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Opinia Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do
projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej
(projekt UDERS85)

I. Uwagi wstepne

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (dalej jako:
JInstytut Legislacji i Prac Parlamentarnych”), dziatajgc w ramach swoich kompetencji
statutowych, przedstawia opinie do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. — Prawo wifasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170), zwanej dalej ,PWP”,
opublikowanego w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministréw pod numerem UDERS5.

Zasadniczym celem regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu, jest zapewnienie efektywnej
ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa podmiotéw wystepujacych w sporach dotyczacych
uzywania znakéw towarowych. W opinii Adwokatury cel ten jest co do zasady stuszny i
odpowiada wspétczesnym standardom ochrony informacji poufnych w obrocie gospodarczym.

Nie kwestionujgc doniostosci ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa, Instytut Legislacji i Prac
Parlamentarnych wyraza jednak zasadnicze zastrzezenia co do przyjetej w projekcie koncepcji
ograniczenia dostepu do materiatu dowodowego wobec strony przeciwnej postepowania.
Projektowane rozwigzanie — w ocenie Adwokatury — narusza fundamentalne zasady
postepowania kontradyktoryjnego oraz standardy rzetelnego procesu, gwarantowane w art. 45
ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cztowieka i podstawowych

wolnosci.

II. Charakterystyka projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej (nr UDER8S5) wprowadza do
systemu prawa instytucjg ograniczenia prawa wgladu do materiatéw i dowodoéw zgromadzonych
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w aktach sprawy prowadzonej przed Urzedem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako:
JUPRP” lub ,Urzad Patentowy RP””), w sytuacji gdy ich ujawnienie mogtoby prowadzi¢ do
naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233). Projektowana regulacja dotyczy wytacznie
spraw spornych zwigzanych z oceng uzywania znaku towarowego, tj.:

1. postepowania sprzeciwowego wobec zgloszenia znaku towarowego, w ktérym
podniesiony zostaje zarzut nieuzywania wczesniejszego znaku (art. 15219 ust. 4 PWP),

2. postepowania o uniewaznienie prawa ochronnego na znak, w ktérym poprzednio
zarejestrowany znak jest przywotywany jako wczesniejszy, lecz kwestionowane jest jego
uzywanie (art. 166 ust. 1 PWP),

3. postepowania o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak z uwagi na
nieuzywanie (art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 PWP).

W kazdym z tych postepowar ciezar udowodnienia rzeczywistego uzywania znaku spoczywa na
uprawnionym, ktérego prawo jest kwestionowane. Projektodawca argumentuje, ze w praktyce
dowody uzywania znakéw towarowych — takie jak faktury sprzedazy, umowy dystrybucyjne,
dokumenty kosztowe, dane o wolumenie produkcji i sieciach odbiorcéw — mogg zawieraé
informacje o szczegdlnym znaczeniu gospodarczym.

Dotychczas brak byto w PWP przepisu pozwalajgcego stronom skutecznie ograniczy¢ zakres
ujawnienia takich danych, co w ocenie projektodawcy mogto zniecheca¢ przedsigbiorcow do
aktywnego dochodzenia i obrony swoich praw lub prowadzi¢ do ryzyka naduzywania dostepu
do informacji wrazliwych przez podmioty konkurencyjne.

Mechanizm przewidziany w projekcie

Projekt zaktada, ze:

e ograniczenie dostepu do materiatdw nastepuje wylacznie na wniosek strony
uprawnionej do powotywania sie na tajemnice przedsigbiorstwa,

e strona ta ma obowigzek:

o wykazaé, ze dane informacje spetniajg ustawowe przestanki tajemnicy
przedsiebiorstwa,

o ztozyé dwie wersje dokumentu: petng (poufna) i niepoufng (udostepniang
stronie przeciwnej),

e Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: ,,UPRP”) wydaje postanowienie, w
ktorym okresla zakres ograniczonego dostepu, przy czym postanowienie to jest
ostateczne na poziomie administracyjnym,

o jezeli okaze sie, ze informacje objete ochrong sg jednak istotne dla rozstrzygniecia
sprawy, urzad moze z urzedu lub na wniosek strony zmieni¢ zakres ograniczenia.



Projektodawca akcentuje, ze ograniczenie nie moze obejmowaé informacji kluczowych dla
rozstrzygnigcia. Ustawodawca uzasadnia to koniecznoscig zachowania réwnowagi procesowej
stron i poszanowania prawa do obrony.

Podstawy regulacyjne przywotywane w projekcie

W uzasadnieniu wskazano, ze regulacja stanowi wykonanie postulatu Rzadowego Zespotu ds.
Deregulacji, a jako punkt odniesienia wskazano istniejace rozwigzania dotyczace ochrony

tajemnicy przedsiebiorstwa w:

e postepowaniach przed Prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji

i Konsumentow,
e postepowaniach w sprawach transportu kolejowego,
e zamodwieniach publicznych,
e postepowaniach w komunikacji elektronicznej.

Projektodawca nie odwotat sig jednak do standardéw europejskich obecnych w postepowaniach
przed EUIPO, co pozostaje istotne, poniewaz sprawy o uzywanie znakéw towarowych czesto sg
réwnolegle prowadzone zardwno na poziomie krajowym, jak i unijnym. W procedurze EUIPO
podkresla sig, ze dokumenty mogg by¢ niejawne wobec oséb trzecich, ale nie mogg by¢
utajnione wobec strony przeciwnej. Ten brak synchronizacji moze doprowadzi¢ do niespdjnosci

praktyki orzeczniczej.

lli. Ocena projektu z perspektywy zasad postepowania i ochrony praw procesowych

1. Naruszenie zasady rownaosci stron i prawa do obrony

Projektowane art. 152'% | art. 1722 PWP przewiduja mozliwoéé wydania przez UPRP
postanowienia o ograniczeniu prawa wgladu do materiatéw i dowodéw réwniez wobec strony
przeciwnej postgpowania. Takie rozwigzanie stoi w wyraznej sprzecznosci z konstytucyjna
zasadg prawa do sgdu (art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r,, nr 78,
poz. 483) oraz zasadg réwnosci stron postepowania, wywodzong z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Zasada réwnosci stron, jako element szerszej koncepcji rzetelnego procesu, nakazuje
zapewnienie kazdej ze stron rozsgdnej mozliwosci przedstawienia sprawy — w tym dowoddéw —
w warunkach, ktore nie stawiajg jej w istotnie niekorzystnej sytuacji w stosunku do drugiej
strony. Wymog ten jest uznawany zaréwno w orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Praw
Cztowieka (m.in. w sprawach Dombo Beheer B.V. przeciwko Niderlandom, wyrok z 27
pazdziernika 1993 r., & 33), jak i w polskiej judykaturze konstytucyjne;j.

W postepowaniach kontradyktoryjnych, jakimi s postgpowania sprzeciwowe i sporne przed
Urzedem Patentowym, cigzar dowodu spoczywa na stronach. W przypadku zarzutu nieuzywania
znaku towarowego, obowigzek wykazania rzeczywistego uzywania spoczywa na uprawnionym z
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prawa ochronnego. lezeli jednak dowody te nie bedg dostepne stronie przeciwnej, ta ostatnia
zostanie pozbawiona mozliwosci ich zakwestionowania, odniesienia sig¢ do nich merytorycznie
oraz przedstawienia wiasnej argumentacji. W istocie wiec strona zostanie pozbawiona prawa do
obrony.

Nalezy podkreéli¢, ze w postepowaniu kontradyktoryjnym niedopuszczalne jest przedstawianie
sadowi lub organowi quasi-sgdowemu argumentdw badZ dowoddw bez wiedzy drugiej strony,
ktdra nie ma mozliwoéci wypowiedzenia sig na ich temat. Ocene, czy dane dowody zastuguja na
reakcje, pozostawia sie wytgcznie stronom, a nie organowi orzekajgcemu (APEH Uldézétteinek
Szévetsége i inni przeciwko Wegrom, wyrok ETPCz z 5 paZdziernika 2000 ., § 42).

2. Brak precyzyinych kryteridw oceny ,istotnosci" informacii

Projekt przewiduje, ze ograniczenie prawa wgladu nie moze obejmowac informacji istotnych dla
rozstrzygniecia sprawy (art. 1521 ust. 2 oraz art. 1722 ust. 2 PWP). Kryterium to ma charakter
ocenny i pozostawia UPRP szerokg dyskrecjonalno$¢ w zakresie kwalifikacji informaciji.

W praktyce jednak w momencie wydawania postanowienia o ograniczeniu wgladu, Urzad
Patentowy RP nie dysponuje jeszcze petnym materiatem dowodowym ani stanowiskami obu
stron. Ocena ,istotnosci" informacji dokonywana jest zatem ex ante, na podstawie niepetnego
stanu faktycznego. Powstaje w zwigzku z tym ryzyko, Ze informacje, ktére w toku postgpowania
okazg sie kluczowe dla rozstrzygniecia, zostang btednie uznane za nieistotne i utajnione wobec
strony przeciwnej.

Co wiecej, projekt przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowienia o ograniczeniu w toku
postepowania (art. 152'% ust. 6 oraz art. 172?% ust. 6 PWP). Oznacza 1o, ze strona moze przez
pewien czas prowadzi¢ postepowanie w warunkach ograniczonego dostepu do dowodow, a
nastepnie — po zmianie postanowienia — uzyska¢ dostep do materiatéw, ktére wczesniej byty
utajnione. Taki mechanizm prowadzi do chaosu procesowego, utrudnia planowanie linii obrony
i narusza zasade stabilnosci postepowania.

3. Ryzyvko instrumentalnego wykorzystania instytucii ochrony tajemnicy

W postepowaniach inter partes, gdzie interesy stron sg z natury przeciwstawne, istnieje
powazne ryzyko, ze instytucja ograniczenia wgladu do materiatéw zostanie wykorzystana w
celach taktycznych, jako sposéb na utrudnienie obrony strony przeciwnej, a nie jako rzeczywisty
$rodek ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa.

Nalezy zauwazy¢, ze projektowane przepisy nie zawierajg zadnych sankcji ani mechanizmow
kontrolnych wobec strony, ktéra sktada wniosek o ograniczenie wgladu w sytuacji, gdy przestanki
takiego wniosku nie s3 spetnione. W praktyce moze to prowadzi¢ do sytuacji, w ktorej
uprawniony bedzie skfadat wnioski o utajnienie w sposéb nadmierny, liczac na uzyskanie
przewagi procesowe;.

Ponadto, projekt nie precyzuje, w jaki sposéb Urzad Patentowy ma weryfikowa¢ zasadnosc
twierdzenia, ze dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
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2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak wymogu przedstawienia dodatkowych
dowoddw na okolicznos¢ poufnosci informacji oraz podjecia érodkéw ochronnych przez
przedsiebiorce moze skutkowaé naduzyciami.

4. Sprzeczno$¢ z procedurami obowiazujgcymi przed EUIPO i sadami cywilnymi

Projektowane rozwigzanie wprowadza istotng niespdjnos$é systemowa. W postepowaniach
przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) oraz przed polskimi
sadami cywilnymi w sprawach wtfasnosci intelektualnej, nie przewiduje sie mozliwoci
catkowitego utajnienia dowoddw wobec strony przeciwnej.

Zgodnie z praktyka EUIPO, opartg na art. 144 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 154 z 16
czerwca 2017, strony 1-99), strona, ktdra pragnie zachowaé poufnosé dokumentéw wobec oséb
trzecich, zostaje poinformowana, ze dokumenty nie mogg pozosta¢ poufne w stosunku do
drugiej strony postepowania. Jezeli strona potwierdza wole utrzymania poufnoéci, dokumenty
nie zostajg przekazane drugiej stronie, ale jednoczesnie nie sg uwzgledniane przez Urzad w

decyzji.

Analogicznie, w postepowaniu cywilnym, w tym w postepowaniu odrebnym w sprawach
wiasnosci intelektualnej (art. 479%6-479* ustawie Kodeks postepowania cywilnego Dz. U. z
2024 r, poz. 1568, dalej jako: ,KPC”), nie przewiduje sie catkowitego wytaczenia strony
przeciwnej z dostepu do materiatu dowodowego. Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa
realizowana jest poprzez ograniczenie kregu oséb majgcych dostep do informacji (np.
wytgczenie jawnosci rozprawy, ograniczenie dostepu do akt dla petnomocnikéw procesowych),
ale nie poprzez pozbawienie strony mozliwosci zapoznania sie z dowodami.

Projektowane rozwigzanie w PWP stoi zatem w wyraine] sprzecznoéci z zasadami
obowiazujgcymi w pokrewnych postepowaniach, co ostabia spéjnoéé porzadku prawnego i
tworzy ryzyko kolizji norm przy rozpatrywaniu spraw dotyczacych tych samych praw, ale w
réznych trybach (np. sprzeciw przed Urzedem Patentowym vs. powddztwo wzajemne o
wygasniecie prawa ochronnego przed sagdem cywilnym).

[V. Wptyw projektu na praktyke adwokacka i dostep do ochrony prawnej

Projektowane przepisy beda miaty istotne konsekwencje dla pracy adwokatéw reprezentujacych
klientdw w postepowaniach przed Urzedem Patentowym.

Po pierwsze, ograniczenie dostepu do materiatu dowodowego uniemozliwi profesjonalnym
pefnomocnikom rzetelne przygotowanie linii obrony. Adwokat, ktdry nie zna treéci dowodéw
przedstawionych przez strong przeciwng, nie jest w stanie skutecznie bronié intereséw swojego
klienta. Prowadzi to do sytuacji, w ktdrej reprezentacja prawna staje sie iluzoryczna, a strona —
mimo formalnego posiadania petnomocnika — pozostaje w istocie bez obrony.



Po drugie, projekt zaktada, ze w przypadku, gdy informacje objete ograniczeniem okazg sie
istotne dla rozstrzygniecia, Urzad Patentowy z urzgdu lub na wniosek moze zmienic
postanowienie o ograniczeniu (art. 152!% ust. 6 oraz art. 172° ust. 6 PWP). Mechanizm ten
generuje niepewnoé¢ procesows i wydtuza postepowanie. W praktyce moze okaza¢ sie, ze
strona prowadzi postepowanie przez wiele miesiecy w warunkach ograniczonego dostepu do
dowoddw, by nastepnie — po zmianie postanowienia — uzyska¢ dostgp do materiatéw, ktére
powinny by¢ jej udostepnione od poczatku.

Po trzecie, projekt nie przewiduje zadnych mechanizméw kompensacyjnych dla strony
poszkodowanej btednym ograniczeniem dostepu do dowodow. Jezeli Urzad Patentowy wyda
decyzje na podstawie dowoddéw, ktére byly utajnione, a nastepnie — w postepowaniu
odwotawczym — okaze sie, ze dowody te powinny by¢ dostepne stronie, strona ta nie bedzie
miata mozliwoéci skutecznego zakwestionowania decyzji, gdyz nie mogta odnie$¢ sig do
dowoddw w fazie postepowania pierwszoinstancyjnego.

V. Alternatywne rozwigzania

Adwokatura w pefni uznaje potrzebe ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa w postgpowaniu
przed Urzedem Patentowym. Niemniej jednak, ochrona ta nie moze odbywad sie kosztem
podstawowych praw procesowych strony przeciwnej.

Nalezy rozwazyé wprowadzenie rozwigzari alternatywnych, ktére pozwolg na zréownowazenie
ochrony tajemnicy z zasadg rownosci stron. W szczegélnosci:

1. Ograniczenie dostepu do okre$lonego kregu oséb — zamiast catkowitego wylgczenia
dostepu strony przeciwnej, mozliwe jest wprowadzenie obowigzku zachowania
poufnoéci przez profesjonalnych petnomocnikéw (adwokatow, radcow prawnych,
rzecznikéw patentowych) pod rygorem odpowiedzialnosci dyscyplinarnej i cywilnej.
Rozwigzanie takie funkcjonuje w postgpowaniu cywilnym (art. 1832 § 6 KPC) oraz w
postepowaniach przed organami ochrony konkurencji.

2. Wylaczenie jawnoéci rozprawy — projektowana regulacja przewiduje juz taka mozliwosé
w postepowaniu spornym (art. 2553 ust. 2 PWP). Niemniej jednak, wytgczenie jawnosci
powinno dotyczyé wyfacznie oséb trzecich, a nie stron postgpowania.

3. Udostepnienie wersji niejawnej materiatu wytacznie petnomocnikowi procesowemu —
mozliwe jest wprowadzenie obowigzku, aby strona reprezentowana przez petnomocnika
nie miata bezpoéredniego dostepu do materiatu objetego tajemnicy, lecz wytacznie
petnomocnik  profesjonalny, zwigzany tajemnica zawodowg i  ponoszacy
odpowiedzialnos¢ za jej naruszenie.

4. Stosowanie érodkéw technicznych i organizacyjnych — Urzad Patentowy moze tworzy¢
specjalne , pokoje poufnosci" (ang. confidentiality rings), w ktorych petnomocnicy mogg
zapoznaé sie z materiatem objetym tajemnica, bez moZliwosci kopiowania czy
wynoszenia dokumentow.



Wszystkie powyzsze rozwigzania pozwalajg na ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa przy
jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony strony przeciwne;.

VI. Wnioski i rekomendacije

Majgc na uwadze powyizsze, Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie
Adwokackiej wnosi o:

1.

Odstgpienie od proponowanego modelu catkowitego wyfaczenia strony przeciwnej z
dostepu do materiatu dowodowego objetego tajemnica przedsiebiorstwa.

Przyjecie rozwigzania, w ktorym dostep do materiatu objetego tajemnicg bedzie
przystugiwat profesjonalnemu petnomocnikowi strony, zwigzanemu tajemnica
zawodowg i ponoszgcemu odpowiedzialnos¢ dyscyplinarng oraz cywilng za jej
naruszenie.

Ewentualne wprowadzenie wymogu zfozenia os$wiadczenia o zachowaniu poufnosci
przez petnomocnika, ze $wiadomoscia konsekwencji prawnych naruszenia tego

obowigzku.

Precyzyjne okreslenie przestanek uznania informacji za tajemnice przedsiebiorstwa, z
wymogiem przedstawienia przez wnioskodawce dowoddw na okolicznoéé podjecia
$rodkdw ochronnych oraz rzeczywistej poufnosci informacji.

Wprowadzenie sankcji za naduzywanie instytucji ograniczenia wgladu do materiatéw w
celach taktycznych, w tym mozliwosci obcigzenia strony kosztami postepowania w
przypadku uznania wniosku za bezzasadny.

Zapewnienie, ze postanowienia 0 ograniczeniu wgladu bedg podlegaty kontroli sadowej,
z mozliwoscig ztozenia skargi do sadu administracyjnego przez strone, ktérej prawa

zostaty naruszone.

Dostosowanie projektowanych przepiséw do standardéw obowigzujgcych w
postgpowaniu przed EUIPO oraz w postepowaniu cywilnym, aby zapewni¢ spdjnosé
systemowa i unikna¢ kolizji norm.

Proponowane przez projektodawce rozwigzanie, mimo stusznosci celu, jakim jest ochrona
tajemnicy przedsiebiorstwa, w obecnym ksztatcie narusza podstawowe zasady postepowania
kontradyktoryjnego oraz standardy rzetelnego procesu. Adwokatura apeluje o przeprowadzenie
pogtebionej dyskusji nad alternatywnymi rozwigzaniami, ktére pozwolg na zréwnowazenie
ochrony tajemnicy z prawem do obrony.



Adwokatura zgtasza gotowos¢ wspdtpracy legislacyjnej przy doprecyzowaniu mechanizmu
ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa w sposob zgodny z zasadami paristwa prawa i praktyka
obrotu gospodarczego.

Autorka opinii: adw. Karolina Wilamowska.

Dyrektor Instytutu Legislacji
i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Cztonek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Dorota Kulinska
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