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Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu
lub innych praw wylacznych po zmianach
w prawie wlasnosci przemyslowe;j

Opposition to a Final Decision on the Granting of a Patent or other Exclusive Rights
After Changes in Industrial Property Law

Abstract: The aim of this article is primarily to analyse the norms of the opposition procedure to a final
decision on granting a patent, a utility-model protection right or a registration right, contained in Art.
246-247 of the Industrial Property Law (IPL), taking into account both the provisions of substantive
and procedural law as well as legal effects resulting from the adopted normative solutions regarding Art.
247 of the IPL in the amendment to the IPL of 16 October 2019. The model of opposition procedure ad-
opted in Poland with the objection procedure in force in the Munich Convention is assessed. The pre-
sentation of the regulation of the opposition in the Munich Convention allows for a comparative legal
analysis of the solutions contained therein with the relatively modest regulation provided for in Art.
246-247 of the IPL. The legal nature of the opposition, its subject and substantive legal grounds, as well
as the inconsistently defined nature of the opposition period, are addressed. The controversial nature of
the opposition proceedings is also discussed. The considerations made allowed for the formulation of de
lege lata and de lege ferenda conclusions.
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Wprowadzenie

System sprzeciwowy zostal przyjety w Konwencji o udzielaniu patentéw eu-
ropejskich sporzadzonej w Monachium 5 pazdziernika 1973 r.' i obowigzuje
w ustawodawstwach wielu panstw, jak roéwniez zostal wprowadzony do przepiséw
o unijnych znakach towarowych” oraz wspdlnotowych wzorach przemystowych’.
System postepowania sprzeciwowego zostal unormowany w art. 246-247 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej* w celu umozliwienia
osobom trzecim, niebedgcym stronami postgpowania przed Urzedem Patentowym
RP? o udzielenie ochrony, przeciwdziatania nieprawidtowo$ciom w udzielaniu ty-
tuléw ochronnych®.

Instytucja sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu prawa zo-
stala po raz pierwszy unormowana wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasno$ci przemystowej’ i jest wzorowana na przepisach konwen-
cji monachijskiej. W pierwotnym ksztalcie sprzeciw mozna bylo wnies¢ wobec
prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestra-
cji. Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 wrzesnia 2015 r.%, ktéra weszta w zycie 15
kwietnia 2016 r., wprowadzono odrebne postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec
zgloszenia znaku towarowego, ktdre zostato unormowane w tytule III, dzial I, w roz-
dziale 4* od art. 152" do art. 152% p.w.p. Od tego momentu nastgpito rozdzielenie za-
sad dotyczacych postepowania sprzeciwowego w odniesieniu do udzielenia ochrony
na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe i topografie ukladéw scalonych
od zasad postgpowania sprzeciwowego w odniesieniu do znakéw towarowych. Wy-
razem tego byla zmiana brzmienia art. 246 p.w.p., w ktérym wylaczono mozliwos¢
whiesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy. Zgodnie z tym przepisem kazdy moze wnie$¢ umotywowany
sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu,

1 Dz.U. 22004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm., dalej jako ,,konwencja monachijska” lub ,,KPE”.

Zob. szerzej o unijnych znakach towarowych oraz braku zdolnosci odrézniajacej: M. Mazurek,
Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspolnotowego znaku towaro-
wego, ,Biatostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19,s. 179 i n.

3 Zob. nt. wspolnotowych wzoréw przemystowych, w tym wspdlnotowego wzoru niezarejestro-
wanego: K. Wernicka, Postgpowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego — zagadnienia ogélne, ,,Bialostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19, s. 243
1n.

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 342, dalej jako ,,p.w.p.”

Dalej réwniez jako ,,UPRP” lub ,,Urzad Patentowy”.

6 A. Szewc, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postegpowania przed tym Urzedem, (w:)
R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo wlasnoéci przemystowej, wyd. 1, War-
szawa 2012, s. 225.

7 Dz.U. 22001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.

8 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o z mianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz.U. 22015 r. poz. 1615), dalej jako ,,nowelizacja p.w.p. z dnia 11 wrzesnia 2015 r”

(9]
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prawa ochronnego na wzdr uzytkowy lub prawa z rejestracji w ciggu 6 miesiecy od
daty opublikowania w ,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” informacji o udziele-
niu prawa. Sprzeciw jest srodkiem, ktéry mozna wnies¢ dopiero po udzieleniu prawa
wylacznego, czyli po zakonczeniu postgpowania zgtoszeniowego, inaczej niz w przy-
padku sprzeciwu w sprawie znakéw towarowych, ktory jest srodkiem skladanym wo-
bec zgloszenia znaku towarowego do ochrony’.

W prawie wlasnosci przemystowej obowiazuja jeszcze dwie procedury sprze-
ciwowe, ktore zostaly wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 wrzesnia
2015 r., a mianowicie: postepowanie sprzeciwowe wobec wyznaczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowego znaku towarowego w art. 1525 art.
152% p.w.p. oraz postepowanie sprzeciwowe wobec uznania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego wzoru przemystowego w art. 117° p.w.p.

Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. ', ktora weszla w zy-
cie 27 lutego 2020 r., dokonano zmiany modelu postepowania w sprawie sprzeciwu
wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu i innych praw wylacznych wskutek
wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 art. 247 p.w.p. i dodania do tego przepisu no-
wej regulacji zawartej w ust. 3-7.

Celem niniejszego artykutu jest przede wszystkim poddanie analizie unormo-
wan dotyczacych procedury sprzeciwu wobec prawomocne]j decyzji o udzieleniu
patentu, prawa ochronnego na wzdr uzytkowy lub prawa z rejestracji, zawartych
w art. 246-247 p.w.p., zaréwno z punktu widzenia przepiséw prawa materialnego,
jak i procesowego oraz skutkéw prawnych wynikajacych z przyjetych rozwigzan
normatywnych wprowadzonych na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika
2019 r. Dokonano oceny przyjetego w Polsce modelu postepowania sprzeciwowego
ze stosunkowo skromng regulacjg przewidziang w art. 246-247 p.w.p. w poréwnaniu
z procedurg sprzeciwu obowigzujacg w konwencji monachijskiej. Ustosunkowano
sie do charakteru prawnego, przedmiotu i podstaw materialnoprawnych sprzeciwu,
jak réwniez do niejednolicie uyyjmowanego charakteru terminu do wniesienia sprze-
ciwu. Poddano takze rozwazaniom wywotujacy kontrowersje charakter postepowa-
nia sprzeciwowego. Poczynione rozwazania pozwolily na sformutowanie wnioskow
de lege lata i de lege ferenda.

9 J. Sieniczyto-Chlabicz, Postepowania przed Urzedem Patentowym RP w sprawach z zakresu wta-
snosci przemysltowej i kontrola sprawowana przez sady administracyjne, (w:) J. Sieficzyto-Chla-
bicz (red.), Prawo wlasnosci intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021, s. 658.

10 Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnoéci przemystowej oraz
ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309), dalej jako ,,nowe-
lizacja p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r”
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1. Sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego
w konwencji monachijskiej

Instytucja sprzeciwu wobec udzielenia patentu przez Urzad Patentowy RP, za-
warta w przepisach art. 246-247 p.w.p., jest wzorowana na regulacji dotyczacej
sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego zawartej w czesci V
w art. 99-101 konwencji monachijskiej. Natomiast przepisy wykonawcze s3 zawarte
w cze$ci V Regulaminu wykonawczego do konwencji monachijskiej z dnia 5 paz-
dziernika 1973 r. po raz ostatni zmienionego decyzja Rady Administracyjnej Euro-
pejskiej Organizacji Patentowej z dnia 13 pazdziernika 1999 r."! Chodzi o procedure
sprzeciwu realizowang w postepowaniu przed Europejskim Urzedem Patentowym'?.
Poddanie analizie tej miedzynarodowej regulacji jest istotne i potrzebne z kilku po-
wodow. Przede wszystkim podkreslenia wymaga to, ze z instytucji sprzeciwu wo-
bec udzielenia patentu europejskiego moga réwniez korzystaé przedsiebiorcy polscy
i wystepowac ze sprzeciwami w postepowaniu przed EUP. Sprzeciw bowiem stanowi
srodek prawny zmierzajacy do uchylenia skutkéw patentu europejskiego. Co istotne,
patenty europejskie stanowig coraz wigksza liczbe patentéow skutecznych w Polsce,
a w zwigzku z tym niezbedne jest zapobieganie przypadkom, gdy na terytorium na-
szego panstwa mialyby obowigzywac patenty na rozwigzania niespelniajace przesta-
nek zdolnoéci patentowej albo z innych przyczyn wadliwe'.

Sprzeciw (z ang. opposition) mozna wnie$¢ w ciggu 9 miesigcy od publikacji in-
formacji o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym.
Kazda osoba moze zawiadomi¢ Europejski Urzad Patentowy o sprzeciwie wobec
udzielonego patentu europejskiego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyko-
nawczego. Sprzeciw dotyczy patentu europejskiego we wszystkich umawiajacych sieg
panstwach, w ktérych ten patent posiada moc obowiazujaca (art. 99 ust. 1 KPE).

Jak wynika z art. 99 ust. 1 KPE do wszczecia postgpowania sprzeciwowego nie-
zbedne jest zawiadomienie Europejskiego Urzedu Patentowego o sprzeciwie. Jed-
nakze samo wniesienie sprzeciwu i zawiadomienie o tym Urzedu nie skutkuje
wszczeciem tego postepowania, gdyz - jak wynika z art. 99 ust. 1 zd. 2 KPE - zawia-
domienie o sprzeciwie uwaza si¢ za zlozone dopiero z chwilg wniesienia opfaty za
sprzeciw. Zatem nieuiszczenie oplaty za sprzeciw powoduje, ze zawiadomienia nie
traktuje si¢ jako ztozone, a w konsekwencji nie dochodzi do wszczecia postgpowania
sprzeciwowego.

Postepowanie sprzeciwowe toczy si¢ przed Wydzialem ds. Sprzeciwow
EUP. Wydzial ten odpowiada za rozpatrywanie sprzeciwdéw wobec kazdego patentu

11 Dalej cyt. jako ,,regulamin wykonawczy”.

12 Dalejjako ,EUP”

13 A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Pry-
watnego, t. 14 A: Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 234.
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europejskiego (art. 19 ust. 1 KPE). Kazdy wydziat dziata w skladzie trzech ekspertow
o specjalnosci technicznej, z ktérych co najmniej dwdch nie brato udziatu w postepo-
waniu o udzielenie patentu, ktérego dotyczy sprzeciw.

Stronami postepowania sprzeciwowego sa zaréwno osoby wnoszace sprzeciw,
jak i wlasciciel patentu (art. 99 ust. 3 KPE). Jezeli jednak jakakolwiek osoba wykaze,
ze w umawiajacym si¢ panstwie w nastepstwie prawomocnej decyzji zostata wpisana
do rejestru patentowego tego panstwa w miejsce poprzedniego wlasciciela patentu,
wowczas osoba ta, na wlasny wniosek, zastepuje w odniesieniu do tego panstwa po-
przedniego wlasciciela. Sytuacja taka jest mozliwa dzieki temu, ze poszczegdlne pa-
tenty narodowe skladajace si¢ na patent europejski moga by¢ zbywane i dziedziczone
niezaleznie od siebie.

W art. 100 KPE zostal wskazany zamkniety katalog podstaw, na ktérych moze by¢
oparty sprzeciw. Wskazane podstawy sprzeciwu stanowia trzy przyczyny uniewaz-
nienia patentu europejskiego, o ktérych mowa w art. 138 ust. 1 lit. a)-c) KPE. Sprze-
ciw jest dopuszczalny, gdy zostal oparty na co najmniej jednej z podstaw wskazanych
w art. 100 KPE. Wskazanie podstawy spoza tego katalogu skutkuje niedopuszczalno-
$cig sprzeciwu. Sprzeciw moze zosta¢ wniesiony wylacznie na tej podstawie, ze:

(a) przedmiot patentu europejskiego nie posiada zdolnosci patentowej w rozu-

mieniu art. 52-57;

(b) patent europejski nie ujawnia wynalazku w sposob dostatecznie jasny i pelny,
tak aby mogt by¢ wykonany przez specjaliste z danej dziedziny;

(c) przedmiot patentu europejskiego wykracza poza tres$¢ zgloszenia, ktore zo-
stalo dokonane, lub jesli patent zostal udzielony na zgloszenie wydzielone lub
na nowe zgloszenie dokonane zgodnie z art. 61, wykracza on poza tres¢ wcze-
$niejszego zgloszenia, ktdre zostalo dokonane.

Podstawy, na jakich oparty jest sprzeciw, powinny by¢ wskazane w zawiado-
mieniu o sprzeciwie. Przez wskazanie podstaw nalezy rozumie¢ nie tylko powotanie
podstawy prawnej sprzeciwu, ale réwniez wskazanie faktéw, dowodéw i argumentow
na poparcie podstaw sprzeciwu, co wyraznie wynika z zasady 55 lit. ¢) regulaminu
wykonawczego.

W wyniku postgpowania sprzeciwowego prowadzonego przez Wydzial ds.
Sprzeciwéw EUP moze nastgpi¢ uniewaznienie (z ang. revocation; niem. Widerruf)
albo utrzymanie w mocy (z ang. maintenance) w zmienionej formie patentu europej-
skiego'*. Rozpatrywanie sprzeciwu, a w konsekwencji uniewaznienie albo utrzyma-
nie w mocy patentu europejskiego zostalo uregulowane w art. 101 KPE. Po zbadaniu,
ze sprzeciw jest dopuszczalny, Wydzial ds. Sprzeciwéw bada, czy przynajmniej jedna
z podstaw sprzeciwu stanowi przeszkode dla utrzymania w mocy patentu europej-
skiego. Jezeli Wydzial ds. Sprzeciwdéw uzna, ze przynajmniej jedna podstawa sprze-

14 Ibidem.

Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1 29
Biatostockie Studia Prawnicze



Joanna Siefczyto-Chlabicz

ciwu stanowi przeszkode dla utrzymania w mocy patentu europejskiego — uniewaznia
ten patent. W przeciwnym przypadku sprzeciw podlega odrzuceniu. Natomiast jezeli
Wydzial ds. Sprzeciwdéw uwaza, ze biorgc pod uwage zmiany dokonane przez wlasci-
ciela patentu w trakcie postepowania sprzeciwowego, patent i wynalazek, ktérego on
dotyczy: a) spelniajg wymogi konwencji monachijskiej — podejmuje decyzje o utrzy-
maniu patentu w formie zmienionej pod warunkiem, ze spelnione zostang warunki
ustalone w Regulaminie wykonawczym; b) nie spelniajg wymogow tej konwencji —
uniewaznia patent europejski.

2. Charakter prawny, przedmiot i podstawy sprzeciwu oraz termin
do jego wniesienia

Pod wzgledem charakteru prawnego instytucja sprzeciwu, uregulowana w art.
24-247 p.w.p,. nie rozni si¢ od instytucji sprzeciwu w konwencji monachijskiej.
Sprzeciw ma charakter srodka powszechnego, skargi powszechnej (actio popularis),
gdyz moze wnie$¢ go kazdy. Przyjac nalezy, ze zakres podmiotéw legitymowanych
do wniesienia sprzeciwu nie ogranicza si¢ do oséb fizycznych i prawnych, lecz obej-
muje rowniez jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, np. osobowe
spolki prawa handlowego®. Z oczywistych wzgledéw z kregu tych podmiotéw trzeba
jednak wylaczy¢ podmioty udzielonych praw wylacznych. Instytucja sprzeciwu nie
moze bowiem stuzy¢ do korygowania decyzji pozytywnych, ktore z jakich$ przyczyn
nie odpowiadajg podmiotom uprawnionym z tych decyzji'®. Mozliwo$¢ wniesienia
sprzeciwu stanowi uprawnienie, a nie obowiazek, przy czym jego niewniesienie nie
pozbawia prawa do pdzniejszego wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa
wylacznego.

Sprzeciw jest powszechnym $rodkiem prawnym stuzacym kazdej osobie, ktora
nie musi wykazywac interesu prawnego we wszczeciu postepowania sprzeciwowego'’.
W konsekwencji kwestia posiadania interesu prawnego w zlozeniu sprzeciwu, o kto-
rym mowa w art. 246 § 1 p.w.p. , jest okoliczno$cig prawnie irrelewantng, skoro prze-
pis ten nie wymaga wykazania tej przestanki'®. Poglad ten jest powszechnie przyjety

15  A. Szewc, Podmioty i prawa podmiotowe wlasnosci przemystowej, (w:) A. Szewc, G. Jyz, Prawo
wlasnoéci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 243.

16  A. Szewg, J. Sienczylo-Chlabicz, Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieficzyto-Chlabicz (red.), Prawo
wlasnoéci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1197.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1074/06, LEX nr 299587.

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 1197/06, LEX nr 299745.
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zaréwno w doktrynie'?, jak i w orzecznictwie sagdéw administracyjnych®. Przedmio-
tem sprzeciwu w rozumieniu art. 246 ust. 1 p.w.p. moze by¢ wylacznie decyzja pozy-
tywna, tzn. decyzja o udzieleniu prawa wylacznego. Sprzeciw nie przystuguje wobec
decyzji o odmowie udzielenia prawa wytacznego, jak rowniez wobec decyzji stwier-
dzajacej wygasniecie decyzji o udzieleniu prawa wylacznego czy decyzji umarzaja-
cej postepowanie zgltoszeniowe lub rejestrowe. Przedmiotem sprzeciwu nie moga by¢
oczywiscie postanowienia UPRP, nawet jezeli koncza postepowanie w sprawie.

W doktrynie zostal podjety problem, wobec jakiej decyzji moze by¢ wniesiony
sprzeciw, tzn. czy wobec decyzji ostatecznej, czy moze wobec decyzji prawomocnej,
czy moze wobec decyzji ostatecznej, ktora stala si¢ prawomocna®'. Pojecie decyzji
ostatecznej wynika z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepo-
wania administracyjnego®, przy czym sg to decyzje, od ktorych nie stuzy odwota-
nie w administracyjnym toku instancji ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Moga to by¢ wiec decyzje organu drugiej instancji, a takze te decyzje organu pierw-
szej instancji, w przypadku ktérych mingl termin wniesienia odwotania lub odwo-
tanie czy wniosek nie przystugiwaly na mocy przepisoéw szczegélnych?. Natomiast
decyzje prawomocne - stosownie do art. 16 § 3 k.p.a. - to decyzje, ktérych nie mozna
zaskarzy¢ do sadu. Sg to takie decyzje, ktore zostaly utrzymane w mocy w postepowa-
niu sagdowym, a takze takie, ktore nie zostaly zaskarzone w tym postepowaniu z uwagi
na brak kontroli sgdowej badz uptyw terminu®. Przepis art. 269 k.p.a. wprowadza za-
sade, ze decyzje okreslane w innych przepisach jako prawomocne traktuje si¢ jako
ostateczne, chyba Ze wynika z nich, ze zostaly one utrzymane w mocy w postepowa-
niu sadowym badz nie zostaly zaskarzone w tym postepowaniu z powodu uptywu
terminu. W prawie wlasnosci przemystowej decyzje ostateczne Urzedu Patentowego
staja si¢ prawomocne dopiero po uplywie terminu do wniesienia na nie skargi do
sadu administracyjnego lub wskutek oddalenia albo odrzucenia skargi przez sad®.

19  Por. m.in. Z. Miklasinski, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 273;
A. Szewc, Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostanski (red.), Prawo wlasno$ci przemystowej. Ko-
mentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1220.

20 Zob. wyroki NSA: z dnia 28 listopada 2007 r., II GSK 236/07, LEX nr 437883; z dnia 20 listopada
2008 r., IT GSK 503/08, LEX nr 531556; z dnia 13 maja 2010 r., IT GSK 608/09, ONSAiWSA 2011,
Nr 6, poz. 115; z dnia 9 czerwca 2010 r., II GSK 620/09, LEX nr 597003.

21 Te kwestie rozwazal m.in. A. Nieweglowski, Komentarz do art. 246, (w:) L. Zelechowski (red.),
Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1008-1009.

22 Tekstjedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, dalej jako ,k.p.a”

23 M. Jaskowska, Komentarz do art. 269 k.p.a., (w:) M. Jaskowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wré-
bel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postgpowania administracyjnego, LEX/el. 2021, Nb 2.

24 Ibidem, Nb 5; zob. takze A. Balaban, Ostateczno$¢ a prawomocno$¢ decyzji administracyjnej —
na przykladzie unormowan dotyczacych wydawania decyzji przez Komisj¢ Nadzoru Finanso-
wego, ZNSA 2016, nr 1, s. 9-23.

25  A.Szewg,]. Sienczylo-Chlabicz, Komentarz do art. 246..., op. cit., s. 1199.
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Niewatpliwym mankamentem regulacji postepowania sprzeciwowego w art.
246-247 p.w.p. jest brak wskazania przez ustawodawce minimalnej obligatoryjnej
tresci sprzeciwu oraz skutkéw nieuzupelnienia brakéw sprzeciwu w wyznaczonym
przez UPRP terminie. Niesformalizowanie przez ustawodawce sprzeciwu nie ozna-
cza jednak catkowitej dowolnosci w tym zakresie, gdyz w odniesieniu do tresci sprze-
ciwu ustawodawca ustanowil dwa obligatoryjne elementy tresci sprzeciwu. Wnoszacy
sprzeciw powinien bowiem w jego tresci zawrze¢ wskazanie podstaw sprzeciwu sta-
nowigcych okoliczno$ci uzasadniajace uniewaznienie patentu, prawa ochronnego
na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji, o czym mowa w art. 246 ust. 2 p.w.p.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 6 miesiecy i rozpoczyna bieg od daty
opublikowania w ,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego” informacji o udzieleniu
prawa. Termin ten ma charakter terminu prawa materialnego. Jako termin ustawowy
jest terminem prekluzyjnym (zawitym), co skutkuje tym, ze uchybienie terminowi
powoduje bezskutecznos$¢ czynnosci procesowej. Uplyw tego terminu powoduje, ze
prawo do wniesienia sprzeciwu wygasa®.

3. Postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji
o udzieleniu prawa po zmianach w prawie wlasnosci przemyslowej

Postgpowanie sprzeciwowe jest szczegdélnym rodzajem postepowania admi-
nistracyjnego toczacego si¢ przed UPRP. Specyfika tego postepowania wyraza sie
w tym, ze wniesienie sprzeciwu nie uruchamia automatycznie postgpowania, gdyz
zostaje ono wszczete dopiero wtedy, gdy uprawniony z tego prawa podniesie zarzut
bezzasadnosci sprzeciwu albo nie ustosunkuje sie do sprzeciwu. Sprzeciw stanowi
szczegdlnego rodzaju srodek zaskarzenia decyzji o udzieleniu prawa wylacznego
przez Urzad Patentowy i m.in. dlatego nie mozna opowiedzie¢ si¢ za pogladem, ze
postepowanie sprzeciwowe stanowi cz¢s¢ postepowania zgltoszeniowego.

Od 27 lutego 2020 r. weszly w zycie zmiany dotyczace postepowania sprzeciwo-
wego wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. Po-
mimo wprowadzonych przez ustawodawce zmian nalezy stwierdzi¢, Ze przebieg tego
postepowania jest nadal uzalezniony — podobnie jak w stanie prawnym obowigzu-
jacym do 27 lutego 2020 r. - od zachowania si¢ uprawnionego. Jezeli uprawniony
uzna sprzeciw za zasadny, czyli zgodzi si¢ ze stanowiskiem wnoszacego sprzeciw co
do istnienia podstaw do uniewaznienia prawa wylacznego — Urzad Patentowy wydaje
decyzje¢ o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzor uzyt-
kowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postepowania (art. 247 ust. 2 p.w.p.). Nato-
miast w sytuacji, gdy uprawniony podniesie zarzut, ze sprzeciw jest bezzasadny albo

26  Zob. podobnie A. Niewegltowski, Komentarz do art. 246..., op. cit., s. 1009.
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nie ustosunkuje si¢ do sprzeciwu, Prezes UPRP wyznacza eksperta do rozpatrzenia
sprawy. Eksperci moga réwniez orzeka¢ w zespotach orzekajacych.

Ustawodawca zrezygnowal z rozpatrywania sprzeciwow przez kolegia orzekajace
do spraw spornych. Do postepowania sprzeciwowego nie ma bowiem zastosowania
art. 255 ust. 2 p.w.p., ktéry przewiduje rozpoznawanie spraw w postepowaniu spor-
nym przez kolegia orzekajace do spraw spornych. Na mocy art. 1 pkt 30 nowelizacji
p-w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. zostal uchylony pkt 9 art. 255 ust. 1, czyli sprze-
ciw uznany przez uprawnionego za bezzasadny nie powoduje przekazania sprawy do
rozstrzygniecia w postepowaniu spornym.

Urzad Patentowy rozstrzyga sprawe w granicach sprzeciwu i jest zwigzany pod-
stawg prawng wskazang przez wnoszacego sprzeciw (art. 247 ust. 5 p.w.p.). W wyniku
merytorycznego rozpoznania sprzeciwu Urzad Patentowy wydaje decyzje o utrzy-
maniu w mocy decyzji o udzieleniu prawa wylacznego, jezeli nie uzna sprzeciwu za
zasadny, albo wydaje decyzje o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa wylacznego
w calosci lub w czesci. W tym zakresie stosuje sie¢ odpowiednio art. 245 ust. 1 p.w.p.
Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu si¢ decyzji o uchyleniu w czesci decy-
zji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa z rejestracji
Urzad Patentowy moze wezwac postanowieniem uprawnionego do nadestania w wy-
znaczonym terminie zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego badz
ilustracji wzoru przemystowego, pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu prawa
i umorzenia postepowania (art. 247 ust. 7 p.w.p.).

Nalezy stwierdzi¢, ze na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika
2019 r. nastgpila zmiana modelu postgpowania sprzeciwowego. Mianowicie do 27
lutego 2020 r. w przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny -
nastepowalo przekazanie sprawy do rozstrzygniecia w postepowaniu spornym, przy
czym wlasciwe do jej rozpoznania byty kolegia do spraw spornych. Natomiast od 27
lutego 2020 r. podniesieniu przez uprawnionego zarzutu bezzasadnosci sprzeciwu
albo jego nieustosunkowanie si¢ do sprzeciwu - skutkuje przekazaniem sprawy do
rozpatrzenia ekspertom wyznaczonym przez Prezesa UPRP?. Jednoczesnie jednak
od 27 lutego 2020 r. na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. zo-
stala zniesiona zasadnicza réznica pomiedzy sprzeciwem a wnioskiem o uniewaz-
nienie, ktora polegata na tym, ze wniosek o uniewaznienie praw wylacznych mogt
by¢ skutecznie wniesiony jedynie przez osobe legitymujaca si¢ interesem prawnym.
Obecnie legitymacje czynna do zlozenia wniosku o uniewaznienie praw wylacz-
nych posiada kazdy, co oznacza, ze wnioskodawca nie musi wykazywac si¢ posia-
daniem interesu prawnego w uniewaznieniu prawa. Zniesienie wymogu posiadania
przez wnioskodawce interesu prawnego w uniewaznieniu patentu nastapilo na mocy
nowelizacji p.w.p. z 16 pazdziernika 2019 r. Jednoczesnie spowodowato to uchyle-
nie przeslanki posiadania interesu prawnego w przypadku uniewaznienia innych

27  P.Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 596-597.
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praw wlasnosci przemystowej, do ktorych art. 89 p.w.p. znajduje odpowiednie zasto-
sowanie, tj. w odniesieniu do uniewaznienia prawa ochronnego na wzér uzytkowy,
prawa z rejestracji wzoru przemystowego i topografii (art. 100 ust. 1, art. 117 ust. 1,
art. 221 ust. 1 p.w.p.). Ponadto zbiezno$¢ postepowania sprzeciwowego i postepowa-
nia o uniewaznienie prawa sprowadza si¢ do tych samych podstaw materialnopraw-
nych stanowigcych przedmiot sprzeciwu i wniosku oraz okolicznosci faktycznych,
ktére uzasadniajg uniewaznienie patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub
prawa z rejestracji. Natomiast nadal obowigzuja znaczace odrebnosci proceduralne,
gdyz ustawodawca zrezygnowal z przekazania spraw zainicjowanych sprzeciwem do
merytorycznego rozpoznania w postepowaniu spornym.

Na decyzje i postanowienia Urzedu Patentowego w postepowaniu sprzeciwo-
wym przystuguje skarga do sagdu administracyjnego. Podkreslenia wymaga, ze od
decyzji UPRP przystuguje skarga do sadu administracyjnego na zasadach ogélnych.
Wynika to z kognicji sgdéw administracyjnych, ktére na podstawie art. 3 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi*
kontrolujg dzialalno$¢ administracji publicznej, obejmujaca m.in. orzekanie w spra-
wach skarg na decyzje administracyjne, w tym na decyzje UPRP wydawane w po-
stepowaniu sprzeciwowym. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. przedmiotem skargi
do sadu administracyjnego moga by¢ przede wszystkim decyzje administracyjne.
W tym zakresie ustawodawca postuzyt si¢ klauzulg generalna, ktéra umozliwia obje-
cie kognicja sagdownictwa administracyjnego kazdej decyzji administracyjnej wyda-
wanej na podstawie przepiséw Kodeksu postepowania administracyjnego, Ordynacji
podatkowej lub na podstawie innych szczegdlnych procedur. Kontroli sprawowanej
przez sady administracyjne podlegaja wiec wszystkie decyzje administracyjne, z wy-
jatkiem tych, ktore zostaly wylaczone przepisami ustaw szczegdlnych.

Nalezy przyjac, ze podstawe prawng do wniesienia skargi do sadu administra-
cyjnego na decyzje i postanowienia w postepowaniu sprzeciwowym stanowi art. 248
p-w.p.%, gdyz przepis ten zostal umieszczony w tytule VI, w ktérym zawarta jest regu-
lacja postgpowania sprzeciwowego, a takze znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie
tej regulacji. Zgodnie z art. 248 p.w.p. legitymacja skargowa przystuguje stronom tego
postepowania, tj. wnoszacemu sprzeciw oraz uprawnionemu.

Konkluzje

Podsumowujac powyzsze rozwazania, nalezy stwierdzi¢, ze kwestiag wywotujaca
kontrowersje jest charakter postepowania sprzeciwowego. Biorac pod uwage, ze prze-
pisy regulujace to postepowanie zostaly zamieszczone w tytule VI ustawy — Prawo

28  Tekstjedn. Dz.U.z 2019 r. poz. 2325; dalej jako ,,p.p.s.a”
29 Tak rowniez A. Nieweglowski, Komentarz do art. 248, (w:) L. Zelechowski (red.), Prawo wlasno-
$ci przemystowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1017.
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wlasnosci przemystowej, mozna byloby je uznac za czes¢ czy koncowy etap postepo-
wania zgloszeniowego (rejestrowego). Jednakze zasadne wydaje si¢ opowiedzenie si¢
za odrebnym, samodzielnym charakterem tego postepowania w stosunku do poste-
powania zgloszeniowego (rejestrowego). Za odrebnym charakterem postgpowania
sprzeciwowego przemawia kilka zasadniczych argumentéw. Po pierwsze, postepowa-
nie sprzeciwowe wszczyna si¢ dopiero wtedy, gdy postepowanie zgloszeniowe (reje-
strowe) zostalo juz zakonczone prawomocng decyzja UPRP o udzieleniu ochrony.
To postepowanie odréznia od procedury zgloszeniowej (rejestrowej) wystepowa-
niem nie jednej, lecz dwdch stron postepowania, a mianowicie wnoszacego sprze-
ciw i uprawnionego z prawa wylacznego. Jak bowiem wyraznie stanowi art. 247 ust.
4 p.w.p., strong tego postepowania — oprocz uprawnionego — jest rowniez wnoszacy
sprzeciw. Odmiennos¢ tych postepowan potwierdzit réwniez NSA m.in. w wyroku
z dnia 21 listopada 2006 r.,** wskazujac, ze art. 235 ust. 2 p.w.p. nie ma zastosowa-
nia do postepowania sprzeciwowego, w ktérym to postepowaniu strona jest nie tylko
uprawniony, ale réwniez wnoszacy sprzeciw. Ponadto odmienny jest cel postepowa-
nia sprzeciwowego, ktdrym nie jest udzielenie prawa wylacznego, lecz uniewaznienie
prawa wylacznego albo utrzymanie tego prawa w mocy w zmienionej formie.

Istotng wadg przyjetej regulacji postepowania w sprawie sprzeciwu wobec pra-
womocne]j decyzji UPRP o udzieleniu ochrony jest jej niekompletno$¢, co niewat-
pliwie nie sprzyja przejrzystosci i czytelnosci rozwigzan prawnych ksztattujacych to
postepowanie. Regulacja tego postepowania zawarta w art. 246-247 p.w.p. jest na-
der skromna, wrecz szczatkowa. Niewatpliwie brakuje unormowania wielu istotnych
kwestii dla tego postepowania, a w szczegdlnosci: obligatoryjnych elementéw mi-
nimalnej tresci sprzeciwu; rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego dotyczacych badania
dopuszczalnosci sprzeciwu; skutkéw prawnych niewniesienia oplaty za sprzeciw czy
nieuzupelnienia brakéw formalnych sprzeciwu.

Z uwagi na powyzsze zasadne de lege ferenda jest sformalizowanie przez usta-
wodawce sprzeciwu poprzez okreslenie obligatoryjnej tresci, obowigzku wniesienia
oplaty oraz skutkéw prawnych nieuzupelnienia brakéw sprzeciwu. Ponadto naleza-
toby uzalezni¢ dopuszczalno$¢ sprzeciwu od wskazania podstaw sprzeciwu wraz ze
wskazaniem okolicznosci, ktére uzasadniajg uniewaznienie prawa.
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