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Warszawa, dnia 29 wrzes$nia 2025 r.

Opinia prawna Osrodka Badan, Studiow i Legislacji Krajowej
Rady Radcow Prawnych dotyczaca projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej
/UDERS85/

W przedstawionym do zaopiniowania projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U.z 2023 r., poz. 1170 ze zm.,
dalej: p.w.p.) proponuje sie wprowadzenie regulacji pozwalajagcych na ograniczenie
prawa wgladu do materiatbw i dowodéw zataczonych do akt sprawy, jezeli
udostepnienie tych materiatéw i dowoddéw grozitoby ujawnieniem tajemnicy
przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. z 2022 r., poz. 1233). Regulacje te
proponuje sie umiesci¢ w dwdch nowych jednostkach redakcyjnych: oznaczonej jako
art. 152192 (w odniesieniu do postepowania dotyczacego sprzeciwu wobec zgtoszenia
znaku towarowego (art. 15219 ust. 4 p.w.p.) oraz oznaczonej jako art. 1722
(w odniesieniu do postepowania o uniewaznienie prawa ochronnego na podstawie
wczesSniejszego znaku towarowego - art. 166 ust. 1 p.w.p. oraz w odniesieniu do
postepowania o stwierdzenie wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy - art.

169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p.).

Przyczyna propozycji wprowadzenia powyzszych regulacji ma by¢ - jak wynika
z uzasadnienia projektu - okoliczno$¢, iz ,obecnie p.w.p. nie reguluje kwestii zwigzanych
z ochrong tajemnicy przedsiebiorstwa w postepowaniu przed Urzedem Patentowym.
W zakresie postepowania spornego p.w.p. przewiduje mozliwos¢ wytqgczenia jawnosci

rozprawy w przypadku powotania sie przez strony na informacje prawnie chronione np.
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tajemnice przedsiebiorstwa. Takie wytqczenie nie moZe obejmowac obecnosci stron na

rozprawie (art. 2555 ust. 2 p.w.p.)".

Jak dalej wskazuje sie w uzasadnieniu projektu, w kazdym przypadku, do
ktéorego proponowane przepisy miatyby znalezZ¢ zastosowanie, ,ciezar dowodu
w zakresie wykazania rzeczywistego uzywania znaku towarowego spoczywa na
uprawnionym z prawa ochronnego do znaku towarowego, ktdrego uzywanie jest
kwestionowane (art. 1521° ust. 5 p.w.p., art. 166 ust. 1 p.w.p., art. 169 ust. 6 p.w.p.)”, przy
czym ,rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ dowiedzione za pomocq
przypuszczen lub domnieman, lecz musi opiera¢ sie na konkretnych i obiektywnych
dowodach, z ktérych wynika, Ze znak byt uzywany faktycznie i na wystarczajqgcq skale na
danym rynku. Dowodami uZywania powinny by¢ dokumenty i przedmioty majqce
znaczenie dowodowe, takie jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie,
ogtoszenia prasowe. Dos¢ powszechnie uzywanie znaku wykazuje sie przedktadajqc
faktury czy inne dowody potwierdzajqce sprzedaz towaréw opatrywanych spornym
znakiem towarowym”. Jednoczes$nie autorzy projektu przyznaja, ze ,z dotychczasowej
praktyki Urzedu Patentowego wynika, zZe tego typu sytuacje wystepujq sporadycznie, gdyz
w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw mozliwe jest takie skonstruowanie materiatu

dowodowego, by nie zachodzito ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa”.

Nie ulega watpliwos$ci, ze ograniczenie wglagdu do materiatéw i dowoddéw
dokonywane winno by¢ na wniosek przedsiebiorcy, ktory obowigzany bedzie wykazac,
ze przestanki pozwalajgce zakwalifikowac okreSlone informacje jako tajemnice

przedsiebiorstwa zostaly spetnione.

Nalezy jednak zauwazy¢, iz projektowane przepisy beda mialy ograniczone
zastosowanie: zgodnie z treScig projektowanego przepisu art. 15219  wniosek
0 ograniczenie prawa wglagdu do materiatéw i dowodoéw zgtosi¢ bedzie mdgt wytacznie
uprawniony z tytulu prawa ochronnego do wcze$niejszego znaku towarowego, za$
zgodnie z treScig projektowanego art. 1722 - wylgcznie uprawniony z tytutu prawa

ochronnego do wcze$niejszego znaku towarowego lub uprawniony z tytutu prawa
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ochronnego. Tym samym wniosku takiego nie bedzie mégt ztozy¢ zglaszajacy znak

towarowy, ani tez uprawnionego do pdZniejszego znaku towarowego lub wnioskujacy
o wydanie decyzji stwierdzajacej wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy.
Projektowane przepisy nie bedg miaty zastosowania rowniez w innych postepowaniach
regulowanych nowelizowang ustawg, np. w postepowaniach dotyczacych wynalazkéw,

wzoréw uzytkowych i wzoréw przemystowych.

Zarowno wzglad na konieczno$¢ zapewnienia réwnorzednoSci pozycji stron
postepowania i poszanowania zasady réwnosci wobec prawa, zasadne byloby
przyznanie omawianego uprawnienia obu stronom postepowania. Stosownie do
tresci art. 15218 ust. 1 p.p.w. stronami postepowania w sprawie sprzeciwu sg
zglaszajacy znak towarowy i wnoszacy sprzeciw, w postepowaniu o uniewaznienie
prawa ochronnego na podstawie wcze$niejszego znaku towarowego - uprawniony do
wczedniejszego  znaku towarowego oraz uprawniony do pdZniejszego znaku
towarowego (art. 166 p.w.p.), za§ w postepowaniu o stwierdzenie wygasniecia prawa
ochronnego na znak towarowy - wnioskodawca oraz uprawniony z tytutu prawa
ochronnego (art. 169 p.w.p.). Przyznanie projektowanej ochrony w zakresie tajemnicy
przedsiebiorstwa wytacznie uprawnionemu z tytutu prawa ochronnego nie wydaje sie

by¢ uzasadnione.

Stad, pomimo incydentalnego charakteru regulacji (jak  wskazuje sam
projektodawca konieczno$¢ udzielenia ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa wystepuje
w praktyce sporadycznie) wydaje sie, ze proponowane rozwigzanie powinno miec
charakter ogélny i dotyczy¢ winno zaréwno wszystkich postepowan prowadzonych na
podstawie ustawy - Prawo wtasnoSci przemystowej, jak rowniez  wszystkich
podmiotdw (stron) uczestniczacych w danym postepowaniu. Dlatego tez projektowane
regulacje znaleZ¢ sie winny w przepisach ogélnych dotyczacych postepowan spornych
(art. 255 p.w.p. i nast.), za§ w postepowaniu dotyczacym sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 15219 p.w.p. - przepis o odpowiednim stosowaniu tej regulacji we wskazanym

postepowaniu.
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Podkresli¢ tez nalezy, ze regulacje zawarte w art. 1521% i art. 1722 sg tozsame

i nie ma uzasadnienia do ich powtarzania w poszczegdlnych jednostkach redakcyjnych
(por. np. § 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie ,Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. z 2016 r., poz. 283 ze zm.).

Niezasadne wydaje sie tez przyznanie prawa do ograniczenia prawa wgladu do
materiatéw i dowoddéw, ktorych ujawnienie grozitoby ujawnieniem tajemnicy
przedsiebiorstwa, dopiero w sytuacji podniesienia przez zglaszajacego zarzutu
nieuzywania wcze$niejszego znaku towarowego w sposOb rzeczywisty w ciggu
nieprzerwanego okresu 5 lat przed datg dokonania zgtoszenia znaku towarowego
bedacego przedmiotem sprzeciwu dla towaréw objetych sprzeciwem (art. 15219 ust. 4
p.w.p.). Taka regulacja oznacza, ze wnoszacy sprzeciw (uprawniony z tytutu prawa
ochronnego do weczes$niejszego znaku towarowego) nie bedzie moégt wnioskowac
o ograniczenie dostepu do materiatéw i dowoddw na etapie sprzeciwu. Tym samym
brak bedzie podstaw do utajnienia materiatéw i dowodéw zatgczonych do sprzeciwu,
nawet jezeli ich udostepnienie grozitoby ujawnieniem tajemnicy przedsiebiorstwa. To

samo dotyczy regulacji zawartej w projektowanym art. 1722.

Kolejne zastrzezenie budzi regulacja proponowana w art. 15219 ust. 2 oraz art.
1722 ust. 2. W obu tych przepisach proponuje sie, by ograniczenie prawa do wgladu
do materialbw i dowodow nie obejmowalo informacji istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy. W uzasadnieniu projektu wskazano, ze ,utajnienie wobec
drugiej strony postepowania informacji istotnych dla rozstrzygniecia skutkowatoby
naruszeniem prawa do obrony tej strony. Powyzsze jest szczegdlnie istotne z uwagi na
kontradyktoryjny charakter ww. postepowan prowadzonych przed Urzedem Patentowym”.
Nalezy jednak zauwazy(¢, ze zgodnie z treScig art. 252 p.w.p. w sprawach
nieuregulowanych w ustawie do postepowania przed Urzedem Patentowym stosuje
sie, z zastrzezeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego. Wedtug tresci art. 75 § 1 k.p.a. jako dowdd nalezy dopusci¢ wszystko,
co moze przyczyni¢ sie do wyjasnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W szczegdlnosci dowodem mogq by¢ dokumenty, zeznania Swiadkdéw, opinie biegtych oraz
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ogledziny. Przyja¢ wiec nalezy, ze dowodem winny by¢ wylacznie informacje istotne

dla rozstrzygniecia sprawy. Informacje nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy,
a jednocze$nie naruszajgce tajemnice przedsiebiorstwa, nie powinny by¢ przez strone
ujawniane w toku postepowania - takie informacje nie majg bowiem znaczenia dla
rozstrzygniecia sprawy, a dla przedsiebiorcy moga sta¢ sie przyczyna ujawnienia
tajemnicy jego przedsiebiorstwa. Jak zresztg przyznaje projektodawca ,w zdecydowanej
wiekszosci przypadkéw moZzliwe jest takie skonstruowanie materiatu dowodowego, by nie

zachodzito ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa”,

Tym samym wydaje sie, Ze zastrzezenia zawarte w przepisach art. 15219 ust. 2 i
art. 1722 ust. 2 sg zbedne. Kazdorazowo Urzad Patentowy, na wniosek uprawnionego,
winien  rozstrzyga¢ jakie informacje (materiaty i dowody), cho¢ istotne dla
rozstrzygniecia sprawy, moga zagrozi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa, a tym samym
powinny by¢ utajnione, przy uwzglednieniu prawa obu stron do obrony. Inaczej méwiac,
rozpoznajac wniosek o ograniczenie dostepu do materiatéow i dowodéw Urzad
Patentowy winien wzig¢ pod uwage prawo obu stron do obrony, zasade jawno$ci
postepowania oraz Kkonieczno$¢ zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa. Dopiero
uznanie przewagi argumentdéw za konieczno$cig utajnienia okreslonych materiatow
i dowodoéw nad pozostatymi zasadami postepowania skutkowa¢ moze wydaniem
pozytywnego rozstrzygniecia w omawianym zakresie, pomimo istotno$ci materiatéw

i dowodéw dla rozstrzygniecia sprawy.

Nalezy podnies$¢, Ze analogiczna - do projektowanej - regulacja zawarta zostata
w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencjiikonsumentow (Dz. U. z
2024 r., poz. 1616 ze zm.). Przepis art. 69 tej ustawy nie zawiera jednak zastrzezenia
dotyczacego materiatow 1 dowodow ,istotnych dla rozstrzygniecia sprawy”.
W postanowieniu z dnia 08 stycznia 2019 r. (sygn. akt XVII Amz 16/18, Legalis nr
2127586), wydanym w sprawie prowadzonej na podstawie przepisOw ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentéw, Sad Okregowy - Sad Ochrony Konkurencji
i Konsumentéw wskazal zasadnie, Ze ,akt ograniczenia dostepu do materiatu
dowodowego ze wzgledu na koniecznoS¢ ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa zasadniczo
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nie powinien powodowac utrudnienia, a juz na pewno nie powinien ogranicza¢ pozostatym

stronom postepowania mozliwosci wypowiedzenia sie co do informacji istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy. Ochrona dobra, jakim jest tajemnica przedsiebiorstwa, nie
uzasadnia tak daleko idqcego i nieproporcjonalnego (...) ograniczenia fundamentalnego
uprawnienia procesowego stron postepowania administracyjnego, jak prawo do obrony.
Wymaga podkreslenia, Zze mozliwosé wykonywania tego prawa, a zarazem czynny udziat
strony w postepowaniu antymonopolowym lezy w interesie publicznym, gwarantujqc
wydanie rozstrzygniecia odpowiadajqcego zaistniatemu stanowi faktycznemu. Natomiast
ograniczenie powyZzszych uprawnien skutkuje naruszeniem prawa stron postepowania do
obrony i pozostaje w sprzecznosci z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Cztowieka
i Podstawowych Wolnosci”. W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano na koniecznos$¢
zachowania proporcji w wywazeniu dwdch réwnorzednych wartosci, takich jak prawo

strony do dostepu do akt sprawy oraz prawo do ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa.

Tym samym wydaje sie, ze brak jest podstaw do ustawowego wytgczenia prawa
do ograniczenia wgladu do materiatow i dowodéw ,istotnych dla rozstrzygniecia
sprawy”, albowiem takie ograniczenie spowoduje, ze w istocie projektowane przepisy
nie beda mialy zastosowania. Ograniczenie prawa do wgladu do materiatéw i dowodow
z istoty winno dotyczy¢ informacji istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, zas rola organu
procesowego winno by¢ rozwazenie zasadnoSci takiego ograniczenia ze wzgledu na
stwierdzong przewage prawa do ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa nad prawem

stron do dostepu do materiatu dowodowego i prawa do obrony.

Odnoszac sie za$ szczegdétowo do proponowanych rozwigzan nalezy podnies¢, ze
w art. 15219 ust. 1 btednie zamieszczono podwdjne odestanie do regulacji zawartej
w art. 15219 ust. 4 p.w.p. Przepis ten odnosi sie bowiem do ,przypadku, o ktérym mowa
w art. 15279 ust. 4, jezeli zostanie podniesiony zarzut nieuzywania wczesniejszego znaku
towarowego”. Tymczasem przepis art. 15219 ust. 4 p.w.p. stanowi o podniesieniu
przez zglaszajacego zarzutu nieuzywania wcze$niejszego znaku towarowego w sposéb
rzeczywisty w ciggu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datg dokonania zgloszenia
znaku towarowego bedacego przedmiotem sprzeciwu dla towaréw objetych
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sprzeciwem. Przepis ten nie reguluje wiec innej sytuacji, anizeli podniesienie zarzutu

przez zgtaszajacego. Stad wystarczajace jest odestanie do ,przypadku o ktérym mowa w
art. 15219 ust. 4” lub do przypadku, gdy ,podniesiony zostanie zarzut nieuzywania

wczesniejszego znaku towarowego”.

To samo dotyczy propozycji tresci art. 1722 ust. 1, gdzie zamieszczono
analogiczne, podwojne odestanie do tresci art. 166 ust. 1 p.w.p., w ktérym to przepisie

stanowi sie o podniesieniu zarzutu nieuzywania wcze$niejszego znaku towarowego.

Wedtug projektowanego przepisu art. 15219 ust. 6 ,w przypadku, gdy w toku
postepowania informacje objete ograniczeniem dostepu do materiatéw i dowoddéw, okazq
sie istotne dla rozstrzygniecia sprawy, Urzqd Patentowy z urzedu lub na wniosek strony,
moze wyda¢é postanowienie o zmianie postanowienia ograniczajqgcego prawo wglgdu do
materiatéw i dowodoéw”. Zgodnie za$ z treScig ust. 7 tego artykutu ,przed wydaniem
postanowienia, o ktérym mowa w ust. 6, Urzqd Patentowy wyznacza zgtaszajgcemu
termin do zajecia stanowiska”. Niezasadnie pominieto prawo wnoszacego sprzeciw
(uprawnionego z tytutu prawa ochronnego do wczes$niejszego znaku towarowego) do
mozliwos$ci zajecia stanowiska w przedmiocie zmiany postanowienia w przedmiocie
ograniczenia prawa wgladu do materiatéw i dowodéw. Tymczasem owo ograniczenie
nastapito na wniosek zgtaszajgcego sprzeciw (uprawnionego z tytutu prawa ochronnego
do wczes$niejszego znaku towarowego) i ta strona przede wszystkim winna mie¢ prawo
ustosunkowania sie do ewentualnej zmiany postanowienia ograniczajacego prawo

wgladu do materiatéw i dowodow.

Tak samo w projektowanym art. 1722 ust. 7 uprawnienie powyzsze przyznano
wnioskodawcy lub uprawnionemu z tytutu prawa ochronnego, pomijajac uprawnionego
do wcze$niejszego znaku towarowego (art. 166 ust. 1 p.w.p.) oraz uprawnionego

z tytutu prawa ochronnego (art. 169 ust. 1 p.w.p.).

Reasumujac, wskazac¢ nalezy, ze co do zasady projektowane rozwigzania prawne
zastuguja na akceptacje. Rozwazenia wymaga jednak kwestia przyznania prawa do

ztozenia wniosku o ograniczenie prawa wgladu do materiatéw i dowodow zalaczonych
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do akt sprawy obu stronom postepowania, na kazdym etapie postepowania. Niezasadne

jest wyltaczenie spod mozliwoSci ograniczenia prawa wgladu do materiatéw i dowoddéw
Jistotnych dla rozstrzygniecia sprawy” albowiem przyja¢ nalezy, ze wszystkie materiaty
i dowodowy s3 istotne dla rozstrzygniecia sprawy. Konieczne jest rowniez przyznanie
obu stronom uprawnienia do zajecia stanowiska w przedmiocie zmiany postanowienia

o ograniczeniu dostepu do materiatéw i dowodéw.
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