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WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszej ksiazki jest przedstawienie genezy ochrony
patentowej drugiego rzedu (poziomu), w tym ochrony wzoréw uzyt-
kowych oraz umiejscowienia tej ochrony pomiedzy patentami a wzo-
rami przemystowymi i oméwienie najwazniejszych modeli ochrony
patentowej drugiego rzedu a nastepnie, na tak zarysowanym tle, analiza
dogmatyczna modelu ochrony wzoru uzytkowego w Polsce.

W pierwszej czesci publikacji podjatem probe ustalenia genezy praw
wylacznych takiego typu jak wzér uzytkowy, zidentyfikowania intereséw
gospodarczych stojacych za ich wprowadzaniem, a takze ich miejsca
w systemie prawa wlasnosci przemystowej. Zreby ochrony rozwiazan
technicznych niespelniajacych wymogdéw patentowalnosci — okreslanych
ogdélnym mianem systemu patentowego drugiego rzedu — s niewiele
mlodsze niz sam ,wlasciwy” system patentowy. Potrzeba ochrony takich
rozwigzan za pomoca innego niz klasyczny patent prawa wyltacznego
przewaznie wynika z niewydolnosci systemu patentowego, badz z jego
immanentnego niedostosowania do potrzeb krajow rozwijajacych sie
lub niektérych sektorow gospodarki; sektoréw, gdzie wytwarzane sg
produkty funkcjonalne dzieki zastosowaniu rozwigzania niedostatecznie
donioslego technicznie i zarazem tatwego do nasladowania. Poznawanie
istoty takich rozwigzan, chociazby w drodze tzw. inzynierii wstecz-
nej, oraz natychmiastowe ich imitowanie s stosunkowo latwe. Twor-
ca kopiowanego rozwigzania jest wigc nieraz pozbawiony naturalnej
przewagi czasowej nad konkurentami, wynikajacej z pierwszenstwa we
wprowadzeniu na rynek nowoczesnego produktu. Jednoczesnie, skoro
esencja rozwigzania jest jego techniczna przydatno$é, to tworca nie
moze si¢ zabezpieczy¢ przed konkurencjg, uzyskujac prawo wylaczne



18 Wprowadzenie

na wzor przemystowy badz majatkowe prawo autorskie albo korzystajac
z instrumentow prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Z powodu
zbyt niskiego zaawansowania technicznego poza zasiggiem tworcy po-
zostaje ochrona patentowa. Zresztg czas i koszty na uzyskanie patentu
pozostawalyby przewaznie niewspotmierne do wartosci rozwigzania
objetego wzorem uzytkowym.

Co prawda trzonem publikacji jest analiza uregulowan krajowych, lecz
ich pelne zrozumienie wymaga wczesniejszego poznania teorii, przema-
wiajgcych zaréwno za zasadno$cig wprowadzania ochrony patentowej
drugiego rzedu, jak i za jej nieprzydatnos$cia, dyskusji toczacych si¢
w lonie Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle (AIPPI) i w toku prac Komisji Europejskiej, jak rowniez
przedstawienia roli i ksztaltu patentow drugiego rzedu w zagranicznych
porzadkach prawnych.

Prawo wylaczne do wzoru uzytkowego albo prawo do niego zblizo-
ne przewiduja porzadki prawne kilkudziesieciu panstw. Historycznie
przedmiot ochrony wzornictwa uzytkowego ograniczony byt do obiek-
tow tréjwymiarowych, lecz z czasem w wielu krajach dokonywano zmian
w tym zakresie. Rozszerzanie przedmiotu ochrony wigzalo si¢ zwykle
z ustanawianiem dluzszej listy wylaczen niz ta konstruowana na po-
trzeby patentu, wykluczano na przyktad z tej formuly ochrony sposoby
postepowania. Wspolne wszystkim regulacjom jest jednak traktowanie
wzoru uzytkowego jako rozwigzania o charakterze technicznym, ktére
odznacza sie przemystowa stosowalnoscig i przynajmniej lokalng no-
woscig. Wigcej watpliwosci rodzi sformutowanie dodatkowej przestanki
- majacej stanowi¢ odmiane nieoczywistosci, znanej w odniesieniu do
wynalazku lub majacej wyrazaé oczekiwanie, aby zglaszane rozwigzanie
odznaczalo si¢ pewng przydatnoscia techniczna. Stosunkowo rzadko
spotykane jest zjawisko rezygnacji z takiej przestanki, na co polski usta-
wodawca zdecydowal si¢ w 2020 roku. Postepowanie zgloszeniowe ma
przewaznie charakter rejestrowy. Czgs$¢ krajow umozliwia réwnoczesne
zgloszenie wzoru uzytkowego i patentu oraz ich jednoczesne rozpa-
trywanie, za$ inne poprzestaja na umozliwieniu konwersji zgloszenia
na zgloszenie patentowe, zwlaszcza w przypadku wydania przez urzad
patentowy decyzji odmawiajacej opatentowania zgloszonego rozwigza-



Wprowadzenie 19

nia. Ponadto maksymalny czas ochrony wzoru uzytkowego jest prawie
zawsze krotszy — waha si¢ on od szesciu do pigtnastu lat. Praktycznie
w kazdym panstwie wsérdd zglaszajacych dominujg podmioty lokalne,
co sugeruje, ze do mechanizméw powodujgcych ustanawianie takiego
prawa wylacznego nalezy by¢ moze doda¢ wole wspierania tworzenia
innowacji przez lokalnych przedsigbiorcow.

Na tak zarysowanym tle omawiam w niniejszej publikacji te elementy
polskiego modelu ochrony wzoru uzytkowego, ktére sg nieodzowne
do jego oceny w $wietle miedzynarodowych doswiadczen i propozycji
doktrynalnych. Szczegdlng uwage poswigcitem wiec uksztaltowaniu
przedmiotu ochrony, sformutowaniu przestanek przemystowej stoso-
walnosci i nowosci, a ponadto sposobowi uzyskiwania prawa ochron-
nego. Omawiam tez watpliwosci co do zakresu przedmiotowego prawa
ochronnego na wzor uzytkowy, poniewaz stanowia one o specyfice
krajowej regulacji.

Zgodnie z tezg, ktorej trafnoé¢ staralem si¢ zweryfikowaé w niniejszej
ksigzce, konstrukcja prawna polskiej instytucji wzoru uzytkowego nie
pozwala na pelnienie przez nig funkcji, jakie przypisuje si¢ wspdlczesnie
ochronie patentowej drugiego rzedu. W konsekwencji wspomniana
instytucja ma bardzo ograniczone znaczenie dla wspierania innowacyj-
noéci krajowych przedsigbiorstw i wymaga dalszych zmian.

W opracowaniach naukowych w zakresie wlasnoéci przemystowej brak
jest jednolitej terminologii w odniesieniu do instytucji stuzacych do
ochrony réznego rodzaju rozwigzan technicznych niebedacych wynalaz-
kami patentowalnymi. Autorzy postuguja si¢ pojeciem ,wzdr uzytkowy”
oraz ,patent drugiego rzedu’, a takze ,,rozwigzanie techniczne” i ,wyna-
lazek subpatentowalny”. Dlatego w ramach uwag wstepnych konieczne
jest wyjasnienie kwestii terminologii stosowanej w tej publikacji. Na jej
potrzeby przez pojecie ,,klasyczny wzoér uzytkowy” rozumiem ochrone
nowych i przemystowo stosowalnych rozwigzan technicznych ucieles-
nionych w obiektach przestrzennych (rozwigzan konstrukcyjnych), ktére
ponadto odznaczajg si¢ pewnym poziomem technicznym lub uzytecznos-
cig. W tym kontekscie ,wzor uzytkowy” odnosi si¢ do wskazanego wyzej
rozwigzania, niezaleznie od tego, czy jest ono rozwigzaniem konstruk-
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cyjnym. ,Wynalazkiem subpatentowalnym” jest natomiast kazde rozwia-
zanie techniczne cechujgce si¢ przemyslowa stosowalnoscia, nowoscia
oraz pewng doniostoscig techniczng — niewystarczajacg do uznania go
za wynalazek patentowalny. Uzytkowe znaczenie wynalazku tego rodzaju
jestirrelewantne. Z kolei ,,ochrona patentowa drugiego rzedu” to pojecie
obejmujace wszelkiego rodzaju alternatywne wzgledem patentu rezimy
ochrony - zaréwno ochrone wzornictwa uzytkowego w klasycznym
i ,,nieklasycznym” ujeciu, jak i patenty na wynalazki udzielane w po-
stepowaniu rejestracyjnym, przewaznie na krotszy maksymalny okres.
Przedmiotem takiego patentu moze by¢ zaréwno wynalazek subpatento-
walny, wynalazek (patentowalny), jak i wzdr uzytkowy. W konsekwencji,
patent drugiego rzedu jest pojeciem obejmujacym prawo wylaczne do
wzoru uzytkowego i wynalazku subpatentowalnego, a takze patent na
wynalazek udzielany w drodze rejestracji, jesli rownolegle funkcjonuje
tam system udzielania patentow.

Brak ujednolicenia terminologii w literaturze przedmiotu i poszczegél-
nych porzadkach prawnych powoduje, ze na pewnym poziomie ogdlnosci
patent drugiego rzedu i wzér uzytkowy to faktycznie pojecia zamienne'.
Nieraz prawo wylaczne okreslane jako patent odnosi sie do rozwigzania
technicznego, ktdre nie spelnia kryteriéw patentowalno$ci w rozumieniu
polskiej ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej badz Porozumienia
TRIPS. Z tego wzgledu omawiajac poszczegélne teorie, proponowane
modele ochrony badz uregulowania krajowe stosuje nomenklature w nich
przyjeta. Jednocze$nie w tytule ksiazki odwoluje sie do pojecia ,wzoru
uzytkowego’, poniewaz u zrédet koncepcji ochrony patentowej drugiego
rzedu lezy ochrona klasycznych wzoréw uzytkowych, pojeciem wzoru
uzytkowego postuguje si¢ wiekszo$¢ porozumien miedzynarodowych,
a takze regulacji w panstwach przewidujacych ochrong patentowsg dru-
giego rzedu. Wreszcie pojeciem wzoru uzytkowego postuguje si¢ polski
ustawodawca, a ocena krajowej instytucji jest centralnym punktem ksigzki.

! Na taka ewolucje pojecia ,wzor uzytkowy” zwraca uwage U. Suthersanen. U. Suthe-
resanen, Utility models: do they really serve national innovation strategies? [w:] The inno-
vation society and intellectual property, European Intellectual Property Institutes Network
Series, red. ]. Drexl, A.K. Sanders, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton
2020, s. 3-4.
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GENEZA | PROPOZYCJE MODELU
UREGULOWANIA OCHRONY
PATENTOWEJ DRUGIEGO RZEDU

1.1. Pierwsze regulacje dotyczace ochrony
wzoréw uzytkowych

Kiedy z koricem XIX wieku krystalizowaly sie dwie koncepcje ochrony
wytworow intelektualnych, ochrony prawem autorskim i patentowym,
stalo si¢ jasne, ze relatywnie nieskomplikowane rozwigzania o charakte-
rze technicznym nie podlegaly ochronie wedtug zadnej z nich'. Rychlo
okazalo si¢ rowniez, ze nieadekwatnym narzedziem bedzie rodzaca
sie wlasnie ochrona wzoréw przemystowych. Oznaczalo to, Ze autorzy
wspomnianych rozwigzan szczegoélnie mocno odczujg (dozwolone)
nasladownictwo ze strony konkurentéw. Pierwsze legislacyjne proby
stworzenia prawa wylacznego skrojonego na miare takich rozwigzan
technicznych podjeto w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Koncepcja instytucji wzoru uzytkowego siega pierwszej potowy XIX wie-
ku, kiedy to miedzy innymi niewydolno$¢ systemu patentowego Wiel-

! Pewng role w ochronie takich rozwigzan przed kopiowaniem odgrywato prawo
zwalczania nieuczciwej konkurencji.
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kiej Brytanii* doprowadzila do wydania dwdch ustaw — Ornamental
Designs Act z 1842 i Utility Desings Act z 1843. Ustawa o wzorach
zdobniczych ustanawiata ochrone estetycznych aspektow wyrobow, za$
ustawa o wzorach uzytkowych przewidywata ochrone ksztaltu i kon-
tiguracji wyrobéw uznanych za uzyteczne. Przedmiot wylacznosci byt
ograniczony do formy wyrobu przedstawionej na rysunku, tak wiec
wydaje sie, ze ustawa tkwila korzeniami raczej w idei wzoréw zdob-
niczych niz w ochronie patentowej’. Jednakze juz w pierwszych latach
obowigzywania nowego prawa zauwazano, Ze ustawa o wzorach uzyt-
kowych w istocie wprowadzila zastepczy system patentowy. Wzajemne
powiazania tych dwdch rodzajow praw wylacznych byly dosy¢ silne,
o czym $wiadczyl miedzy spadek liczby zgloszen wzoréw uzytkowych,
odkad podjeto sie reformy klasycznego patentu. Jednym stowem, wzor
uzytkowy wyplynat na fali niezadowolenia z funkcjonowania ,,starszego
brata’, w szczegolnosci skomplikowanych procedur i czasochtonnosci
postepowania i zostal odsuniety w cien wraz z przywrdceniem temu
pierwszemu funkcjonalnosci®. Catkowite odejscie Wielkiej Brytanii
od szeroko rozumianej instytucji patentéw drugiego rzedu okazato si¢
jednak pozorne. Na podstawie przepiséw prawa patentowego z roku
1949 Urzad Patentowy badal jedynie nowos¢, a nie badal poziomu
wynalazczego wynalazku®. Badanie poziomu wynalazczego wdrazane
byto jedynie w razie zgloszenia przez osobe trzecig sprzeciwu, wszczecia
postepowania uniewazniajacego lub w toku prowadzonego przed sagdem
powszechnym postepowania o naruszenie patentu. Ponadto, spelnienie
przez wynalazek przeslanki poziomu wynalazczego Urzad Patentowy
ocenial wowczas mniej restrykcyjnie niz obecnie. Przejawialo sie to
chociazby w obcigzeniu wnoszacego sprzeciw koniecznoscig wykazania,

* Krytycy tego systemu podnosili, ze jest zbyt zbiurokratyzowany, a zgtoszenia kosz-
towne i czasochtonne. Szerzej M.D. Janis, Second Tier Patent Protection, Harv.Intl.L.J.
1999/1 (40), s. 156.

3 M. D. Janis, Second Tier..., s. 156.

* Ostatecznie wspomniane wyzej wzory zniknely z pejzazu prawnego Wielkiej
Brytanii dopiero w 1919 r. M. D. Janis, Second Tier..., s. 157.

° Badanie nowosci zgtaszanych wynalazkow rozpoczeto w roku 1905, w nastepstwie
stwierdzenia, iz okoto 40% patentéw przyznawano na wynalazki juz wczesniej ujawnione
w opisach patentowych. U. Suthersanen, Inceremental Inventions in Europe: A Legal and
Economic Appraisal of Second Tier Patents ].B.L. July 2001, s. 326.
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ze sporne rozwigzanie jest bez watpienia oczywiste dla fachowca obezna-
nego z relewantnym stanem techniki. Analogicznie, w postegpowaniach
o naruszenie patentu sady wielokrotnie formutowaly wymog pozio-
mu wynalazczego jako konieczno$¢ zaprezentowania tylko , krztyny
inwencji’®. Dlatego, gdy w latach 60. analizowano w Wielkiej Brytanii
mozliwos¢ przyjecia ochrony wzornictwa uzytkowego na wzér modelu
niemieckiego, zwrdcono uwage, ze poziom wynalazczy oczekiwany od
brytyjskich wynalazkéw jest juz na tyle niski, ze bytby wystarczajacy dla
znacznej liczby rozwigzan kwalifikujgcych si¢ w Niemczech do ochrony
jako wzory uzytkowe. Uwaza si¢ nawet, iz we wczesnych latach 70. do-
szto w Wielkiej Brytanii do swoistej ,nadochrony” subpatentowalnych
wynalazkéw’. Warunki udzielania ochrony zmodyfikowano dopiero
w prawie patentowym z roku 1977, ktérego celem bylo miedzy inny-
mi zharmonizowanie brytyjskiego prawa ze standardami Konwencji
o udzielaniu patentéw europejskich. Przede wszystkim zobligowano
Urzad Patentowy do badania poziomu wynalazczego jeszcze przed
przyznaniem wylaczno$ci®.

Nieco p6zniej niz w Wielkiej Brytanii, w roku 1891, po instytucje wzoru
uzytkowego siegnieto w Niemczech. Tam uzyskata ona swdj klasyczny
ksztalt®. Jednak powody zainteresowania ochrong wzoréw uzytkowych
byly na kontynencie odmienne niz w Wielkiej Brytanii. Nalezato do nich
miedzy innymi zaostrzenie kryteriéw patentowalnosci w znowelizowa-
nym prawie patentowym (w szczegdlnosci podniesienie progu poziomu
technicznego). W Niemczech rezim patentowy wprowadzono stosun-
kowo pdzno, bo dopiero w roku 1877. Po czesci wynikalo to rolniczego

¢ Ang. scintilla of invention.

7 C. Lees, Do Design Problems Point to Second-Tier Protection?, CIPR 1998/14, s. 218,
K. M. Mott, The Concept of the Small Patent in European Legal Systems and Equivalent Pro-
tection under United States Law, Va. L. Rev. 1963, z. 49, s. 258, M. D. Janis, Harv.Intl.L.].
1999, s. 160.

& M. D. Janis, Harv.IntL.L.J. 1999, s. 160 przypis. 57. Ta zmiana byta skutkiem przy-
stapienia Wielkiej Brytanii do PCT. Na temat ochrony wzordéw uzytkowych w Wielkiej
Brytanii zob. tez U. Suthersanen, Utility models: do they really serve national innovation
strategies? [w:] The innovation society and intellectual property, European Intellectual
Property Institutes Network Series, red. ]. Drex], A.K. Sanders, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, Northampton 2020, s. 9.

° Ustawa das Gebrauchsmustergestez z 28.08.1891 r. (1986 BGBLI 1455).
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charakteru tamtejszej (zwlaszcza pruskiej) gospodarki, zas po czesci
z sity ruchéw antymonopolowych i patentowych. Dopiero gwattowna
industrializacja z lat 1850-1870 doprowadzita do rozwiniecia sie firm
takich jak Siemens i narodzin lobby przemystowego zainteresowanego
rozwojem systemu patentowego, oczywiscie w ksztalcie zapewniajacym
priorytet krajowym wynalazkom'’. Drugim powodem zainteresowania
niemieckiego ustawodawcy ideg wzoréw uzytkowych byto stwierdzenie
przez Najwyzszy Sad Handlowy Cesarstwa w roku 1878, Ze prawa wy-
taczne udzielane w oparciu o przepisy ustawy o wzornictwie przemysto-
wym (das Geschmackmustergesetz) z roku 1876 chronig tylko estetyczny
aspekt wzoru, a nie funkcjonalny badz techniczny". Na marginesie,
réwniez w Austrii, jakkolwiek znacznie pdzniej, bo w roku 1994, ochrona
wzordw uzytkowych zostata wprowadzona m.in. wskutek wezesniejszej
nowelizacji przepiséw dotyczacych wzoréw przemystowych oraz checi
zapewnienia fatwo dostepnej i mniej wymagajacej niz patentowa ochro-
ny rozwigzan technicznych'z

12 Szerzej PA. Cummings, From Germany to Australia: Opportunity for a Second
Tier Patent System in the United States, Mich. St. ]. Int'1 L. 18 (2010), z. 2, s. 303, Raport
United Nations Conference on Trade and Developemen (UNCTAD) International Center
for Trade and Sustainable Developement (ICTSD), U. Suthersanen, Utility Models and
Innovation in Developing Countries, 2006, s. 15, M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa
2008,s.45in.

1" Szerzej E. Walde, Zur Vorgeschichte des Musterschutzes im Deutschen Recht [w:]
Geistiges Eigentum Bausteine zur Rechtsgeschichte, Weinheim 1996, s. 563 i n. Nieco ponad
wiek p6zniej w podobnym tonie wypowiedzial si¢ Sad Najwyzszy w Australii inicjujac
analogiczna dyskusje (orzeczenie z roku 1987 w sprawie Firmagroup Australia v Byrne
& Davidson Doors Vic.). Por. J. Luck, The Firmagroup case: trigger for designs law reform
[w:] Landmarks in Australian Intellectual Property Law, red. A.T. Kenyon, M. Richardson,
S. Ricketson, New York 2009, s. 142.

12 Zob. szerzej M. Balicki, Das Gebrauchsmuster, un modelo de utilidad, il modello
di utilita - drugi rzqd ochrony patentowej w Austrii, Hiszpanii oraz we Wloszech [w:]
Aspekty materialnoprawne i proceduralne wlasnosci przemystowej oraz zarzgdzanie pra-
wami wylgcznymi, red. A. Adamczak, Wynalazczos$¢ i ochrona wlasnoéci intelektualnej,
Politechnika Swiqtokrzyska, 2017/41; G. Kucsko, Geistiges Eigentum, Wien 2003, s. 973;
H. Knittel, Das neue osterreichische Gebrauchsmusterrecht, OBl 1994/2, s. 51; H. Kanittel,
Erfindungsschutz in Osterreich [w:] 100 Jahre Osterreichisches Patentamt 18991999
Festschrift, Wien 1999; H. Collin, Das dsterreichische Gebrauchsmuster, OBl 1995;
L. Wiltshek, Patentrecht, Wien 2010.
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Koncepcyjnie ochrona wzoréw uzytkowych miata by¢ raczej uzupelnie-
niem dla ochrony wzoréw przemystowych niz dla systemu patentowego.
Przedmiot ochrony ujeto nastepujaco: narzedzia pracy lub inne przed-
mioty uzytkowe, jezeli na skutek nowego uksztaltowania, uktadu lub
zestawienia stuza celom uzytkowym zwiazanym z wykonywaniem pracy.
Prawo wylaczne nie bylo przyznawane na sposoby ani na urzadzenia,
ktorych zewnetrzne uksztalttowanie nie wplywato na ich funkcjonalnos¢,
czyli takie jak np. obwody elektryczne. Na ograniczenie przedmiotu
ochrony do zewnetrznego uksztaltowania narzedzi oraz przedmio-
tow codziennego uzytku rzutowat rodzaj aktywnosci wynalazczej, jaka
ustawodawca zamierzal wspiera¢ - mozna nawet powiedzie¢, ze byt
to pierwszy system promowania funkcjonalnego designu®’. Od wzoru
uzytkowego oczekiwano nowosci lokalnej oraz — w praktyce — mniejszej
donioslosci technicznej niz od wynalazku (woéwczas wymog ten nie byt
wyraznie wystowiony w ustawie), a ponadto nie przeprowadzano bada-
nia merytorycznego przed przyznaniem trwajacego trzy lata monopolu
(mdgl on zosta¢ w jednokrotnie przedtuzony na kolejne trzy lata)™.

W roku 1986 znowelizowano ustawe niemieckg dodajac do przestanki
nowosci wymogi poziomu (kroku) wynalazczego (niem. erfinderischer
Schritt) oraz przemystowej stosowalnos$ci. Przestanki ochrony staly sie
wiec werbalnie podobne do przestanek zdolnosci patentowej, ale ,,krok
wynalazczy” wzoru uzytkowego traktowano jako warunek mniej wy-
magajacy niz ,dziatalnos¢ wynalazcza” (niem. erfinderishe Titigkeit),
ktorej odzwierciedlenia szukano w wynalazkach. Ponadto, ze wzgledu
na przystgpienie do Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich,
w przypadku regulacji patentowej konieczna byta rezygnacja z szes-
ciomiesiecznego okresu taski dla sytuacji ujawnienia rozwigzania przez
tworce rozwiazania badz jego nastepce prawnego. Odtad skorzystanie
z ulgi w takich okoliczno$ciach stato si¢ mozliwe tylko w przypadku
wnioskow o udzielenie ochrony na wzdr uzytkowy'.

13 E. Walde, 1996, s. 563 i n.

4 M.D. Janis, Harv.IntL.L.J. 1999, s. 158.

* Wskazuje sie, ze okres faski mdgl stanowi¢ wazng przyczyne popularnosci tej
formy ochrony rozwiazan technicznych. M.D. Janis, Harv.Intl.L.J. 1999, s. 163, przyp. 66.
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W roku 1990 zdecydowano sie na zniesienie wymogu formy przestrzen-
nej's. Zwolennicy tej zmiany argumentowali, Ze to ograniczenie bylo
uzasadnione wylacznie historycznie - jako relikt czaséw, gdy wzory
byty wzglednie proste, jednoelementowe, a zdolno$¢ ochronng mozna
byto ocenié ,,na pierwszy rzut oka” Wszelako dopuszczajac szeroki krag
przedmiotéw chronionych jako wzory uzytkowe, nie zdecydowano si¢
calkowicie znie$¢ roznic w stosunku do przedmiotu ochrony patentowe;.
Ochronie nadal nie podlegaja rozwiazania z dziedziny biotechnologii,
programy komputerowe, a takze sposoby, co wydaje sie by¢ wynikiem
kompromisu miedzy zwolennikami i przeciwnikami zblizania modelu
ochrony wzoru uzytkowego do modelu klasycznej ochrony patentowej"’.

Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej stanowita kulminacje proce-
su odchodzenia od klasycznego systemu ochrony wzoréw uzytkowych
do rozwinigtego systemu patentowego drugiego rzedu, zachowujace-
go jedynie etykiete wzoru uzytkowego. Mianowicie, z czasem zaczeto
dostrzega¢, iz zaréwno w przypadku patentéw, jak i praw na wzory
uzytkowe przedmiotem ochrony jest przede wszystkim instrukeja tech-
nicznego dziatania, a nie forma wyrobu. Mozliwos¢ réwnoczesnego
ubiegania si¢ o patent i prawo ochronne na wzdr uzytkowy sprawia, ze
niemal co drugiemu zgloszeniu patentowemu towarzyszy rejestracja
wzoru uzytkowego'®.

Przyklady Wielkiej Brytanii oraz Niemiec pozwalajg upatrywac genezy
wzordéw uzytkowych w luce w krajowym systemie ochrony wlasnosci
przemystowej, wynikajacej albo z generalnego niedomagania klasycz-
nego systemu patentowego, albo braku wlasciwego narzedzia ochrony
pewnego rodzaju tworczoséci technicznej. Rozwoj niemieckiej instytucji
wzoru uzytkowego wydaje sie wskazywac, ze druga ze wskazanych wy-
zej przyczyn ma charakter pozorny: geneza narodzin ochrony wzoréw

' Niem. das Raumform.

17" Szerzej U. Tronser, Auswirkungen des Produktpirateriegesetzes vom 7. Mdrz 1990
auf das Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1991/10, E. Samson-Himmelstjerna, W. von Lippich,
Der Raumform Zum Software-Gebrauchsmuster? [w:] Festschrift fiir Wolfgang von Meibom
zum 65. Geburtstag, red. Ch. Harmsen, O. J. Jiingst, E. Rodiger, Kéln 2010, s. 509 i n.

'8 Szerzej M. D. Janis, Harv.IntLL.]. 1999, s. 162-165, UNCTAD i ICTSD z 2006,
s. 16.
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uzytkowych tkwilaby raczej w niedostosowaniu systemu patentowego
do charakteru krajowej tworczosci technicznej, a nie w braku instytucji
odpowiadajacej specyficznym potrzebom okreslonej kategorii pod-
miotdéw, jak na przyklad projektantéw form przemystowych. Dlatego
wzdr uzytkowy cieszy sie najwieksza popularnosciag w tych panstwach,
ktore wraz z ewolucja lokalnej tworczosci technicznej przeksztalcajg
tradycyjny wzor uzytkowy w patent drugiego rzedu. Niezaleznie od
tego, zarowno doswiadczenia Wielkiej Brytanii, jak i Niemiec dowodza
$cisle lokalnego charakteru potrzeb wplywajacych na powstanie i rozwoj
ochrony wzoréw uzytkowych.

1.2. Istota ochrony patentowej drugiego rzedu
| przyczyny jej ustanawiania

Sama geneza instytucji wzoru uzytkowego ujawnia juz pewne pod-
stawowe problemy zwiazane z funkcja, jaka instytucja ta ma pelnic.
Stosunkowo dlugo niekwestionowang istota monopolu tego rodzaju
pozostawala wiez rozwigzania z majacym trwalg posta¢ przedmiotem,
niezaleznie od jego technicznej ztozonosci. Zdaniem J. Kohlera wzor
uzytkowy opierat si¢ nie tyle na ,sitach natury” (tak w przypadku wy-
nalazkow), ale na formie przestrzennej, ktora ze swojej istoty albo w po-
taczeniu z kombinacja wspomnianych sit ma znaczenie dla realizacji
ludzkich zamierzen. Chroniona w przypadku wzoru uzytkowego jest nie
forma przestrzenna, ale idea przestrzenna (niem. die Raumidee), ktéra
dopuszcza rzad ekwiwalentnych postaci ide¢ te urzeczywistniajacych
(niem. die Verwirklichungsformen, czyli tym ujeciu - ekwiwalenty).
Jako przyktad rozgraniczenia ochrony tego typu od ochrony patentowe;j
przywotlany autor podawat instrument muzyczny, w ktérym zmiana
ksztaltu pozwala na jego wygodnieje uchwycenie (wzoér uzytkowy), peini
role dekoracyjna (wzdr przemystowy), a ponadto umozliwia wydobycie
z instrumentu nowych tonéw (patent — zwlaszcza, jesli nowe tony nie
zalezg bezposrednio od uksztaltowania instrumentu)'®. W tym ujeciu
wzory uzytkowe i wynalazki stanowily jakosciowo odrebne kategorie

' Autor nie wyjasnit, jakie dodatkowe czynniki mogloby wplyna¢ na nowe brzmienie
instrumentu.
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w ramach projektéw wynalazczych®. Na sztuczno$¢ wyodrebnienia
tych praw wylacznych wskazywal z pespektywy prawa wynalazczego
S. Grzybowski. Zdaniem wspomnianego autora ,,[k]oncepcji wyodreb-
nienia wzoréw uzytkowych jako szczegolnej kategorii prawnej nie da
sie (...) w calej pelni i przekonywujaco uzasadni¢ réznicg o charakterze
ontologicznym. (...) Réznica polega na tym tylko, ze owe «mniejsze» wy-
nalazki, jakimi sg wzory uzytkowe, uzasadniajg powstanie szczuplejszej
ochrony prawnej tego samego rodzaju, przy skromniejszych wymaga-
niach przestanek powstania ochrony prawne;j”'. Istotg ochrony wzoréw
uzytkowych byloby wiec stworzenie alternatywnego rzedu (poziomu)
w systemie ochrony patentowej zapelnionego przez réznego typu pra-
wa wylaczne wyrosle ze wspolnego pnia - klasycznego modelu wzoru
uzytkowego - i pozostajace w zréznicowanych relacjach wzgledem
rezimu patentowego pierwszego rzedu®’. Model rozwoju gospodarcze-
go 1 technologicznego polegajacy na tworzeniu coraz wiekszej liczby
produktow o coraz krétszym cyklu zycia rynkowego, ktore wymagaja
natychmiastowej ochrony, mogltby nawet sprawi¢, ze takie prawo wy-
taczne statoby si¢ popularniejszym od klasycznych patentéw zrodlem
monopolu (quasi-) patentowego. W nieco innym kontekscie czasem
zwraca si¢ uwage, ze zapewnienie ochrony rozwigzaniom o nizszym
poziomie wynalazczym pozwala na unikniecie ,,dewaluacji” patentu
pierwszego rzedu, nastepujacej przez rozciagganie ochrony patentowej —
chociazby pod naciskiem lokalnych przedsiebiorcéw - na rozwiazania
0 ,stabszym tadunku” twérczoéci technicznej?.

0 Stanowisko J. Kohlera przywoluj¢ za R. Krasser, Gebrauchsmuster unter internatio-
nalem und europiischem Aspekt [w:] Josef Kohler und der Schutz der geistigen Eigentums
in Europa, red. J. Adrian, W. Nordemann, A. Wandtke, Berlin 1996, s. 73-74 i 78.

21 S. Grzybowski, A. Kopff, Wzory Uzytkowe. Refleksje nad prawem obowigzujgcym
i nad zasadnoscig wyodrebnienia kategorii wzoréw uzytkowych, SC 1970, t. XVIII, s. 115,
a takze s. 129-130.

22 J.H. Reichman, Legal hybrids between the patent and copyright paradigms, Colum.
L. Rev. 1994, 5. 2459, M. du Vall, Wzory uzytkowe — geneza, wspotczesne systemy ochrony,
whioski dla polskiego ustawodawcy, ZNUJ PPWT 2010/107.

» Raport The Intellectual Property Institute, M. Llewelyn, Utility Models/Second Tier
Protection A Report on the Proposals of the European Commision, Londyn 1996, s. 46-49;
E. Traple, Wzory uzytkowe jako odrebny przedmiot ochrony w ramach prawa patentowego,
ZNUJ PPWI1992/59, s. 19. W kontekscie relacji systemow pierwszego i drugiego rzedu
wspomina sie wrecz o efekcie ,,zanieczyszczajacym’, jaki moga wywierac ,,nizsze” systemy
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Przewaznie ochrong patentéw drugiego rzedu od ,,tradycyjnej” ochro-
ny patentowej odrozniajg tagodniejsze przestanki oraz nizsze koszty
uzyskania wylacznosci, a takze krotszy maksymalny okres jej trwania,
stad, bardzo czesto, idea ochrony drugiego rzedu jest powigzana z re-
jestracyjnym system udzielania ochrony, niemniej traktowanie wzoru
uzytkowego po prostu jako podkategorii patentéw, odmiennej jedynie
zlagodzeniem wymogoéw przyznawania ochrony, moze by¢ zbyt du-
zym uproszczeniem. Takie spojrzenie moze sugerowaé przedstawiona
wczesniej ewolucja ochrony wzornictwa uzytkowego, zwlaszcza w ich
kolebce — w Niemczech, lecz rozréznienie na klasyczny wzor uzytkowy
a patent drugiego rzedu nastrecza wiecej watpliwosci i pociaga za soba
wiecej konsekwencji niz mozna by wstepnie zakladaé. By¢ moze préba
postrzegania tej instytucji przez pryzmat ,,starszych braci” jest najpo-
wazniejszym zZrédfem nieprawidtowego okreslania jej celéw oraz istoty*.

Praktycznym wyrazem powyzszej watpliwosci jest nierzadkie wyma-
ganie od wzoru uzytkowego (patentu drugiego rzedu) odznaczania
sie ,znamienng’, praktyczna zaletg (uzytecznoscia), zamiast ,jakakol-
wiek” doniostoscia techniczng. W taka strone zmierzal projekt ustawy
modelowej dla wzoréw uzytkowych opracowany w Instytucie Prawa
Poréwnawczego w Mediolanie®. Zgodnie z art. 1 projektu ,,[p]rzedmiot
wzoru uzytkowego moze stanowi¢ kazda nowa forma wtasciwa do na-
dania maszynom lub ich cz¢sciom badz przedmiotom powszechnego
uzytku szczegolnej skutecznosci lub wiekszej tatwosci stosowania lub tez
ulatwiajaca ich uzywanie™. Podobng intuicjg wykazali si¢ uczestnicy
prac nad koncepcjg porozumienia w sprawie ochrony wzoréw uzytko-
wych prowadzonych pod auspicjami AIPPI oraz Komisja Europejska,
co najmniej dwukrotnie sondujac mozliwos¢ wprowadzenia jednolitej
badz zharmonizowanej ochrony wzoréw uzytkowych w ramach Unii

na procedury i koncepcje systeméw wyzszego rzedu. P. Leith, Software Utility Models
and SMEs, JILT 2000/2, s. 6.

* Na przyktad przestanki zdolnosci ochronnej rozpatruje si¢ przewaznie w kontekscie
ich ,,ztagodzenia” wobec przestanek patentowalnosci, a nie ich odmiennego charakteru.

» Projekt zostal sporzadzony pod kierunkiem profesora M. Rotondi w 1971 r. i nosit
tytut ,,Draft of a Model Law on Trademarks, Patents and Models”.

% Przywoluje za P. Lisiecki, A. Szajkowski, Zalozenia nowego prawa wynalazczego,
Poznan 1973, s. 37.
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Europejskiej. J.H. Reichmann zaznacza, iz taka forma monopolu nie
zniecheca (nadmiernie) konkurentéw do budowania wlasnych roz-
wigzan na wkladzie pierwszego innowatora i zwykle pozwala ,,ulep-
szaczowi” na przejecie wartosci ekonomicznej swojego ulepszenia®.
Instytucja wzoru uzytkowego stanowi¢ ma zatem platforme pozwalajaca
na zagospodarowanie pewnego typu — nierozpoznawanej przez klasycz-
ny rezim patentowy — tworczosci intelektualnej, zniechecajac tworcow
od prob siggania na przyktad po rezim autorski (ochrona utworéw
technicznych), co mogloby prowadzi¢ do zacierania si¢ granic miedzy
ochrong patentowy i autorska. Niezaleznie od tego, ktore ujecie wyda
sie bardziej prawidlowe z punktu widzenia teorii prawa wynalazczego,
niektorzy przedstawiciele doktryny stoja na stanowisku, iz w praktyce
ochrona patentowa drugiego rzedu ,zawsze probuje sie ustanowi¢”
(ang. ,will always try to establish itself”)*. Natychmiast rodzi sie py-
tanie — dlaczego?

1.2.1. Klasyczny system ochrony patentowej wobec
przyrostowego charakteru twérczosci technicznej

Greckie stowo téchne mialo szerokie znaczenie, obejmowato zaréwno
sztuke, jak i technike, ktorych wspélnym mianownikiem byto wywo-
dzenie si¢ z umiejetnej produkgji ludzkiej. Innymi stowy, ,,téchne faczyla
razem wszystkie te dziedziny: technike, sztuke i nauke, znaczy to, ze
dziedzin tych nie rozdzielano, ze raczej je pojmowano, jako jedng wielka
dziedzine wytwdrczosci ludzkiej”*. Przekonanie o jednosci tej ludzkiej
wytworczoséci funkcjonowalo jeszcze wiele wiekow pdzniej, lecz wspot-

27 1. H. Reichman, Colum. L. Rev. 1994, s. 2459.

* Paradoksalnie, potwierdzaja to doswiadczenia panstw, ktore zamiast ustanawiac¢ dla
»matych wynalazkéw” odrebny system ochrony, fagodniej oceniajg poziom wynalazczy
wymagany do otrzymania monopolu patentowego. Mozna wskaza¢ na przyklad Wielkiej
Brytanii oraz Stanéw Zjednoczonych Ameryki, jako panstw, w ktérych poziom techniczny
wynalazkow jest nieraz oceniany mniej restrykcyjnie. Tak M. D. Janis, Harv.IntL.L.]. 1999,
s. 161.

¥ A. Szewc, O technice i pojeciach pokrewnych [w:] Spory o wlasnos¢ intelektualng.
Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewi-
czowi, red. A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc, Krakow 2013, s. 1221-1222.
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cze$nie technika rozumiana jest dalece weziej jako ,wiedza na temat
praktycznego wykorzystania osiggnie¢ nauki w przemysle, transporcie,
medycynie itp. oraz tez jako praktyczne wykorzystanie tej wiedzy”™.

Charakteryzujac rozwigzania techniczne ujmuje si¢ technike jako sfere
dziatalnosci ludzkiej, ktorej bazg teoretycznag sa stosowane nauki przy-
rodnicze wymagajace weryfikacji eksperymentalnej, a dokladniej, ogot
znanych metod i sposobow oddziatlywania na materie stuzacych zaspo-
kojeniu praktycznych potrzeb cztowieka®. W konsekwencji, poza sfera
techniki pozostaje zar6wno dziatalno$¢ artystyczna, jak i abstrakcyjno-
-mys$lowa. Do przykiadéw takich, niewplywajacych na materie, dzialan,
zaliczymy metody prowadzenia ksiegowos$ci lub pomiaréw, algorytmy
i sposoby szyfrowania®. Omawiany termin nieustannie podlega pewne;
erozji, zwlaszcza w zderzeniu z problematyka ochrony wynalazkéw
biotechnologicznych oraz programéw komputerowych. W pierwszym
przypadku przedmiotem oddzialywania jest materia ozywiona, w dru-
gim za$ oddziatywanie na materie nastepuje za po$rednictwem $rodkow
wymagajacych jedynie weryfikacji logicznej*. E. Traple zwraca uwagg,
ze pojeciem techniki nie postuguje sie zaden akt prawny ,,jest to raczej
pojecie, ktdre intuicyjnie dotad wigzano z materialnym oddzialywaniem
na materie i ze sterowaniem procesami natury w celu osiagniecia okre-
$lonego efektu. Ponadto, coraz cze$ciej w miejsce pojecia «technika»
uzywa sie okreslenia «technologia», ktore moze wykazywa¢ znacznie
szersze powigzania niz tradycyjnie rozumiana technika. Pojecie no-
woczesne technologie odnosi si¢ zaréwno do elektroniki, genetyki, jak
i programéw komputerowych™*.

¥ Slownik Jezyka Polskiego PWN, dostepny pod adresem www.sjp.pwn.pl. Dostep:
29.05.2020 .

31 Orzeczenie WSA w Warszawie z 13.03.2008 r., VI SA/Wa 1404/07, LEX nr 599477;
orzeczenie WSA w Warszawie z 11.03.2010 r., VI SA/Wa 1799/09, LEX nr 606992.

2 P. Kostanski [w:] Prawo Wlasnosci Przemystowej Komentarz, red. P. Kostanski,
Warszawa 2010, s. 164-165. Orzeczenie WSA w Warszawie z 13.03.2008 r., VI SA/Wa
1404/07, LEX nr 599477.

3 A. Szewc, 2013, s. 1224-1225; M. du Vall, Prawo patentowe, 2008, s. 160-161.

¥ E. Traple, Zdolnos¢ patentowa programéw komputerowych [w:] Regulacje w dzie-
dzinie wlasnosci przemystowej, ZNU]J PPWT 2002/26, s. 26.
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