spotecznej problem tzw. fikcyjnych” zgloszen patentowych, nie stuzgcych rozwojowi i innowacii, a
dokonywanych wylacznie celem uzyskania tzw. ,punktéw” stanowigcych podstawe oceny pracownikéw naukowych, czy tez
umozliwiajgcych pobieranie dodatkowego wynagrodzenia od pracodawcéw w postaci ,optat licencyjnych”.
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3)

4)
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6)
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jest dopuszczenie do ustug zastepstwa przed Urzedem Patentowym RP radcow
prawnych i adwokatow (ktdrych jest obecnie ok. 50.000).

Jest to rozwiazanie historycznie uzasadnione i ugruntowane. Prawo
do wystepowania przed polskim urzedem patentowym we wszystkich
rodzajach spraw na réwni zrzecznikami patentowymi polscy adwokaci
iradcowie prawni mieli z powodzeniem, od utworzenia Urzedu Patentowego
RP przed prawie 100-laty, az do roku 1949 r. oraz w latach 1962-1993.

Jest to rozwiazanie powszechne na swiecie. Prawo do wystepowania przed
lokalnymi urzedami patentowymi (na rowni z rzecznikami patentowymi - o ile
taki zawéd w danym kraju jest uregulowany prawnie) maja adwokaci
i radcowie prawni niemal z wszystkich krajéw Unii Europejskiej (tak m.in.:
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Wiochy, Holandia, Belgia, Czechy, Dania oraz
Europejski Urzad Patentowy).

Juz obecnie radcowie prawni i adwokacji posiadaja pelne prawo
do wystepowania (na réwni z rzecznikami patentowymi) we wszystkich typach
spraw rozpatrywanych przez Urzad Patentowy, z patentowymi wlacznie, w
toku postepowan spornych, a takze we wszelkich sprawach dotyczacych
wlasnosci przemyslowej przed sadami administracyjnymi, sadami
powszechnymi i Sqdem Najwyzszym.

Propozycja ta jest zgodna z Konstytucja RP i prawem UE, w szczegdlnosci
realizuje zasade swobody ustawodawcy w ksztaltowaniu zasad Swiadczenia
tego typu ustug (co potwierdzil Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 21
maja 2002 r., sygn. K30/01).

Ustawy i kodeksy etyczne dotyczace adwokatéw i radcow prawnych stanowia
gwarancje rzetelnego i bezpiecznego wykonywania czynnosci przed Urzedem
Patentowym RP, m.in. gwarantujac obowiazek zachowania tajemnicy
zawodowej, posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej czy obowiazek
zapewnienia sobie wsparcia specjalisty w przypadku braku posiadanych
umiejetnosci (np. w toku sporzadzania dokumentacji technicznej z dziedziny
nieznanej pelnomocnikowi - jesli to zostanie przez klienta zlecone adwokatowi
lub radcy prawnemu).
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7)

8)

Propozycja ta w zaden sposob nie ogranicza uprawnien rzecznikéw
patentowych (de facto ich nie dotyczy). Beda oni wykonywac¢ swdj zawod nadal,
na dotychczasowych zasadach, a jedynie w warunkach dodatkowej konkurencji
rynkowej z radcami prawnymi i adwokatami, ktéra pozytywnie wpiynie na
rynek.

Propozycja ta nie stanowi jakiekolwiek zagrozenia dla klientéw, ani nie
wymaga dodatkowego weryfikowania wiedzy radcéw prawnych i adwokatéw.
Tytuly zawodowe ,adwokat” i ,radca prawny” nios3 jednoznaczng informacjg o
bardzo dobrym przygotowaniu prawnym, bez informacji o przygotowaniu
technicznym. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany kazdy klient (np.
przedsiebiorca lub wynalazca indywidualny) bedzie méogt wedlug wilasnego
uznania - w zaleznosci od potrzeb i stwierdzonych probleméw - korzystaé
zzaréwno z dotychczasowych ushig $wiadczonych przez rzecznikow
patentowych jak i ustug $wiadczonych przez bardzo dobrze przygotowanych

prawnie adwokatow i radcéw prawnych.
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