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Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r.

Opinia
Osrodka Badan, Studiow i Legislacji
Krajowej Rady Radcow Prawnych

do ponownie przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
wlasnosci przemystowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.)

Osrodek Badan. Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcéw Prawnych
negatywnie opiniuje ponownie przedstawiony projekt Ustawy o zmianie ustawy -
Prawo wlasnoéci przemystowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.), w zakresie regulaciji,
wylaczajacej z kregu profesjonalnych peilnomocnikéw uprawnionych do

wystepowania przed tym urzedem (we wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi

wlaczanie) adwokatéw i radcéw prawnych (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy z 18
lipca 2018 r., zmieniajgcy art. 236 Ustawy - Prawo wilasnosci przemystowej).

Jednocze$nie Osrodek Badan, Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcow
Prawnych postuluje przywrécenie rozwiazan zaproponowanych w projekcie z dnia
14 listopada 2017 r. stanowiacych kompleksowa zmiane brzmienia art. 236 Ustawy
Prawo Wiasnosci Przemystowej - to jest przvwrdcenie rozwiazan pozwalajacvch
adwokatom i radcom prawnym na wystepowanie w_charakterze pelnomocnika

I rzed ntowyvm RP we wszystkich r j

UZASADNIENIE

Autorzy opiniowanego projektu ustawy datowanego a dzien 18 lipca 2018 r. wycofali
sie z historycznie uzasadnionego oraz stanowigcego standard w Europie i na $wiecie
rozwigzania zgodnie z ktoérym adwokaci i radcy prawni konkuruja na rynku ustug
prawnych we wszelkich postepowania przed urzedami patentowymi z rzecznikami (o
ile zawod taki jest regulowany w danym kraju, co dotyczy jedynie ok. 2/3 krajéw UE).
W stosunku do rozwigzan obecnie obowigzujacych (prawo adwokatéw i radcéow
dokonywania zgloszen znakéw towarowych) dodano jedynie uprawnienia w zakresie
wzoréw przemystowych (dawniej ,zdobniczych”) oraz oznaczen geograficznych.
Autorzy projektu tak uzasadniaja obecnie proponowane prze siebie rozwigzanie:
.Zmiana art. 236 pw.p. (art. 1 pkt 25 projektu) wynika z przedstawianych przez
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przedsigbiorcow postulatow w tzw. Bialej Ksiedze Innowacji. (..) Na obecnym etapie
Swiadomos¢ i edukacja adwokatow i radcow prawnych w zakresie technicznych
i technologicznych aspektow innowacji pozwala na dopuszczenie tych zawodow do peinienia
Jfunkcji  profesjonalnego  petnomocnika w  postepowaniach  dotyczgcych — wzorow
przemystowych i oznaczen geograficznych. Jednoczesnie postgpowania w przedmiocie
patentéow, wzordw uzytkowych i topografii uktadow scalonych, z powodu ich technicznego
charakteru, powinny pozosta¢c w ramach uprawnien profesjonalnych petnomocnikow
majgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe, poswiadczone stosownym zaswiadczeniem.
Takie rozwigzanie moze wplyngé na zwigkszenie dostgpnosci pomocy prawnej dla
przedsigbiorcow w sprawach z zakresu ochrony witasnosci przemystowej, obnizenie kosztow
tej pomocy oraz na rozwdj sektora ustug prawnych.”

Uzasadnienie to, w ocenie O$rodka Badan, Studiéw i Legislacji Krajowej Rady
—Radcow Prawnych,jest—wewnetrznie sprzeczne—i—stanowi oczywisty —argument-za
przywréceniem rozwigzania uprzednio proponowanego (konkurencji adwokatéow
i radcéw prawnych z rzecznikami patentowymi we wszystkich postepowaniach przed
Urzedem Patentowym RP).

1. Biala ksiega innowacji

Tzw. ,Biala ksiega innowacji” to dokument strategiczny: ,Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju” zaakceptowany przez Rade Ministrow w dniu 16 lutego
2016 r. Biala ksiega innowacji (jak wskazata sama Rada Ministréw, na str. 2) jest
dokumentem przedstawiajgcym zwartq diagnoze gtéwnych barier ekosystemu innowacji
oraz propozycje ich ograniczania i eliminowania. Jednym z punktéw (nr 19), okreslonym
jako ,kluczowy”, byto: umezliwienie realizacji zadan rzecznika patentowego przez
radcéw prawnych i adwokatow.

Rada Ministréw w 2016 r. prawidlowo zdiagnozowata jedna z kluczowych barier

ggraniczaja h rozwoj innowacvinei gospodarki olsce g nia(de  facto

iespotvkana w_Europie i na $wieci i ja_rzecznikéw

tentowych na rynku ust SWi W
(zaledwie okoto 500 os6b aktywnych zawodowo, w znacznej cze$ci w wieku
przedemerytalnym).

Jednocze$nie obecnie autorzy projektu ustawy (jak sami twierdza) ,realizujgc
postulaty tzw. Biatej Ksiegi Innowacji” planuja przyzna¢ adwokatom i radcom prawo do
$wiadczenia ustug prawnych tylko w zakresie dokonywania zgloszen wzoréw
przemystowych (dawniej ,zdobniczych”) oraz oznaczen geograficznych. Jest to
twierdzenie oczywiscie wewnetrznie sprzeczne. Wzornictwo przemystowe oraz
oznaczenia geograficzne z innowacyjnoscig sensu sricto maja niewiele wspélnego. Wzory
przemystowe klasyfikuje sie bardziej w kategoriach ,tworczosci”, a oznaczenia
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geograficzne wigze z politykg regionalng. Co oczywistym innowacje tworza przede
wszystkim: wynalazki i wzory uzytkowe (tzw. ,mate wynalazki”).

Podsumowujac te cze$¢ nalezy wskazaé, iZ przyznanie adwokatom i radcom
prawnym nowych uprawnien wytacznie w zakresie wzoréw przemystowych i oznaczen
geograficznych, w Zaden sposéb nie przyczyni sie do usuwania barier rozwoju
innowacyjnej gospodarki w Polsce (w tym jednej z barier zidentyfikowanej jako
»Kluczowa”). Powotywanie sie w tvm zakresie przez autoréw projektu na .Biatg ksiege
innowacji”, przy takiej zmianie art. 236 p.w.p. jak zostala obecnie zaproponowana,
nalezy uzna¢ za dalekie naduzycie.

2. Prawny a nie techniczny charakter zastepstwa procesowego

Autorzy projektu ustawy (posrednio, piszac ,, swiadomosci i edukacji adwokatow
i radcow prawnych w zakresie technicznych i technologicznych aspektow innowacji”
pozwalajacej wylacznie na §wiadczenie ushug w zakresie wzoréw przemystowych, dawniej
»Zdobniczych” oraz oznaczen geograficznych) wskazujg na rzekomy kompletny brak wiedzy
technicznej adwokatéw i radcéw prawnych, czym uzasadniaja utrzymanie dotychczasowego
monopolu rzecznikdw patentowych.

Calkowicie uszlo uwadze autoré6w projektu. iz przedmiotowa regulacja dotvczy
wvlacznie ushug zastepstwa prawnego przed Urzedem Patentowym RP - to jest czynnosci o
charakterze stricte prawnym.

Jak wskazuje Ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych w art. 8, ushugi
rzeczniowskie dzielg si¢ na dwie kategorie: prawne i techniczne. Uslugi prawne to m.in.:
udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporzadzanie opinii prawnych, zastgpstwo
procesowe i prawne. Ushlugi techniczne wedle tej ustawy to: opracowywanie opiséw
technicznych zgloszen czy badanie zakresu ochrony.

Posréd powyzej wskazanych czynno$ci rzeczniowskich, obecnie zglaszany jest postulat
deregulacji ,,ustugi prawnej” (a nie ,,technicznej”) - co czyni bezprzedmiotowym ,,wytyk”
autoréw projektu rzekomego braku wiedzy posrod adwokatéw 1 radeéw prawnych.

Jedynie na marginesiec mozna dodaé, ze czynnosci techniczne (np. przygotowywanie
opisow technicznych zgloszen) sa czynnosciami calkowicie wolnorynkowymi (niezaleznymi
od posiadania jakiegokolwiek wyksztalcenia), a to na mocy Ustawy - Prawo Przedsigbiorcow
(poprzednio Ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej). Nie jest do wykonywania tych
czynno$ci wymagane wyksztalcenie techniczne (ani jakiekolwiek inne). Tym bardziej nie jest
wigc stusznym formulowanie przez autoréw projektow wymogu rozbudowanej wiedzy
inzynierskiej w stosunku do czynnosci prawne;.

Dla lepszego zobrazowania przedmiotowe] kwestii, mozna wskaza¢ na przyklad
rozréznienia czynno$ci zastgpstwa inwestora w postgpowaniu administracyjnym przed
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organem nadzoru budowlanego od przygotowania czesci architektoniczno-budowanej samego
wniosku. Co oczywiste - pelnomocnikiem inwestora przed organem moze by¢ zaréwno
architekt, urbanista jak i kazda inna osoba nie posiadajaca rozleglej wierzy architektoniczno-
budowlanej, z zastrzeZeniem, ze w tym ostatnim przypadku petnomocnik musi zosta¢ wsparty
w zakresie przygotowania ,,czg¢$ci” architektonicznej i urbanistycznej samego wniosku. Nie
mniej - niejednokrotnie zaangazowanie np. adwokata lub radcy prawnego w charakterze
pelnomocnika w postepowaniu budowalnym jest pozadane (np. z uwagi na spory prawne
z sgsiadami czy organem).

Podobnie nalezy wnioskowaé w zakresie ustugi zastepstwa prawnego przed Urzedem
Patentowym RP (we wszystkich kategoriach spraw). Usluge t¢ nalezy oceni¢ jako stricte
prawng i dopusci¢ do jej $wiadczenia co najmniej adwokatéw i radcoéw prawnych
(ustugodawcéw o kompleksowym przygotowaniu prawnym, potwierdzonym wieloma
-egzaminami-w-trakcie studiow 1 aplikacji). Jest wrecz pozadanym aby ewentualnie powstate”
w_tym postepowaniu problemy prawne rozstrzygali wszechstronnie wyksztalceni prawnie
adwokaci i radcv. a nie inzvnierowie (po dodatkowym szkoleniu z podstaw prawa).

3. Roznica tytulow zawodowych

W ocenie O$rodka Badan, Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcéw Prawnych
catkowicie pominieta przez autoréw projektu, a warunkujgcg prawidlowe
funkcjonowanie adwokatéw i radcéw prawnych na tym rynku niemal na catym Swiecie,
jest oczywista kwestia réznic tytutéw zawodowych. Nie ma zadnych przestanek aby
twierdzié¢, iz wynalazcy, od oséb postugujacych sie tytutami ,adwokat” i ,radca prawny”,
beda wymaga¢ rozbudowanej wiedzy inzynierskiej. Te tytuty zawodowe w sposo6b jasny
i precyzyjny wskazujg wylgcznie na wszechstronne wyksztalcenie prawne (a nie
techniczne).

Potencjalna szeroka nowelizacja art. 236 p.w.p. nawet je$li ,przebije si¢” do
$wiadomos$ci spolecznej, nic w tym zakresie nie zmieni. Adwokaci i radcy prawni
pozostang ,prawnikami po dodatkowej aplikacji i egzaminie” i nadal nikt nie bedzie od
nich wymagal wyksztalcenia technicznego - takze wynalazcy (bedacy zazwyczaj
osobami o ponadprzecietnej inteligencji).

4. ,Zmiana $swiadomosci” adwokatéw i radcow prawnych

Autorzy projektu w uzasadnieniu powotuja si¢ na ,obecny etap Swiadomosci
adwokatéw i radcéw prawnych” jako na podstawe rzekomej koniecznosci utrzymania
monopolu rzecznikéw patentowych w wiekszosci postepowan przez Urzedem
Patentowym. Czynig to jednak bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia.
W szczegblno$ci, nie przedstawiaja jakichkolwiek badan naukowych, ktére
potwierdzalyby sensowno$¢ tezy o istnieniu jakiego$ niedookreslonego "etapu
$Swiadomosci" adwokatéw i radcéw prawnych, ktéry uniemozliwitby im pelni¢ funkcje
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stricte prawng czyli pelnomocnika procesowego. Tym samym dazg do tworzenia
konkretnej, ograniczajacej wolno§é regulacji na podstawie wyobrazen o rzeczywistosci
niezakorzenionych w faktach. Pomijajgc kwestie specyficznego dla poprzedniego ustroju
stownictwa ("etap $§wiadomos$ci"), absurdalno$¢ zatozenia leZacego u podstaw tego
twierdzenia u$wiadamia fakt, ze w przypadku potraktowania go jako rzeczywistej
przeszkody wymusitoby jednoczesne uniemozliwienie wystepowania profesjonalnych
pelnomocnikéw procesowych w sprawach: medycznych, budowlanych czy
agrotechnicznych. Wszedzie tam wymagana jest bardzo specjalistyczna wiedza, ktorej
na "obecnym etapie §wiadomosci" adwokaci czy radcy prawni nie w wielu przypadkach
w pelnym zakresie nie posiadajg. Odchodzac od propozycji brzmienia art. 236 p.w.p
zaproponowanego w projekcie z dnia 14.11.2017 r. projektodawcy - dla realizacji
konstytucyjnej zasady réwno$ci - powinni wprowadzi¢ podobne ograniczenia dla
profesjonalnych pelnomocnikéw w innych dziedzinach prawa. Z drugiej strony
rzecznicy patentowi nie posiadajg w wiekszo$ci wypadkéw specjalistycznej wiedzy
prawnej, tym samym wyKorzystujgc teze o decydujacym znaczeniu "etapu $wiadomosci”
dla mozno$ci pelnienia odpowiednich rél przed Urzedem Patentowym w ustawie p.w.p
powinno sie wprowadzi¢ zakaz wystepowania rzecznikéw patentowych jako
profesjonalnych pelnomocnikéw procesowych (ktérzy od 2015 w ramach ,deregulacji”
posiadajg prawo do wystepowania przed sadami wszystkich instancji, z Sadem
Najwyzszym wlacznie). Jezeli projektodawcy tego nie czynig to oznacza to, ze istnieje
inna, nie wyjawiona w uzasadnieniu przyczyna odej$cia od konstrukcji art. 236 p.w.p.
zaproponowanej w projekcie z dnia 14.11.2017 r. Dopiero wyrazne wyartykutowanie
powodu przedstawienia w projekcie z 18.07.2018 r. nowego, restrykcyjnego brzmienia
art. 236 p.w.p. pozwoli na prowadzenie racjonalnego dyskursu, a tym samym na
powstanie dobrego prawa - na czym jak chcemy wierzy¢ - wszystkim nam zalezy.

W ocenie O$rodka Badan, Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcéw Prawnych nie
ma Kkonieczno$ci ustalania tak bardzo daleko idacych ograniczen ustawowych.
Oczywistym jest, ze (jak w kazdej innej branzy) $wiadczenia ustug wynalazcom podejma
sie wylacznie prawnicy wtasciwie do tego przygotowani (np. dziatajagcy w ramach
kancelarii obecnie dynamicznie rozwijajacych praktyki odpowiedzialne za ,wlasnos¢
intelektualng i nowe technologie”). Jesli jednak nawet autorzy projektu pragna
ustawowo uregulowac stan ,tymczasowego braku $wiadomosci” to wlasciwym w tym
zakresie nie jest prawidtowe dazenie do dalszego bezwzglednego utrzymania monopolu
rzecznikéw patentowych, ale wprowadzenie nowych rozwigzan z wilasciwym vacatio
legis. Opiniujacy wskazuje, iz wystarczajgcym na wprowadzenie stosowanego
przedmiotu do programu aplikacji oraz przeprowadzenia odpowiednich kurséw
doszkalajacych dla chetnych oséb juz aktywnych zawodowo bytby okres przej$ciowy do
jednego roku. Tak, jak rzecznicy patentowi przechodza kursy doszkalajace w zakresie
prawa, tak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w podobny sposob nie rozwigzaC obaw
projektodawcéw w odniesieniu do ,tymczasowego braku swiadomosci” profesjonalnych
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pelnomocnikéw procesowych w zakresie postaw wiedzy techniczne;j.

5. Wplyw proponowanego rozwigzania na zwiekszenie pomocy prawnej dla
przedsiebiorcow

Nie sposéb zaprzeczy¢, iz proponowane rozwigzanie (uchylenie monopolu
rzecznikéw patentowych w zakresie ustug zastepstwa prawnego w sprawach wzoréw
przemystowych - dawniej ,zdobniczych” - oraz oznaczen geograficznych) wptlynie
pozytywnie na przedsiebiorcéw i gospodarke. Jak wynika z danych Urzedu Patentowego
RP po ,deregulacji” ustug dotyczacych znakéw towarowych pod koniec 2015 r. liczba
tego typu zgloszen ro$nie o okoto 10% rocznie (i jest to niemal taka sama liczba
zgltoszen jakiej dokonuja adwokaci i radcowie prawni).

dotyczacych wzoréw przemystowych. Adwokaci i radcowie prawni nie odbiora rynku
rzecznikom patentowym, ale na wlasng rzecz bedg zwieksza¢ $wiadomos¢
przedsiebiorcéw w zakresie korzysci z ochrony wiasnosci intelektualnej - zwiekszajac
liczbe zgtoszen o co najmniej 10% rocznie (i tylez samo spraw obstugujac).

Nie mniej - jak to juz zostalo napisane - wzrost liczby wnioskéw o ochrone wzoréw
przemystowych (dawniej ,zdobniczych”) oraz oznaczeni geograficznych wydaje sie by¢
bez znaczgcego wplywu na innowacyjno$¢ polskiej gospodarki.

Oczywiscie pozadanym bylby wzrost o co najmniej 10% rocznie liczby zgloszen
patentéw i wzorow uzytkowych (tzw. ,matych patentéw”), ktére moglyby znaczaco
wplynaé na rozwdj innowacyjnosci naszej gospodarki. Niemniej to nie nastgpi bez
szerokiej i kompleksowej nowelizacji art. 236 p.w.p.

6. Podsumowanie

W ostatnim czasie, polski przemyst rozwinat sie na tyle, iz planuje on wyjs$¢ z fazy
odtwoérczej (generycznej) i przejs¢ do tworzenia wlasnych innowacyjnych rozwigzan.
Jak jednak wynika z doniesiefi prasowych (nawet z ostatniego miesigca), przedsiebiorcy
(szczegodlnie mniejsi) natrafiaja na bariere w postaci braku wlasciwej kadry, ktoéra
bytaby w stanie stawi¢ czota nierozstrzyganym wcze$niej problemom patentowym. Sa
to oczywiscie problemy prawne a nie techniczne (gdyz kadry techniczne przedsiebiorcy
ci maja na $wiatowym poziomie). Z badan rynku pracy wynika, Ze obecnie jak
i najblizszej przysztosci niezwykle pozadanym jest prawnik, o specjalizacji prawo
wilasnoéci przemystowej, po studiach podyplomowych na wiasciwym wydziale
politechniki, z uprawnieniami do wystepowania przed polskim i europejskim urzedem
patentowym. Wydaje sig, ze trudno szuka¢ takich kadr (w koniecznej ilosci) posréd
zaledwie okoto 500 aktywnych zawodowo rzecznikéw patentowych, w znacznej czeéci
w wieku przedemerytalnym (ktérzy tez s3a od lat zwigzani glownie z uczelniami

6



Osrodek Badan, Studiow i Legislacji

wyzszymi, instytutami panstwowymi i duzymi koncernami - nie wyrazajgc entuzjazmu
do wsparcia mniejszych firm w przystepnych cenach). Przyszlych kadr dla innowatoréw
trzeba szuka¢ gdzie indziej. Wydaje sie, ze ok. 50.000 obecnych adwokatéw i radcéw
prawnych (z czego okoto 1/4 to ludzie mtodzi) oraz 10.000 aplikantéw jest optymalng
grupg zawodowgy, z ktérej kadry te moga sie wywodzié. Przyznanie adwokatom i radcom
prawa do wystepowania przed urzedem patentowym we wszystkich rodzajach spraw
z patentowymi wiacznie (co jest europejskim i $wiatowym standardem), z pewnoScig
sktoni wielu mlodych prawnikéw do zwigzania sie z ta branza. Bez watpienia wielu
z nich podejmie oczekiwane przez pracodawcéw studia podyplomowe na wydziatach
technicznych - jednocze$nie ,odblokowujac” w niedalekiej przyszloéci te bariere
innowacyjnosci.

Dalsze utrzvmvwanie - jak chca autorzv projektu ustawy - rozwiazania

dotychczasowego, de facto nie majgcego precedensu i najbardziej restrykcyjnego w catej
Unii Europejskiej - innowacyjno$ci polskiej gospodarki w Zaden sposdéb nie pobudzi.
Monopol rzecznikéw patentowych (obowiazujacy od 1993 r.) w ocenie O$rodka Badari,
Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcdw Prawnych sie wyczerpat i do pobudzenia
innowacyjnosci polskiej gospodarki konieczne sg w tym zakresie zmiany radykalne
i kompleksowe, a nie minimalne (dotyczace wyltacznie wzoréw przemystowych, dawniej
zdobniczych” i oznaczen geograficznych) jak proponuj3 autorzy opiniowanego projektu

ustawy.

W  zwigzku z powyiszym postulujemy przywrécenie rozwigzan
zaproponowanych juz w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r., a stanowiacych
kompleksowa zmiane brzmienia art. 236 Ustawy Prawo Wtasnosci Przemystowej - to
jest przywrdcenie rozwiazan pozwalajacych adwokatom i radcom prawnym na
wystepowanie w charakterze pelnomocnika przed Urzedem Patentowym RP we
wszystkich rodzajach spraw.






