Projekt
USTAWA

z dnia

0 zmianie ustawy — Prawo wlasnos$ci przemyslowej

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasno$ci przemystowej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 776, z 2018 1. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501) wprowadza si¢ nastgpujace

zmiany:

1)

2)

3)

w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Umowa migdzynarodowa lub przepisy, o ktorych mowa w ust. 1, rozstrzygaja w
szczegolnosci o tym, w jakim jezyku lub w jakiej formie jest prowadzone postepowanie
zwigzane z udzielaniem ochrony i w jakim jezyku lub w jakiej formie sporzadza si¢
dokumentacje zgloszen wynalazkéw, wzoréow uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadow scalonych.”;

w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1.Na wniosek zglaszajacego Urzad Patentowy wydaje, w celu zastrzezenia
pierwszenstwa, o ktorym mowa w art. 14, dowod dokonania zgloszenia wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie Patentowym (dowdd
pierwszenstwa).”;

w art. 28:
a) dotychczasowg tre$¢ oznacza si¢ jako ust. 1,
b) wust. 1:
— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
»Za wynalazki nie uwaza si¢ w szczegolnosci:”,

—  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) schematow, zasad i metod przeprowadzania procesow myslowych,
rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnos$ci gospodarcze;j;”,

—uchyla si¢ pkt 4,

— w pkt 4! lit. a otrzymuje brzmienie:

» @) mozliwo$¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:



4)

5)

6)

,»J) programéw komputerowych;”,
c) dodaje si¢ ust. 2 w brzmieniu:

»2. Przedmiotu lub dziatalnosci, o ktéorych mowa w ust. 1
pkt 1-3, 5 1 6, nie uwaza si¢ za wynalazki, o ile zgloszenie dotyczy
przedmiotu lub dziatalnos$ci jako takich.”;

w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli ro$lin lub
zwierzat, a takze wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma
zastosowania do sposobow mikrobiologicznych lub innych sposobow technicznych
ani do wytwordw uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie sg to odmiany roslin lub
rasy zwierzat;”;

w art. 33:

a) wust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

»W szczeg6lnos$ci opis zawiera tytul odpowiadajacy przedmiotowi wynalazku,
okresla dziedzing techniki, ktorej wynalazek dotyczy, a takze znany zglaszajacemu
stan techniki, oraz wskazuje problem techniczny do rozwigzania, a takze przedstawia
w sposoOb szczegdlowy przedmiot rozwigzania, z objasnieniem figur rysunkow, jezeli
zgloszenie zawiera rysunki, i przyktadem lub przyktadami realizacji badZ stosowania
wynalazku.”,

b) ust. 313! otrzymujg brzmienie:

»3. Zastrzezenia patentowe, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, okreslaja
zastrzegany wynalazek i zakres zadanej ochrony przez podanie cech technicznych
rozwigzania odnoszacych si¢ do sktadu lub struktury wytworu, czynnos$ci oraz
srodkow technicznych sposobu, budowy lub zwigzkoéw konstrukcyjnych urzadzenia
badZ nowego zastosowania znanego wytworu.

3!, Zastrzezenia patentowe, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny
by¢ jasne 1 zwiezte oraz w catosci poparte opisem wynalazku. Kazde zastrzezenie
powinno by¢ ujete w jednym zdaniu lub rownowazniku zdania.”;

w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Kilka wynalazkéw ujetych w jednym zgtoszeniu spelnia wymog jednolitosci,
jezeli istnieje migdzy nimi zwigzek techniczny oparty na jednej lub wielu wspolnych lub
wzajemnie sobie odpowiadajacych cechach technicznych sposrod tych, ktore okreslajg

wklad wnoszony przez kazdy z wynalazkéw do stanu techniki.”;



7) art. 37 otrzymuje brzmienie:

»Art. 37. Do czasu wydania przez Urzad Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie

udzielenia patentu zglaszajacy moze wprowadzaé uzupeknienia i poprawki do zgloszenia

wynalazku, ktore nie moga wykraczaé poza to, co zostato ujawnione w dniu dokonania

zgloszenia, jako przedmiot rozwigzania w opisie zgloszeniowym wynalazku

obejmujacym opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki.”;

8) wart. 39 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,Przepisy art. 37 oraz art. 49 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.”;

9) w art. 47:

a)

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Urzad Patentowy sporzadza, w terminie dziewigciu miesiecy od daty
pierwszenstwa, dla kazdego zgloszenia wynalazku podlegajacego ogloszeniu,
sprawozdanie o stanie techniki, obejmujace wykaz publikacji, ktére beda brane pod
uwage przy ocenie zgltoszonego wynalazku.”,
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Wraz ze sprawozdaniem, o ktérym mowa w ust. 1, Urzad Patentowy
sporzadza wstepng ocene dotyczacag wymogu jednolito$ci zgloszenia i spetnienia
warunkéw wymaganych do uzyskania patentu. Urzad Patentowy przekazuje wstgpna
ocen¢ zglaszajagcemu niezwlocznie po jej sporzadzeniu. Udostepnienie wstepnej
oceny osobom trzecim przed publikacjg zgloszenia jest niedopuszczalne.”,
dodaje si¢ ust. 5—7 w brzmieniu:

»d. Zglaszajacy moze wystagpi¢c do Urzedu Patentowego z wnioskiem
o sporzadzenie dla zgloszenia wynalazku sprawozdania z poszukiwania typu
miedzynarodowego, o ktorym mowa w art. 15 ust. 5 Ukladu o wspolpracy
patentowej, sporzadzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego
dnia 2 pazdziernika 1979 r. 1 zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r.
poz. 303 oraz z 1994 r. poz. 330).

6.Urzad Patentowy bierze pod uwage przy ocenie zgloszonego wynalazku
sprawozdanie z poszukiwania typu migdzynarodowego, o ktérym mowa w ust. 5,
oile sprawozdanie to zostanie zlozone do akt zgloszenia wynalazku przez
zglaszajacego przed zakonczeniem postgpowania w sprawie udzielenia patentu.

7. Do poszukiwan typu migdzynarodowego prowadzonych przez Urzad

Patentowy przepisy ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio.”;



10)

11)

12)

13)

14)

w art. 49 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,2) wynalazek nie zostal przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca
mogl ten wynalazek urzeczywistnié, lub”,

b) dodaje si¢ pkt 3 w brzmieniu:

,»3) zastrzezenia patentowe nie okreslajg przedmiotu zadanej ochrony w sposob jasny
1 zwigzly oraz nie sg w catosci poparte opisem”;

w art. 66 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

»1) Wwytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu
lub sktadowaniu produktu bedacego przedmiotem wynalazku, lub eksportowaniu
lub importowaniu go do tych celéw, lub

2) stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub sktadowaniu produktow
otrzymanych bezpos$rednio takim sposobem, lub eksportowaniu lub importowaniu
ich do tych celow.”;

w art. 69 w ust. 1:

a) pkt4 otrzymuje brzmienie:

»4) korzystanie =z wynalazku polegajace na wytwarzaniu, uzZywaniu,
przechowywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub
importowaniu, w celu wykonania czynnosci, jakie na podstawie przepisow
prawa sa wymagane dla uzyskania, rowniez przez osobg trzecia, rejestracji lub
zezwolenia, stanowigcych warunek dopuszczenia do obrotu niektorych
wytworow ze wzgledu na ich przeznaczenie, w szczegdlnosci produktow
leczniczych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego
panstwa;”,

b) w pkt 5 kropke zastepuje si¢ srednikiem i dodaje si¢ pkt 6 w brzmieniu:

,0) korzystanie z materiatu biologicznego do celow hodowli lub odkrywania
1 wyprowadzania nowych odmian ro$lin.”;

w tytule II w dziale II tytut rozdziatu 8 otrzymuje brzmienie:

,Uniewaznienie, wygasnigcie i ograniczenie patentu”;
w art. 89 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,Patent moze zosta¢ uniewazniony w catosci lub czesci na wniosek kazdego, kto wykaze,

2

ze:”;
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15) po art. 89 dodaje sie art. 89! w brzmieniu:

LArt. 89!, 1. Na wniosek uprawnionego z patentu, patent moze by¢ ograniczony
przez zmiang zastrzezen patentowych.

2. Do rozpatrzenia wniosku o ograniczenie patentu Prezes Urzedu Patentowego
wyznacza eksperta. Przepisy art. 264 ust. 1! i 5 stosuje sie odpowiednio.

3. Po rozpoznaniu wniosku o ograniczenie patentu Urzad Patentowy wydaje decyzje
0 ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia patentu lub umorzeniu postepowania.

4. Przed wydaniem decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, Urzad Patentowy moze wezwaé
uprawnionego z patentu, w Wwyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia
postepowania w sprawie, do zlozenia wyjasnien oraz wprowadzenia okreslonych
poprawek 1 uzupetien do opisu patentowego.

5. Uprawniony z patentu moze wnie$¢ o ograniczenie patentu przez zmiang
zastrzezen patentowych w trakcie postgpowania w sprawie sprzeciwu do czasu
ustosunkowania si¢ do sprzeciwu albo w trakcie postepowania w sprawie o uniewaznienie
patentu przed rozprawa.

6. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, Urzad Patentowy moze postanowic
o polaczeniu wniosku o ograniczenie patentu przez zmian¢ zastrzezen patentowych
z toczacym si¢ postgpowaniem w sprawie sprzeciwu albo postgpowaniem w sprawie
o uniewaznienie patentu w celu ich facznego rozpoznania w tym postepowaniu, jezeli
zapewni to przyspieszenie lub usprawnienie postepowania. Przepisow ust. 2—4 nie stosuje
sie.

7. W przypadku gdy nie zostalo wydane postanowienie, o ktérym mowa w ust. 6,
postepowanie w sprawie sprzeciwu albo postepowanie w sprawie o uniewaznienie patentu
zawiesza si¢, jezeli rozpatrzenie wniosku o ograniczenie patentu przez zmiang zastrzezen
patentowych ma bezposredni wplyw na rozpatrzenie sprzeciwu albo wniosku o
uniewaznienie patentu.

8. Do ograniczenia patentu, o ktorym mowa w ust. 1 1 5, przepisy art. 37 1 art. 247
ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Ograniczenie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego. Informacja
o0 ograniczeniu patentu, a takze zmieniony opis patentowy, sa publikowane przez Urzad

Patentowy.



16)

17)

18)

19)

10. Patent w zakresie, w jakim zostat ograniczony w postgpowaniu, o ktérym mowa
w ust. 1 15, nie wywoluje skutkéw okreslonych w art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 65 oraz
w art. 66 ust. 1, od daty zgloszenia wynalazku.”;

w art. 932 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Jezeli zgloszenie wynalazku, o ktérym mowa w ust. 2, ujawnia sekwencje
nukleotydow lub aminokwasow, zglaszajacy przesyta w postaci elektronicznej wykaz
sekwencji zgodnie z norma Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej ST. 25
dostarczony w formacie umozliwiajacym dalsze elektroniczne, tekstowe przetwarzanie
danych.”;

w art. 93 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

»Za wynalazki Dbiotechnologiczne, ktorych wykorzystywanie byloby sprzeczne
z porzadkiem publicznym Iub dobrymi obyczajami, o ktérych mowa wart. 29 ust. 1 pkt 1,
lub moralnoscig publiczng, uwaza si¢ w szczegolnosci:”;

art. 94 otrzymuje brzmienie:

SATt. 94. 1. Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajace si¢ do przemystowego
zastosowania rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztaltu lub budowy
przedmiotu o trwalej postaci albo przedmiotu sktadajacego si¢ ze zwigzanych ze soba
funkcjonalnie cze$ci o trwalej postaci.

2. Wymog postaci przedmiotu uwaza si¢ za zachowany takze woéwczas, gdy wytwor
wedlug wzoru uzytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy
o stalym stosunku rozmiarow.

3. Wymog trwatej postaci przedmiotu uwaza si¢ za zachowany takze wowczas, gdy
wytwor wedlug wzoru uzytkowego zmienia swoja posta¢ w zwigzku z korzystaniem
zgodnym z przeznaczeniem.”;
art. 97 otrzymuje brzmienie:

SArt. 97. 1. Opis wzoru uzytkowego okresla jego przemystowe zastosowanie
w rozumieniu art. 94 ust. 1.

2. Zgloszenie wzoru uzytkowego zawiera rysunki przedstawiajace istotne cechy
techniczne wzoru.

3. Zgloszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno rozwigzanie.

4. Zgtoszenie wzoru uzytkowego zawiera jedno zastrzezenie ochronne niezalezne.



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

5. Wymog, o ktorym mowa w ust. 3, nie ogranicza uj¢cia w zgloszeniu réznych
postaci przedmiotu, posiadajacych te same istotne cechy techniczne zastrzeganego
rozwigzania.

6. Do zgloszenia wzoru uzytkowego przepisy art. 31-33 stosuje si¢ odpowiednio.”;
w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,» 1. Do wzorow uzytkowych i praw ochronnych na wzory uzytkowe przepisy art. 25,
art. 27-29, art. 35-37, art. 3952, art. 55-60, art. 62, art. 6675, art. 76-90 i art. 92 stosuje
si¢ odpowiednio.”;

w art. 108 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,»,0. Zgloszenie wzoru przemyslowego, ktore obejmuje co najmniej podanie oraz
cze¢$¢ wygladajaca zewnetrznie na ilustracje wzoru przemystowego, daje podstawe do
uznania zgloszenia za dokonane.”;

w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. CzeSciag skltadowa $Swiadectwa rejestracji jest opis ochronny wzoru
przemystowego obejmujacy ilustracje wzoru przemystowego oraz opis wyjasniajacy
ilustracje wzoru, o ile zostal dotaczony do zgloszenia wzoru. Opis ochronny wzoru
przemystowego jest udostepniany osobom trzecim i1 podlega rozpowszechnieniu przez
Urzad Patentowy.”;
wart. 117° w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

., Przepisy art. 244-2442 oraz art. 245 ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.”;
w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Do wzorow przemyslowych i praw z rejestracji wzorow przemystowych przepisy
art. 32, art. 35-37, art. 39, art. 39!, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 46, art. 50, art. 55, art. 66 ust.
2, art. 67, art. 68, art. 70-75, art. 76-79, art. 81-88, art. 90 1 art. 92 stosuje si¢
odpowiednio.”;
art. 128 otrzymuje brzmienie:

»Art. 128. Na wniosek zglaszajacego znak towarowy Urzad Patentowy wydaje,
w celu zastrzezenia pierwszenstwa, o ktorym mowa w art. 124, dowdd dokonania
zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym (dowdd pierwszenstwa). Przepis
art. 19 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.”;

w art. 226 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,»3. Przepis ust. 2 stosuje si¢ takze do optat okresowych za ochron¢ wynalazku,

wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego 1 znaku towarowego oraz optaty jednorazowej



27)

28)

za ochron¢ wynalazku stanowigcego przedmiot patentu dodatkowego. Nie dotyczy to

oplat za okresy przekraczajace dziesiec¢ lat od zgloszenia.”;

w art. 229 ust. 1° otrzymuje brzmienie:

,,13. Jezeli wniosek nie odpowiada wymaganiom, o ktorych mowa w ust. 1! lub 1%,

Urzad Patentowy wzywa wnioskodawce do jego uzupelnienia lub poprawienia

w terminie, o ktorym mowa w art. 242 ust. 1, pod rygorem pozostawienia wniosku bez

rozpoznania.”;

w art. 236:

a)

b)

ust. 11 1! otrzymuja brzmienie:

,1. Pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Patentowym
w sprawach zwigzanych z dokonywaniem 1 rozpatrywaniem zgloszen oraz
utrzymywaniem ochrony wynalazkow, produktow leczniczych oraz produktow
ochrony roslin, wzordw uzytkowych 1 topografii uktadéw scalonych moze by¢
rzecznik patentowy lub osoba $wiadczaca ustugi transgraniczne w rozumieniu
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2106 1 2193), zwanej dalej ,,ustawg o rzecznikach patentowych”.

1!. Pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Patentowym
w sprawach zwigzanych z dokonywaniem 1 rozpatrywaniem zgloszen oraz
utrzymywaniem ochrony znakow towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen
geograficznych moze by¢ rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba
Swiadczaca wuslugi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach
patentowych.”,
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
,Osoby niemajgce miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 i 1!, mogg dziata¢ tylko za
posrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub
osoby $wiadczacej ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach

patentowych.”;

29) wart. 247:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
»2. W przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za zasadny, Urzad
Patentowy wydaje decyzje o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa

ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postgpowania.”,



b)

dodaje si¢ ust. 3—7 w brzmieniu:

»3. Jezeli uprawniony podniesie zarzut, ze sprzeciw, o ktorym mowa
w art. 246, jest bezzasadny albo uprawniony nie ustosunkuje si¢ do sprzeciwu, Prezes
Urzegdu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy. Przepisy art. 245
ust. 1, art. 248, art. 249, art. 256 ust. 2 oraz art. 264 ust. 1! i 5 stosuje si¢ odpowiednio.

4. W postgpowaniu, o ktérym mowa w ust. 3, strong jest rowniez sktadajacy
sprzeciw.

5. W postgpowaniu, o ktorym mowa w ust. 3, Urzad Patentowy rozstrzyga
sprawe
w granicach sprzeciwu 1 jest zwigzany podstawg prawna wskazang przez
sktadajacego sprzeciw.

6.Rozpoznajac sprzeciw, Urzad Patentowy moze wezwaé postanowieniem
uprawnionego z patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa
dotyczacych przedmiotu sprawy, pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku
postepowania.

7. Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu si¢ decyzji o uchyleniu
w czgsci decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub
prawa z rejestracji Urzad Patentowy moze wezwaé postanowieniem uprawnionego,
pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu tego prawa 1 umorzenia postepowania,
do nadestania, w wyznaczonym terminie, zmienionego opisu patentowego lub opisu

ochronnego badz ilustracji wzoru przemystowego.”;

30) wart. 255 wust. 1:

31)

a)

b)

po pkt 1% dodaje sie pkt 1° w brzmieniu:
,»1%) ograniczenia patentu przez zmiane zastrzezen patentowych w toku
postgpowania o uniewaznienie patentu;”,

uchyla si¢ pkt 9;

w art. 2558 dodaje sig ust. 3 w brzmieniu:

,»3. Jezeli ktorakolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie moze

podpisa¢ uzasadnienia, przewodniczacy sktadu orzekajacego lub czlonek sktadu

orzekajacego, ktory sporzadzil uzasadnienie, zaznacza w decyzji przyczyne braku

podpisu.”;
32) uchyla sie art. 255'%;
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33) wart. 260 po ust. 1 dodaje sie ust. 1! w brzmieniu:

34)

35)

,,11. W ramach nadzoru nad dziatalnoscia Urzedu, o ktérym mowa w ust. 1, minister
wiasciwy do spraw gospodarki:

1) sprawuje kontrolg¢ nad Urzedem Patentowym na zasadach i w trybie okreslonych
w przepisach ustawy o kontroli w administracji rzadowe;;

2) zatwierdza sprawozdanie z dziatalnosci Urz¢du Patentowego;

3) dokonuje oceny dziatalnos$ci Urzedu Patentowego na podstawie sprawozdania,
o ktérym mowa w art. 261 ust. 4;

4) moze zada¢ od Urzedu Patentowego informacji lub udostepnienia dokumentow
zwigzanych z realizacjg zadan Urzedu Patentowego; uprawnienie ministra nie
obejmuje spraw indywidualnych prowadzonych w ramach zadan, o ktérych mowa
w art. 261 ust. 2 pkt 1-31;

5) stosuje inne $rodki nadzorcze przewidziane w przepisach odrgbnych.”;

w art. 261 dodaje si¢ ust. 4 1 5 w brzmieniu:

4. Prezes Urzedu Patentowego przygotowuje i przedstawia, w terminie do dnia
31 marca danego roku, ministrowi wtasciwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia
sprawozdanie, za rok poprzedni, z wykonania zadan, o ktérych mowa w ust. 1-3
(sprawozdanie z dziatalno$ci Urzgdu Patentowego). Sprawozdanie z dziatalnosci Urzedu
Patentowego uwzglednia omowienie realizacji wytycznych i polecen ministra wlasciwego
do spraw gospodarki, jezeli takie miaty miejsce.

5. Minister wtasciwy do spraw gospodarki zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia
sprawozdania z dziatalno$ci Urzedu Patentowego i dokonuje oceny dzialalnosci Urzedu
Patentowego, o ktorej mowa w art. 261 ust. 1! pkt 3, w terminie do dnia 30 czerwca
kazdego roku.”;

w art. 263:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Prezes Urzedu Patentowego jest powotywany przez Prezesa Rady
Ministréw, sposrod osoéb wytonionych w drodze otwartego 1 konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Kadencja Prezesa
Urzedu Patentowego trwa 5 lat, liczac od dnia powolania. Ta sama osoba nie moze
by¢ Prezesem Urzedu Patentowego wiecej niz dwie kadencje. Po uptywie kadencji
Prezes Urzgdu Patentowego petni swoja funkcje do czasu objgcia stanowiska przez

nowego Prezesa.”,



36)

37)

38)

39)
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b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2! w brzmieniu:
,2'. Prezes Rady Ministrow odwoluje Prezesa Urzedu Patentowego

w przypadku:

1) ztozenia rezygnacji przez Prezesa Urzgdu Patentowego;

2) utraty zdolno$ci do pelnienia obowigzkow na skutek dlugotrwatej choroby,

trwajacej co najmniej 6 miesiecy;

3) zaprzestania spetniania ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w art. 263 ust.

4 pkt 1-4;
4)  dziatania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelno$ci i gospodarnosci;
5) odmowy zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Urzedu Patentowego lub
jego nieprzedstawienia w terminie okreslonym w art. 261 ust. 4.”;
w art. 267 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Aplikacja trwa 3 lata, z zastrzezeniem, ze w przypadkach uzasadnionych
posiadaniem przez aplikanta eksperckiego wiedzy i co najmniej rocznego doswiadczenia
w sprawach z zakresu wlasno$ci przemystowej, na wniosek aplikanta eksperckiego,
aplikacja moze by¢ skrocona. Aplikacja nie moze trwac krocej niz 6 miesiecy.”;

w art. 279 dodaje si¢ ust. 3—6 w brzmieniu:

,»3. Wniosek o wylaczenie przewodniczacego lub cztonka kolegium strona zglasza
na piSmie lub ustnie do protokolu, jednocze$nie uprawdopodobniajac przyczyny
wylaczenia.

4. O wylaczeniu cztonka kolegium rozstrzyga przewodniczacy kolegium.

5. O wylaczeniu przewodniczacego kolegium lub catego kolegium orzekajacego
rozstrzyga kolegium w innym sktadzie.

6. Ponowny wniosek o wylaczenie oparty na tych samych okolicznosciach podlega
odrzuceniu bez sktadania wyjasnien przez cztonka kolegium, ktdrego wniosek dotyczy.
O odrzuceniu wniosku orzeka kolegium rozpoznajace sprawe.”;

w art. 281 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Kierownik komorki organizacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, wyznaczony przez
Prezesa Urzedu Patentowego, podejmuje czynno$ci majace na celu przygotowanie sprawy
rozpatrywanej w trybie postgpowania spornego do rozpatrzenia, w szczegdlno$ci
wyznacza sktad orzekajacy oraz terminy posiedzen jawnych 1 niejawnych.”;

art. 286! otrzymuje brzmienie:



40)
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LArt. 286'. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zadac,
takze przed wytoczeniem powddztwa, zabezpieczenia dowodow naruszenia tych praw, w
sposob umozliwiajacy zachowanie tych dowodow, w szczegodlnoSci przez zajecie
rozsadnej ilosci 1 wielkosci probek towardw, materiatow lub narzedzi uzytych do
produkcji lub dystrybucji tych towarow oraz zwigzanych z nimi dokumentéw. Stosownie
do okoliczno$ci zabezpieczenie dowodow moze polegaé takze na opisie przedmiotu
zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenia dowodoéw moze zgda¢ osoba, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli
uprawdopodobni roszczenie z tytutu naruszenia prawa lub zagrozenie jego naruszenia.

3. Celem dokonanego zabezpieczenia dowoddw jest przeprowadzenie postegpowania
dowodowego przed sagdem.

4. Wniosek o zabezpieczenie dowodow rozpoznaje sad wtasciwy do rozpoznania
spraw o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji nie pézniej niz w terminie 7 dni od ztozenia wniosku w sadzie.

5. Sad w postepowaniu w przedmiocie zabezpieczenia dowoddéw zapewnia
zachowanie tajemnicy przedsigbiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Rzeczy zajete tytutem zabezpieczenia dowodow przechowuje si¢ w miejscu
wyznaczonym przez sad.

7. Zazalenie na postanowienie sadu w przedmiocie zabezpieczenia dowodow sad
rozpoznaje w terminie 7 dni.

8. Do zabezpieczenia dowoddéw przepisy art. 310-315, art. 733, art. 735 § 1
1 art. 738-746 Kodeksu postgpowania cywilnego stosuje si¢ odpowiednio.”;
po art. 286! dodaje sie art. 286 w brzmieniu:

,Art. 286%. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze wystapic¢
z wnioskiem do sagdu wlasciwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, takze
przed wytoczeniem powddztwa, o nakazanie naruszajagcemu udzielenia informacji o
pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilo$ci i cenach towaréw lub ustug, ktore sa konieczne
dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jezeli wykaze on wiarygodne
okolicznosci wskazujace na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji.

2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio do innej osoby, jezeli u tej osoby:



1)

2)

3)

4)
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stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce patent, dodatkowe prawo ochronne,
prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

stwierdzono, ze korzysta ona z uslug naruszajacych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

stwierdzono, ze $wiadczy ona uslugi wykorzystywane w dziataniach naruszajacych
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
zostala przez osobg, o ktdrej mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako uczestniczaca w
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarow lub $wiadczeniu ustug
naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo

Z rejestracji

—1to posiadanie, korzystanie z ustug lub ich $wiadczenie, lub uczestniczenie w produkcji,

wytwarzaniu lub dystrybucji towaréw lub §wiadczeniu ustug ma na celu uzyskanie

bezposrednio lub posrednio zysku lub innej korzysci ekonomiczne;.

1)

2)

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ do konsumentéw bedacych w dobrej wierze.

4. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, moze dotyczy¢ wylacznie:

firm lub nazw i adres6w producentdw, wytworcow, dystrybutorow, dostawcow oraz
innych poprzednich posiadaczy towaréw lub $wiadczacych ustugi, ktore naruszajg
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak
rowniez przewidywanych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz
detaliczng tych towaréw lub ustug;

ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych
towaré6w lub ustug naruszajagcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji, jak rOwniez cen otrzymanych za te towary lub
ushugi.

5. Sad rozpoznaje wnioski, o ktérych mowa w ust. 11 2, na rozprawie, zapewniajac

zachowanie tajemnicy przedsigbiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Od obowigzku udzielenia informacji, o ktorej mowa w ust. 1 1 2, moze uchyli¢ si¢

osoba, ktéra wedtug przepiséw Kodeksu postgpowania cywilnego mogtaby jako §wiadek

odmoéwié zeznan lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

7. Na udokumentowane zadanie osoby, o ktorej mowa w ust. 1 1 2, uprawniony jest

obowigzany zwroci¢ koszty 1 wydatki poniesione w zwigzku z udzieleniem informac;ji,

o ktorej mowa w ust. 11 2.
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8. Zazalenie na postanowienie sadu w sprawach, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, sad
rozpoznaje w terminie 7 dni.

9. Jezeli uprawniony nie wniost pisma wszczynajacego postepowanie przeciwko
naruszajacemu patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo
z rejestracji w terminie wyznaczonym przez sad albo pismo wszczynajace postepowanie
zostalo wycofane, jak rowniez gdy pismo wszczynajace postgpowanie zostato zwrocone
albo odrzucone albo powddztwo badz wniosek oddalono lub postgpowanie umorzono,
udzielajagcemu informacji, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, przysluguje roszczenie
o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem obowigzku udzielenia informacji na
zasadach ogolnych.

10. Roszczenie, o ktorym mowa w ust. 9, wygasa, jezeli nie bedzie dochodzone
w ciggu roku od dnia jego powstania. Przepis art. 746 § 1'-3 Kodeksu postgpowania
cywilnego stosuje si¢ odpowiednio.

11. W przypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji, o ktérej mowa
wust. 1 1 2, dla celow innych niz dochodzenie przez uprawnionego roszczenia,
udzielajagcemu informacji, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, przysluguje roszczenie
o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem obowigzku udzielenia informacji, na
zasadach og6lnych.

12. Do wnioskéw, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, stosuje si¢ odpowiednio przepisy

art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 1 art. 745 Kodeksu postepowania cywilnego.”.

Art. 2. Przepis art. 89 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza
ustawg, stosuje si¢ do zlozonych po dniu wejscia w Zycie niniejszej ustawy wnioskow

0 uniewaznienie patentow na wynalazki zgloszone na podstawie przepisoOw dotychczasowych.

Art. 3. Do postegpowan w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzedu
Patentowego o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na
wzor uzytkowy, prawa z rejestracji i do postgpowan, o ktérych mowa w art. 255 ust. 1 pkt 9
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczetych 1 niezakonczonych do

dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

Art. 4. 1. Nabor na stanowisko Prezesa Urzgdu Patentowego na zasadach okreslonych
wart. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa,

przeprowadza si¢ w terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.
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2. Prezes Urzedu Patentowego petnigcy swojg funkcje w dniu wejscia w zycie niniejszej
ustawy pelni te funkcj¢ do czasu powotania Prezesa Urzedu Patentowego zgodnie z art. 263

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszg ustawa.

Art. 5. Do wnioskow aplikantow eksperckich o skrocenie aplikacji eksperckiej ztozonych
1 nierozpatrzonych do dnia wejscia w zycia niniejszej ustawy stosuje si¢ art. 267 ust. 3 ustawy

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszg ustawa.

Art. 6. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 3 miesi¢cy od dnia ogloszenia.



UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowe;j
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), zwanej dalej
»p-w.p.”), wynika z konieczno$ci wyeliminowania wskazanych przez srodowiska zwigzane z
wlasnoscig przemystowa bledow w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wilasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 45). Projekt zawiera rowniez
szereg przepisow dostosowujacych do Konwencji o udzielaniu patentow europejskich
(Konwencji o patencie europejskim), sporzadzonej w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r.
(Dz. U. z 2004 r. poz. 737), zwanej dalej ,,EPC”, i Ukladu o wspoélpracy patentowej,
sporzadzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 oraz
21994 r. poz. 330), zwanego dalej ,,PCT”. Projekt zawiera rOwniez szereg przepisow
0 charakterze porzadkujacym lub wyjasniajacym wystepujace w praktyce watpliwosci
interpretacyjne.

I.  Zmiany zwiqgzane ze zblizeniem przepisow krajowych do przepisow Konwencji
o udzielaniu patentow europejskich (Konwencji 0 patencie europejskim), sporzadzonej
w Monachium dnia 5 paZdziernika 1973 r., oraz Ukladu o wspdipracy patentowej,

sporzgdzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.

Nowelizacja wdraza do polskiego porzadku prawnego niektore instytucje prawne,
znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentow europejskich, w szczegolnosci
dostosowuje przestanki uzyskania na wynalazek ochrony patentowej i wprowadza prawo do

ograniczenia patentu przez zmiang zastrzezen patentowych.

Zmiany w art. 4 ust. 2 p.w.p. (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) wynikajg z koniecznos$ci
uwzglednienia postanowien rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 1 ustug zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (Dz. Urz. UE L 257
2 28.08.2014, str. 73). Zgodnie z art. 25 ust. 2 tego rozporzadzenia kwalifikowany podpis
elektroniczny ma skutek prawny rownowazny podpisowi wlasnorgcznemu. Zatem zgloszenia
w postaci elektronicznej powinny by¢ dopuszczalne réwniez po opatrzeniu ich takim

podpisem. Jednocze$nie wnioskodawca nie uwaza za pozadane wskazanie bezposredniego



odniesienia do tego przepisu rozporzadzenia, a jedynie ogolne odniesienie do jezyka oraz do
formy, uregulowanych odpowiednio przez przepisy prawa mi¢dzynarodowego lub przepisy

prawa Unii Europejskiej.

Zmiana art. 19 ust. 1 1 art. 128 p.w.p. zaktada, iz dowodd pierwszenstwa jest wydawany
na podstawie zgtoszenia dokonanego w Urzedzie Patentowym. Przyjecie takiego rozwigzania
usuwa uchybienia natury legislacyjnej, gdyz zglaszajacy moga korzysta¢ z uprzedniego
pierwszenstwa wynikajacego z wczedniejszego zgloszenia w Polsce zarowno przy

dokonywaniu kolejnego zgloszenia w kraju, jak i za granicg (art. 1 pkt 2 1 24 projektu).

Zmiana w zakresie art. 28 p.w.p. (art. 1 pkt 3 projektu) stanowi ujednolicenie terminologii
stosowanej przez Prawo wtasno$ci przemystowej z terminologia stosowang przez Konwencj¢
o udzielaniu patentow europejskich oraz aktow ja rewidujacych. Rowniez dodanie ust. 2
stanowi probe ujednolicenia przepisow prawa krajowego z przepisami Konwencji
0 udzielaniu patentow europejskich. Mimo braku obowigzku prawnego takiego zblizenia
regulacji, takie dziatanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknigcia
obowigzywania roznych tresci praw w odniesieniu do patentdéw obowigzujacych na terenie RP
udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich.
Jednocze$nie, uwzgledniajac dotychczasowy dorobek prawny oraz rozwigzania polskiego
systemu prawnego, nie jest konieczne, w opinii wnioskodawcy, zrezygnowanie ze wskazania,
ze za wynalazek nie uwaza si¢ wytworcow lub sposobow, ktorych — w §wietle powszechnie
przyjetych 1 uznanych zasad nauki — mozliwo$¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zglaszajacego. W polskim
porzadku prawnym stanowi to odrebny warunek, podczas gdy w porzadku zgodnym z EPC te
warunki zawierajg si¢ w warunku dotyczacym nadawania si¢ do przemystowego stosowania

(por. sprawy T 541/96, T 1336/13).

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu
europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2) przez uzyskanie patentu europejskiego, w ktérym RP
zostala wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa si¢ takie same prawa, jakie przyznaje patent
udzielony na podstawie prawa krajowego. Majac to na uwadze, nie jest zasadne
utrzymywanie tak znaczacych réznic w definiowaniu, co nie moze zosta¢ uznane za
wynalazek, poniewaz w praktyce stanowi to wylacznie ograniczenie dla polskich podmiotow
prowadzacych innowacyjng dziatalnos$¢, podczas gdy w tych samych okoliczno$ciach patenty

zagranicznych podmiotow podlegaja procedurze tzw. walidowania na terenie RP.
2



Projekt doprecyzowuje przepis art. 29 ust. 1 pkt 2. Wyrazne ustalenie, iz nie podlegaja
opatentowaniu wytwory uzyskane czysto biologicznym sposobem hodowli roslin Iub
zwierzat, jest zgodne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
Europejskiej, ktore wyrazity je w zwigzku z dyrektywag nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r.
0 ochronie prawej wynalazkow biotechnologicznych (Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998,
str. 13) (wynika to zwlaszcza z art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy). Ponadto, dla zapewnienia
spojnosci p.w.p. z systemem ochrony odmian roslin i ras zwierzat, niezbedne jest
doprecyzowanie, iz nie jest mozliwe uzyskanie patentu na wytwory uzyskiwane
mikrobiologicznymi sposobami, o ile wytwory te sa odmianami ro$lin lub rasami zwierzat.
Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dopuszcza udzielanie patentow na wynalazki, ktore nie sg
odmianami roslin lub rasami zwierzat, a ktérych przedmiotem jest mikrobiologiczny sposob

hodowli lub wytworéw uzyskanych takim sposobem (art. 1 pkt 4 projektu).

Zmiana w art. 33 ust. 1 usuwa istotny brak wymogu wskazania w opisie problemu
technicznego, ktoéry odgrywa kluczowa role przy ocenie w szczegodlnosci poziomu
wynalazczego rozwiazania. Ponadto projekt w ust. 3-3' przewiduje usuniccie przestanki
,bezposredniego oddziatywania na materi¢”, co ma na celu rowniez ujednolicenie polskiego

systemu ochrony patentowej z Konwencjg (art. 1 pkt 5 projektu).

Propozycja zawarta w art. 1 pkt 6 projektu zmierza do harmonizacji przepisu z art. 82
Konwencji oraz zasadg 44 przepisow wykonawczych do Konwencji, uzupelnionej

0 poprawke dotyczaca okreslenia cech technicznych.

Projekt, nadajac nowe brzmienie art. 37 p.w.p., poszerza mozliwos¢ wprowadzania
poprawek do zastrzezen patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjecia

decyzji o udzieleniu patentu (art. 1 pkt 7 projektu).

Z Kkolei nowelizowany art. 47 p.w.p. wprowadza tzw. poszukiwanie typu
migdzynarodowego. Jest ono zgodne z art. 15 ust. 5 PCT i umozliwia przeprowadzenie tego
typu poszukiwania w odniesieniu do zgtoszenia krajowego dokonanego w krajowym urzgdzie
patentowym.  Poszukiwanie to pozwala na uzyskanie przez zglaszajacego bardziej
szczegdtowych informacji o stanie techniki niz te otrzymywane w ramach poszukiwania
prowadzonego przez urzad krajowy, poniewaz przyjmuje ono zakres migdzynarodowy.
Dzigki temu w stosunkowo wczesnej fazie postepowania zglaszajacy ubiegajacy si¢ o ochrone
krajowa bedzie moégt podja¢ decyzje o ewentualnym staraniu si¢ o ochrong patentowa

swojego wynalazku w innych panstwach w ramach systemu miedzynarodowego PCT.
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Wprowadzana zmiana zbiega si¢ w czasie z powstaniem, z dniem 1 lipca 2016 r.,
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), ktory, podobnie jak EPO, dziata jako
Migdzynarodowy Organ Poszukiwan (art. 1 pkt 8 projektu).

Zaproponowane brzmienie art. 49 doprecyzowuje przestanki odmowy udzielenia

patentu (art. 1 pkt 10 projektu).

Zmiany zaproponowane w art. 66 doprecyzowuja zakres praw przyshugujacych
uprawnionym z patentu (art. 1 pkt 11 projektu). Projektowana zmiana odpowiada praktyce, w
szczegblnosci w zakresie rozstrzygnieciu wprost, ze uprawniony z patentu moze zakazaé
osobie trzeciej bez jego zgody, w czasie trwania patentu, przechowywania chronionego

wynalazku lub produktu otrzymanego bezposrednio chronionym sposobem.

Majac na uwadze spojnos¢ wspdlnotowego 1 krajowego systemu ochrony, niezbedne
jest uzupelienie p.w.p o tzw. ,przywilej hodowcy” przewidziany w art. 15 lit. ¢
rozporzadzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspolnotowego
systemu ochrony odmian ro$lin (Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.1994, str. 1, z pdzn. zm.) (art. 1
pkt 12 projektu).

Zmianie ulega réwniez tytul rozdziatu 8, gdyz w dotychczasowym brzmieniu nie
uwzglednial on zawartych w tym rozdziale przepisow dotyczacych ograniczenia patentu

(art. 1 pkt 13 projektu).

Dodanie art. 89 p.w.p. (art. 1 pkt 15 projektu) wprowadza procedure umozliwiajaca
zmiang zastrzezen patentowych po udzieleniu patentu. Proponowana zmiana réwniez stanowi
probe ujednolicenia systemu ochrony patentowej w Polsce i systemu ochrony patentowej na
podstawie EPC. W celu umozliwienia przedsigbiorcy realizacji strategii defensywnej, w
przypadku zakwestionowania wazno$ci patentu, uprawniony z patentu ma mozliwosé¢
ograniczenia zakresu ochrony przez zmian¢ dotychczasowego zastrzezenia niezaleZnego.
W sytuacji skutecznego ograniczenia patentu przez zmiang zastrzezen patentowych decyzja o
uniewaznieniu patentu w zakresie, w jakim patent zostal uniewazniony, wywiera skutek
wsteczny, co znaczy, ze jest skuteczna od dnia, w ktorym powstala ochrona patentowa (od
daty zgloszenia). Jest to spowodowane okolicznoscig, Zze z uwagi na pewno$¢ obrotu
prawnego osoba, ktora nabyta to prawo, ktore jej si¢ nie nalezalo, nie moze czerpa¢ korzysci z
niestusznie nabytego prawa. W konsekwencji w odniesieniu do odpowiedzialno$ci takiej
osoby, zgodnie z art. 291 ustawy — Prawo wilasnosci przemystowej, jezeli strony nie

postanowity inaczej, w razie uniewaznienia patentu nabyweca, licencjobiorca albo inna osoba,
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na rzecz ktoérej uprawniony dokonal odptatnego rozporzadzenia, moze zadaé zwrotu

whniesionej zaplaty oraz naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

Zaproponowana zmiana art. 932 ust. 4 p.w.p. porzadkuje zasady przesytania wykazow

sekwencji nukleotydow lub aminokwasow (art. 1 pkt 16 projektu).

Usuwa sie rowniez btad redakcyjny zawarty w art. 93% ust. 2, zastepujac btednie uzyty
zwrot ,,wynalazki biotechniczne” prawidtowym ,,wynalazki biotechnologiczne” (art. 1 pkt 17

projektu).

Il.  Zmiany w pozostatym zakresie

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu polega na uzupehieniu odestania w tym
przepisie do umowy mig¢dzynarodowej lub przepisow prawa UE zardwno do jezyka, jak i do
formy, w jakich prowadzone jest postepowanie. Ma to na celu prawidtowe stosowanie w
szczegblnosci rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajagcego dyrektywe 1999/93/WE.
Wobec tego zgloszenia w postaci elektronicznej w postgpowaniach prowadzonych na
podstawie nowelizowanej ustawy powinny by¢ dopuszczalne réwniez po opatrzeniu ich

podpisem zlozonym zgodnie z rozporzadzeniem.

W zakresie pozostatych zmian projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepiséw
dotyczacych wzoréw uzytkowych, wprowadzajac zmiany w redakcji art. 94 i art. 97 p.w.p.,
zarOwno w zakresie pojecia wzoru uzytkowego, jak 1 jego uzytecznosci 1 nowosci (art. 1 pkt
18 i 19 projektu). Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisow dotyczacych wzorow
uzytkowych, wprowadzajac zmiany w redakcji art. 94 1 art. 97 p.w.p., zarbwno w zakresie
pojecia wzoru uzytkowego, jak i jego uzytecznosci i nowosci. Proponowana nowa definicja
wzoru przemystowego umozliwia uzyskiwanie ochrony na nizszym poziomie niz patent.
Stuzy temu uproszczenie 1 ujednolicenie poje¢ — wyeliminowanie zwrotu ,,uzyteczno$¢”
| zastgpienie go zwrotem ,przemyslowej stosowalnosci”, ktore jest juz stosowane
| interpretowane na gruncie ochrony patentowej. Ponadto oczekiwane jest umozliwienie
formalnego niezaliczania dotychczas do wzorow uzytkowych takich rozwigzan jak: wyroby
warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable — wytwory, w ktorych istotna jest powtarzalna
struktura, majgca fizyczng postac, jednak trudny do zdefiniowania jest jeden z wymiaréw, jak

np. dtugos¢ lub szerokos¢.



W uzupehieniu do zmiany definicji wzoru przemystowego konieczne jest doprecyzowanie
liczby niezaleznych zastrzezen ochronnych, przy zachowaniu mozliwo$ci objecia rdéznych
postaci przedmiotu zastrzezeniami zaleznymi. Przepisy art. 97 maja doprecyzowaé formalne

wymagania dot. uzyskania prawa ochronnego na wzor przemystowy.

Zmiany zaproponowane w art. 108 ust. 6 i art. 114 ust. 2 p.w.p. rOwniez maja
charakter porzadkujacy zwigzany z rezygnacja z opisu wyjasniajacego ilustracje wzoru
przemystowego jako obowigzkowego elementu dokumentacji zgloszeniowej (art. 1 pkt 21

i 22 projektu).

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 1173 ust. 3 i art. 118 ust. 1 p.w.p. dostosowuja

odestania do wprowadzanych zmian (art. 1 pkt 23 i 24 projektu).

Nowelizacja rozszerza mozliwos¢ zwolnienia z optat okresowych (za pierwszy okres
ochrony) na wzory przemystowe i znaki towarowe (art. 1 pkt 26 projektu). Jest to propozycja
proinnowacyjna majaca na celu wspieranie uprawnionych, w szczegdlnosci 0sob fizycznych

I przedsigbiorcOw na starcie przy rozpoczynaniu dziatalno$ci gospodarcze;.

Zmiana art. 236 p.w.p. (art. 1 pkt 28 projektu) wynika z przedstawianych przez
przedsiebiorcow postulatow w tzw. Bialej Ksigdze Innowacji. Jednym z rozwigzan
proponowanych przez przedsigbiorcow w toku konsultacji byto umozliwienie realizacji zadan
rzecznika patentowego przez radcow prawnych i adwokatow. Zmieniany art. 236 ust. 1
stanowi, ze pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem 1 rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony
wynalazkow, produktow leczniczych oraz produktéw ochrony roslin, wzorow uzytkowych i
topografii uktadow scalonych moze by¢ rzecznik patentowy lub osoba §wiadczaca ustugi
transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193). Na obecnym etapie §wiadomos¢ i edukacja adwokatow i
radcéw prawnych w zakresie technicznych i technologicznych aspektow innowacji pozwala
na dopuszczenie tych zawodow do petnienia funkcji profesjonalnego petlnomocnika w
postepowaniach dotyczacych wzoréw przemystowych 1 oznaczen geograficznych.
Jednoczes$nie postepowania w przedmiocie patentdw, wzoréw uzytkowych i topografii
uktadow scalonych, z powodu ich technicznego charakteru, powinny pozosta¢ w ramach
uprawnien profesjonalnych pelnomocnikow majacych odpowiednie przygotowanie
zawodowe, poswiadczone stosownym zaswiadczeniem. Takie rozwigzanie moze wptynaé na

zwiekszenie dostepnosci pomocy prawnej dla przedsigbiorcow w sprawach z zakresu ochrony
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wlasnosci przemystowej, obnizenie kosztow tej pomocy oraz na rozwdj sektora ustug

prawnych.

Ponadto wprowadzana zmiana w ust. 3 jednoznacznie przesadza, iz osoby niemajace
miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spoza UE oraz
panstwa cztonkowskiego EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej) mogg dziata¢ wylacznie za
posrednictwem profesjonalnego pelnomocnika. W stosunku do tych osoéb wytaczone jest
prawo do samodzielnego wystepowania przed Urzedem. Dotychczasowe brzmienie przepisu

moglo budzi¢ w tym zakresie watpliwosci interpretacyjne (art. 1 pkt 27 projektu).

Odnos$nie sprzeciwow wnoszonych na podstawie art. 246 p.w.p., tj. wobec
prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa
z rejestracji, projekt rezygnuje z ich rozpatrywania przez kolegia orzekajace do spraw
spornych. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na zajecie stanowiska w
sprawie sprzeciwu lub w przypadku uznania sprzeciwu za zasadny bedzie wydawana decyzja
o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa i umorzeniu postepowania w catosci lub czegsci.
Rozwigzanie takie jest konieczne w celu zachowania wydajnosci 1 sprawnosci
przeprowadzonego postepowania sprzeciwowego. W efekcie prowadzi do uniknigcia sytuacji,
w ktorej w sposOb pozytywny zostal rozpatrzony sprzeciw, a jednoczesnie, W wyniku
zaniechan po stronie uprawnionego, decyzja w tym zakresie nie moze zosta¢ w praktyce
wyegzekwowana. Zgodnie z zasadg zawartg w art. 63 ust. 3, zakres przedmiotowy patentu
okreslaja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, a opis wynalazku i rysunki
moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych. W takiej sytuacji, w przypadku braku
przekazania Urzedowi Patentowemu zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego,
postepowanie, w wyniku ktorego sprzeciw zostat uznany za zasadny, nie spetnitoby swojego
celu. Takie rozwigzanie wptywatoby w sposob negatywny na pewnos¢ w obrocie prawnym i

gospodarczym.

Natomiast w przypadku podniesienia przez uprawnionego zarzutu, ze sprzeciw jest
bezzasadny, sprawa bedzie rozpatrywana w trybie administracyjnym przez wyznaczonego
przez Prezesa Urzedu eksperta lub zespot orzekajacy. Zaznaczy¢ nalezy, ze podobnie jak
dotychczas, strong postgpowania bedzie rowniez wnoszacy sprzeciw, a Urzad bedzie
rozstrzygal spraw¢ w granicach sprzeciwu i bedzie zwigzany podstawa prawng wskazang
przez wnoszacego sprzeciw. Roéwniez w tym zakresie sprzeciwy nie beda rozpatrywane w
postepowaniu spornym, czego konsekwencja jest uchylenie art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. oraz

zmiana art. 247 p.w.p. (art. 1 pkt 29 i 30 projektu). Projekt jednoczesnie stanowi, iz
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rozpoznawanie spraw w postepowaniu sprzeciwowym nalezy do ekspertow. Przedmiotem
proponowanej regulacji sa zarzuty o charakterze merytorycznym. Wprowadzane rozwigzanie
ma wiec zapobiec celowemu przedluzaniu postgpowania przez osobe zainteresowang
utrzymywaniem niepewnosci w obrocie prawnym, co zagraza interesom innych

przedsigbiorcow.

Projekt przewiduje takze doprecyzowanie uprawnien nadzorczych ministra
wiasciwego do spraw gospodarki nad dzialalnoscig Urzedu Patentowego. Zgodnie z art. 260
p.-w.p. Urzad Patentowy podlega Radzie Ministréw, a nadzoér nad dziatalnoscig Urzedu
Patentowego sprawuje minister wtasciwy do spraw gospodarki. W zwigzku z tym konieczne
jest doprecyzowanie uprawnien, jakie przysluguja ministrowi wilasciwemu do spraw
gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru, obok $rodkow o charakterze niewladczym,
takich jak zalecenia lub opinie, ktore z samego charakteru nie wymagajg regulacji na
poziomie ustawy (art. 1 pkt 33-35 projektu). W konsekwencji celowe jest wprowadzenie
sprawozdania z dzialalnosci Urzedu Patentowego, ktore ma stanowi¢ instrument, dzigki
ktéremu minister wlasciwy do spraw gospodarki bedzie w sposob szczegdtowy informowany
o dziatalnosci Urzedu Patentowego. Ponadto projekt okre§la kadencje Prezesa Urzedu
Patentowego na 5 lat, z mozliwos$cia petnienia tej funkcji przez te sama osobg¢ nie wiecej niz
przez dwie kadencje. Diugo$¢ kadencji ma stanowi¢ réwnowage dla uprawnien Prezesa
Urzgdu Patentowego, w szczegolnosci w kontekscie znaczacego wptywu na ksztattowanie
polityki panstwa w zakresie wlasnosci przemystowej i specyficznych $rodkoéw prawnych,
jakie przystuguja Prezesowi Urzedu Patentowego wobec rzecznikéw patentowych (m.in.
wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu na liste rzecznikow patentowych, a takze
skreslenia lub odmowie skreslenia z tej listy; uprawnienie do zaskarzania uchwat organdéw
samorzadu do Sadu Najwyzszego; zwrdcenie si¢ do organéw samorzadu o podjecie uchwaty
w okreslonej sprawie, art. 25 i art. 56 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach

patentowych).

Projekt przewiduje w art. 267 ust. 3 p.w.p. mozliwo$¢ skrocenia aplikacji eksperckiej
do szes$ciu miesigcy. Z mozliwosci tej bedzie mozna skorzysta¢, w przypadku gdy aplikacje
ekspercka bedzie odbywal zatrudniony juz w Urzedzie Patentowym pracownik stuzby, ktory
dobrze zna specyfike pracy w Urzedzie, a musi si¢ jedynie nauczy¢ orzekania jako ekspert

(art. 1 pkt 36 projektu).

Proponuje si¢ takze wprowadzenie regulacji zwigzanych z wylaczeniem cztonka

kolegium orzekajacego do spraw spornych. Zgodnie z projektem wniosek o wylaczenie
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przewodniczacego lub cztonka kolegium bedzie zglaszany na pismie lub ustnie do protokotu.
O wylaczeniu cztonka kolegium orzeka¢ bedzie przewodniczacy, a o wylaczeniu
przewodniczacego kolegium lub catego kolegium orzekajacego — inne kolegium orzekajace.
Dodatkowo przyjeto zasadg, ze ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznos$ciach
bedzie podlegat odrzuceniu przez kolegium rozpatrujagce sprawe bez sktadania wyjasnien

przez eksperta, ktorego wniosek dotyczy (art. 1 pkt 37 projektu).

Projekt przewiduje takze uporzadkowanie przepiséw regulujacych kwesti¢ roszczen
cywilnoprawnych, przystugujacych uprawnionym w sytuacji naruszenia prawa z patentu,
dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 1 pkt 39 i 40
projektu). Przede wszystkim dokonuje si¢ rozdzielenia odrebnych roszczen, tj. uregulowanie
roszczenia o zabezpieczenie dowodow w art. 2861 oraz tzw. roszczenia informacyjnego w art.
2862 p.w.p.. Obydwa roszczenia zostaly wprowadzone do polskiego porzadku prawnego w
ramach wdrozenia odpowiednio art. 7 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej. Taka systematyka wynika z okolicznosci, ze sa to innego rodzaju roszczenia
stuzace innym celom. Roszczenie o zabezpieczenie dowodow uwzglednia okolicznos$¢, ze
wlasciwe przedstawienie, uzyskanie i przechowywanie dowodow jest elementem o
pierwszorzednym znaczeniu dla ewentualnego dalszego ustalenia naruszenia praw wilasno$ci
intelektualnej. Z kolei roszczenie informacyjne ma za zadanie umozliwi¢ pozyskanie
doktadnej informacji o pochodzeniu naruszajacych prawo towaréw lub ustug, o kanatach ich
dystrybucji oraz identyfikacji wszelkich os6b trzecich zaangazowanych w naruszenie, w celu
doktadnego okreslenia skali naruszenia praw uprawnionego. Uporzadkowanie przepisow w
szczegblnosci wyraza si¢ w odpowiednim wskazaniu, ze zabezpieczenie dowodow wymaga
uprawdopodobnienia roszczenia z tytutu naruszenia prawa lub zagrozenia jego naruszenia, a
celem w ten sposob dokonanego zabezpieczenia dowoddéw jest przeprowadzenie
postepowania dowodowego przed sadem. Wobec powyzszego istotne jest odestanie
do art. 733 k.p.c., zgodnie z ktérym zabezpieczenie upada w przypadku niewniesienia pisma
wszczynajacego postgpowanie we wskazanym przez sad terminie. Ponadto uporzadkowaniu
uleglo odestanie do stosowania odpowiednich przepiséw ustawy — Kodeks postepowania
cywilnego, gdzie dopuszczono rozpoznawanie spraw z zakresu zabezpieczenia dowoddéw na
postepowaniu niejawnym, co jest istotne z uwagi na brzmienie akapitu drugiego art. 7
dyrektywy, zgodnie z ktorym: ,,Gdy S$rodki zapewniajace zachowanie dowodow sa

zastosowane bez wystuchania drugiej strony, dotknigte tym strony sa powiadamiane
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najpdzniej niezwlocznie po zastosowaniu $§rodkéw. Na zadanie stron, ktérych dotyczy
wydana decyzja, w odpowiednim czasie po powiadomieniu o srodkach odbywa si¢ kontrola
sagdowa, wlacznie z prawem do wystuchania, i w toku ktérej podejmowana jest decyzja o
zmianie, odwotaniu lub potwierdzeniu $rodkéw.”. Rozwigzania zaproponowane Ww
projektowanym art. 2862 ust. 9-11 stanowia natomiast wykonanie wyroku Trybunatu
Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygnatura akt SK 19/16), zgodnie z ktérym
art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776) w dotychczasowym brzmieniu jest niezgodny z art. 22 w zwigzku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje wyeliminowanie z
polskiego systemu prawnego mozliwo$ci zabezpieczenia roszczenia przez zobowigzanie innej
niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczen
o naruszenie praw wylacznych, tzw. roszczenie informacyjne. W zaproponowanym ksztatcie
intencja projektodawcy jest zapewnienie proporcjonalnosci rozwigzania, przez zapewnienie
silnego zwigzku migdzy realizacja roszczenia informacyjnego a roszczeniem o naruszenie

prawa wiasnosci przemystowe;.

Majac na uwadze regulacje dotyczace zmiany w sposobie pelnienia nadzoru nad
Urzedem Patentowym RP, w szczego6lnosci wprowadzenie kadencyjnosci Prezesa Urzedu,
konieczne jest uregulowanie w przepisach przejsciowych sytuacji do czasu przeprowadzenia
naboru na to stanowisko (art. 4 projektu). Zgodnie z proponowanymi przepisami, nabor
nalezy przeprowadzi¢ w terminie 6 miesiecy od dnia wejScia w zycie ustawy nowelizujace;j.
Jednoczesnie do czasu powotania nowego Prezesa Urzedu funkcje sprawuje dotychczasowy

Prezes.

Ustawa wejdzie w zycie po uptywie 3-miesi¢cznego vacatio legis (art. 6 projektu),

ktory jest odpowiednim okresem na przygotowanie si¢ do wprowadzanych zmian.

Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepisoOw okreslajacych warunki wykonywania
dzialalnosci gospodarczej, w zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania
przepisow uchwaly nr 20 Rady Ministrow z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalecen

ujednolicenia termindéw wejscia w zycie niektorych aktdéw normatywnych (M.P. poz. 205).

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwaty nr 190 Rady
Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministréw (M.P. z 2016 r.
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poz. 1006, z p6zn. zm.) projekt zostat udostgpniony w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie podmiotowej Rzadowego Centrum Legislacji.

Projekt nie zawiera przepisoéw technicznych w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). W zwigzku
z tym nie podlega notyfikacji zgodnie z § 27 ust. 4 uchwaty nr 190 Rady Ministrow z dnia
29 pazdziernika 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrow.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu Data sporzadzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowe;j 23.05.2019
Ministerstwo wiodgce i ministerstwa wspélpracujace Zrédlo:
Ministerstwo Przedsigbiorczosci i Technologii Inne

Inicjatywa wtasna MPiT

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Marcin Ociepa — Podsekretarz Stanu Nr w wykazie prac

UD311
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Michat Kulinski — Starszy Specjalista, Departament Innowacji, tel. 262
95 04

1. Jaki problem jest rozwiazywany?

W Biatej Ksiedze Innowacji zostaly zgloszone, przez $rodowiska zwigzane z wlasnoscig przemystowa, w tym
przedsiebiorcéw, nastepujace postulaty:
e Umozliwienie realizacji zadan rzecznika patentowego przez radcoéw prawnych i adwokatow;
e Ujednolicenie zasad patentowania rozwigzan cyfrowych w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i
Europejskim Urzedzie Patentowym.

Wobec powyzszego przedmiotowy projekt stanowi odpowiedz na problemy zglaszane w formie postulatéw do Biatej
Ksiegi Innowacji przez srodowiska zwigzane z wlasnosciag przemystows, w tym przedsigbiorcéw. Podejmowane kwestie
obejmuja w szczegdlnosci:

1. niekorzystng sytuacj¢ polskich przedsigbiorcow wobec podmiotow zagranicznych w zakresie zglaszania
wynalazkdéw, wynikajaca z braku dostosowania obowigzujacych przepisow do tresci Konwencji o patencie
europejskim i Uktadu o wspotpracy patentowej (PCT);

2. niekorzystng sytuacje uprawnionych zwigzang z waskim kregiem profesjonalnych pelnomocnikéw (rzecznicy
patentowi), mogacych ich reprezentowa¢ w postgpowaniach przed Urzedem Patentowym,;

3. obecnos¢ przepiséw utrudniajacych egzekwowanie praw wlasnos$ci przemystowej przez uprawnionych;

4. brak zachet skierowanych do przedsigbiorcow w odniesieniu do korzystania z mozliwo$ci zglaszania znakoéw
towarowych do Urzedu Patentowego RP, jako istotnego narzedzia w budowaniu rozpoznawalnos$ci i wartos$ci
przedsicbiorstwa.

Ponadto problemy, jakie sg rozwigzywane za posrednictwem tej ustawy, to:
1. brak przepisow umozliwiajacych realizowanie przez Urzad Patentowy RP obowigzkéw w zwiazku z uzyskaniem
statusu miedzynarodowego organu poszukiwan oraz rozporzadzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.
w sprawie wspolnotowego systemu ochrony odmian roslin;
2. obecnos¢ przepisow, ktore w praktyce powoduja watpliwosci interpretacyjne, odnoszacych sig¢ w szczegdlnosci do
zglaszania wynalazkow, a takze rejestracji wzorow uzytkowych i wzoréw przemystowych;
3. obecnos¢ przepisdéw utrudniajacych egzekwowanie praw wiasnosci przemystowej przez uprawnionych.

Sredni czas trwania postepowan przed Urzedem Patentowym RP, wyrazony w miesigcach, w 2017 r. wygladat nastepujaco:
e dlawynalazku: 35,86;

dla dodatkowego prawa ochronnego: 37,41;

dla wzoru uzytkowego: 20,12;

dla wzoru przemystowego: 3,40;

dla znaku towarowego: 12,20;

dla topografii uktadu scalonego: 2,01;

dla oznaczenia geograficznego: 0,00 (z uwagi na brak zgtoszen w analizowanym okresie).

2. Rekomendowane rozwiazanie, w tym planowane narzedzia interwencji, i oczekiwany efekt

Charakter proponowanych zmian wymaga ich ujecia w formie przepiséw ustawy z uwagi na ich range oraz zawartos¢
merytoryczna.

Rozwiazanie powstatych problemdéw wymagaé bedzie zastosowania nastepujacych narzedzi:

1. rozszerzenie mozliwosci zwolnienia z optat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemystowe i znaki
towarowe, majace na celu wsparcie przedsigbiorcow na poczatkowym etapie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;

2. usprawnienie postepowania przed UP RP, w tym przyspieszenie postgpowania spornego oraz skrocenie czasu oczekiwania
na wydanie dokumentéw potwierdzajacych udzielenie prawa wylacznego oraz wprowadzenie szybkiej $Sciezki procedury
I skrocenie jej do mniej niz 1 miesiaca,




3. uporzadkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwéw w Urzedzie Patentowym w odniesieniu do prawomocnych decyzji
Urzedu dotyczacych udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa z rejestracji oraz wprowadzenie
zmian majgcych na celu usprawnienie i przyspieszenie postepowania spornego;
4. zwigkszenie dostepnosci pomocy prawnej w sferze ochrony wtasnosci przemystowej przez wprowadzenie rozwigzania,
zgodnie z ktorym pelnomocnikiem strony w postgpowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawach wzorow
przemystowych i oznaczen geograficznych moga byé, oprocz rzecznikdéw patentowych, takze adwokaci i radcy prawni;
5. wprowadzenie instrumentéw nadzoru nad Urzgdem Patentowym dostepnych ministrowi wiasciwemu do spraw gospodarki
i wprowadzenie kadencyjnosci petienia funkcji przez Prezesa UP RP;
6. dostosowanie niektorych przepisow ustawy do odpowiednich przepisow ujetych w Konwencji o patencie europejskim
(EPC) i Uktadzie o wspotpracy patentowej z dnia 19.06.1970 r. (PCT) oraz innych dokumentéw unijnych, w szczegolnosci:
e uszczegOlowienie okreslenia wynalazku,
e okreslenie wymogu jednolitosci zgloszenia wynalazku,
e wprowadzenie do polskiego porzadku prawnego instytucji ograniczenia patentu przez zmiang zastrzezen
patentowych;
e dopuszczenie udzielania patentow na wynalazki, ktore nie s3 odmianami roslin lub rasami zwierzat, a ktérych
przedmiotem jest mikrobiologiczny sposob hodowli lub wytwordw uzyskanych takim sposobem;
e poszerzenie mozliwosci wprowadzania poprawek do zastrzezen patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do
czasu podjecia decyzji o udzieleniu patentu.
e wprowadzenie tzw. poszukiwania typu miedzynarodowego;
e wprowadzenie ,,przywileju hodowcy”.
7. zmiana przepisow regulujacych roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodéw naruszenia praw wiasnosci
przemystowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposob zapewniajacy nalezyta ochrone uprawnionych, przy
jednoczesnym uwzglednieniu praw osob trzecich, ktorzy nie sg naruszycielami praw wiasnosci przemystowe;.

Dodatkowo projektowane zmiany wprowadzaja do ustawy porzadek legislacyjny i ujednolicajg przyjete nazewnictwo.

Oczekiwanym efektem zmian postulowanych niniejsza ustawa bedzie:

— realizacja postulatow zgtaszanych przez podmioty zajmujace si¢ problematyka whasnosci przemystowej w Polsce oraz
przedsiebiorcow;

— zwigkszenie konkurencyjnosci systemu krajowego w postepowaniu przed UP RP w stosunku do Europejskiego Urzgdu
Patentowego i Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej;

— dostosowanie obowigzujacych przepisow do standardow unijnych i migdzynarodowych.

Oczekiwane efekty nie moga by¢ osiagniete w drodze dziatan pozalegislacyjnych, poniewaz procedura rejestracji praw
wlasnosci przemystowej jest okreslona w ustawie, a wigc zmiana praktyki w tym zakresie wymaga dokonania zmian
odpowiednich przepisow.

Nawigzujac do art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsigbiorcow, nalezy stwierdzié¢, ze wejscie w zycie
ustawy bedzie stanowito wprowadzenie korzystnych warunkéw dla funkcjonowania i rozwoju mikro-przedsigbiorcow,
matych i $rednich przedsigbiorcow. W szczegdlnos$ci istotne jest usprawnienie postgpowania, w tym jego skrocenie, co
umozliwi przedsiebiorcom szybsze prowadzenie dziatalnos$ci gospodarczej w oparciu o udzielone prawo ochronne.
Przewiduje si¢ takze korzysci dla przedsigbiorcow z sektora MSP w drodze wyréwnywania warunkéw wykonywania
dziatalnosci gospodarczej ze wzgledu na obcigzenia publicznoprawne przez zwolnienie z obowigzku uiszczenia optaty za
pierwszy okres ochronny dla tych podmiotow.

3. Jak problem zostal rozwigzany w innych krajach, w szczegélnosci krajach cztonkowskich OECD/UE?

W ustawodawstwach krajow cztonkowskich Unii Europejskiej oraz krajow-cztonkoéw Konwencji o patencie europejskim i
Uktadu 0 wspotpracy patentowej zostaly zastosowane standardy wynikajace z ww. migdzynarodowych aktow prawnych.

Ustawa — Prawo wlasnosci przemystowej spetnia standardy Unii Europejskiej i realizuje zobowigzania przyj¢te w umowach
migdzynarodowych. Z tego tez wzgledu w poszczegolnych panstwach, podobnie jak w Polsce, projektowane przepisy wpisuja
si¢ w 0gélny wewnatrzkrajowy system prawny.

4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt

Grupa Wielko$¢ Zrodto danych Oddziatywanie
Urzad Patentowy RP - - Usprawnienie i skrocenie
postepowania przed UP RP;

przyspieszenie postepowania
spornego; uproszczenie |




wyeliminowanie niejasnosci w
prawie wiasnosci
przemystowej; dalsza
informatyzacja postepowania;
kadencyjno$¢ Prezesa UP RP;
zapewnienie wysokich
standardow pracownikow, w
tym ekspertéw, UP RP.

Tworcy i uprawnieni z Ok. 180 tys. 0sob Dane statystyczne UP RP — stan | Uproszczenie i
praw wylacznych na dzien 15 pazdziernika 2017 | wyeliminowanie niejasnos$ci w
r. zakresie przedmiotu ochrony
praw wlasno$ci przemystowe;.
Przedsigbiorcy ok. 2 min aktywnych Dane statystyczne MR i GUS — | Wsparcie dla innowacyjnosci
przedsigbiorcow stan na wrzesien 2017 r. przez usprawnienie i skrocenie
postepowania przed UP RP;

rozszerzenie mozliwo$ci
zwolnienia z optat
dodatkowych przedsigbiorcow,
w szczegolnosci
rozpoczynajacych dziatalnos¢.

Rzecznicy patentowi 940 Lista rzecznikow UP RP —stan | Usprawnienie i uproszczenie
na 2017 . wykonywanych obowigzkow
jako petnomocnika strony w
ramach reprezentowania przed

Urzedem.

Adwokaci i radcowie Ok. 50 tys. Dane Ministerstwa Nadanie uprawnien do

prawni Sprawiedliwosci reprezentowania podmiotow w
postepowaniach przed
Urzedem Patentowym w

przedmiocie wzoréw
przemystowych i oznaczen
geograficznych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji

W procesie konsultacji uwzglednieni zostali praktycy z dziedziny whasnosci przemystowej — Polska Izba Rzecznikow
Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Wlasnosci Przemyslowej, Zrzeszenie Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenie
Polskich Wynalazcoéw 1 Racjonalizatoréw, jak rowniez inne podmioty, ktorych projektowane rozwigzania mogg dotyczyc¢,
takie jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Zwigzek
Przedsigbiorcow i Pracodawcow, Naczelna Organizacja Techniczna, Zwiazek Rzemiosta Polskiego, Naczelna Rada
Adwokacka i Krajowa Izba Radcow Prawnych. Projekt zostal umieszczony na stronie internetowej Rzadowego Centrum
Legislacji w dniu 6 grudnia 2017 r. w celu umozliwienia zglaszania opinii na jego temat przez wszystkie zainteresowane
podmioty.

Konsultacje miedzyresortowe i uzgodnienia zostaly przeprowadzone w grudniu 2017 r. (jako konsultacje projektu pod
numerem UD311 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrow). Konsultacje trwaty 21 dni.

W trakcie konsultacji wptyneto ponad 200 uwag o roznym charakterze — niektore podejmowaly kwestie w sposob systemowy,
inne zawieraly konkretne propozycje szczegétowych rozwigzan. W zwigzku z duzym zainteresowaniem i liczba
przedtozonych uwag zorganizowane zostaly dwie konferencje — konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz
konferencja odrgbna z udziatem przedstawicieli podmiotow przedstawiajacych stanowisko w ramach konsultacji publicznych
w dniu 20 marca 2018 r.

W efekcie dokonanych zmian w projekcie, podmiotom, ktore zglosity w konsultacjach publicznych uwagi, w dniu 25 lipca
2018 r. zostat przedstawiony zmieniony projekt ustawy.

6. Wplyw na sektor finanséw publicznych

(ceny state z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w zycie zmian [min zi]
- - - - - - - - - - - - 2,056
Dochody ogéltem 0101|0102 |02|012(01|01]|01]02]02
69 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 9 94 | 98 | 02 | 06




S T -7 - T-T7T-T7T-T-T-T-7T-T -206

budzet panstwa o1(01)01(012(012(01|01(01|01]|02]02
69 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 9 94 | 98 | 02 | 06
JST
pozostate jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogélem - - - - - - - - - - - -
budzet panstwa
JST
pozostate jednostki (oddzielnie)
- - - - - - - - - - - - 2,056
Saldo ogolem o1L(01)01(01(012(01|01(01|01|02]02
69 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 9 94 | 98 | 02 | 06
- - - - - - - - - - - - 2,056
budzet panstwa o1L(01)012(01(012(01|01(01|01|02]02
69 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 9 94 | 98 | 02 | 06
JST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Zrbdla finansowania

Dodatkowe informacie,
w tym wskazanie
zrédet danych i
przyjetych do obliczen
zalozen

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgloszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych, wynikajace z natozenia
na UP RP obowigzkéw zwigzanych z przeprowadzaniem mie¢dzynarodowych poszukiwan oraz
miedzynarodowych badan wstgpnych na podstawie Umowy wyszehradzkiej podlega optatom
uiszczanym przez podmiot zglaszajacy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b PCT, niewniesienie optat za
poszukiwanie miedzynarodowe uwaza si¢ za wycofanie wniosku. Wobec tego dodatkowa regulacja
nie bedzie miata wpltywu na budzet panstwa, a bedzie regulowata kwestie sposobu i warunkoéw
dokonywania mi¢dzynarodowego poszukiwania i migdzynarodowych badan wstepnych.

Wysokos¢ optat, uiszczanych przez przedsigbiorcow w zwigzku z poszukiwaniem
mig¢dzynarodowym, wynika z decyzji Rady Administracyjnej i ksztaltuje si¢ obecnie na poziomie
1875 euro. Jednoczesnie, jezeli zglaszajacy wybierze Wyszehradzki Instytut Patentowy jako
Migdzynarodowy Organ Poszukiwan i zgloszenie miedzynarodowe oparte jest na pierwszenstwie i
jezeli mozna wykorzystaé wyniki wcze$niejszego poszukiwania przeprowadzonego przez urzad
krajowy dowolnego z umawiajacych si¢ panstw, zglaszajagcemu przystuguje zwrot oplaty za
poszukiwanie w wysokosci 40% (tj. 750 euro).

Trudno wstepnie oszacowac potencjalng skale zainteresowania przedsigbiorcow poszukiwaniem
migdzynarodowym. Z uwagi na konkurencyjno$¢ cenowa wydaje si¢, ze czg$¢ przedsiebiorcow, do
tej pory zglaszajacych wynalazki w trybie krajowym lub migdzynarodowym (5345 zgloszen w 2016
r. dokonanych przez podmioty krajowe), moze skorzysta¢ z poszukiwania mie¢dzynarodowego.
Zainteresowani tg procedurg powinni by¢ w szczegodlnosci przedsiebiorcy, ktorych przedmiotem
dziatalno$ci jest eksport towarow lub ustug na rynki Grupy Wyszehradzkie;.

Zwolnienie z optat okresowych (pierwszy okres) ma stuzy¢ wsparciu osob fizycznych oraz mikro-,
matych i §rednich przedsigbiorstw na poczgtku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Szacunki sg
przyjete na podstawie cato$ci wnioskow sktadanych do UP RP, jednak nalezy pamigtaé, Zze obecnie
nie ma wypracowanej praktyki dotyczacej zwalniania przedsigbiorcow z optaty okresowej, poniewaz
whnioski takie od przedsi¢biorcow do UP RP nie wplywaja. Zwolnienie z optat okresowych bedzie
stanowito zmniejszenie dochodéw budzetu panstwa, majac na uwadze, ze UP RP, jako jednostka
budzetowa, pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodéw budzetu panstwa.

Dane do obliczen zostaly przyjete na podstawie dotychczasowych informacji wynikajacych z
rocznych sprawozdan z dziatalnosci Urzgdu Patentowego RP oraz dodatkowych informacji
przekazanych przez Urzad. Ustalono, ze w 2016 r. wnioski o zwolnienie z optat byly sktadane w ok.
1,6% catosci skladanych zgloszen na wynalazki i wzory uzytkowe (3842), $rednie zwolnienie
wyniosto 671,30zt, w efekcie na zwolnienia zostaty przeznaczone §rodki w wysokos$ci ok. 42 tys. zt.
Wobec rozszerzenia zwolnienia na znaki towarowe i wzory przemystowe przedsigbiorcy beda mogli
sktada¢ wnioski o zwolnienie z optat okresowych we wszystkich zgloszeniach, ktorych w 2016 r. byto
25 182. Na podstawie dotychczasowych danych mozna przyjaé, ze w ok. 1,6% sprawach zostang
ztozone wnioski o zwolnienie od optaty, z czego przyjmuje si¢, ze ok. 90% moze by¢ uwzglednionych.




W latach 2014-2017 relacja przyrostu liczby zgloszen w kolejnym roku w stosunku do roku
poprzedzajacego wynosita: dla wzorow przemystowych kolejno: 0,875; 0,891; 1,030; 0,913. Ten sam
wspotczynnik dla znakow towarowych, od roku 2014 do 2017, ksztattowat si¢ nastepujaco: 0,964;
0,960; 1,104; 0,997. Wobec powyzszych danych mozna przyja¢ maksymalny przyrost liczby zgtoszen
rocznie w wysokosci ok. 2%, za punkt wyjscia przyjmujac dane z 2017 r., tj. tacznie 979 zgloszen
wzoréw przemystowych i 14 764 zgtoszen znakow towarowych. Wobec tego wyliczone zostaly

wartosci jak w tabeli powyzej.

7. Wplyw na konkurencyjnos¢ gospodarki i przedsigbiorczos¢, w tym funkcjonowanie przedsiebiorcow oraz na
rodzine, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejscia w zycie zmian 0 1 2 3 5 10 Lgcznie (0-10)
W ujeciu duze przedsigbiorstwa - - - - - - -
pienieznym sektor mikro-, matych i 0,169 0,172 0,176 0,179 0,187 0,206 2,056
(w mln z1, $rednich
ceny state z prze(_isu—;blorstw
20171) rodzina, obywatele oraz - - - - - - -
gospodarstwa domowe
W ujeciu duze przedsigbiorstwa Szybsze uzyskiwanie praw wylacznych przez wprowadzenie szybkiej Sciezki
niepieni¢znym procedury i skrocenie jej ponizej 1 miesigca.
Dzigki utatwieniu dostepu do ochrony whasnosci przemystowej moze si¢ zwigkszy¢
liczba zgloszen do ochrony wlasnosci przemystowej, szczegolnie na wzory
przemystowe.
sektor mikro-, matych i | Szybsze uzyskiwanie praw wylgcznych przez wprowadzenie szybkiej $ciezki
srednich procedury i skrocenie jej ponizej 1 miesigca.
przedsigbiorstw Dzigki utatwieniu dostepu do ochrony wlasnosci przemystowej moze si¢ zwigkszy¢
liczba zgloszen do ochrony wiasnoéci przemystowej, szczegélnie na wzory
przemystowe.
rodzina, obywatele oraz | Brak wptywu.
gospodarstwa domowe,
w tym osoby z
niepelnosprawnoscig i
0soby starsze
Tworcy 1 potencjalni Szybsze uzyskiwanie praw wylgcznych przez wprowadzenie szybkiej S$ciezki
whasciciele praw procedury i skrocenie jej ponizej 1 miesigca.
wylacznych Dzie;ki utatwieniu dostepu do ochrony wlgsnoéci przemy;lowej moze §i¢ zwickszy¢
liczba zgloszen do ochrony wiasnoéci przemystowej, szczegdlnie na wzory
przemystowe.
Niemierzalne duze przedsigbiorstwa Doprecyzowanie przepisow ustawy, skutkujace przyspieszeniem postepowania

przed UP RP, moze mie¢ rowniez wptyw na konkurencyjno$¢ przedsiebiorstw i ich
rozwoj.

Wprowadzone zmiany beda miaty wptyw na pewno$¢ w obrocie, wzrost
przedsigbiorczos$ci oraz konkurencyjnosci polskich przedsigbiorcéw w stosunku
do przedsigbiorcéw zagranicznych, a takze na wzrost innowacyjnosci polskiej
gospodarki.

sektor mikro-, matych i
$rednich
przedsigbiorstw

Doprecyzowanie przepisdw ustawy, skutkujace przyspieszeniem postgpowania
przed UP RP, moze mie¢ rowniez wptyw na konkurencyjno$¢ przedsiebiorstw i ich
rozwoj.

Wprowadzone zmiany be¢da mialy wplyw na pewno$¢ w obrocie, wzrost
przedsigbiorczosci oraz konkurencyjnosci polskich przedsigbiorcéw w stosunku do
przedsicbiorcow zagranicznych, a takze na wzrost innowacyjnosci polskiej

gospodarki.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
zrédet danych i
przyjetych do obliczen
zatozen

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgloszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych, wynikajace z natozenia
na UP RP obowiazkéw zwiazanych z przeprowadzaniem mig¢dzynarodowych poszukiwan oraz
miedzynarodowych badan wstepnych na podstawie Umowy wyszehradzkiej, podlega optatom
uiszczanym przez podmiot zglaszajacy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b PCT, niewniesienie optat za
poszukiwanie miedzynarodowe uwaza si¢ za wycofanie wniosku. Wobec tego dodatkowa regulacja
nie bedzie miata wptywu na budzet panstwa, a bedzie regulowata kwestie sposobu i warunkéw
dokonywania migdzynarodowego poszukiwania i migdzynarodowych badan wstepnych.

Zwolnienie z optat ma stuzy¢ przede wszystkim wsparciu przedsigbiorstw z sektora MSP na poczatku
ich dziatalno$ci gospodarczej, tj. w okresie do 3 lat od zalozenia dzialalnosci. Z postulatow




zglaszanych przez zainteresowane podmioty, w tym w ramach Bialej Ksiegi Innowacji, wynika, ze
jako gltowne bariery wskazywane sa przede wszystkim obcigzenia natury finansowej, takze te
zwigzane z uzyskaniem prawa ochronnego w zakresie wlasnosci przemystowe;.

Przewiduje si¢, ze zwolnienie z optat okresowych nie bedzie dotyczyto duzych przedsigbiorcow,
poniewaz przestankami do otrzymania zwolnienia jest wykazanie, ze przedsigbiorca ,,nie jest w stanie
ponies¢ pelnej lub czegsciowej wysokosci optaty”, co dotychczas — na podstawie posiadanych danych
— nie miato miejsca. Podobnie w przypadku mikro-, matych, i $rednich przedsigbiorstw w 2016 r.
wptynat tylko 1 wniosek, ktory zostat nastgpnie wycofany. Wobec tego dla wsparcia innowacyjnosci,
a jednoczesnie zwigkszenia udziatu sektora MSP na tym rynku, zasadne jest wprowadzenie
zwolnienia z oplaty okresowej jako mechanizmu wsparcia. Takie zwolnienie przystuzy si¢ do
rejestracji m.in. znakow towarowych i wzorow przemystowych, a w konsekwencji budowania
wizerunku nowych marek w oparciu o ich jakos$¢, co moze przyczyni¢ si¢ w dalszej kolejnosci do
eksportowania polskich towaréw i uslug na zagraniczne rynki. Szacuje si¢, ze w okresie 10 lat
funkcjonowania zwolnienia przedsigbiorcy z sektora MSP zaoszczedza na tym rozwigzaniu 2,056 min
zk.

8. Zmiana obciazen regulacyjnych (w tym obowiazkéw informacyjnych) wynikajacych z projektu

[ nie dotyczy
Woprowadzane sg obcigzenia poza bezwzglgdnie O tak
wymaganymi przez UE (szczegoty w odwroconej tabeli nie
zgodnosci). U1 nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentow [ zwigkszenie liczby dokumentow
zmniejszenie liczby procedur [ zwigkszenie liczby procedur
skrocenie czasu na zatatwienie sprawy [J wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy
L] inne: ... L inne: ...
Wprowadzane obcigzenia sa przystosowane do ich tak
elektronizacji. [ nie
U1 nie dotyczy

Komentarz:

Bardziej przyjazne i przejrzyste przepisy pozwola m.in. na:
e uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemystowego przed uptywem miesiaca od dnia zgloszenia,

rozpatrzenie sprzeciwu bez wyznaczania rozprawy,
ograniczenie patentu przez uprawnionego dla uniknigcia sporu z konkurentem,
przyspieszenie postepowania spornego.

9. Wplyw na rynek pracy

Projektowana regulacja nie bedzie miata wptywu na rynek pracy.

10. Wplyw na pozostale obszary

] srodowisko naturalne

1 demografia L] informatyzacja

sytuacja i rozwoj regionalny (1 mienie panstwowe [ zdrowie

L1 inne: ...

Omowienie wptywu

Wprowadzone utatwienia w postaci przyjaznych i przejrzystych przepisow w zakresie wlasnoSci
przemystowej beda miaty pozytywny wptyw na rozwoj innowacyjnych przedsi¢biorstw.

11.Planowane wykonanie przepisow aktu prawnego

Przewiduje sie, ze ustawa wejdzie w zycie po uptywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia.

12. W jaki sposéb i kiedy nastapi ewaluacja efektéw projektu oraz jakie mierniki zostang zastosowane?

Ewaluacja efektow nastapi po dwoch latach od wejscia w zycie projektowanej zmiany ustawy w ramach OSR ex post. Bedzie
si¢ ona koncentrowala przede wszystkim na skroceniu czasu na uzyskanie prawa z rejestracji wzorow przemystowych,
zmniejszenia liczby korespondencji miedzy zgtaszajagcym i uprawnionym a Urzedem Patentowym w zwigzku z rezygnacja




ze sktadania wniosku o przedtuzenie ochrony czy wyznaczenie rozprawy i jej przebieg. Przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenia
liczby sporéw migdzy uprawnionymi z patentow.

13.Zalaczniki (istotne dokumenty Zrédlowe, badania, analizy itp.)

Brak zatgcznikow.




RAPORT
Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH
PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY — PRAWO WEASNOSCI PRZEMYStOWE] (UD311)
1. Informacje ogélne

Zgodnie z § 36 uchwaty nr 190 Rady Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady
Ministrow (M. P. z 2016 r. poz. 1006) projekty zatozen projektéw ustaw, projekty ustaw lub projekty
rozporzadzen przedstawia sie do konsultacji publicznych, w tym konsultacji z organizacjami
spotecznymi lub innymi zainteresowanymi podmiotami albo instytucjami w celu przedstawienia
ich stanowiska. Niniejszy dokument stanowi wypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 51 ust. 1
Regulaminu, zgodnie z ktérym organ wnioskujgcy sporzadza raport z konsultacji obejmujacy
omoédwienie wynikdw przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt widniejacy w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrow pod numerem UD311 zostat
przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnie miedzyresortowych i opiniowania w dniu 6 grudnia
2017 r. poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Rzgdowego Centrum Legislacji.
Do dnia 27 grudnia 2017 r. umozliwione zostato zgtaszanie opinii na temat projektu przez wszystkie
zainteresowane podmioty. Konsultacje trwaty 21 dni.

Dodatkowo projekt zostat skierowany do podmiotdw reprezentujgcych przedsiebiorcow, teoretykdéw
i praktykow prawa witasnosci intelektualne;.

2. Przebieg konsultacji
W ramach konsultacji publicznych projekt zostat przekazany nastepujgcym podmiotom:

Polska Izba Rzecznikéw Patentowych,

Stowarzyszenie Ochrony Wtasnosci Przemystowej,
Zrzeszenie Rzecznikéw Patentowych,

Stowarzyszenie Polskich Wynalazcéw i Racjonalizatoréw,
Naczelna Rada Adwokacka,

o v s wN P

Krajowa Izba Radcéw Prawnych,
jak réwniez podmiotom, ktdrych projektowane rozwigzania mogg posrednio dotyczy¢, takim jak:

Konfederacja Lewiatan,

Pracodawcy RP,

Business Center Club,

Krajowa Izba Gospodarcza,

Zwigzek Przedsiebiorcéw i Pracodawcéw,
Instytut Allerhanda,

Naczelna Organizacja Techniczna,
Zwigzek Rzemiosta Polskiego,

O 0NV ks WDN R

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

3. Wyniki konsultacji publicznych



W trakcie konsultacji wptynety liczne uwagi o rdinym charakterze, zaréwno merytoryczne,
jak i redakcyjne, jednak wiekszos¢ dotyczyta rozwigzan dot. konstrukcji prawa do wynalazku i wzoru
uzytkowego, wzoru przemystowego, uprawnien adwokatéw i radcéw prawnych w postepowaniach
przed Urzedem Patentowym RP, roszczen cywilnoprawnych w zwigzku z naruszeniem praw wtasnosci
przemystowe;.

W zwigzku z duzym zainteresowaniem projektem i wynikajgcg z tego znaczng iloscig przedtozonych
uwag, zostaty zorganizowane dwie konferencje — konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r.
oraz konferencja odrebna w dniu 20 marca 2018 r. z udziatem przedstawicieli podmiotéw,
ktore przedstawity stanowisko w ramach konsultacji publicznych.

Z uwagi na zakres zmian dokonanych w pierwotnym projekcie, podmiotom, ktdre przedstawity swoje
stanowiska w konsultacjach publicznych, w dniu 25 lipca 2018 r. zostat przedstawiony zmieniony
projekt ustawy. Uwagi do zmienionego projektu ustawy mozna byto zgtaszaé do dnia 14 sierpnia
2018 .

Uwagi do projektu zgtosili w szczegdlnosci Polska Izba Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenie
Ochrony Wtasnosci Przemystowej, Polski Zwigzek Pracodawcdéw Przemystu Farmaceutycznego, prof.
dr hab. Ryszard Skubisz.

Uwagi zgloszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostaty uwzglednione
lub wyjasnione w znacznej czesci, w pozostatej czesci zostaty rozstrzygniete przy uwzglednieniu
stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci i Prezesa Urzedu Patentowego RP.
Zestawienie tabelaryczne uwag stanowi zatacznik do niniejszego Raportu.

4. Przedstawienie wynikdw zasiegniecia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu
z wtasciwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt ustawy nie wymaga przedfozenia go wtasciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji
lub uzgodnienia.

5. Wskazanie podmiotéw, ktdre zgtosity zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepiséw
o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejnosci dokonania
zgtoszen albo informacje o ich braku

Nie odnotowano zgtoszen zainteresowanych podmiotéw w trybie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).



Zestawienie uwag zgloszonych w konsultacjach publicznych

Zatacznik do raportu z konsultacji publicznych

Warszawa, dn. 20 wrzesnia 2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej (UD311)

Lp.

Przepis

Podmiot
zglaszajacy uwage

Tre$¢ uwagi

Stanowisko MPIT

Uwaga ogdlna

Stowarzyszenie
Rzecznikow
Patentowych

Proponuje si¢ uzupetni¢ przedkladany projekt i rozszerzy¢
nowelizacje przez dodanie do niej inkorporacji (jako rozdziatu
ustawy prawo wilasnosci przemystowej) ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o dokonywaniu zgloszen patentowych oraz skutkach
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 2.).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu jednym z celow nowelizacji
jest dostosowanie przepisow krajowych do Konwencji o
udzielaniu patentow europejskich. Uzasadnione jest zatem
uporzadkowanie legislacyjne w tym zakresie. Istnienie odrebnej
ustawy dotyczacej patentu europejskiego nie znajduje obecnie
racji bytu. Inkorporowanie do ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej  pozwoliloby na  uniknigcie = powtdrzen,
uporzadkowanie  terminologiczne a  przede  wszystkim
wyeliminowaloby utrudnienia dla wynalazcow, petnomocnikow,
Urzedu Patentowego RP i1 sadéow. Wzorem powinna by¢
wlaczona juz uprzednio do ustawy pwp problematyka zgloszen
miedzynarodowych wynalazkow, zgloszen miedzynarodowych
znakow towarowych (wedlug porozumienia madryckiego i
protokotu do tego porozumienia) i zgloszen migdzynarodowych
wzorow przemystowych (wedhig porozumienia haskiego).

Nieuwzgledniona z uwagi na istote nowelizacji — nie
zmierza ona do ujednolicenia  polskiego
ustawodawstwa z Konwencja o udzielaniu patentow
europejskich, ale jedynie zaklada zblizenia tych
systemow prawnych.

Uwaga ogolna

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Proponuje si¢ uzupeli¢ przedkladany projekt i rozszerzyc
nowelizacj¢ przez dodanie do niej inkorporacji (jako rozdziatu
ustawy prawo wiasnosci przemystowej) ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o dokonywaniu zgloszen patentowych oraz skutkach
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z

Nieuwzgledniona z uwagi na istote nowelizacji — nie
zmierza ona do  ujednolicenia  polskiego
ustawodawstwa z Konwencja o udzielaniu patentow
curopejskich, ale jedynie zaklada zblizenia tych
systeméw prawnych.




2016 r. poz. 2.).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu jednym z celow nowelizacji
jest dostosowanie przepisow krajowych do Konwencji o
udzielaniu patentdw europejskich. Uzasadnione jest zatem
uporzadkowanie legislacyjne w tym zakresie. Istnienie odrgbnej
ustawy dotyczacej patentu europejskiego nie znajduje obecnie
racji bytu. Inkorporowanie do ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej  pozwoliloby na  uniknigcie = powtdrzen,
uporzadkowanie  terminologiczne a  przede  wszystkim
wyeliminowaloby utrudnienia dla wynalazcow, petnomocnikow,
Urzedu Patentowego RP 1 sadéow. Wzorem powinna by¢
wlaczona juz uprzednio do ustawy pwp problematyka zgloszen
miedzynarodowych wynalazkow, zgtoszen migdzynarodowych
znakéw towarowych (wedlug porozumienia madryckiego i
protokotu do tego porozumienia) i zgloszen migdzynarodowych
wzoréw przemystowych (wedlug porozumienia haskiego).

3. Uwaga ogolna Polski Zwigzek
Pracodawcow
Przemystu
Farmaceutycznego

Od wielu lat podnoszona jest potrzeba wiasciwego doboru i
specjalizacji s¢dzidw orzekajacych w sprawach wlasnosci
przemystowej. Wprowadzenie nawet niewielkich zmian w
organizacji sadow powszechnych w tym zakresie, moze
prowadzi¢ do:

e obnizenia kosztow merytorycznego przygotowania sedziow,

e podniesienia poziomu merytorycznego orzekania z uwagi na
specjalizacj¢ i podniesienie poziomu wiedzy sedziow
orzekajacych, a co za tym idzie stworzenia wysoko
wykwalifikowanego korpusu s¢dziowskiego,

e skrocenia czasu rozpoznawania spraw,

e zwickszenia bezpieczenstwa uczestnikow obrotu
gospodarczego®.

Potrzeba niezwlocznego i skutecznego dziatania uzasadniamy
tym, ze jako jeden z zasadniczych mankamentéw obowiazujacego
systemu wymieniany jest brak sedziow wyspecjalizowanych w
takich sprawach

Uwaga wykracza
projektu.

poza

zakres

merytoryczny

1 Warsztaty Reforma Prawa Wtasnosci Intelektualnej Prawo Wiasnos$ci Przemystowej, Raport podsumowujacy przebieg warsztatow, Warszawa dn. 22 czerwca 2012 r. str. 3 i 4.
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Art. 1 pkt 3 (art.
28 ust. 1 p.w.p.)

Stowarzyszenie
Rzecznikow
Patentowych

Nada¢ brzmienie:

»Za wynalazki nie uwaza si¢ w szczegdlnosci:

1) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;

2) wytworow o charakterze estetycznym;

3) schematow, zasad i1 metod przeprowadzania procesOw
mys$lowych, rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej;

4) programéw komputerowych;

5) przedstawienia informacji.”

Zgodnie z uzasadnieniem projektu jednym z celow nowelizacji
jest dostosowanie przepisow krajowych do Konwencji o
udzielaniu patentow europejskich. Zatem jedna z najwazniejszych
spraw jest ujednolicenie definicji wynalazku patentowalnego,
rowniez w zakresie wylaczen. Konieczne jest wierne i
wyczerpujace dostosowanie katalogu wytaczen do brzmienia art.
52(2) Konwencji w celu uniknigcia rozbieznosci prowadzacej do
przeniesienia ci¢zaru dowodu na strong zglaszajacego, co sytuuje
polskich zglaszajacych w potozeniu mniej korzystnym przed
macierzystym Urzedem Patentowym niz przed Europejskim
Urzedem Patentowym. Proponowane do usunigcia z projektu
kategorie wylaczen, nie kwestionowane co do istoty, moga by¢
przywotane przy badaniu technicznego charakteru rozwiazania
oraz jego stosowalnosci w normalnym trybie rozpatrywania
zgloszenia. Zawarte w przedtozonym do opiniowania projekcie
(proponowany w treSci projektu art. 28 ust. 1 pkt 6) przestanki
,mozliwosci  wykazania ~ wykorzystania” i  ,rezultatu
spodziewanego przez zglaszajacego” nie wystepuja w konwencji,
sa niedookreslone 1 wobec ich hipotetycznego charakteru
nasuwajg watpliwosci co do mozliwosci ich uzycia w tekscie
prawnym.

Zgadzamy si¢ z intencjg Stowarzyszenia Rzecznikow
Patentowych, jednak w opinii MPiT takie rozwigzanie
nie jest konieczne oraz uwzglednia polski dorobek
prawny. W polskim porzadku prawnym wskazanie, ze
za wynalazek nie uwaza si¢ wytworcOw lub sposobow,
ktore — w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych
zasad nauki — mozliwo$¢ wykorzystania nie moze byé¢
wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu
spodziewanego przez zglaszajacego, stanowi odrgbny
warunek, podczas gdy w porzadku zgodnym z EPC, te
warunki zawierajg si¢ w warunku dot. nadawania si¢ do
przemystowego stosowania (por. sprawy T 541/96, T
1336/13).

Art. 1 pkt 3 (art.
28 ust. 1 p.w.p.)

Artur Kalewski

W aktualnej wersji proponowana zmiana jest niepotrzebna, a ust.
2 jest karykaturalng kopia art. 52 ust. 3 Konwencji o patencie
europejskim <dalej Konwencja>. Ponadto w uzasadnieniu
proponowanej nowelizacji brak jest dla niej uzasadnienia. Nie ma
prawnego obowiazku dostosowywania pwp do Konwencji,
zwlaszcza, ze Konwencja ta nie nalezy do porzadku prawnego
Unii Europejskiej. Ponadto w proponowanym ust. 2 nastepuje
podzial przedmiotéw zgloszenia (dzialalno$ci) z proponowanych
pkt 1-5 ust. 1 na ,jako takie” i ,,nie jako takie”, co ma rozstrzygac

Nieuwzgledniona jako uwaga sprzeczna z ratio legis
projektu ustawy. Projekt ustawy stanowi w tym zakresie
wykonanie postulatow Biatej Ksiggi Innowacji i ma
ulatwi¢  uzyskiwanie 1 utrzymywanie ochrony
patentowej dla polskich przedsigbiorcow, ktorzy nie
dokonujg walidacji patentu w trybie Europejskiej
Konwencji.
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o tym czy s3 wynalazkami czy nie. Ten podzial jest catkowicie
niejednoznaczny; przyktadowo jak wyglada: odkrycie nie jako
takie, przedstawienie informacji nie jako takie? Jakimi cechami
nalezy w zastrzezeniach patentowych opisywaé wspomniane
dziatalnosci nie jako takie ? Na te pytania nie odpowiada rowniez
sama Konwencja, a praktyka Europejskiego Urzedu Patentowego
jest w duzej mierze niejednoznaczna (przy nie zmienianym
zapisie Konwencji).

Art. 1 pkt 3 (art.
28 ust. 1 p.w.p.)

Jozef
Halbersztadt,
Ireneusz Stomka

W art. 28 rezygnuje si¢ z dodania ust. 2, w ktéorym mowa, ze:
»Przepisy ust. 1 pkt 1-5 wykluczaja mozliwos¢ udzielenia
patentu na przedmiot lub dziatalno$¢, o ktorych mowa w
przepisie, o ile zgloszenie dotyczy takiego przedmiotu Iub
dziatalnosci jako takich.”

Wprowadzenie  niejasnego i  niezdefiniowanego  przez
prawodawce pojecia ,jako takich” spowoduje niepewno$é
interpretacyjng i bedzie prawnie konfliktogenne.

Nieuwzgledniona jako uwaga sprzeczna z ratio legis
projektu ustawy. Projekt ustawy stanowi w tym zakresie
wykonanie postulatow Biatej Ksiggi Innowacji i ma
ulatwi¢  uzyskiwanie 1 utrzymywanie ochrony
patentowej dla polskich przedsigbiorcow, ktorzy nie
dokonujg walidacji patentu w trybie Europejskiej
Konwencji.

Art. 1 pkt 4
(Art. 29 ust. 1
pkt 2 p.w.p.)

Stowarzyszenie
Ochrony
Wiasnosci
Przemystowe;j

Nadaé brzmienie: ,,odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto
biologiczne sposoby hodowli roélin lub zwierzat, a takze
wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma
zastosowania do sposobow mikrobiologicznych lub innych
sposobow technicznych ani do wytwordw uzyskiwanych takimi
sposobami, o ile nie sa to wylacznie odmiany roslin lub rasy
zwierzat;”.

Zakres tego przepisu powinien obejmowac sytuacje, w ktorych
wynalazek ograniczony jest do jednej, specyficznej, konkretnej
odmiany rosliny czy rasy zwierzat. Przepis ten nie powinien mie¢
zastosowania w sytuacji, w ktorej zakres wynalazku obejmuje
odmiang rosliny czy ras¢ zwierzat, jednak nie jest wylacznie do
nich ograniczony. Wydaje si¢, ze projektowana redakcja przepisu
moze wykluczy¢ mozliwo$¢ uzyskania patentu rowniez w
sytuacji, w ktorej zakres wynalazku obejmuje odmiane rosliny
lub ras¢ zwierzat, nie bedac w zadnym stopniu ograniczonym
technicznie do tylko i wylgcznie jednej, konkretnej odmiany
rosliny czy rasy zwierzat. Z tego powodu zasadna jest obecno$¢
w tresci przepisu stowa ,,wylacznie”.

Uwzgledniona.

Art. 1 pkt 5 lit.
b)

Polska Izba
Rzecznikow

Nada¢ brzmienie ,,Zastrzezenia patentowe, o ktérych mowa w art.
31 ust. 1 pkt 3, powinny w sposéb jednoznaczny okreslaé

Uwzgledniona.




(Art. 33 ust. 3
p.w.p.)

Patentowych

zastrzegany wynalazek i zakres zadanej ochrony przez podanie
cech technicznych rozwigzania odnoszacych si¢ do sktadu Iub
struktury wytworu, czynnosci lub $rodkow technicznych sposobu,
budowy lub zwiazkéw konstrukcyjnych urzadzenia badz nowego
zastosowania znanego wytworu.”

Kryterium ,,jasnosci” zastrzezen patentowych wystepuje takze w
nowej wersji ust. 3%. Nie ma wigc potrzeby powtarzania tego
kryterium w ust. 3. Stad propozycja zastapienia go w tym miejscu
kryterium ,,jednoznacznosci”’, zgodnie z pierwotng propozycja
PIRP.

Art. 1 pkt 5 lit.

b)
(Art. 33 ust. 3
p.w.p.)

Stowarzyszenie
Ochrony
Wiasnosci
Przemystowej

Nada¢ brzmienie ,,Zastrzezenia patentowe, o ktérych mowa w art.
31 ust. 1 pkt 3, powinny w sposob jednoznaczny okresla¢
zastrzegany wynalazek i zakres zadanej ochrony przez podanie
cech technicznych rozwigzania odnoszacych si¢ do sktadu lub
struktury wytworu, czynnosci lub $rodkow technicznych sposobu,
budowy lub zwiazkéw konstrukeyjnych urzadzenia badz nowego
zastosowania znanego wytworu.”

Kryterium dotyczace ,,wyczerpujacego” okreSlenia wynalazku
powinno odnosi¢ si¢ do opisu wynalazku (ust. 1), nie za$
zastrzezen patentowych. Zastrzezenia patentowe powinny
okresla¢ wynalazek i zakres ochrony w sposdb jasny i zwigzly,
jak przewiduje to nowe brzmienie ust. 3' i co koresponduje z
tre$cig nowego art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy. Jest to zgodne z
analogicznymi zapisami Konwencji o udzielaniu patentow
europejskich. Kryterium ,jasnosci” zastrzezen patentowych
wystepuje takze w nowej wersji ust. 31. Nie ma wiec potrzeby
powtarzania tego kryterium w ust. 3. Stad propozycja zastgpienia
go w tym miejscu kryterium ,,jednoznacznosci”.

Uwzgledniona.

10.

Art. 1 pkt 5 lit.

b)
(Art. 33 ust. 3
p.w.p.)

Artur Kalewski

W dalszym ciggu uwazam, ze w ust. 3 artykutu 33 pwp fragment
odnoszacy si¢ do <cyt.> ,,... badz nowego zastosowania znanego
wytworu.” nalezaloby dostosowa¢ do brzmienia art. 25 ust. 4,
gdzie mowa jest o substancjach i mieszaninach. Wytwor jest
pojeciem szerszym niz substancja i mieszanina. Zatem koncowy
fragment art. 33 ust. 3 powinien brzmie¢ ,,... badZ nowego
zastosowania znanej substancji lub mieszaniny.”. Powinna by¢
spojnos¢ pomiedzy tymi przepisami. Interpretacja rozszerzajaca
kategori¢ zastosowania na wszystkie wytwory nie jest taka

Wskazane przepisy odnosza si¢ do innych sytuacji, w
zwigzku z czym niezasadny jest postulat spdéjnosci
miedzy nimi w tym zakresie.
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oczywista dla czytelnika, dlatego powinna by¢ wspomniana
spojnos$¢ pomiedzy tymi przepisami.

Niezaleznie od powyzszego wymog jasnosci jest zdublowany w
ust. 3i 3%

11.

Art. 1 pkt 5 lit.
b)
(Art. 33 ust. 3
p.w.p.)

Jozef
Halbersztadt,
Ireneusz Stomka

W art. 33 ust. 3 proponowane sformutowanie: ,struktury
wytworu, czynnosci lub $rodkéw technicznych sposobu, budowy
lub zwiazkéw konstrukcyjnych urzadzenia” jest zastgpowane
przez: ,struktury wytworu materialnego wzglednie do sposobu
technicznego oddziatywania na materig.”

Wprowadzenie wymogu ,,lub $rodkow technicznych” spowoduje
zamet prawny i nieuprawniona manipulacje argumentami przez
zglaszajacych. Kazdy nietechniczny w swej istocie przedmiot
zgloszenia w kategorii sposobu bedzie mogt byé przez
zglaszajacego ,utechniczniony” przez wymienienie ,,$rodkow
technicznych” niemajacych niczego wspdlnego z istots
zgtoszonego rozwigzania.

Nieuwzgledniona, poniewaz wprowadzenie w art. 33
ust. 3 wskazanego wymogu nie uchyla stosowania
przepisu art. 28 i n., ktére stanowia, co moze by¢
przedmiotem patentu.

12.

Art. 1 pkt 6
(Art. 34 p.w.p.)

Artur Kalewski

Poprzez uzycie stowa ,Kilka” przepis niepotrzebnie zawe¢za
swoje dziatanie do ilo$ci wynalazkéw wigkszej od 2 i mniejszej
od 10. Poniewaz to wlasnie oznacza stowo ,kilka”. Jest to
zapewne bledne tlumaczenie angielskiego slowa ,,more”
znaczacego wiecej. Zamiast stowa ,Kilka” nalezy napisaé
,»Grupa” albo ,,Wiele” poniewaz zgloszenia miewaja po
kilkana$cie i kilkadziesiat wynalazkow.

Nieuwzgledniona.

13.

Art. 1 pkt 7
(Art. 46 p.w.p.)

Artur Kalewski

Proponowana wersja art. 37 wust. 1, przy rezygnacji z
dotychczasowej wersji art. 37 ust. 2 (wbrew twierdzeniom
legislatora w uzasadnieniu), nie gwarantuje zachowania ,,istoty
wynalazku”. Art. 37 ust. 1 nie rozstrzyga, ze ,,przedmiotem
rozwigzania” jest ,,zgltoszony do ochrony przedmiot rozwigzania”
— w ust. 1 mowa jest jedynie o rozwigzaniu ,,ujawnionym”, a to
zasadnicza roznica. Uwaga jest o tyle istotna, ze ,,zgltoszony do
ochrony przedmiot rozwigzania” sktada si¢ czesto z elementow,
ktore same w sobie sg rozwigzaniami ujawnionymi w opisie
wynalazku na rysunku i zastrzezeniach. W praktyce zdarzaja si¢
sytuacje, gdzie zglaszajacy zglasza do ochrony np. <dane
zmienione> jedynie ,,samochdd”, ktorego jednym z elementow
jest ujawniony co do budowy (w opisie wynalazku, na rysunku i
w zastrzezeniach jako cecha) ,klakson”, a w kolejnej wersji
zgloszenia zamiast ,,samochodu” zglaszajacy przedstawia do
ochrony jedynie ,klakson”. Nastepuje wtedy zmiana istoty

Nieuwzgledniona.
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rozwiazania zgloszonego do ochrony (klakson cho¢ byt
elementem samochodu to nie byt przedmiotem ochrony). Jednak
nie mozna doszuka¢ si¢ literalnego uchybienia art. 37 ust. 1.
Jezeli wola prawodawcy jest stalo$¢ istoty rozwiagzania objetego
pierwotnym zakresem ochrony i jednoczesne pozwolenie na
rozszerzanie zakresu ochrony po publikacji, o czym $wiadczy
rezygnacja z dotychczasowego brzmienia ust. 2, to wystarczy
wpisa¢ jednoznaczny zapis do pwp pozwalajacy na zmiany w
zakresie ujawnienia i zakazujacy zmiany istoty rozwigzania, np.
taki:

,Art. 37. 1. Do czasu wydania przez Urzqd decyzji w sprawie
udzielenia patentu zglaszajgcy moze wprowadzaé uzupetnienia i
poprawki do zgloszenia wynalazku, ktore nie mogq wykraczaé
poza to, co zostalo ujawnione, w dniu dokonania zgloszenia w
zgloszeniu patentowym, przy czym niedopuszczalna jest zmiana
istoty rozwiqzania objetego pierwotnym zakresem ochrony”.
Osobng sprawg jest to ze poprawki dokonywane az do wydania
decyzji ostatecznej powoduja, ze ekspert ponownie rozpatrujacy
sprawe procesuje nad innym przedmiotem zgloszenia niz ekspert
ktéry wydal decyzje (nie ostateczng). W mojej ocenie nie jest to
shuszne poniewaz uchylana jest decyzja dotyczaca przedmiotu
»A” z powodu tego, ze rozpatrywano (W ponownym
rozpatrzeniu) przedmiot ,,B”.

14. Artur Kalewski O ile zaakceptowane begdzie wprowadzenie ust. 3 do art. 49 (patrz Nieuwzgledniona z uwagi na brak potrzeby.
(Art. 46 p.w.p.) zmiana w odniesieniu do art. 49), to proponuj¢ dostosowujaca
korekte art. 46 ust. 2 w brzmieniu:
., 2. Jezeli po wszczeciu postgpowania zglaszajgcy wprowadzit do
zgloszenia uzupetnienia lub poprawki niezgodnie z przepisami
ustawy, to z zastrzezeniem art. 49 ust. 3, przepis ust. 1 stosuje sie
odpowiednio.”.
15. Art. 1 pkt 8 Artur Kalewski | Proponuje skresli¢ ust. 4 jako razaco i ewidentnie sprzeczny z art. Nieuwzgledniona.
(Art. 47 ust. 1 44 ust. 1.
p.w.p.)
16. Art. 1 pkt 8 Polska Izba Nada¢ brzmienie ,,Urzad Patentowy sporzadza, w terminie Uwzgledniona.
(Art. 47 ust. 1 Rzecznikow dziewigciu miesigcy od daty pierwszenstwa, dla kazdego
p.w.p.) Patentowych zgloszenia wynalazku podlegajacego ogloszeniu, sprawozdanie o

stanie techniki, obejmujace wykaz publikacji, ktore beda brane
pod uwage przy ocenie zgtoszonego wynalazku.”
Propozycja okres$lenia terminu sporzadzania sprawozdania ,,w
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terminie dwunastu miesigcy”, jest terminem zbyt odlegltym,
zazgbiajacym si¢ z terminem podjecia przez zglaszajacego
decyzji o dalszym procedowaniu, czyli dokonania zgtoszenia w
procedurze EPO. Zgodnie =z zasada 141 Regulaminu
Wykonawczego do Konwencji, Zglaszajacy, zastrzegajac
pierwszenstwo  ,sktada kopi¢ wynikow jakiegokolwiek
poszukiwania przeprowadzonego przez organ, w ktorym
dokonane wcze$niejszego zgloszenia wraz z europejskim
zgloszeniem patentowym, dla zgloszenia EURO-PCT — w
momencie wejscia w faz¢ europejska lub niezwlocznie (...).

Brak wstepnej oceny — ,sprawozdania o stanie techniki”
uniemozliwia zglaszajacemu przyjecie odpowiedniej strategii i
planéw co do dalszych losow dokonanego zgloszenia, np. decyzji
o wycofaniu zgloszenia, jego przeredagowaniu, a nastgpnie
dokonania zgtoszenia w EPO — dla zachowania pierwszenstwa.

17.

Art. 1 pkt 8
(Art. 47 ust. 4

p.w.p.)

Jozef
Halbersztadt,
Ireneusz Stomka

W art. 47 ust. 4 sformutowanie: ,Urzad Patentowy moze
udostepni¢ osobom trzecim wylgcznie sprawozdanie o stanie
techniki” jest zastgpowane przez: ,,w witrynie Rejestru Urzedu
Patentowego udostepniana jest wstgpna ocena i sprawozdanie o
stanie techniki. Po tej dacie w witrynie Rejestru udostgpniane sa
na biezaco wszystkie dokumenty zwigzane z rozpatrywaniem
zgloszenia.”

Udostepnianie w witrynie internetowej dokumentéw zwigzanych
z rozpatrywaniem zgloszen wynalazkow jest praktyka wielu
urzedow Europejskiej Organizacji Patentowej szczegodlnie
Europejski Urzad Patentowy (EPO).

Uwzgledniona.

18.

Art. 1 pkt 9 ppkt
b)
(Art. 49 ust. 1
pkt 3 p.w.p.)

Stowarzyszenie
Rzecznikow
Patentowych

Nada¢ brzmienie ,,zastrzezenia patentowe nie okres$lajg w sposob
jednoznaczny zastrzeganego wynalazku zakresu wynalazku i
zakresu zadanej ochrony”

Wprowadzana przestanka odmowy udzielenia patentu dotyczaca
zastrzezen patentowych powinna by¢ terminologicznie zgodna z
wcezesniejszym  wymogiem (art. 33 ust. 3 — ,w sposob
jednoznaczny’). Wprowadzanie wraz z nig poprzez koniunkcje
przestanki poparcia zastrzezen opisem — wydaje si¢ zbedne.
Zabieg ujednolicenia skutecznie zastosowano dla art. 33 ust. 1 i
art. 49 ust. 1 pkt 2, zatem nalezy go takze zastosowa¢ do pkt 3.

Uwzgledniona.

19.

Art. 1 pkt 9 ppkt

b)
(Art. 49 ust. 1

Artur Kalewski

Proponowany przez legislatora pkt 3 w ust. 1 jest
niespojny z wymogami art. 33. W artykule 33 wymagane jest
jednoczesne spetienie przestanek: jasno$ci, zwieztosci i poparcia

Nieuwzgledniona. Projekt zmierza do usprawnienia
postepowania prowadzonego przez UP RP, jednak nie
moze zakladaé, ze kazdy zglaszajacy dziata w zlej
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pkt 3 p.w.p.)

w opisie wynalazku. Z tego logiczny wniosek, ze odmowa
powinna nastepowaé gdy nie jest spetniona ktorakolwiek z tych
przestanek. Obecna wersja pkt 3 nie spelnia tego wymogu.
Ponadto nalezy $cisle podawaé pojgcia ustawowe, tj. nie jak w
proponowanym pkt 3 ,poparte opisem” tylko ,,poparte opisem
wynalazku”.

Niezaleznie od tego wskazane bytoby wprowadzenie do art. 49
ustepu 3, ktory zapobiegatby stosunkowo czestym przypadkom
przedtuzania procedury poprzez przysylanie przez zglaszajacego
(po zawiadomieniu z art. 49 ust. 2) kolejnych wersji zgloszenia
nie wplywajacych na zarzuty 1 argumenty Urzedu ale
zmuszajacych Urzad do pisania kolejnego pisma o tresci
zblizonej lecz odniesionej do formalnie nowej wersji zgloszenia.
Powinien on tez zapobiega¢ (moze nawet czgstszym)
przypadkom przedluzania procedury w analogicznej sytuacji
wywolanej wprowadzeniem niedopuszczalnych zmian
naruszajacych art. 37 ust. 1, ktére nie majg wptywu na stawiane
zarzuty i argumenty Urzedu podawane we wcze$niejszym pi§mie
(zawiadomieniu). W zwigzku z tym proponuje¢ dostosowujaca
korekte art. 46 ust. 2 (patrz wyzej) oraz ust. 3 w art. 49 w
brzmieniu:

., 3. Jezeli stanowisko zglaszajgcego, o ktorym mowa w ust. 2
zawiera nowgq wersje czesci lub calosci zgloszenia patentowego
nie powodujgcq zmiany przeszkod do uzyskania patentu i
zasadniczej zmiany uzasadnienia istnienia tych przeszkdd, to
przepisy ust. 1 stosuje sie bezposrednio.”.

wierze 1 umozliwia¢ UP RP “dokonywanie wyboru”,
jakie stanowiska zmierzaja wylacznie do przedtuzania
procedury, poniewaz byloby to postanowienie zbyt
daleko idace i utrudniajace wynalazcom 1 twdrcom
przedstawienia catoSciowego stanowiska i opinii w
przedmiocie wynalazku.

20.

Art. 1 pkt 11 lit.
a)
(Art. 69 ust. 1
pkt 4 p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Nada¢ brzmienie ,korzystanie z wynalazku, w niezbgdnym
zakresie, w celu wykonania czynno$ci, jakie na podstawie
przepisOw prawa sg wymagane dla uzyskania, rowniez przez
osobe trzecia, rejestracji badz zezwolenia, stanowigcych warunek
dopuszczenia do obrotu niektoérych wytworow ze wzgledu na ich
przeznaczenie, w szczegolnosci produktow leczniczych, takze na
terytorium innego panstwa”.

Projektowana zmiana ma na celu istotne rozszerzenie
funkcjonujacego juz w ustawie tzw. wyjatku Bolara. Dla
zachowania  réwnowagi  proponuje  si¢  pozostawienie
dotychczasowego wymogu ,niezbedno$ci” Kkorzystania z
wynalazku dla okreslonego w przepisie celu. Nie ma przy tym
koniecznosci, aby szczegétowo wymieniaé tutaj, na czym to

Nieuwzgledniona. Regulacja stanowi wyjatek od zasady
korzystania z patentu. Zdaniem wnioskodawcy,
regulujac wyjatek od zasady, celowe jest wprowadzenie
enumeratywnie wyliczonych dziatan, jakie si¢ w danym
zachowaniu zawieraja, czego nie speinia postulowana
propozycja wprowadzenia “korzystania w niezbednym
zakresie”.
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korzystanie z wynalazku ma polega¢ — chodzi tu bowiem o
wszelkie formy korzystania z wynalazku, o ktérych mowa w art.
66 ustawy. Nie ma roéwniez potrzeby, aby przepis mowit o
Hterytorium EOG lub innego panstwa”, skoro pod tym pojgciem
miesci si¢ wlasnie terytorium kazdego panstwa innego niz Polska.

21. Art. 1 pkt 11 lit. Stowarzyszenie | Nada¢ brzmienie ,korzystanie z wynalazku, w niezbednym | Nieuwzgledniona. Regulacja stanowi wyjatek od zasady
a) Ochrony zakresie, w celu wykonania czynno$ci, jakie na podstawie | Korzystania z patentu. Zdaniem wnioskodawcy,
(Art. 69 ust. 1 Wtasno$ci przepisOw prawa sa wymagane dla uzyskania, rowniez przez | regulujac wyjatek od zasady, celowe jest wprowadzenie
pkt 4 p.w.p.) Przemystowe;j osobe trzecia, rejestracji badz zezwolenia, stanowigcych warunek | enumeratywnie wyliczonych dziatan, jakie si¢ w danym
dopuszczenia do obrotu niektérych wytworéw ze wzgledu na ich | zachowaniu zawieraja, czego nie spetnia postulowana
przeznaczenie, w szczeg6lnosci produktéw leczniczych, takze na | propozycja wprowadzenia “korzystania w niezbednym
terytorium innego panstwa’. zakresie”.
Projektowana zmiana ma na celu istotne rozszerzenie
funkcjonujacego juz w ustawie tzw. wyjatku Bolara. Dla
zachowania  réwnowagi  proponuje  si¢  pozostawienie
dotychczasowego wymogu ,niezbedno$ci” korzystania z
wynalazku dla okre$lonego w przepisie celu. Nie ma przy tym
koniecznosci, aby szczegbélowo wymieniaé tutaj, na czym to
korzystanie z wynalazku ma polega¢ — chodzi tu bowiem o
wszelkie formy korzystania z wynalazku, o ktorych mowa w art.
66 ustawy. Nie ma roéwniez potrzeby, aby przepis mowit o
Hterytorium EOG lub innego panstwa”, skoro pod tym pojgciem
miesci si¢ wlasnie terytorium kazdego panstwa innego niz Polska.
22. Art. 1 pkt 13 Polski Zwigzek | Przepis art. 89! ust. 5 w proponowanym brzmieniu daje prawo | Nieuwzgledniona. Whioskodawca uwaza, ze
(Art. 891 ust. 5 Pracodawcow uprawnionemu z patentu do ograniczenia patentu poprzez zmian¢ | wprowadzenie mozliwosci obrony przez uprawnionego
p.w.p.) Przemystu zastrzezen patentowych rowniez w trakcie postepowania w | poprzez zmiang zastrzezen patentowych jest celowe.
Farmaceutycznego | sprawie sprzeciwu albo postepowania w sprawie o uniewaznienie | Jednoczesnie tryb sporny jest najbardziej odpowiedni do
patentu. Podstawe postgpowania mialby stanowi¢ ograniczony w | dokonywania rozstrzygni¢é w takim zakresie, poniewaz
ten sposOb patent. Dalej, ust. 6 wspomnianego przepisu daje | postgpowanie speitniatoby wszystkie zasady i cele, w
podstawe do orzekania w sytuacjach wymienionych w ust. w | jakich prowadzony jest ten tryb.
trybie  postepowania  spornego. Nalezy zauwazy¢, ze
proponowane zapisy w powyzszym zakresie s3 odleglte od
uregulowan zawartych w KPE, a tym samym niweczg zamiar
zharmonizowania ustawy Prawo wlasnosci przemystowej z KPE.
23. Art. 1 pkt 13 Polski Zwigzek | - postgpowanie z wniosku o ograniczenie patentu stanowitoby | Uwzgledniona poprzez zmiang projektowanej regulacji
(Art. 89 ust. 5 Pracodawcow odregbne postgpowanie od postgpowania sprzeciwowego lub o | w ten sposob, ze nastgpuje laczne rozpoznanie spraw
p.w.p.) Przemystu uniewaznienie, poniewaz zgodnie z proponowanym art. 89* ust. 2 | przez eksperta prowadzacego sprawe.
Farmaceutycznego | i 3, Urzad Patentowy w sprawie wniosku o ograniczenie patentu
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wyznacza eksperta i wydaje niezalezng decyzje;

- 0 niezaleznosci postgpowan sprzeciwowego oraz o ograniczenie
patentu dodatkowo $wiadczy ust. 6 proponowanego art. 891,
Proponowana nowelizacja wylacza sprzeciw =z katalogu
postepowan prowadzonych w trybie spornym, za$ postgpowanie z
wniosku o ograniczenie patentu w przypadku toczacego si¢
sprzeciwu, kierowane byloby jednak do rozpatrywania w trybie
spornym;

- nie jest jasne, czy w postepowaniu 0 ograniczenie patentu z
wniosku zloZzonego w sytuacji opisanej proponowanym art. 89*
ust. 5, wnioskodawca sprzeciwu lub wniosku o uniewaznienie
bedzie strong postgpowania o ograniczenie patentu. W
postepowaniu sprzeciwowym przed Europejskim Urz¢dem
Patentowym nie ma mozliwoSci skorzystania z przepisu
dotyczacego ograniczenia patentu, ale uprawniony ma prawo
ztozyé zmienione zastrzezenia. Strong postgpowania i dyskusji na
temat zmienionych zastrzezen wcigz pozostaje wnioskodawca
sprzeciwu.;

- jesli istotnie, a tak wynika z analizy proponowanych przepisow,
ograniczenie patentu i sprzeciw albo uniewaznienie patentu sa
odrebnymi, niezaleznymi postepowaniami, to nie jest jasne, co si¢
dzieje z postgpowaniem sprzeciwowym lub z wniosku o
uniewaznienie, gdy uprawniony z patentu zlozy wniosek o
ograniczenie patentu;

- jesli sprzeciw lub wniosek o uniewaznienie sg zawieszane do
momentu wydania prawomocnej decyzji w sprawie z wniosku o
ograniczenie patentu, to bardzo istotnie bedzie to wptywaé na
wydtuzenie postepowan — od decyzji Urzedu Patentowego w
sprawie ograniczenia patentu przystuguje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, jak tez skarga do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego.

Co wigcej, uprawniony moze zlozy¢ kolejno kilka wnioskow i
kazdy z nich bedzie rozpatrywany w osobnym postgpowaniu,
tamujac w ten sposob i wydluzajac postgpowanie sprzeciwowe
lub w sprawie wniosku o uniewaznienie;

- skoro zgodnie z art. 891 wust. 5 podstawe postepowania

Uwzgledniona poprzez uzupehienie katalogu.

Przeniesienie postgpowania do trybu spornego oznacza
stosowanie przepisow regulujacych tryb sporny.

Uwaga bezprzedmiotowa, poniewaz uwzgledniona
zostata uwaga z punktu 1.
Uwaga bezprzedmiotowa, poniewaz uwzglgdniona
zostata uwaga z punktu 1.
Uwaga bezprzedmiotowa, poniewaz uwzglgdniona

zostata uwaga z punktu 1.
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sprzeciwowego albo o uniewaznienie patentu stanowitby
ograniczony patent, to nie jest jasne, czy wnioskodawca
sprzeciwu lub wniosku o uniewaznienie ma prawo odpowiednio
zareagowaé na ostateczng decyzje o ograniczeniu patentu np.
przez zmiang podstaw prawnych sprzeciwu albo wniosku o
uniewaznienie.

Proba ,,uwspdlnienia” instytucji ograniczenia patentu dla sytuacji,
w ktorych patent nie jest oraz zostat zakwestionowany, w naszej
opinii prowadzi do nie dajacych si¢ w prosty sposob rozstrzygnac
problemow.

24.

Art. 89 ust. 1
p.w.p.

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Rozszerzy¢ nowelizacje o zmiang art. 89' ust. 1 poprzez nadanie
mu brzmienia: ,,Patent moze zosta¢ uniewazniony w catosci lub
cz¢écei na uzasadniony wniosek osoby, ktora wykaze, ze:

1) nie zostaly spelnione warunki wymagane do uzyskania
patentu;

2) wynalazek nie zostal przedstawiony na tyle jasno i
wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczywistnic;
3) patent zostal udzielony na wynalazek nieobjety tresciag
zgloszenia lub zgloszenia pierwotnego.”.

Wzorem postepowania o uniewaznienie prawa ochronnego na
znak towarowy, proponuje si¢ rezygnacj¢ z przestanki ,,interesu
prawnego”. W §wietle orzecznictwa, ktore za taka przestanke
uznaje istnienie stosunku konkurencji lub nawet tylko wolno$é¢
gospodarczg za§ za podstawe prawng przyjmuje przepisy
Konstytucji dotyczace swobody dziatalnosci gospodarczej —
przestanka ta stracila racj¢ bytu. Uwolni to postepowanie o
uniewaznienie od przewlektych wieloinstancyjnych sporéw o
interes prawny, uniemozliwiajacych szybkie i sprawne orzekanie
co do meritum sprawy. Rezygnacja z przestanki interesu
prawnego stawialaby pod znakiem zapytania sens instytucji
sprzeciwu w nowej postaci, wedtug dalszych nowych przepisow
projektu — dos¢ skomplikowanej i regulowanej tylko czastkowo, z
ograniczeniem gwarancji procesowych.

Uwzgledniona.

25.

Art. 89 ust. 1
p.w.p.

Stowarzyszenie
Rzecznikoéw
Patentowych

Rozszerzyé nowelizacje o zmiang art. 89! ust. 1 poprzez
zharmonizowanie go z art. 49: . Patent moze zosta¢ uniewazniony
w calosci lub czgéci na uzasadniony wniosek osoby, ktora
wykaze, ze:

1) nie zostaly spelnione warunki wymagane do uzyskania

Uwzgledniona.
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patentu;

2) wynalazek nie zostal przedstawiony na tyle jasno i
wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczywistnic;
3) zastrzezenia patentowe nie okreslaja w sposob jednoznaczny
zastrzeganego wynalazku i zakresu zadanej ochrony;

4) patent zostal udzielony na wynalazek nieobjety trescia
zgloszenia lub zgloszenia pierwotnego.”.

Przepis ten, okre$lajacy przestanki uniewaznienia patentu,
powinien  otrzyma¢  brzmienie  odpowiadajace  tresci
nowelizowanego art. 49 dotyczacego przestanek odmowy
udzielenia patentu, gdyz s3 to te same przestanki (z dodaniem
przestanki rozszerzenia patentu poza pierwotne zgloszenie).
Odmienna redakcja powoduje zamet terminologiczny i odchodzi
od praktyki europejskiej, dla ktorej przestanki sprzeciwu i
uniewaznienia (art. 100 i art. 138 EPC) wskazane sg jako negacja
przestanek zdolno$ci patentowej (art. 52-57 EPC). Wzorem
postepowania o uniewaznienia prawa ochronnego na znak
towarowy, proponuje si¢ rezygnacj¢ z przestanki ,interesu
prawnego”.

26. Art. 89 ust. 1 Artur Kalewski | Koniecznie w art. 89 ust. 1 musza by¢ uwzglednione zmiany Uwzgledniona.
p.w.p. dokonane w art. 49 ust. 1. Przestanki przy udzielaniu prawa
wylacznego i1 przy jego uniewaznianiu musza Wzajemnie sobie
odpowiada¢ — to podstawa.
217. Art. 1 pkt 13 Polska Izba Pierwszemu zdaniu nada¢ brzmienie ,,Do rozpatrzenia wniosku o Uwzgledniona w zaproponowanym brzmieniu.
(Art. 891 ust. 2 Rzecznikoéw ograniczenie patentu Prezes Urzgdu Patentowego wyznacza
p.w.p.) Patentowych eksperta”.
Propozycja ma charakter wylacznie porzadkujacy (wyjasniajacy).
28. Art. 1 pkt 13 Stowarzyszenie | Pierwszemu zdaniu nada¢ brzmienie ,,Do rozpatrzenia wniosku o Uwzgledniona w zaproponowanym brzmieniu.
(Art. 89% ust. 2 Ochrony ograniczenie patentu Prezes Urzgdu Patentowego wyznacza
p.w.p.) Wiasnosci eksperta”.
Przemystowej Propozycja ma charakter wylacznie porzadkujacy (wyjasniajacy).
29. Art. 1 pkt 13 Polska Izba Nada¢ brzmienie ,,Przed wydaniem decyzji, o ktérej mowa w ust. Uwzgledniona.
(Art. 891 ust. 4 Rzecznikoéw 3, Urzad Patentowy moze wezwaé uprawnionego z patentu, pod
p.w.p.) Patentowych rygorem umorzenia postgpowania w sprawie, do zlozenia

wyjasnien oraz wprowadzenia okre§lonych poprawek i
uzupetnien do opisu patentowego, w wyznaczonym terminie.”

Omytkowo wskazano w tym przepisie odestanie do ust. 4,
podczas gdy powinno by¢ odestanie do ust. 3. Nadto powstaje
pytanie, czy nowy opis bedzie publikowany w ramach
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sprostowania opisu patentowego?

30.

Art. 1 pkt 13
(Art. 89 ust. 5

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Nada¢ brzmienie: ,,Uprawniony z patentu ma prawo zlozy¢
wniosek o ograniczenie patentu poprzez zmiang zastrzezen
patentowych rowniez w trakcie postgpowania w sprawie
sprzeciwu albo postgpowania w sprawie o uniewaznienie patentu.
Podstawe postepowania w sprawie sprzeciwu albo postepowania
W sprawie O uniewaznienie patentu stanowi woOwczas
ograniczony w ten sposob patent, po uprzednim przeprowadzeniu
postepowania w trybie art. 89* ust. 2-4.”

Propozycja ma charakter wylacznie porzadkujacy (wyjasniajacy).
Stanowi to drobng autokorekte wczesniejszej propozycji PIRP.

Uwzgledniona.

31.

Art. 1 pkt 13
(Art. 89% ust. 5

p.w.p.)

Stowarzyszenie
Ochrony
Wiasnosci
Przemystowej

Nada¢ brzmienie: ,,Uprawniony z patentu ma prawo ztozy¢
wniosek o ograniczenie patentu poprzez zmiang zastrzezen
patentowych réwniez w trakcie postgpowania w sprawie
sprzeciwu albo postgpowania w sprawie o uniewaznienie patentu.
Podstawe postegpowania w sprawie sprzeciwu albo postegpowania
W sprawie O uniewaznienie patentu stanowi woOwczas
ograniczony w ten sposob patent, po uprzednim przeprowadzeniu
postepowania w trybie art. 89 ust. 2-4.”

Propozycja ma charakter wytacznie porzadkujacy (wyjasniajacy).

Uwzgledniona.

32.

Art. 1 pkt 13
(Art. 89 ust. 6

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Nada¢ brzmienie: ,,W sprawie ograniczenia patentu poprzez
zmian¢ zastrzezen patentowych w trakcie postgpowania w
sprawie sprzeciwu albo postgpowania w sprawie o uniewaznienie
patentu Urzad Patentowy orzeka odpowiednio w trybie
wiasciwym dla postgpowania w sprawie sprzeciwu albo w trybie
postepowania spornego.”

Propozycja uwzglednia zaproponowang w projekcie zmiang zasad
prowadzenia postgpowania w sprawie sprzeciwu (dla ktorego
postepowanie sporne nie begdzie juz wlasciwe na zadnym etapie).
Dodatkowego rozwazenia wymagatoby uregulowanie wzajemne;j
relacji toczacych si¢ rownolegle postgpowan (w sprawie
ograniczenia patentu i w sprawie sprzeciwu/ w sprawie o0
uniewaznienie patentu) — czy bedzie to jedno i to Samo
postepowanie?; czy bedzie wymagane wydanie dwoch odrgbnych
decyzji?

Uwzgledniona.

33.

Art. 1 pkt 13
(Art. 891 ust. 6

p.w.p.)

Stowarzyszenie
Ochrony
Wtasnosci
Przemystowej

Nadaé¢ brzmienie: ,,W sprawie ograniczenia patentu poprzez
zmiang¢ zastrzezen patentowych w trakcie postgpowania w
sprawie sprzeciwu albo postgpowania w sprawie o uniewaznienie
patentu Urzad Patentowy orzeka odpowiednio w trybie

Uwzgledniona.
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wiasciwym dla postgpowania w sprawie sprzeciwu albo w trybie
postgpowania spornego.”

Propozycja uwzglednia zaproponowana w projekcie zmian¢ zasad
prowadzenia postgpowania w sprawie sprzeciwu (dla ktorego
postepowanie sporne nie bedzie juz whasciwe na zadnym etapie).
Dodatkowego rozwazenia wymagatoby uregulowanie wzajemne;j
relacji toczacych si¢ rownolegle postepowan (W sprawie
ograniczenia patentu i w sprawie sprzeciwu/ w sprawie 0
uniewaznienie patentu) — czy bedzie to jedno i to samo
postepowanie?; czy bedzie wymagane wydanie dwoch odrgbnych
decyzji?

34.

Art. 1 pkt 13
(Art. 89 p.w.p.)

Artur Kalewski

W ust. 6 brak jest jasnej regulacji, ktora procedura ma
pierwszenstwo w sytuacji gdy w trakcie ,,samoograniczenia” kto$
zglosi wniosek sprzeciwowy lub wniosek o uniewaznienie.
Dlatego zamiast kropki w ust. 6 proponuj¢ wpisaé, chocby nawet
wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 byt wezesniejszy od wniosku
sprzeciwowego lub o uniewaznienie.

Natomiast ust. 7 jest niedorzeczny. Nie mozna pisaé, ze do
ograniczenia patentu stosuje si¢ art. 37 ust. 1 poniewaz jest to
niewykonalne. Jak juz, to powinno by¢ doktadnie na odwrét, to
wymogi art. 37 maja by¢ spelnione dzigki procedurze
ograniczenia. Proponuj¢ zatem, nastepujacy zapis:

»7. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 moze by¢ zlozony
odpowiednio w celu usuni¢cia niedopuszczalnych art. 37 ust. 1
uzupetnien lub poprawek.”.

Uwzgledniona poprzez wskazanie podstawy
prowadzonego postepowania i trybu, w jakim jest
prowadzone.

35.

Art. 1 pkt 13
(Art. 89 ust. 9
p.w.p.)

Stowarzyszenie
Rzecznikow
Patentowych

Dodaé¢ ust. 9 w brzmieniu: ,,Ograniczenie patentu nastgpuje ze
skutkiem od dnia jego zgtoszenia.”

Celem uniknigcia rozbieznosci w interpretacji konieczne jest
jednoznaczne wskazanie, ze ograniczenie nastgpuje ze skutkiem
wstecznym, to jest od daty zgtoszenia (ex tunc).

Uwzgledniona w zakresie, w jakim wskazuje
konieczno$¢ wskazania chwili, od jakiej ograniczenie
wywoluje skutki prawne.

36.

Art. 1 pkt 13
(Art. 89% ust. 9

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Proponujemy doda¢ ust. 9 o nastgpujacym brzmieniu: ,,Patent w
ograniczonym zakresie obowiazuje od daty zgtoszenia.”

W proponowanych przepisach zabraklo wskazania, od kiedy
bedzie obowigzywal ograniczony zakres patentu, tj.:

a) czy tak jak przy uniewaznieniu od daty zgloszenia wynalazku
(poczatku);

b) czy od daty ztozenia wniosku;

¢) czy od daty uprawomocnienia si¢ decyzji 0 ograniczeniu
patentu.

Uwzgledniona w zakresie, w jakim wskazuje
konieczno$¢ wskazania chwili, od jakiej ograniczenie
wywoluje skutki prawne.
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Jest to bardzo istotne przy dochodzeniu roszczen, gdyz w
przypadku wariantow b i ¢ beda obowiazywaly dwa rodzaje
zastrzezen. Szersze od daty zgloszenia do daty wniosku/decyzji
oraz wezsze od daty wniosku/decyzji do daty wygasniecia
patentu. Przy kolejnych ograniczeniach liczba réznych wersji
zastrzezen bedzie rosta. Zasadne wydaje si¢, aby obowigzywata
wersja z pkt a, gdyz ograniczenie patentu jest wynikiem braku
zdolnosci patentowej w pewnym zakresie i oznacza, ze brak ten
byt w dacie zgloszenia (w ktorej ocenia si¢ zdolno$§¢ patentowa).

37.

Art. 1 pkt 16
(Art. 94 p.w.p.)

Stowarzyszenie
Rzecznikow
Patentowych

Propozycja nadania brzmienia:

»l. Wzorem uzytkowym jest nowe 1 nadajace si¢ do
przemystowego  stosowania  rozwigzanie o  charakterze
technicznym dotyczace ksztattu lub budowy przedmiotu o trwatlej
postaci albo przedmiotu sktadajacego si¢ ze zwigzanych ze sobg
funkcjonalnie czgsci o trwatej postaci.

2. Wymog postaci przedmiotu uwaza si¢ za zachowany takze
wowczas, gdy wytwor wedtug wzoru uzytkowego zdefiniowany
jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o statym stosunku
rozmiarow.

3. Wymog trwalej postaci uwaza si¢ za zachowany takze
wowczas, gdy wedlug wzoru uzytkowego zmienia swoja postaé
w zwiazku z korzystaniem z niego zgodnym z przeznaczeniem.

4. Do wzorow uzytkowych przepisy art. 25 i art. 27-29 stosuje si¢
odpowiednio.”

Proponowana w opiniowanym projekcie nowa definicja wzoru
uzytkowego wymaga dalszych zmian. W celu ulatwienia jej
stosowania i interpretacji innowatorom oczekujacym ochrony na
poziomie nizszym niz patent, za to szybciej udzielanej, proponuje
si¢ uproszczenie redakcyjne poprzez przeniesienie przestanki
przemystowej stosowalnosci wprost do definicji zawartej w ust. 1
(zamiast odestania w proponowanym ust.2).

Ponadto konieczne jest rozluznienie formalnego niezaliczania
dotychczas do wzorow uzytkowych takich rozwigzan jak wyroby
warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable — a wigc wytworow, w
ktorych istotna jest powtarzalna struktura (niewatpliwie majaca
fizyczna postac) natomiast nie mozna zdefiniowac jednego z jej
wymiardw (w szczego6lnosci dlugoscei lub szerokosci). Jest o tym
mowa W uzasadnieniu, natomiast pominieto te regulacje w
proponowanym przepisie, ktory nalezy w tym zakresie uzupekic.

Uwzgledniona.

16




38.

Art. 1 pkt 16
(Art. 94 p.w.p.)

Artur Kalewski

Zarowno w dotychczasowym brzmieniu ust. 1 jak i jego
nowelizacji, logicznie blednie umieszczana jest przestanka
nowosci. Podobnie jak w przypadku wynalazkéw zgtaszanych do
opatentowania oraz wzorow wspolnotowych, przestanka nowosci
stusznie jest warunkiem uzyskania ochrony, a nie (jak w art. 94
ust. 1) przestanka definiujaca przedmiot ochrony. Dlatego
przestanka nowos$ci powinna by¢ umieszczona w art. 95. Ponadto
ust. 2 jest sprzeczny z ust. 1 poniewaz w ust. 1 przesadzono o
tym, ze kazdy wzor uzytkowy jest rozwigzaniem uzytecznym, a
w ust. 2 okazuje si¢ ze moze by¢ inaczej poniewaz wzlr jest
uzyteczny pod jakimi§ warunkami. Dlatego ust. 2 powinien
brzmie¢ nastepujgco:

., 2. Rozwigzanie uwaza si¢ za uzyteczne, jezeli nadaje si¢ ono do
przemystowego stosowania. Art. 27 stosuje si¢ odpowiednio”

Uwzgledniona.

39.

Art. 1 pkt 16
(Art. 94 p.w.p.)

Jozef
Halbersztadt,
Ireneusz Stomka

W art. 94 ust. 1 sformutowanie ,,Wzorem uzytkowym jest nowe i
uzyteczne rozwigzanie ( . .)” jest zastgpowane przez ,,Wzorem
uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwigzanie ( . . )”. Natomiast
w art. 95 sformutowanie ,,Na wzor uzytkowy moze by¢ udzielone
prawo ochronne” jest zastepowane przez ,Na nowy wzor
uzytkowy moze by¢ udzielone prawo ochronne”.

Art. 94 ma charakter definicyjny (,, Wzorem uzytkowym jest...”)
wobec czego utrzymywanie w tym artykule wymogu ,,nowe”
powoduje, ze nienowy przedmiot zgloszenia formalnie NIE
POWINIEN by¢ uznawany za wzor uzytkowy, co jest absurdem.
Dotychczas eksperci ignorowali ten btad ,,definicyjny”, ale przy
okazji nowelizacji ustawy mozna byloby go wreszcie USUNAC.
Wymdg nowosci jest warunkiem zdolnosci ochronnej wzoru
uzytkowego, ktory jest wzorem uzytkowym bez wzgledu na to,
czy jest nowy czy nienowy, jesli tylko spetnia pozostate wymogi
,,definicji”. Urzad bada przedmiot zgloszenia, sprawdza, czy jest
to WZOR UZYTKOWY, a nastepnie bada nowos¢ zgloszonego
WZORU UZYTKOWEGO.

Nieuwzgledniona.

40.

Art. 95 p.w.p.

Artur Kalewski

Zgodnie z uwaga do art. 94, w art. 95 ust. 1 proponuj¢
nastgpujace brzmienie (cho¢ alternatywnie mozna to roztozy¢ na
ust. 1 i ust. 1%):

. 1. Na wzor uzytkowy moze by¢ udzielone prawo ochronne pod
warunkiem, ze wzor uzytkowy jest nowy. NowosS¢ wzoru
uzytkowego ocenia si¢ wedtug jego istotnych cech technicznych.”.

Nieuwzgledniona.

41.

Art. 96 p.w.p

Artur Kalewski

Zastrzezenia ochronne sg formutowane poprzez wyrazy, ktérych

Nieuwzgledniona.
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stownikowe znaczenia posiadaja czgsto szersze znaczenie niz
rzeczywiste cechy wzoru uzytkowego okreslone tymi wyrazami.
Zatem, poza bardzo szczegdlnymi przypadkami wzorow
uzytkowych okreslonych poprzez matematycznie zdefiniowane
ksztalty, zakres zadanej i udzielonej ochrony — wreez z zasady -
znacznie wykracza poza przedmiot przedstawiony na rysunku.
Zatem, w mojej ocenie nalezy, podobnie (cho¢ nie tak samo) jak
w art. 63 ust. 2 (przy patentach) umozliwi¢ dokonywanie
wyktadni zastrzezen ochronnych przez pryzmat rysunku.
Dotychczasowy zapis art. 96 i 97 oraz proponowany przez
legislatora zapis art. 97 ust. 2 zupelnie nie odpowiada na pytanie:
dlaczego w zgloszeniu rysunek jest obligatoryjny, skoro nie ma
on wpltywu na zakres przedmiotowy ochrony i jaka jest zatem
jego prawna rola w zgloszeniu ?. Ponadto, paradoksalnie, ochrona
oparta wylacznie na zastrzezeniach ochronny (jak obecnie) moze
by¢ szersza niz ochrona patentowa na ten sam przedmiot. Wynika
to z tego, ze wykladnia zastrzezen patentowych zgodna z art. 63
ust. 2 czyniona zgodnie z ,,Protokotem w sprawie interpretacji art.
69 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich”, ktory nalezy
traktowaé jako obiektywna, a nie stanowiong konieczno$é, moze
mie¢ charakter zawezajacy, a zatem wezszy niz wykladnia
zastrzezen ochronnych wzoru uzytkowego. W zwiazku z
powyzszym proponuj¢ nastepujacy zapis art. 96.

LArt. 96. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego okreslajg
zastrzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru
uzytkowego. Rysunek moze stuzy¢ do wykladni zastrzezen
ochronnych.”

42,

Art. 1 pkt 17
(Art. 97 p.w.p.)

Stowarzyszenie
Rzecznikow
Patentowych

Nadac¢ brzmienie:

,1. Do zgloszenia wzoru uzytkowego stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem ust. 2-3, przepisy art. 31-33.

2. Zgloszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno
rozwigzanie.

3. Zgloszenie wzoru uzytkowego zawiera tylko jedno
zastrzezenie ochronne niezalezne.

4.  Zgloszenie  wzoru uzytkowego  zawiera  rysunki
przedstawiajace istotne cechy techniczne wzoru.

5. Wymog, o ktorym mowa w ust. 2, nie ogranicza ujgcia w
zgloszeniu réznych postaci przedmiotu, posiadajacych te same
istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwigzania.”

Uwzgledniona.
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Propozycja o charakterze porzadkowym, z ujednoliceniem zapisu
redakcyjnego. Proponowany przepis dotyczacy wskazania w
opisie uzytecznos$ci wzoru jest zbedny.

43.

Art. 102 p.w.p.

Artur Kalewski

Dotychczasowe brzmienie jest logicznie bledne (analogicznie do
btedu w art. 94), poniewaz mylnie przedstawia przestanki
zdolnos$ci ochronnej jako przestanki definiujace przedmiot
ochrony. Art. 102 jest logicznie sprzeczny z art. 103 ust. 1 i art.
104 ust. 1, gdyz nie dopuszcza istnienia (abstrahujac od zdolnosci
ochronnej) nie nowych i bez indywidualnego charakteru wzoréw
przemystowych, a tym czasem art. 103 ust. 1 i 104 ust. 1
sugeruje, ze wzor przemystlowy moze nie by¢ nowy lub nie mie¢
indywidualnego charakteru. Tego bledu nie ma w analogicznym
zapisie  dotyczacym  wzoréw  wspolnotowych.  Zatem,
uwzgledniajac  dotychczasowe  umiejscowienie art. 105,
proponuje nastepujacg zmiane art. 102 ust. 1 i dodanie ust. 1* w
brzmieniu:

LArt. 102. 1. Wzorem przemystowym jest postaé wytworu lub jego
czesci, nadana mu w szczegolnosSci przez cechy linii, konturow,
ksztaltow, kolorystyke, fakture lub material wytworu oraz przez
jego ornamentacje.

1Y Na wzdr przemystowy moze by¢ udzielone prawo wylgczne, o
ktorym mowa w art. 105 ust. 1 pod warunkiem, zZe wzor
przemystowy jest nowy i posiada indywidualny charakter.”.

Nieuwzgledniona.

44.

Art. 222 ust. 1
p.w.p.

Artur Kalewski

Zle, ze jednym ciggiem sg wymienione ,,wynalazki”, , produkty
lecznicze” 1 ,,produkty ochrony roslin” poniewaz to wszystko
miesci si¢ w pojeciu ,,wynalazek”. To tak jakby wymieniaé:
,owoce”, ,jabtka”, , gruszki”. Powinno by¢: ,,wynalazki - w tym
produkty lecznicze i produkty ochrony roslin”.

Nieuwzgledniona.

45.

Art. 236 p.w.p.

Krajowa Rada
Radcéw Prawnych

Osrodek Badan, Studiéw i Legislacji Krajowej Rady Radcow
Prawnych negatywnie opiniuje ponownie przedstawiony projekt
Ustawy 0 zmianie ustawy — Prawo wilasno$ci przemystowej
(projekt z dnia 18 lipca 2018 r.), w zakresie regulacji,
wylaczajacej z  kregu  profesjonalnych  pelnomocnikéw
uprawnionych do wystgpowania przed tym urzedem (we
wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi wlaczanie)
adwokatow i radcow prawnych (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy
z 18 lipca 2018 r., zmieniajacy art. 236 Ustawy - Prawo wlasnosci
przemystowej).

Jednoczesnie Osrodek Badan, Studiéow i Legislacji Krajowej

Nieuwzgledniona.
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Rady Radcoéw Prawnych postuluje przywrdcenie rozwigzan
zaproponowanych w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r.
stanowigcych kompleksowa zmiang brzmienia art. 236 Ustawy
Prawo Wilasno$ci Przemystowej - to jest przywrdcenie rozwigzan
pozwalajacych adwokatom i radcom prawnym na wystgpowanie
w charakterze petnomocnika przed Urzedem Patentowym RP we
wszystkich rodzajach spraw.

46.

Art. 236 p.w.p.

Naczelna Rada
Adwokacka

Zglasza si¢ propozycje korekty art. 236 §1(1) PWP w ten sposob
aby po wyrazeniu "wzoréw przemyslowych" doda¢ "wzordéw
uzytkowych".

,, Pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem
Patentowym w  sprawach zwigzanych z dokonywaniem i
rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony znakow
towarowych, wzoréw przemystowych, wzoréw uiytkowych i
oznaczen geograficznych moze by¢ rzecznik patentowy, adwokat,
radca prawny lub osoba swiadczgca ustugi transgraniczne w
rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”

Zmiana taka nie jest rewolucyjng jak zmiana pozwalajagcg na
zastgpstwo w sprawach wynalazkow, jednoczesnie dopuszczajac
profesjonalnych pelnomocnikéw niejako "na probe" w sprawach
podobnych ale o znacznie mniejszej doniostosci, bedzie mozna
oceni¢ realne przygotowanie pelnomocnikdéw profesjonalnych w
kwestiach technicznych.

Nieuwzgledniona.

47.

Art. 236 p.w.p.

Wiktor Kozuch

Postuluj¢ przywrocenie w tym zakresie regulacji zgodnej z
tozsamym projektem z dnia 14 listopada 2017 r. tj. brzmienia art.
236 Prawa  Wlasno$ci  Przemystowej  umozliwiajacego
adwokatom i radcom prawnym wystepowanie przez Urzedem
Patentowym RP w charakterze petnomocnika we wszystkich
kategoriach spraw, z patentowymi wigcznie.

Wzglednie, wnoszg¢ o ujecie  roOwniez  rozwigzania
zaproponowanego w  dniu 14  listopada 2017 .
(,,kompleksowego”)  jako  alternatywnego do  obecnie
proponowanego (,,waskiego”), z wnioskiem o jego zaopiniowanie
przez Rade ds. Innowacyjnosci oraz ostateczne przyjecie przez
Komitet Staly Rady Ministrow.

Nieuwzgledniona.

48.

Art. 1 pkt 27
(Art. 2442

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Proponujemy usungé¢ brzmienie tego przepisu ,,Urzad Patentowy
stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalno$¢ wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy lub uchybienie terminu do
whniesienia tego wniosku. Postanowienie w tej sprawie jest

Uwzgledniona.
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ostateczne.”
Zaproponowany zapis wydaje si¢, ze jest wadliwy z punktu
widzenia kodeksu postgpowania administracyjnego. Brak jest
mozliwosci zaskarzenia postanowienia UPRP, co z punktu
widzenia zasady instancyjnosci i kontroli orzeczen nie powinno
mieé miejsca.

49.

Art. 1 pkt 28
(Art. 247

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikoéw
Patentowych

Projekt wprowadza catkiem nowy model postgpowania w sprawie
sprzeciwu, jednak jego regulacja wydaje si¢ by¢ niewystarczajaca
(szczatkowa). Stosowne przepisy znajduja si¢ w Tytule VI
ustawy, ktory to winien zosta¢ stosownie uzupetniony. Podobnie,
jak si¢ wydaje, winien zosta¢ uzupetniony (o postepowanie w
sprawie sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 246 i 247) art. 242
ustawy — nie jest bowiem jasne, czy do (nowego) postegpowania w
sprawie sprzeciwu nalezy stosowac terminy, o ktorych mowa w
tym przepisie (z mozliwoscig ich przywrocenia w oparciu o art.
243). Przemawiatby za tym fakt umieszczenia omawianych
przepisow w jednym Tytule, ale literalne brzmienie obecnego art.
242 pozwala na jego stosowanie do postgpowania, o ktérym
mowa, jedynie per analogiam. Dodatkowo nalezatoby rozwazy¢
wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczacego zwrotu kosztow
postepowania w sprawie sprzeciwu (np. poprzez odestanie do
k.p.c.), a to z uwagi na jego nowy model (postepowanie inter
partes, do ktorego na zadnym etapie nie beda juz miaty
zastosowania przepisy dotyczace postgpowania spornego).
Wprowadzenie nowego trybu sprzeciwu w sprawach innych niz
znaki towarowe wymaga wnikliwych rozwazan i dyskusji nad
sensem utrzymywania sprzeciwu po udzieleniu ochrony przy
istniejgcym trybie uniewazniania praw. Wydaje si¢, ze sprzeciw
moglby mieé¢ sens tylko po ogloszeniu o zgloszeniu a przed
wydaniem decyzji, natomiast wzruszanie udzielonego prawa
powinno przebiega¢ wedlug jednego modelu uniewazniania,
uwolnionego od balastu interesu prawnego. Sprzeciw po
udzieleniu patentu wedlug modelu postgpowania w sprawach
patentu europejskiego ma sens w sytuacji, w ktorej stanowi
narzedzie ,,centralnego” uniewazniania patentu europejskiego w
przeciwienstwie do uniewazniania tylko na terytorium walidacji.
Przenoszenie (czy tez zachowanie) tego modelu dla postepowan
krajowych pozostaje pod znakiem zapytania.

Wyjasniona podczas konsultacji publicznych.
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Ponadto zaré6wno sprzeciw i uniewaznienie rozstrzyga si¢ na
podstawie  merytorycznych  zarzutéw  dotyczacych  braku
zdolnosci patentowej. Budzi wigc zdziwienie, Ze postepowania
podwazajace zdolno$¢ patentowa begdg rozstrzygane w dwoch
odrebnych trybach.

Uzasadnienie przeniesienia postgpowania sprzeciwowego do
trybu administracyjnego, ze ,,Wprowadzenie rozwigzania ma
wigc zapobiec celowemu przedtuzaniu postgpowania przez osobe
zainteresowang utrzymaniem niepewnosci w obrocie prawnym,
co zagraza interesom innych przedsigbiorcow” nie jest zasadne,
gdyz ono moze by¢ celowo przedluzane réwniez na etapie
postepowania administracyjnego.

W zwigzku z powyzszym wydaje si¢ zasadne, aby zar6wno
sprzeciw jak i uniewaznienie byly rozstrzygane w takich samych
trybach.

Poza powyzszym na dzien dzisiejszy optaty od wniesionego
sprzeciwu i od wydanie decyzji w postepowaniu spornym
wynosza tyle samo. Powstaje zatem pytanie czy oplata od
sprzeciwu w trybie administracyjnym zostanie zmniejszona?

50.

Art. 1 pkt 28
(Art. 247

p.w.p.)

Stowarzyszenie
Ochrony
Wtasnosci
Przemystowe;j

Projekt wprowadza catkiem nowy model postepowania w sprawie
sprzeciwu, jednak jego regulacja wydaje si¢ by¢ niewystarczajaca
(szczatkowa) — wymaga ona dalszej, poglebionej analizy i
dyskusji. Tytulem przykladu mozna wskaza¢ na nastepujace
kluczowe kwestie: Stosowne przepisy znajduja sie¢ w Tytule VI
ustawy, ktory to winien zosta¢ odpowiednio uzupetniony.
Podobnie, jak si¢ wydaje, winien zostaé uzupelniony (o
postepowanie w sprawie sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 246 i
247) art. 242 ustawy — nie jest bowiem jasne, czy do (howego)
postepowania w sprawie sprzeciwu nalezy stosowac terminy, o
ktorych mowa w tym przepisie (z mozliwoscig ich przywrocenia
w oparciu o art. 243). Przemawialby za tym fakt umieszczenia
omawianych przepisow w jednym Tytule, ale literalne brzmienie
obecnego art. 242 pozwala na jego stosowanie do postgpowania,
o ktorym mowa, jedynie per analogiam. Dodatkowo nalezatoby
rozwazy¢ w sprawie sprzeciwu (np. poprzez odestanie do k.p.c.),
a to z uwagi na jego nowy model (postepowanie inter partes, do
ktérego na zadnym etapie nie beda juz mialy zastosowania

Wyjasniona podczas konsultacji publicznych.

22




przepisy dotyczace postgpowania spornego).

51. Art. 1 pkt 28 lit. Polska Izba Nada¢ brzmienie: ,,Rozpoznajac sprzeciw, Urzad Patentowy Uwzgledniona.
b) Rzecznikow moze wezwac [postanowieniem] uprawnionego z patentu, prawa
(Art. 247 ust. 6 Patentowych ochronnego lub prawa z rejestracji, pod rygorem pominigcia jego
p.w.p.) stanowiska, do nadestania, w wyznaczonym terminie, wyjasnien i
dokumentéw dotyczacych przedmiotu sprawy.”
Wydaje sig, ze w tej sytuacji rygor uchylenia decyzji o udzieleniu
prawa (jako sankcja za niewywigzanie si¢ przez uprawnionego z
pewnych obowiazkdéw o charakterze proceduralnym) jest zbyt
daleko idacy. Rygor taki moze natomiast pozostaé w
projektowanym ust. 7, albowiem Urzad Patentowy nie mogliby
sam z siebie (tj. w zastgpstwie uprawnionego) dokona¢ zmian w
opisie patentowym lub opisie ochronnym.
52. Art. 1 pkt 28 lit. Stowarzyszenie | Nada¢ brzmienie: ,,Rozpoznajac sprzeciw, Urzad Patentowy Uwzgledniona.
b) Ochrony moze wezwaé [postanowieniem] uprawnionego z patentu, prawa
(Art. 247 ust. 6 Wtasnosci ochronnego lub prawa z rejestracji, pod rygorem pominigcia jego
p.w.p.) Przemystowej stanowiska, do nadestania, w wyznaczonym terminie, wyjasnien i
dokumentow dotyczacych przedmiotu sprawy.”
Wydaje sig, ze w tej sytuacji rygor uchylenia decyzji o udzieleniu
prawa (jako sankcja za niewywigzanie si¢ przez uprawnionego z
pewnych obowiazkoéw o charakterze proceduralnym) jest zbyt
daleko idacy. Rygor taki moze natomiast pozostaé w
projektowanym ust. 7, albowiem Urzad Patentowy nie mogliby
sam z siebie (tj. w zastgpstwie uprawnionego) dokona¢ zmian w
opisie patentowym lub opisie ochronnym.
53. Art. 1 pkt 28 lit. Polska Izba Czy nowy opis bedzie publikowany w ramach sprostowania opisu Uwzgledniona poprzez odpowiednie zmiany w
b) Rzecznikow patentowego? projektowanym art. 89.
(Art. 247 ust. 7 Patentowych
p.w.p.)
54, Art. 1 pkt 28 Polski Zwiazek | W  postgpowaniu  sprzeciwowym Urzad moze wezwaé | Nieuwzgledniona. Sposdb prowadzenia postgpowania
(Art. 247 Pracodawcow uprawnionego do nadestania wyjasnien | jest okre§lony, rowniez przez odpowiednie stosowanie
p.w.p.) Przemystu i dokumentéw dotyczacych przedmiotu sprawy. Analogicznej | przepisow KPA w drodze odestania do art. 252 p.w.p.
Farmaceutycznego | mozliwosci proponowana nowelizacja nie daje w przypadku | Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze nie ma

strony skladajacej sprzeciw. Chociaz nowe postgpowanie moze
stuzy¢ dyscyplinowaniu stron, to nie jest jasne, czy strona
sktadajaca sprzeciw bgdzie miala mozliwos$¢ zajecia stanowiska

mozliwosci  kazuistycznego uregulowania
nastgpowania po sobie pism w postgpowaniu.

sposobu
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w odpowiedzi na argumenty podniesione przez uprawnionego,
czy tez sprzeciw bedzie jedynym pismem, jakie strona wnoszaca
sprzeciw bedzie mogta ztozy¢ w postgpowaniu.

Nie jest jasne, czy i w jakim trybie strony beda mogly sktadac
kolejne pisma procesowe, co przy braku rozprawy istotnie
ogranicza mozliwo$¢ przedstawienia wszystkich argumentow,
zwlaszcza tych, ktorych konieczno$¢ przedstawienia wyniklaby
poézniej, dlatego PZPPF wnosi o stosowne doprecyzowanie
propozycji nowelizacji art. 247 z uwzglednieniem powyzszych
uwag.

55.

Art. 251 p.w.p.

Artur Kalewski

Z dotychczasowego brzmienia wynika, ze istnieja ,,zgloszenia
dodatkowego prawa ochronnego”, a to nie prawda. W celu
uzyskania sktada si¢ wniosek. Proponuj¢ nastgpujace brzmienie
wprowadzenia do wyliczenia.

., Urzqd Patentowy udziela informacji o zgloszeniu wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego, znaku towarowego,
oznaczenia geograficznego, topografii ukladow scalonych, a
takze informacji o wniosku o dodatkowe prawo ochronne oraz
udostegpnia akta zgloszenia w kazdym stadium postgpowania:”.

Uwzgledniona.

56.

Art. 1 pkt 29
(Art. 253

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Pozostawi¢ dotychczasowy zapis. Aktualnie pozostaja w wtym
miejscu uwagi do art. 1 pkt 28 (odnoszacego si¢ do zmiany art.
247 p.w.p.).

Uwzgledniona.

57.

Art. 1 pkt 30 lit.

a)
(Art. 255 ust. 13

p.w.p.)

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Nada¢ brzmienie: ,ograniczenie patentu poprzez zmiang
zastrzezen patentowych, w przypadku okreslonym w art. 89 ust.
6;”; ewentualnie: ,ograniczenie patentu poprzez zmiang
zastrzezen patentowych w trakcie postgpowania w sprawie o
uniewaznienie patentu;”

Propozycja ma charakter porzadkujacy. Do rozwazenia, czy w
tym miejscu nie powinno by¢ osobno mowy o ograniczeniu
prawa ochronnego na wzor uzytkowy poprzez zmiang zastrzezen
ochronnych (na mocy art. 100 do wzordw uzytkowych
zastosowanie znajdzie takze projektowany art. 891 ustawy).

Uwzgledniona.

58.

Art. 1 pkt 30 lit.
a)
(Art. 255 ust. 13
p.w.p.)

Stowarzyszenie
Ochrony
Wiasnosci
Przemystowej

Nada¢ brzmienie: ,ograniczenie patentu poprzez zmiang
zastrzezen patentowych, w przypadku okreslonym w art. 891 ust.
6;’; ewentualnie: ,ograniczenie patentu poprzez zmiang
zastrzezen patentowych w trakcie postgpowania w sprawie o

Uwzgledniona.
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uniewaznienie patentu;”

Propozycja ma charakter porzadkujacy. Do rozwazenia, czy w
tym miejscu nie powinno by¢ osobno mowy o ograniczeniu
prawa ochronnego na wzor uzytkowy poprzez zmiang zastrzezen
ochronnych (na mocy art. 100 do wzoréow uzytkowych
zastosowanie znajdzie takze projektowany art. 89! ustawy).

59. Art. 1 pkt 32 Stowarzyszenie | W art. 260 ust. 1 proponuje si¢ skresli¢ punkt 5. Uwzgledniona poprzez doprecyzowanie, ze Ministrowi
(Art. 260 Rzecznikéw Zbedne i watpliwe wydaje si¢ udostgpnienie ministrowi | nie przystuguje uprawnienie do informacji w
p.w.p.) Patentowych dokumentéw w postaci akt zgltoszen spraw prowadzonych przez | odniesieniu do spraw indywidualnych.
Urzad Patentowy, ktorych udostepnianie obwarowane jest
przeciez przepisami art. 251 (z zachowaniem tajemnicy
postepowania, tajemnicy przedsigbiorcy oraz z odpowiednimi
gwarancjami procesowymi), jak roéwniez udost¢pnianie akt
postepowania spornego lub danych osobowych rzecznikow
patentowych.
60. Art. 1 pkt X WKB Wiercinski, | W proponowanym przepisie zrezygnowano z przestanki Wyjasniona podczas konsultacji publicznych.
Art. 286t ust. 2 | Kwiecinski, Bachr | wykazania interesu prawnego przez uprawnionego, lecz w
p.w.p. sp.k. dalszym ciagu uzalezniono mozliwos$¢ zabezpieczenia dowodow

od uprawdopodobnienia roszczenia.

Obecnie proponowana regulacja w dalszym ciggu wiec roéznicuje
sytuacje  procesowa uprawnionych z praw  wlasnosci
przemystowej w zaleznosci od dochodzonego roszczenia. W
postepowaniu o zabezpieczenie dowodu w trybie art. 310 i nast.
K.p.c. brak jest bowiem przestanki uprawdopodobnienia
roszczenia, a ta wystepuje W proponowanym przepisie.
Dochodzgc roszczen przystugujacych na gruncie p.w.p., celem
zabezpieczenia dowoddw, uprawnieni muszg uprawdopodobnic
dodatkowo roszczenie, podczas gdy dochodzac roszczen z tytulu
czyndw niedozwolonych (u.z.n.k.) zabezpieczenie dowodow
nastepuje zgodnie z art. 310 i n. k.p.c. — uprawniony musi zatem
wykaza¢ jedynie obawg co do poOzniejszej mozliwosci
przeprowadzenia dowodu. Zrdéznicowanie takie wydaje si¢
nieuzasadnione — i wydaje si¢, ze nie bylo intencjg legislatora.
Biorac jednak pod uwagg, ze uprawniony, takze przed
wytoczeniem powodztwa, mogltby domaga¢ si¢ dowodow
poprzez zabezpieczenie probek, materialow, narzedzi zasadne jest
obwarowanie instytucji zabezpieczenia dowodu — w zakresie, w
jakim ingeruje w prawa osoby trzeciej np. naruszyciela —
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dodatkowymi przestankami. W zwigzku z powyzszym nalezatoby
wymog uprawdopodobnienia roszczenia ograniczy¢ wyltacznie do
sposobow  zabezpieczenia wskazanych w proponowanym
przepisie art. 286 ust. 1. Sformulowany tam katalog sposobow
zabezpieczenia powinien by¢ zatem zamknigty, a w pozostalych
przypadkach koniecznosci zabezpieczenia dowodow znalaztyby
zastosowanie przepisy art. 310 i n. k.p.c. Ustawodawca
postugujac si¢ sformutowaniem ,w szczegdlno$ci” stworzyt
katalog otwarty sposobow zabezpieczenia dowodow na cele
postepowan o naruszenie praw wytacznych uprawnionych z praw
wlasnosci przemystowej. W katalogu tym zawieraja si¢ wiec
takze te sposoby zabezpieczenia, ktore dotychczas mozna bylo
zastosowac¢ na podstawie art. 310 i n. k.p.c., tj. bez wykazywania
dodatkowej przestanki w postaci ,,uprawdopodobnienia
roszczenia”.  Niewatpliwie =~ wigc  sytuacja  procesowa
uprawnionych ulegta pogorszeniu.

Wprowadzajac do p.w.p. pojecie uprawdopodobnienia
roszczenia, zasadnym byloby wprowadzenie odwotania takze do
przepisow ogolnych o postepowaniu zabezpieczajagcym, w
szczegolnosci do art. 730! §1 k.p.c., odwolujgcego si¢ do pojecia
,,uprawdopodobnienia roszczenia”.

61. Art. 2861 ust. 4 | WKB Wiercinski, | Wskazany w przepisie termin 7-dniowy na rozpoznanie wniosku | Nieuwzgledniona z  uwagi na  niezgodno$é
p.w.p. Kwiecinski, Baehr | o zabezpieczenie dowodu wydaje sie za krotki biorac pod uwage | proponowanej uwagi z art. 7 Dyrektywy 2004/48/WE,
sp.k. okoliczno$¢, ze postanowienia w tym przedmiocie moga by¢ | ktora przepis ten realizuje.
wydane wylacznie na posiedzeniu jawnym (wyjatkiem jest art.
279 k.p.c.), na ktére powinien zosta¢ wezwany wnioskodawca i
jego przeciwnik. Termin 7 dni jest w praktyce niewystarczajacym
do wyznaczenia terminu rozprawy.
62. Art. 2861 ust. 5 | WKB Wiercinski, | W $wietle tego uregulowania nie jest jasny sposob, w jaki sady | Nieuwzgledniona. Proponowany przepis nie nadaje sie
p.W.p. Kwiecinski, Bachr | mialtyby zapewnia¢ zachowanie tajemnicy przedsiebiorstwa. By¢ | do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do decyzji
sp.k. moze koniecznym byloby odwotanie si¢ w tym zakresie do | wydawanych przez UP RP.
przepisu art. 479% k.p.c.
63. Art. 2861 ust. 6 Polski Zwiazek | Proponowany art. 286 ust. 6 podaje, iz w wyjatkowych Uwzgledniona.
p.w.p. Pracodawcow sytuacjach zajete tytulem zabezpieczenia dowody moga by¢
Przemystu oddane pod dozor osoby zadajacej zabezpieczenia. W naszej
Farmaceutycznego | opinii, w przypadku dowodéw stanowiacych produkty lecznicze,

taka  mozliwos¢ musi by¢  catkowicie  wykluczona.
Zabezpieczenie dowodow to $rodek ze swej natury tymczasowy i
moze zosta¢ uchylony. Zwazywszy na to, ze w przypadku
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produktow leczniczych na podmiocie odpowiedzialnym
spoczywa obowigzek zapewnienia i1 kontroli odpowiednich
warunkow przechowywania, jakiejkolwiek przekazanie pod dozor
innego podmiotu nie moze si¢ zdarzy¢.

64.

Art. 2862 ust. 1
p.W.p.

WKB Wiercinski,
Kwiecinski, Baehr
sp.k.

Roszczenie informacyjne jest instytucja stosunkowo nowg w
prawie wlasnosci przemystowej. Jej wprowadzenie spotkalto si¢ z
krytyka w doktrynie. Takze w orzecznictwie przepisy
obowigzujacego aktualnie przepisu art. 2861 p.w.p. wywotaty
istotne rozbieznosci interpretacyjne. W $wietle art. 8 ust. 1
Dyrektywy 2004/48/WE, ktorego implementacje miat zapewnic
obecnie obowigzujacy przepis art. 286 p.w.p., wystapienie z
roszczeniem informacyjnym musi nastapi¢ w zwigzku z toczacym
si¢ postgpowaniem (,,w kontekScie postgpowania sgdowego”),
ang. in the context of proceedings).

W Swietle powyzszego pozytywnie nalezalo oceni¢ pierwotny
projekt art. 2862 ust. 1 p.w.p. umozliwiajacy wystapienie z
roszczeniem informacyjnym wylacznie przeciwko pozwanemu
naruszycielowi, tj. juz po wytoczeniu przeciwko niemu
powodztwa. Taka formuta przepisu czynita zado$¢ wymaganiom
Dyrektywy i postulatom doktryny w zakresie jej implementacji.
Rowniez trafne byto uregulowanie zaktadajace wykazanie przez
uprawnionego koniecznosci okreslenia zakresu dochodzonych
roszczen. Przepis ten ograniczal wigc mozliwo$¢ naduzywania
instytucji roszczenia informacyjnego np. celem pozyskiwania
okreslonych informacji od kontrahentow.

Nie jest zatem zrozumiale z czego wynika zmiana treSci przepisu
art. 2862 ust. 1 p.w.p. i wprowadzenie na jego miejsce lekko
zmodyfikowanego obowigzujacego obecnie przepisu art. 286 ust.
1 pkt 2 — wadliwie implementujgcego Dyrektywe.

Co wigcej, wprowadzona proponowanym przepisem przestanka
»wykazania  wiarygodnych okoliczno$ci” jest pojeciem
nieznanym polskiej procedurze, wysoce nieprecyzyjnym i
stanowi kryterium uznaniowe sadoéw. Nie jest takze jasne czym
przestanka ta réznitaby si¢ w zasadzie od obowigzujacego
obecnie wymogu ,,wysokiego prawdopodobienstwa naruszenia”.
W S$wietle powyzszego nalezatloby zatem pozostaé przy
pierwotnie proponowanym brzmieniu art. 2862 ust. 1 p.w.p.

Nieuwzgledniona z uwagi na uwzglednienie
stanowiska Ministra Sprawiedliwosci.

65.

Art. 2862 ust. 2

WKB Wiercinski,

Przepis ten w dalszym ciggu umozliwia wystapienie z wnioskiem

Nieuwzgledniona. Istotg przepisu jest, ze osoba trzecia
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p.W.p.

Kwiecinski, Baehr
sp.k.

informacyjnym wobec osoby trzeciej (ktéra nie jest
nauczycielem) niezaleznie od tego, czy powodztwo przeciwko
naruszyciclowi zostalo wytoczone. Wskaza¢ nalezy, ze
mozliwo$¢é wystgpienia z roszczeniem informacyjnym przeciwko
osobie trzeciej, stata si¢ takze przedmiotem skargi do Trybunatu
Konstytucyjnego (SK 19/16). Zasadno$¢ skargi w swoich
opiniach poparli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sejm RP.
Wydaje sie, ze dla osiggniecia celow Dyrektywy zasadnym
bytoby dopuszczenie mozliwosci wystepowania z wnioskami o
zobowigzanie ,,080b trzecich” do przedstawienia okreslonych
informacji wylacznie w toku postgpowania przeciwko
naruszycielowi, tj. po wytoczeniu przeciwko naruszycielowi
powddztwa. Konstrukcja ta wyeliminowataby szereg watpliwosci
miedzy innymi co do dopuszczalnosci prowadzenia postgpowania
przeciwko osobie trzeciej, ktora nie jest naruszycielem praw
wylacznych (w tym watpliwosci co do zgodnosci takiej regulacji
z Konstytucjg), trybu takiego postgpowania (w tym takze
problemy praktyczne zwigzane z obcigzaniem 0s6b trzecich,
nieponoszacych  odpowiedzialno$ci za  naruszenia praw
wylacznych kosztami postgpowania, ktére powinny obcigzaé
naruszyciela).

nie jest naruszycielem w tym postepowaniu, ale
konstrukcja  przepisu  wskazuje, Zze roszczenie
informacyjne przyshuguje wobec osoby, ktora - chocby
nieumys$lnie - narusza prawo wylaczne. Ochrona
prawna takiej osoby wystepuje na innym etapie
postgpowania.

66.

Art. 2862 ust. 4
P.W.p.

WKB Wiercinski,
Kwiecinski, Baehr

sp.k.

Dochodzenie zadania udzielenia informacji przez osobe trzecia
odbywa si¢ na ,,wniosek" uprawnionego. W zakwestionowanym
przepisie brak uregulowania odpowiedniego trybu takiego
postepowania, w  szczegdlnoSci  proponowane regulacje
umozliwiajg uprawnionemu wielokrotne zadanie ujawnienia
informacji migdzy tymi samymi stronami postgpowania. Nie
wydaje si¢ to shluszne, zwlaszcza ze wzgledu na ochrong
interesOw osoby trzecie;j.

Powyzszy przepis wskazuje, ze Sad uwzglednia kwesti¢ ochrony
tajemnicy przedsicbiorstwa, jednakze brak jest przepisow prawa
procesowego  dotyczacych ochrony tajemnicy w  toku
postgpowania sadowego o naruszenie praw  wilasnosci
przemystowej, takich jak art 479% k.p.c.

Nieuwzgledniona z uwagi na fakt, ze wskazany przepis
nie nadaje si¢ do odpowiedniego stosowania W
odniesieniu do decyzji wydawanych przez UP RP.

67.

Art. 2862 ust. 5
p.W.p.

WKB Wiercinski,
Kwiecinski, Baehr
sp.k.

Regulacja art. 2862 ust. 5 p.w.p. pomija problem wykorzystania
informacji  uzyskanych wskutek zrealizowania roszczenia
informacyjnego w innych postepowaniach (w tym karnych), ktore
mogg by¢ nastgpnie prowadzone przeciwko osobie udzielajacej

Nieuwzgledniona, poniewaz w opinii wnioskodawcy
taka sytuacja prowadzitaby do nadregulacji.
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informaciji.

68. Art. 286% ust. 6 | WKB Wiercinski, | Koszty uzyskiwania stosownych informacji od naruszyciela czy Uwzgledniona.
p.w.p. Kwiecinski, Baehr | tez osoby trzeciej powinien ponosi¢ naruszyciel. Nie jest stuszne
sp.k. obciazanie uprawnionego kosztami i wydatkami poniesionymi w
zwigzku z udzieleniem informacji przez naruszyciela lub osoby
trzecie. Konieczne byloby wigc wprowadzenie odpowiednych
regulacji w tym zakresie.
69. Art. 2862 ust. 7 | WKB Wiercinski, | Odwolanie si¢ do przepisdw o przeprowadzeniu dowodu z zeznan Wyjasniona podczas konsultacji publicznych.
p.w.p. Kwiecinski, Baehr | §wiadkow nalezy oceni¢ pozytywnie w odniesieniu do osoby
sp.k. trzeciej majacej udzieli¢ informacji. Jednakze odesltanie to nie
wyjasnia calkowicie statusu osoby trzeciej w postgpowaniu o
udzielenie informacji. W dalszym ciaggu bowiem pomini¢ty zostat
problem  wykorzystania informacji  uzyskanych  wskutek
zrealizowania  roszczenia informacyjnego w  innych
postepowaniach (w tym karnych), ktéore moga by¢ nastepnie
prowadzone przeciwko osobie udzielajacej informacji. Takze
mozliwo§¢ wnioskowania o udzielenie informacji nie zostata
ograniczona co umozliwia uprawnionemu wielokrotne zadanie
ujawnienia informacji przez osobg trzecia.
70. Art. 2862 ust. 7 Polski Zwigzek | W zakresie dotychczas uregulowanym zgodnie z art. 286 ust. 7 Uwzgledniona.
p.w.p. Pracodawcow ,,0 zabezpieczeniach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 sad orzeka
Przemystu po przeprowadzeniu rozprawy.” W propozycji art. 2862 brak jest
Farmaceutycznego | analogicznego przepisu, co w kontekscie kontrowersji odnosnie

trybu w jakim postepowanie mialoby si¢ odbywa¢ mogloby w
praktyce powodowaé duze problemy praktyczne natury
proceduralnej i w konsekwencji niejasnosci co do stosowania
prawa. Ponadto, propozycja przepisu uzaleznia wystuchanie stron
co do tego czy si¢ stawig czy nie. Takie potencjalne ograniczenie
mozliwo$ci zajecia stanowiska w sprawie jest zbyt daleko idace,
gdyz niestawiennictwo moze by¢ spowodowane roéznym
przyczynami, w tym o charakterze obiektywnym, ktore moze
stanowi¢ usprawiedliwione niestawiennictwo osoby wystepujacej
w charakterze strony. To w konsekwencji moze zaburzyc
kontradyktoryjny charakter postgpowania, czyniagc ewentualne
orzeczenie niesprawiedliwym. Ponadto z uwagi na fakt, ze sa to
przepisy z zakresu procedury cywilnej, konieczne jest uzyskanie
opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Proponujemy

29




zatem uzupelnienie propozycji ust. 5 w nastepujacy sposob:

9. Sgd rozpoznaje wniosek na rozprawie po wezwaniu i
wystuchaniu stron.”

71.

Art. 2862 ust. 7
p.W.p.

Polska Izba
Rzecznikow
Patentowych

Nie wprowadza¢. Aktualnie projektowana regulacja dot. tzw.
roszczenia informacyjnego wychodzi naprzeciw postulatom
formutlowanym przez PIRP na wcze$niejszych etapach
konsultacji (podobnie jak regulacja dot. zabezpieczenia
dowodéw). W zwigzku ze shuszng zmiang koncepcji
uregulowania tej materii (w tym rezygnacja z zawartych w
pierwotnej wersji projektu przepisow majacych regulowaé
udzielanie informacji w formie ustnej, po odebraniu
przyrzeczenia itd.), wprowadzenie odestania do przepisow k.p.c.
dotyczacych przestuchiwania $wiadkow (projektowany ust. 7)
wydaje si¢ zb¢dne. Wystarczajaca w tym zakresie (tj. dla ochrony
0sOb zobowigzanych do udzielenia informacji) jest regulacja
zawarta w projektowanym ust. 5 (odestanie do przepisow k.p.c.
dotyczacych mozliwosci odmowy zeznan lub odpowiedzi na
zadane pytanie).

Uwzgledniona.

72.

Art. 2862 ust. 7
P.W.p.

Stowarzyszenie
Ochrony
Wtasnosci
Przemystowe;j

Nie wprowadzaé. Aktualnie projektowana regulacja dot. tzw.
roszczenia  informacyjnego jest zbiezna z  postulatami
formulowanymi przez Stowarzyszenie na wczesniejszych etapach
konsultacji  (podobnie jak regulacja dot. zabezpieczenia
dowodoéw). W pehi odpowiada ona tez wymogom Dyrektywy
2004/48/WE. W zwigzku ze stluszng zmiang koncepcji
uregulowania tej materii (w tym rezygnacja z zawartych w
pierwotnej wersji projektu przepisow majacych regulowaé
udzielanie informacji w formie ustnej, po odebraniu
przyrzeczenia itd.), wprowadzenie odestania do przepisow k.p.c.
dotyczacych przestuchiwania $wiadkow (projektowany ust. 7)
wydaje si¢ zbedne. Wystarczajaca w tym zakresie (tj. dla ochrony
0sOb zobowiazanych do udzielenia informacji) jest regulacja
zawarta w projektowanym ust. 5 (odestanie do przepisow k.p.c.
dotyczacych mozliwosci odmowy zeznan lub odpowiedzi na
zadane pytanie).

Uwzgledniona.

73.

Art. 296 ust. 3
p.w.p.

WKB Wiercinski,
Kwiecinski, Baehr
sp.k.

Proponowany przepis art. 296 ust 3 zdaje si¢ w dalszym ciagu nie
odpowiadac celom art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE.

Nieuwzgledniona. W opinii wnioskodawcy nie ma
koniecznos$ci implementowania orzecznictwa TSUE do
ustawy, poniewaz wplywaja one wylacznie na praktyke
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O ile pozytywnie nalezy oceni¢ zastapienie terminu ,,pos$rednika”
pojeciem ,,0soby, z ushug ktorej korzystano przy naruszeniu
prawa”, o tyle powazne watpliwosci w dalszym ciagu wywotuje
uregulowanie umozliwiajace wystapienia przeciwko tym
podmiotom z roszczeniami, ktore sa tozsame z roszczeniami
przystugujacymi przeciwko naruszycielowi.

W rzeczywisto$ci wigc osoby, z ustug ktérych korzystano przy
naruszeniu prawa, sg traktowane jak naruszyciel i pozostaja
zrbwnane w sytuacji prawnej z naruszycielami, mimo ze
naruszycielami nie s3.

Przepis przyznajacy prawo do wystepowania wobec 0sob trzecich
z roszczeniami tozsamymi jak przeciwko naruszycielom, w tym z
roszczeniem o zaniechanie naruszen czy wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzysci lub naprawienia szkody pozostaje w
sprzecznos$ci z art. 11 zdanie 3 Dyrektywy. Przepis unijny
dotyczy bowiem wylacznie zakazdéw/nakazow (,,injunctions'")
przeciwko podmiotom, ktérych ustugi sg wykorzystywane przez
naruszajacych prawa wylacznie w celu dokonywanego przez nich
naruszenia. Nakazom skierowanym przeciwko naruszycielom
(,,infringers”) poswiecone jest zdanie pierwsze i drugie art. 11.
Dyrektywa oraz orzecznictwo TSUE w sposob wyrazny rozréznia
zakres odpowiedzialno$ci naruszycieli od $rodkow, ktore moga
by¢ stosowane wobec podmiotéw niebedacych naruszycielami,
ktorych ustugi sg wykorzystywane w celu naruszenia.
Ustanowienie tak szerokiej odpowiedzialnos$ci za naruszenie praw
wlasnos$ci przemystowej wobec podmiotéw trzecich jest
niewspotmierne, nieproporcjonalne i moze w znaczacym stopniu
ograniczy¢ swobode¢ dziatalnoSci gospodarczej, w tym rowniez
matych i $rednich przedsi¢biorstw $wiadczacych takie ushugi.
Regulacja w zakresie mozliwosci wystapienia z odpowiednimi
nakazami wobec o0s6b trzecich, powinna takze uwzglgdniaé
wypracowang juz przez TSUE lini¢ orzecznicza zgodnie z ktora
nakazy orzekane wzglgdem posrednika musza by¢ skuteczne,
odstraszajace i proporcjonalne.

Powyzszych niezgodnosci z regulacja Dyrektywy nie zmienia
takze dodanie w art. 296 ust 3 p.w.p. zdania, ze: ,,Przepis stosuje
si¢ bez uszczerbku dla art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

sadow, ktore prawo stosuja. Projekt nie jest sprzeczny z
wskazanym orzecznictwem, natomiast istota regulacji
jest jej precyzowanie w konkretnych sporach przez
judykatureg.
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$wiadczeniu ustug droga elektroniczng”.

Przede wszystkim — sprzeczne z wyktadnig systemowa wydaje si¢
kwalifikowanie ,,posrednika internetowego” jako naruszyciela nie
ze wzgledu na jego dzialanie, ale kwalifikacj¢ ustaw. Nie jest
dopuszczalna tak konstrukcja prawna, ktora za takie samo
zachowanie, dziatanie w ten sam sposob (np. hosting) raz
przewiduje odpowiedzialno$¢, a raz nie (gdy speilnione zostana
przestanki wskazane w u.§.u.d.e.). Co wigcej nie jest uzasadnione
przypisanie ,,posrednikom”  odpowiedzialnosci za cudze
dzialania, jak przewiduje to proponowany art. 296 ust 3 p.w.p.

Wskaza¢ takze nalezy, ze przepis ten réznicuje sytuacje osob, z
ustug ktorych korzystano przy naruszeniu prawa w zaleznosci od
rodzaju ,,posredniczenia” w naruszeniu. Od odpowiedzialnosci na
podstawie art. 296 ust 3 p.w.p. moga bowiem uwolni¢ si¢
wylacznie podmioty, ktorych dzialalnos¢ reguluje u.S.u.d.e., ale
juz nie osoby §wiadczace np. ustugi wynajmu stoisk targowych,
czy powierzchni reklamowych.

Podkreslenia przy tym wymaga fakt, ze wprowadzenie
mozliwosci uchylenia si¢ przez ,,posrednikéw” internetowych od
natozenia na nich stosownych zakazéw nie znajduje uzasadnienia
w Dyrektywie i prowadzi do skutku wprost odwrotnego od
przewidzianego Dyrektywa. W czasach bowiem, gdy Internet
stanowi gtdéwne miejsce ujawniania i dokonywania naruszen praw
wlasnosci przemystowej, mozliwos¢ naktadania okreslonych
zakazéOw wlasnie na ushlugodawcow internetowych stanowi
istotne, o ile nie najwazniejsze, narzgdzie uprawnionych w walce
Z naruszycielami.

Aktualna pozostaje takze uwaga, ze skoro ,poSrednicy” w
rozumieniu Dyrektywy nie sg ,,naruszycielami", nie powinni oni
by¢ obcigzeni kosztami postepowan, ktorych przedmiotem s3
nakazy adresowane do ,,po$rednikow". Kosztami takimi powinien
by¢ obciazony naruszyciel.

Do proponowanej regulacji art. 296 ust. 3 p.w.p. ma takze
zastosowanie przepis koncowy o znakach towarowych — z
ktérego wynika, ze do znakow towarowych zgloszonych przed
wejsciem w zycie ustawy, przepisOw tych sie nie stosuje, co
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wydaje si¢ rozwigzaniem krzywdzacym dla uprawnionych z
tytutu dotychczasowych praw wytacznych.

74.

Art. 304 p.w.p.

Artur Kalewski

Z literalnego brzmienia dotychczasowego art. 304 ust. 2
absurdalnie wynika, ze karze powinni podlega¢ eksperci Urzedu
Patentowego RP wydajacy odmowne decyzje oraz pracownicy
Urzedu redagujacy Biuletyn Urzedu Patentowego. Niestety z
wlasnego doswiadczenia wiem, Ze nie s3 to rozwazania czysto
teoretyczne (bytem przestuchiwany na te¢ okoliczno$¢ przez
policie w ramach wszczetego S$ledztwa z tego artykutu).
Proponuj¢ zmodyfikowac¢ art. 304 ust. 2 nastepujaco:

2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskang informacj¢ o
cudzym wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze przemystowym
albo cudzej topografii uktadu scalonego lub w inny sposob
uniemozliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji. Przepis ten nie dotyczy pracownikéw Urzedu w
zakresie wykonywanych czynno$ci ustawowych.”.

Nieuwzgledniona po konsultacji z UP RP.

75.

Art. 3

Polski Zwigzek
Pracodawcow
Przemystu
Farmaceutycznego

Art. 3 proponowanej Ustawy zmieniajacej zawiera blad — ustawa
PWP ani w obecnym, ani w proponowanym ksztalcie nie
przewiduje sprzeciwu wobec decyzji Urzgdu Patentowego
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego. Nalezy zatem
wykresli¢ to wyrazenie z art. 3.

Uwzgledniona.
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Pan Jacek Sasin
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Sekretarz Rady Ministrow

Opinia
o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo wfasnosci
przemysfowej, wyrazona przez ministra wiasciwego do spraw cztonkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Premierze,

w zwigzku z przedfozonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazi¢ ponizszg opinie.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z powaZaniem

2 up. Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk
Podsekretarz Stanu

Do wiadomosci:
Pani Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiebiorczosci i Technologii




