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OPINIA

Nowe prawo wiasnosci przemystowej

Business Centre Club przekazal uwagi do projektu ustawy prawo wiasnosci
przemystowej (pwp). Nowelizacja ustawy wynika z potrzeby jej dostosowania do
dyrektywy unijnej, a takze harmonizacji z innymi regulacjami sSwiatowymi w tym
zakresie.

Korzystne zmiany wynikajgce z nowelizacji dla przedsiebiorcow to m.in.:

o odformalizowanie sposobu przediuzenia ochrony znaku dzieki czemu
wilasciciele znakéw beda mogli liczy¢ na szybsze i sprawniejsze zatatwienie tej
stosunkowo nieskompilowanej sprawy przez Urzad Patentowy,

e odejscie od zasady przedtuzania praw ochronnych na znaki towarowe na
pisemny wniosek uprawnionego na rzecz samego uiszczenia oplaty w
wymaganym terminie,

e poinformowanie przez Urzad Patentowy o zblizajgcym sie terminie uiszczenia
optaty za dalszy okres ochrony wynalazku, wzoru uzytkowego i przemystowego
i znaku towarowego,

e wprowadzenie mozliwosci ograniczenia przez uprawnionego z patentu
zastrzezen patentowych, czy zakresu ochrony patentowej, co moze umozliwi¢
unikniecie wielu sporéw patentowych.

Cel przys$wiecajgcy projektodawcom nowelizacji ustawy prawo wilasnosci przemystowej
(pwp, Dz. U. z 2017 r. poz. 776), czyli potrzeba dostosowania ustawy pwp do Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.U. UE L 336 z 23.12.2015), do Konwencji o patencie europejskim (,konwencja EPC”)
oraz Ukfadu o wspétpracy patentowej (sporzadzonego w Waszyngtonie 19 czerwca 1970 r.)
zastuguje na aprobate. W wielu aspektach odnoszacych sie do przepiséw dotyczgcych
wynalazkow, czy znakéw towarowych ustawa pwp jest inaczej interpretowana i przewiduje
odmienne rozwigzania niz powotane wyzej akty prawne. Zdaniem BCC harmonizacja w tym
zakresie jest pozadana.
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Z punktu widzenia przedsiebiorcy:

W zakresie nowelizowanych przepiséw odnoszacych sie do wynalazkéow, nowelizacja do
katalogu przedmiotéw, ktérych nie uwaza sie za wynalazki dodaje programy
komputerowe (art. 1 pkt. 2 nowelizacji) dostosowujgc zapisy ustawy pwp do konwencji EPC.
Obecnie zasada ta nie wynikata wprost z brzmienia ustawy pwp lecz z orzecznictwa Urzedu
Patentowego, ktéry wykluczat z kategorii wynalazkéw programy komputerowe ze wzgledu na
brak ich oddzialywania na materie. Zapis ten nalezy uzna¢ za stuszny. Istotne dla
przedsiebiorcow jest, ze nowelizacja w tym zakresie nie uniemozliwi uznania za wynalazek
przedmiotu wspomaganego programem komputerowym. Nowelizacja w ust. 2 art. 28
wskazuje, ze przepisy wykluczajg mozliwos¢ udzielenia patentu na przedmiot Ilub
dziatalnos¢, w tym program komputerowy, jedynie gdy zgtoszenie dotyczy takiego
przedmiotu lub dziatalnosci jako takich.

Pewnym novum na gruncie ustawy pwp jest wprowadzenie mozliwosci ograniczenia
przez uprawnionego z patentu zastrzezen patentowych, czy zakresu ochrony
patentowej. Wniosek o ograniczenie nie bedzie mogt by¢ ztozony w trakcie postepowania w
sprawie sprzeciwu albo o uniewaznienie patentu (art. 1 pkt. 12 nowelizacji). Wprowadzenie
takiej procedury umozliwié moze unikniecie wielu sporéw patentowych, gdzie
procedura ograniczenia patentu pomoze w osiggnieciu ewentualnego kompromisu miedzy
stronami sporu.

Nalezy przychylnie ustosunkowaé sie do rezygnacji z rozpatrywania spraw
administracyjnych na skutek ziozonego na podstawie art. 246 pwp sprzeciwu wobec
prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa
z rejestracji z ich rozpatrywania przez kolegia orzekajgce do spraw spornych na rzecz
rozpatrywania tych spraw w trybie administracyjnym przez wyznaczonego przez prezesa
urzedu eksperta lub zespdt orzekajgcy. Powinno to skroci¢ czas rozpatrzenia sprawy
(brak rozpraw na tym etapie) oraz zmniejszy¢ potrzebne koszty na wszczecie takiego
postepowania. Projekt jednoczeénie stanowi, iz rozpoznawanie spraw w postepowaniu
sprzeciwowym nalezy do ekspertéw (art. 1 pkt 74 projektu). Z pewnoscig w tego rodzaju
sprawach czesto ze wzgledu na skomplikowang materie spraw bezpieczniejsze bedzie ich
rozpatrywanie przez zespot ekspertow niz pojedynczo przez konkretnego eksperta. Taka
elastyczno$¢ przyjecie przyjetego rozwigzania (pojedynczy ekspert lub zespdt ekspertow)
nalezy przyja¢ z aprobata.

Odnoszac sie do problematyki znakéw towarowych nowela zawiera zmiane definicji
znaku towarowego i tym samym dostosowanie jej do zapiséw Dyrektywy 2015/2436.
Stuszna jest tym samym zmiana definicji znaku towarowego, ktéry zgodnie z art. 1 pkt 21
noweli zdefiniowany zostat, jako kazde oznaczenie umozliwiajgce odréznienie towardow
jednego przedsiebiorcy od towaréw innego przedsiebiorcy oraz mozliwe do przedstawienia
w rejestrze znakéw towarowych w sposob pozwalajgcy na ustalenie jednoznacznego
i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej na znak. Nowela rezygnuje zatem
z koniecznosci przedstawienia znaku towarowego w sposoéb graficzny. Wspomnie¢ nalezy, iz



takie rozwigzanie przyjete w Dyrektywie 2015/2436, jak i juz implementowane do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 o znaku towarowym Unii
Europejskiej (dalej, jako ,Rozporzadzenie 2015/2424”) w dalszym ciggu nie rozwigzuje
kwestii sposobu takiego przedstawienia w rejestrze niektorych znakéw niekonwencjonalnych
(znakéw zapachowych, smakowych, dotykowych), ktéry spetniatby wskazane w zapisie
kryteria - pozwolenie na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony znaku.

Inng istotng kwestia, ktéra w pelni zastuguje na aprobate, jest odejscie od zasady
przedtuzania praw ochronnych na znaki towarowe na pisemny wniosek uprawnionego,
na rzecz samego uiszczenia przez uprawnionego wiasciwej optaty w wymaganym terminie
(art. 1 pkt. 46 noweli). Z pewnoscig tak odformalizowany sposéb przediuzenia ochrony
znaku bedzie odcigzat prace Urzedu Patentowego, a wiasciciele znakéw beda mogli
liczyé na szybsze i sprawniejsze zalatwienie tej stosunkowo nieskompilowanej sprawy
przez Urzad.

Pomocna dla przedsiebiorcow bedzie réwniez kwestia poinformowania przez Urzad
Patentowy o zblizajacym sie terminie uiszczenia optaty za dalszy okres ochrony
wynalazku, wzoru uzytkowego i przemystowego i znaku towarowego. Urzad bedzie
przesytat takg informacje nie pdézniej niz sze$¢ miesiecy przed dniem, w ktérym uplywa
poprzedni okres ochrony (art. 1 pkt. 59 nowelizacji). Doda¢ nalezy, ze taka praktyka
obowigzuje juz w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w zakresie znakdow
towarowych i wzoréw przemystowych.

Krétkiego komentarza wymaga art. 1 pkt. 58 nowelizacji, ktéry zmienia brzmienie art. 172
ustawy pwp wskazujgc, ze prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem ztozenia
wniosku o stwierdzenie wygasniecia, jednakze na wniosek strony Urzad Patentowy
stwierdza wygasniecie prawa z dniem w ktérym nastgpito zdarzenie, z ktérym ustawa wigze
skutek wygasniecia prawa ochronnego. Obecnie przepis ten w zakresie stwierdzenia
wygasniecia prawa ochronnego na wniosek osoby trzeciej skutek wygasniecia wigze z
uptywem pieciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak.
Nowelizacja proponuje tutaj mozliwo$¢ uznania skutku wygasniecia réwniez z dniem
ztozenia takiego wniosku.

Art. 1 pkt. 64 nowelizacji juz teraz jest przedmiotem wielu komentarzy oraz dyskusji
w srodowiskach branzowych z uwagi deregulacje zawodu rzecznika patentowego,
ktorg ten przepis przewiduje. Nowelizacja dopuszcza adwokatéw oraz radcow prawnych
do spraw zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen oraz utrzymywaniem
ochrony wynalazkow, produktow leczniczych oraz produktow ochrony roslin, wzoréw
uzytkowych, wzorow przemystowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadow
scalonych likwidujac tym samym monopol rzecznikow patentowych w tym zakresie. Jak
wskazuje sie w uzasadnieniu do projektu ustawy, takie rozwigzanie byto postulowane przez
przedsiebiorcoéw (postulaty Biatej Ksiegi Innowaciji), gdyz moze ono wptyngé¢ na zwiekszenie
dostepnosci pomocy prawnej dla przedsiebiorcow w sprawach z zakresu witasnosci
przemystowej, spowoduje obnizenie kosztow tej pomocy oraz rozwoj sektora ustug



prawnych. Wskazuje sie réwniez na ograniczony dostep do pomocy profesjonalnych
petnomocnikéw zajmujgcych sie prawem witasnosci przemystowej w Polsce, ze wzgledu na
stosunkowo matg liczbe rzecznikéw patentowych (ok. 900 oséb).

Zaproponowana nowelizacja jest poklosiem trwajagcych od kilku lat proceséw
deregulacji zawodéw prawniczych. Wspomnie¢ tutaj nalezy o gtosnym dopuszczeniu
radcow prawnych do spraw karnych, czy adwokatéw i radcow prawnych do spraw
zwigzanych z ochrong znakéw towarowych. Sprawa ta jednak nie jest do konca tak
analogiczna, jak w dotychczasowych procesach deregulacyjnych. Sprawy karne, czy te
dotyczgce znakdéw towarowych to sprawy innego rodzaju niz zgtoszenia patentowe,
zgtoszenia produktéw leczniczych, czy produktéw ochrony roslin. W tego rodzaju sprawach
w gre wchodzi posiadanie przede wszystkim wiedzy technicznej zwigzanej z dang dziedzing
techniki, niz wiedzy prawnej. Istotne pytanie, jakie sie pojawia dotyczy tego, czy przyznanie
adwokatom i radcom prawnym omawianych tu uprawnien bedzie mie¢ wptyw na realizacje
celu, ktory przyswieca takiej zmianie, tj. zwiekszenie dostepnosci pomocy prawnej dla
przedsiebiorcow w sprawach z zakresu wlasnosci przemystowej, obnizenie kosztow tej
pomocy oraz rozwoj sektora ustug prawnych. Adwokaci i radcowie prawni nie sg obecnie
przygotowani do swiadczenia tego rodzaju ustug na rzecz przedsigbiorcéw, a co za tym idzie
tego typu sprawy bedg nadal w gtéwnej mierze prowadzone przez wykwalifikowanych w
danych dziedzinach rzecznikdéw patentowych w mozliwej kooperacji z adwokatami i radcami
prawnymi, co dzieje sie juz w obecnie na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow.
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dr Mariusz Kondrat

ekspert BCC ds. wtasnos$ci przemystowej

Kancelaria Kondrat i Partnerzy

tel. 504 116 266, e-mail: mariusz.kondrat@bcc.org.pl

Emil Mucinski

rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26 113,

e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Liczba cztonkéw Grupy BCC sktadajacej sie z Klubu BCC, Zwigzku
Pracodawcow BCC i Studenckiego Forum BCC wynosi ok. 2000. Wsréd cztonkéw BCC znajdujg sie najwigksze
korporacje krajowe i zagraniczne. Cztonkami Klubu sg takze uczelnie wyzsze, wydawnictwa, szpitale, prawnicy,
dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje sie na dziataniach na rzecz rozwoju
gospodarki i pomocy przedsiebiorcom. BCC jest cztonkiem Rady Dialogu Spotecznego. Dziata w 250 miastach i
24 lozach regionalnych na terenie catej Polski. Koordynatorem wszystkich dziatan BCC jest Marek Goliszewski.
Kontakty prasowe: http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html
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