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Warszawa, dnia 11 czerwca 2007 r.

KANCELARIA SENATU
BIURO LEGISLACYJNE

Opinia do ustawy o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej
(druk nr 448)

Cel i przedmiot ustawy

Ustawa zmienia ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 14 marca 2003 r. 0

dokonywaniu europejskich zgtoszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598).

1)

2)

3)

Nowelizacja ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej zmierza w szczegolnosci do:
uregulowania procedury uznawania w Polsce skutkdw miedzynarodowej rejestracji
znakdw towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji
znakdéw z dnia 14 kwietnia 1891 r. i Protokotu do tego Porozumienia z dnia 27 czerwca
1989 r. (dodano do ustawy nowy rozdziat - Postgpowanie w sprawie ochrony
miedzynarodowych znakéw towarowych);
umozliwienia dokonywania zgtoszen przedmiotow wiasnosci przemystowej w postaci
elektronicznej, a takze prowadzenia w tej postaci korespondencji w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym (okreslono zasady i warunki dokonywania zgtoszen oraz
prowadzenia korespondencji droga elektroniczna);
ograniczenia katalogu wytwordw, ktorym przystuguje ochrona z tytutu prawa z rejestracji
na wzér przemystowy — ochrona nie bedzie przystugiwata wytworowi, ktory stanowi
czesé sktadowa wytworu ztozonego, uzywana do naprawy tego wytworu w taki sposob,
by przywréci¢ mu wyglad poczatkowy; osoby trzecie beda mogly korzysta¢ z takiego
wytworu poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import,
eksport lub uzywanie wytworu, w ktérym wzér jest zawarty badz zastosowany, lub
poprzez sktadowanie takiego wytworu dla takich celéw; dodawany przepis art. 106
znajdzie zastosowanie rowniez do praw z rejestracji wzorow przemystowych udzielonych

przed dniem wejscia w zycie opiniowanej ustawy;
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wyeliminowania przepiséw, w mysl ktorych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji przystuguje takze w przypadku wystawienia
wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego albo towaru o0znaczonego
znakiem towarowym na innej niz okreslona w art. 15 ust. 1 i art. 125 ust. 1 wystawie
publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzedu Patentowego w formie
obwieszczenia w Dzienniku Urzegdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
zliberalizowania wymagan w odniesieniu do m.in.: form zastrzezen patentowych
(zmieniony art. 33 ust. 3 i 4 stosowac¢ si¢ bedzie réwniez do zgtoszen wynalazkow i
wzorow  uzytkowych dokonanych przed dniem wejscia w zycie ustawy
i nierozpatrzonych) oraz terminu ztozenia tlumaczen dowod6w pierwszenstwa i
oswiadczen o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszenstwa;

wyeliminowania luk prawnych w zakresie m.in.: przyznawania zgtoszeniu wydzielonemu
daty zgloszenia pierwotnego, warunkéw jakie musi spetnia¢ zgtoszenie wydzielone oraz
zasad korzystania z uprzedniego pierwszenstwa dla zgloszenia wydzielonego, przepisow
dotyczacych uniewaznienia patentu europejskiego, podstawy prawnej do odmowy
uwzglednienia uzupetnien i poprawek zgtoszen znakdéw towarowych naruszajacych
przepisy ustawy, podstawy prawnej pobierania optat zwiazanych z ochrona produktow
leczniczych i produktow ochrony roslin na podstawie dodatkowego prawa ochronnego,
mozliwosci wezwania wnioskodawcy do usuniecia brakow formalnych w przypadku
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy,

przedtuzenia terminu zglaszania przez osoby zainteresowane uwag co do istnienia
okolicznosci uniemozliwiajacych udzielenie praw wytacznych na wynalazki (uwagi beda
mogty by¢ zgtaszane do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu);
sformutowania podstawy prawnej odmowy udzielenia prawa z rejestracji na wzor
przemystowy, jezeli przedmiot zgtoszenia nie stanowi postaci wytworu lub jego czgsci, a
takze gdy posta¢ wytworu lub jego czesci w sposob oczywisty nie posiadaja cech
nowosci lub indywidualnego charakteru lub wytwor nie spetnia w sposob oczywisty
wymagan, 0 ktérych mowa w art. 102 ust. 3;

umozliwienia zmiany charakteru znaku towarowego (nowelizacja art. 162);

10) wprowadzenia zasady, ze pigcioletni okres nieprzerwanego uzywania zarejestrowanego

znaku towarowego liczy si¢ od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego;

11) wyraznego wskazania, ze jedno zgtoszenie oznaczenia geograficznego moze dotyczyé

tylko jednego oznaczenia i tylko jednego towaru oraz doprecyzowania dokumentacji

zgtoszeniowey;
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12) umozliwienia Urzedowi Patentowemu wzywania ubiegajacych si¢ 0 zwolnienie z czesci
opfaty za zgtoszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego do ztozenia oswiadczenia o stanie
rodzinnym i majatkowym 0s6b pozostajacych z nimi we wspolnym gospodarstwie
domowym;

13) uzaleznienia wydania dokumentéw stwierdzajacych udzielenie prawa wytacznego od
uiszczenia przewidzianej ustawa nowelizowana opfaty;

14) wskazania, ze rejestr patentowy zawiera rowniez wpisy o stanie prawnym udzielonych
dodatkowych praw ochronnych oraz wyodrebniona cze$¢ obejmujaca wpisy patentéw
europejskich;

15) uregulowania tresci wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz procedury ich
rozpatrywania,;

16) rozszerzenia katalogu spraw rozstrzyganych przez Urzad Patentowy w trybie
postgpowania spornego 0: uniewaznienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie
okreslonym w Konwencji o patencie europejskim, udzielenie licencji przymusowej na
korzystanie z wynalazku, na ktéry udzielono patentu w tym trybie, uniewaznienie
uznania na terytorium Polski ochrony miedzynarodowego znaku towarowego oraz
stwierdzenie wygasnigcia takiej ochrony na terytorium Polski;

17) uzupetnienia wymogow stawianych ekspertom Urzedu Patentowego o koniecznosé
posiadania odpowiedniego do zakresu zadan poswiadczenia bezpieczenstwa
upowazniajacego do dostepu do informacji niejawnych;

18) rezygnacji z udziatu czynnika spotecznego w sktadzie kolegiow orzekajacych (zgodnie z
art. 7 w postgpowaniach spornych wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w
zycie opiniowanej ustawy, sprawy rozpatrywane beda przez kolegium orzekajace w
sktadzie okreslonym wedtug przepiséw dotychczasowych, zas przedstawicielom
organizacji, o ktérych mowa w art. 9 ustawy nowelizowanej, wyznaczonym do orzekania
w tych sprawach przystugiwac beda uprawnienia wedtug dotychczasowych przepisow);

19) objecia ochrong karnoprawna zarejestrowanych znakdw towarowych.

Zmiany w ustawie o dokonywaniu europejskich zgtoszen patentowych oraz skutkach
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zmierzaja do:

1) doprecyzowania przepisu dotyczacego obowiazku dokonywania europejskiego zgtoszenia
patentowego w Urzedzie Patentowym;

2) przesadzenia, ze termin na ziozenie w Urzedzie Patentowym tlumaczenia patentu

europejskiego na jezyk polski jest nieprzywracalny (skutkiem nieztozenia stosownego
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tlumaczenia w terminie bedzie niewaznos¢, z mocy prawa, patentu europejskiego na
terytorium Polski od daty jego udzielenia).
Ponadto ustawodawca wskazat w art. 3, ze w sprawach zakonczonych orzeczeniem
Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonej na
podstawie art. 115 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U.
z 1993 r. Nr 26, poz. 117 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), z dniem wejscia
w zycie opiniowanej ustawy, whasciwym jest Urzad Patentowy dziatajacy we wiasciwym
trybie. Przepis przejsciowy usuwa luke prawna w zakresie kompetencji do rozpatrywania
nadzwyczajnych $rodkéw zaskarzenia i wnioskdw 0 wznowienie postgpowania od orzeczen
zlikwidowanej Komisji Odwotawczej.

Ustawa nowelizujaca wejdzie w zycie po uptywie 3 miesiecy od dnia ogtoszenia.

1. Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalit ustawg na 42. posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Projekt ustawy byt
przedtozeniem rzadowym. W trakcie prac w Sejmie w szczegolnosci:

1) dodano zmiany eliminujace z ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej przepisy, w mysl
ktorych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
przystuguje takze w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru
przemystowego albo towaru oznaczonego znakiem towarowym na innej niz okreslona w
art. 15 ust. 1 i art. 125 ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa
Urzedu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku  Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2) skreslono przewidziana projektem ustawy nowelizacje art. 88 ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowej, ktora przewidywata mozliwos¢ udzielania licencji przymusowej na
korzystanie z chronionego wzoru przemystowego;

3) dodano do ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej art. 106, ktéry ogranicza katalog
wytwordw, ktorym przystuguje ochrona z tytutu prawa z rejestracji na wzor
przemystowy. W Swietle tego przepisu ochrona nie bedzie przystugiwata wytworowi,
ktory stanowi czes¢ sktadowa wytworu ztozonego, uzywana do naprawy tego wytworu w
taki sposob, by przywrdci¢ mu wyglad poczatkowy. Osoby trzecie beda mogty korzystaé
z takiego wytworu poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub uzywanie wytworu, w ktérym wzor jest zawarty badz zastosowany,

lub poprzez sktadowanie takiego wytworu dla takich celow. Sejm postanowit, ze
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dodawany przepis art. 106! znajdzie zastosowanie réwniez do praw z rejestracji wzorow

przemystowych udzielonych przed dniem wejscia w zycie opiniowanej ustawy.

Uwagi szczegotowe

art. 1 pkt 27 (art. 118 ust. 1) i art. 1 pkt 58 lit. ¢ (art. 255 ust. 1 pkt 6) — majac na uwadze,
ze uchwalona przez Sejm ustawa nie obejmuje przewidzianej w projekcie zmiany
dotyczacej art. 88 ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej, ktora zmierzata do
rozszerzenia 0 wzory przemystowe zakresu stosowania przepiséw o udzieleniu licencji
przymusowej w okreslonych ustawa okolicznosciach, rodzi si¢ pytanie o zasadnosc
rozszerzenia katalogu przepisow stosowanych odpowiednio do wzoréw przemystowych i
praw z rejestracji wzorow przemystowych o przepisy dotyczace licencji przymusowej.
Czy takie rozwiazanie zgodne jest z wola ustawodawcy, szczegdlnie jesli wezmiemy pod
uwage dodanie do ustawy przepisu art. 106, ktéry ogranicza katalog wytworéw, ktorym
przystuguje ochrona z tytutlu prawa z rejestracji na wzor przemystowy? Jezeli nie,
konieczne jest wyeliminowanie z wyliczenia zawartego w art. 118 ust. 1 przepisow
dotyczacych licencji przymusowej. Analogiczne uwagi dotycza zmienianego art. 255 ust.
1 pkt 6, rozszerzajacego katalog spraw, ktore Urzad Patentowy rozstrzyga w trybie
postgpowania spornego o sprawy dotyczace udzielenia licencji przymusowej na
korzystanie z wzoru przemystowego.

Propozycja ewentualnych poprawek:

- wart. 1 w pkt 27, w ust. 1 skresla si¢ wyrazy "', 81-88";

- wart. 1 w pkt 58 skresla sig lit. c;

art. 1 pkt 36, art. 148 — w zmienianym art. 148 znalazto si¢ btedne odestanie do art. 35

ust. 4-7. Zgodnie z ustawa nowelizujaca (art. 1 pkt 7) art. 35 bedzie miat szes¢ ustepow.

Propozycja poprawki:

- wart. 1 w pkt 36, w art. 148 wyrazy "art. 35 ust. 4-7" zastepuje si¢ wyrazami "art. 35
ust. 4-6";

art. 1 pkt 37, rozdziat 4' — zaréwno Porozumienie madryckie o migdzynarodowej
rejestracji znakow (art. 5 ust. 6 zdanie drugie), jak i Protok6t do tego Porozumienia
(art. art. 5 ust. 6 zdanie drugie) stanowia, ze 0 uniewaznieniu na terytorium Umawiajacej
si¢ Strony skutkéw rejestracji miedzynarodowej zawiadamia si¢ Biuro Migdzynarodowe.

Woydaje sig, ze postanowienia tych aktow migdzynarodowych nie znalazty dostatecznego
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odzwierciedlenia w dodawanych do ustawy przepisach. Obowiazek notyfikacji w
przypadku uniewaznienia uznania dotyczy jedynie sytuacji, o ktérej mowa w art. 152*2
ust. 2, tj. sytuacji uchylenia przez sad administracyjny decyzji Urzedu Patentowego o
uniewaznieniu uznania na terytorium Polski ochrony miedzynarodowego znaku
towarowego. Obowiazek notyfikacji nie obejmuje wigc przypadkéw, w ktorych
uprawniony nie wystapi do sadu administracyjnego ze skarga na decyzje Urzedu. W
zwiazku z powyzszym, nalezatoby rozwazy¢ sformutowanie przepisu, zgodnie z ktorym
Urzad Patentowy miatby obowiazek przekazywaé¢ do Biura Miedzynarodowego note o
uniewaznieniu uznania, bez wzgledu na to, czy uprawniony skorzysta z prawa skargi do
sadu administracyjnego na decyzje 0 uniewaznieniu uznania, czy tez nie. W zwiazku z ta
propozycja nalezatoby rozstrzygna¢, czy Urzad Patentowy powinien informowaé Biuro
Miedzynarodowe o wszystkich decyzjach o uniewaznieniu uznania, czy tylko o decyzjach
ostatecznych w tej sprawie (tj. decyzjach, od ktérych nie stuzy odwotanie w
administracyjnym toku instancji).
Propozycja poprawki:
- wart. 1 w pkt 37, po art. 152" dodaje si¢ art. 152" w brzmieniu:
"Art. 152~. Urzad Patentowy przekazuje do Biura Migdzynarodowego notg o
uniewaznieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego w trybie, formie i jezyku

przewidzianych Porozumieniem lub Protokotem.";

art. 1 pkt 55, art. 241" ust. 2 pkt 2 — dodawany przepis przewiduje, ze w postgpowaniu
przed Urzedem Patentowym, do korespondencji przestanej w postaci elektronicznej
przepisy art. 13 ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio. W zwiazku z tym przepisem rodzi si¢
pytanie, czy odestanie do art. 13 nie powinno zosta¢ rozszerzone o ust. 2 analogicznie do
przepiséw dotyczacych korespondencji przestanej za pomoca telefaksu (art. 241" ust. 2
pkt 1). Art. 13 ust. 2 w nowym brzmieniu stanowi, ze zgtoszenie uwaza si¢ za dokonane w
dniu, w ktérym wptyneto ono do Urzedu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej
rowniez za pomoca telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Propozycja poprawki:

- wart. w pkt 55, w art. 241" w ust. 2 w pkt 2 wyrazy “art. 13 ust. 6 i 7" zastepuje si¢

wyrazami "art. 13 ust. 2,61 7";



5)

6)

-7-

art. 5 — majac na uwadze zapewnienie jednoznacznosci przepisu przejsciowego nalezatoby
doprecyzowac, ze odnosi si¢ on do art. 33 ust. 3 i 4 w brzmieniu nadanym opiniowana
ustawa. Poprawke uzasadnia rowniez technika legislacyjna zastosowana w art. 6.
Propozycja poprawki:

- w art. 5 wyrazy "niniejszej ustawy," zastgpuje si¢ wyrazami ", w brzmieniu nadanym

niniejsza ustawa";

art. 6 — w zwiazku z przepisem przejsciowym, zgodnie z ktorym dodawany do ustawy —
Prawo wiasnosci przemystowej art. 106" stosowaé si¢ bedzie réwniez do praw z rejestracji
wzorow przemystowych udzielonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy,
moga powstaé watpliwosci co do zgodnosci tego przepisu z Konstytucja.

Dokonujac analizy tego przepisu trzeba mie¢ na uwadze, ze dodawany przepis
art. 106" ogranicza zakres ochrony z tytulu prawa z rejestracji wzoru przemystowego.
Przepis przejsciowy skutkowac bedzie pozbawieniem ochrony wytworu, ktéry stanowi
cze$¢ sktadowa wytworu ztozonego, uzywana do naprawy tego wytworu w taki sposab,
by przywréci¢ mu jego wyglad poczatkowy, ktéra przystugiwata takiemu wytworowi na
podstawie dotychczasowych przepiséw. Art. 6 ingeruje wiec w prawa nabyte na
podstawie dotychczasowych przepisow.

Z orzecznictwa Trybunatu Konstytucyjnego wynika, ze istota zasady ochrony
praw nabytych sprowadza si¢ do takiego nakazu stanowienia i stosowania prawa, by
obywatel lub inny podmiot prywatny wystepujacy w obrocie prawnym mogt ukfadaé
swoje sprawy w zaufaniu, ze nie naraza si¢ na skutki prawne, ktérych nie mogt
przewidzie¢ w momencie podejmowania decyzji. (wyrok TK z 2 czerwca 1999 r., K
34/98). Zasada ta zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych
przystugujacych jednostce. Ich ograniczanie lub znoszenie jest dopuszczalne w razie
kolizji wartosci zawartych w podstawach tej zasady z innymi wartosciami
konstytucyjnymi, pod warunkiem, ze jest konieczne dla realizacji innych wartosci
konstytucyjnych, ktére w danej sytuacji maja pierwszenstwo. Prawodawca powinien
jednak ograniczy¢ do niezbednego minimum negatywne skutki dla jednostki i wprowadzié¢
rozwiazania, ktore utatwiaja dostosowanie sie do nowej sytuacji (wyrok TK z 25 czerwca
2002 r. K 45/01). Ocena dopuszczalnosci wyjatkéw od tej zasady wymaga rozwazenia, na
ile oczekiwanie jednostki dotyczace ochrony praw nabytych jest usprawiedliwione,
poniewaz zasada ta chroni wytacznie oczekiwania usprawiedliwione i racjonalne (wyrok

TK z 4 stycznia 2000 r., K 18/99). Ograniczajac nabyte prawa podmiotowe ustawodawca
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powinien rozwazyé¢, czy nie istnieje mozliwosé realizacji danej wartosci konstytucyjnej
bez naruszania praw nabytych. Rozpatrujac art. 6 nalezy réwniez pamigta¢, ze zasada
ochrony praw nabytych wynika z zasady demokratycznego panstwa prawnego wyrazonej
w art. 2 Konstytucji i jest scisle zwiazana z zasada bezpieczenstwa prawnego oraz zasada
zaufania do panstwa i stanowionego przez nie prawa (wyrok TK z 4 kwietnia 2006 r.,
K 11/04).

Dokonujac analizy art. 6 nalezy wzia¢ pod uwage rowniez, ze przepis ten zostat
dodany do projektu ustawy w drugim czytaniu (dotyczy to takze art. 106" dodanego do
ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej). Konstytucja wprowadzita wymdg
rozpatrywania projektow ustaw przez Sejm w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1). Zdaniem
Trybunatu Konstytucyjnego, oznacza to konstytucyjny nakaz, by podstawowe tresci, ktore
znajda si¢ ostatecznie w ustawie przebyty petna droge procedury sejmowej, tak by nie
zabrakto czasu i mozliwosci na przemyslenie przyjmowanych rozwiazan i1 zajgcie
wobec nich stanowiska. Nakazowi temu sprzeciwia si¢ takie stosowanie procedury
poprawek, Ktore pozwala na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych tresci na
ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczy¢ to moze zwihaszcza poprawek zgtoszonych
dopiero w drugim czytaniu i nie bedacych przedtem przedmiotem rozwazan w komisjach
(wyrok TK z 21 grudnia 2005 r., K 45/05).

Art. 6 nowelizacji i art. 106" dodany do ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej
wymagaja rowniez oceny pod katem zgodnosci tych przepisow w wiazacymi Polske
umowami migdzynarodowymi. Nalezy bowiem pamigta¢, ze zgodnie z art. 9 Konstytucji
Polska przestrzega wiazacego ja prawa migdzynarodowego. Porozumienie w sprawie
handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej - stanowiace zatacznik do
Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), sporzadzonego w
Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. - w art. 26 w ust. 3 stanowi, ze dostepny dla wzoréw
przemystowych okres ochrony bedzie wynosit przynajmniej 10 lat. Jednoczesnie
Porozumienie przewiduje mozliwos¢ ustanowienia przez panstwo ograniczonych
wyjatkéw od ochrony wzoréw przemystowych pod warunkiem, ze takie wyjatki nie beda
bezzasadnie sprzeczne z normalnym  wykorzystaniem chronionych  wzoréw
przemystowych i nie beda bezzasadnie naruszaty prawnie uzasadnionych intereséw
wiasciciela chronionego wzoru, biorac takze pod uwage prawnie uzasadnione interesy
stron trzecich (art. 26 ust. 2). W zwiazku z tym rodzi si¢ pytanie, czy art. 6 opiniowanej
ustawy i art. 106" nowelizowanej ustawy mieszcza sie w zakresie dopuszczalnych

wyjatkow?



7) art. 7 ust. 2 - majac na uwadze zapewnienie jednoznacznosci przepisu przejsciowego
nalezatoby doprecyzowac, ze przepis ten dotyczy przedstawicieli organizacji spotecznych,
do ktorych zakresu dziatania naleza sprawy popierania whasnosci przemystowej, o ktorych
mowa w art. 9 ustawy — Prawo wiasnosci przemystowe;j.

Propozycja poprawki:
- wart. 7 w ust. 2 po wyrazie "Przedstawicielom™ dodaje si¢ wyrazy "organizacji
spotecznych, do ktérych zakresu dziatania naleza sprawy popierania wiasnosci

przemystowej,".

Jakub Zabiel ski
Legislator



