Projekt
20.09.2018 r.
Ustawa

Z dnia 2017 r.

o zmianie ustawy — Prawo wlasnoéci przemyslowej

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U.
z2017 r. poz. 776) wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

1) wart. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Umowa miedzynarodowa lub przepisy, o ktérych mowa w ust. 1, rozstrzygaja w
szczegdlnodei o tym, w jakim jezyku lub w jakiej formie prowadzone jest postepowanie
zwigzane z udzielaniem ochrony i w jakim jezyku lub w jakiej formie powinna byé
sporzadzona dokumentacja zgloszei wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczeri geograficznych i topografii ukladéw
scalonych.”

2) wart. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Na wniosek zglaszajacego Urzad Patentowy wydaje, w celu zastrzezenia
pierwszefistwa, o ktérym mowa w art. 14, dowéd dokonania zgloszenia wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie Patentowym (dowdd
pierwszenistwa).”;

3) art. 28 otrzymuje brzmienie:
»Art. 28. 1. Za wynalazki nie uwaza si¢ w szczeg6lnoscei:
1) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworéw o charakterze estetycznym;
3) schematéw, zasad i metod przeprowadzania proceséw myslowych, rozgrywania
gier lub prowadzenia dzialalnosci gospodarczej;
4) programéw komputerowych;
5) przedstawienia informacji;
6) wytworéw lub sposobdw, ktérych:
a) mozliwo$¢ wykorzystania nie moze byé wykazana, lub
b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zglaszajacego
— w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 wykluczajg mozliwo$é udzielenia patentu na przedmiot lub
dzialalno$¢, o ktérych mowa w przepisie, o ile zgloszenie dotyczy przedmiotu lub
dziatalno$ci jako takich.”;

4) wart. 29 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
»2) odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin
lub zwierzat, a takze wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma
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zastosowania do sposobéw mikrobiologicznych lub innych sposobéw technicznych ani do
wytworéw uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie s3 to odmiany roslin lub rasy
zwierzat;”’;

5) wart. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Z zastrzezeniem art. 93% ust. 1, opis wynalazku, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt
2, powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogl ten
wynalazek urzeczywistnié. W szczegdlnosdci opis powinien zawieraé tytul odpowiadajacy
przedmiotowi wynalazku, okre$laé¢ dziedzing techniki, ktérej wynalazek dotyczy, a takze
znany zglaszajacemu stan techniki oraz wskazywaé problem techniczny do rozwigzania, a
takze przedstawiaé w sposéb szczegélowy przedmiot rozwigzania, z objasnieniem figur
rysunkow (jezeli zgloszenie zawiera rysunki) i przykladem lub przykladami realizacji bgdz
stosowania wynalazku.”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Zastrzezenia patentowe, o ktérych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny w sposéb
jasny i wyczerpujgcy okreflaé zastrzegany wynalazek i zakres zgdanej ochrony przez
podanie cech technicznych rozwigzania odnoszacych sie do skiadu lub struktury wytworu,
czynnosci lub §rodkéw technicznych sposobu, budowy lub zwigzkéw konstrukcyjnych
urzadzenia bgdZ nowego zastosowania znanego wytworu.”

c) ust. 3' otrzymuje brzmienie:

3", Zastrzezenia patentowe powinny by¢ jasne i zwigzle i w calosci poparte opisem
wynalazku. Kazde zastrzezenie powinno byé¢ ujete w jednym zdaniu lub réwnowazniku
zdania.”

6) wart. 34:
a) ust. 2 ofrzymuje brzmienie:

»2. Kilka wynalazkéw ujetych w jednym zgloszeniu spelnia wymoég jednolitosci, jezeli
istnieje pomigdzy nimi zwigzek techniczny oparty na jednej lub wielu wspélnych badz
wzajemnie sobie odpowiadajgcych cechach technicznych sposréd tych, ktére okreslajg
wkiad 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 uzupelnienia i poprawki do zgloszenia
wynalazku, ktére nie moga wykraczaé poza to, co zostalo ujawnione, w dniu dokonania
zgloszenia, jako przedmiot rozwigzania w opisie zgloszeniowym wynalazku obejmujgcym
opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki.”;

8) wart. 47:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»l. Urzad Patentowy sporzadza, w terminie dziewigciu miesigcy od daty
pierwszenstwa, dla kazdego zgloszenia wynalazku podlegajacego ogloszeniu,
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sprawozdanie o stanie techniki, obejmujgce wykaz publikacji, ktére bgdg brane pod
uwage przy ocenie zgloszonego wynalazku.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Wraz ze sprawozdaniem, o ktérym mowa w ust. 1, Urzad Patentowy sporzadza
wstgpng ocen¢ dotyczgcg wymogu jednolitosci zgloszenia i speinienia warunkéw
wymaganych do uzyskania patentu. Urzad Patentowy przekazuje wstgpna ocene
zglaszajagcemu niezwlocznie po jej sporzadzeniu. Udostgpnienie wstgpnej oceny
osobom trzecim przed publikacjg zgtoszenia jest niedopuszczalne.”,

b) po ust. 4 dodaje si¢ ust. 5-7 w brzmieniu:

»J. Zglaszajagcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o sporzadzenie dla zgloszenia wynalazku
sprawozdania z poszukiwania typu migdzynarodowego, o ktérym mowa w art. 15 ust.
5 Ukladu o wspotpracy patentowej sporzadzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca
1970 r. poprawionego dnia 2 pazdziernika 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r.
(Dz.U.z 1991 r. poz. 303 1z 1994 r. poz. 330).

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

7. W przypadku przeprowadzenia poszukiwan typu mi¢dzynarodowego przez Urzad
Patentowy, przepisy ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio.”;

w art. 49 wust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

b) po pkt. 2 dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

»J) zastrzezenia patentowe nie okreslajg przedmiotu zgdanej ochrony w sposéb jasny
i wyczerpujacy oraz nie sg w catosci poparte opisem™;

10) w art. 66 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujg brzmienie:

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

2) stosowaniu sposobu bedgcego przedmiotem wynalazku, jak tez uZzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu, skladowaniu,
eksportowaniu lub importowaniu dla tych celow produktéw otrzymanych
bezposrednio takim sposobem.”;

11)wart. 69 ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
»~4) Kkorzystanie z wynalazku polegajagce na wytwarzaniu, uZzywaniu,
przechowywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub
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importowaniu, w celu wykonania czynnosci, jakie na podstawie przepiséw prawa sg
wymagane dla uzyskania, rdwniez przez osobg trzecia, rejestracji badZz zezwolenia,
stanowigcych warunek dopuszczenia do obrotu niektérych wytwordw ze wzgledu na ich
przeznaczenie, w szczegblnosci produktéw leczniczych na terytorium EOG lub innego
pafistwa”;
b) po pkt 5 kropke zastepuje si¢ $rednikiem i dodaje si¢ pkt 6 w brzmieniu:

,,0) korzystanie z materiatu biologicznego do celéw hodowli lub odkrywania
i wyprowadzania nowych odmian roélin.”;

12) w Tytule II w Dziale II Rozdziat 8 otrzymuje brzmienie:
,Uniewaznienie, wygasnigcie i ograniczenie patentu”;

13)w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Patent moze zostaé uniewazniony w catosci lub czesci na wniosek kazdego, kto

wykaze, ze:
1) nie zostaly spelnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
2) wynalazek nie zostal przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujgco, aby
znawca mégt ten wynalazek urzeczywistnié;
3) patent zostal udzielony na wynalazek nieobjety trescig zgloszenia lub
zgloszenia pierwotnego.”;

14) po art. 89 dodaje sie art. 89! w brzmieniu:

JArt. 89'. 1. Na wniosek uprawnionego z patentu, patent moze byé
ograniczony przez zmiang zastrzezen patentowych.

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

3. Po rozpoznanin wniosku o ograniczenie patentu Urzad Patentowy wydaje
decyzje o 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, pod rygorem umorzenia postgpowania w sprawie, do
zlozenia wyjasnien oraz wprowadzenia okreslonych poprawek i uzupehiefi do opisu
patentowego, w wyznaczonym terminie.

5. Uprawniony z patentu moze wnie$¢ o ograniczenie patentu poprzez zmiang
zastrzezefi patentowych w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu albo
postepowania w sprawie o uniewaznienie patentu.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5, zarzadza si¢ polaczenie postgpowania w
sprawie sprzeciwu albo postgpowania w sprawie o uniewaznienie patentu z wnioskiem
o ograniczenie patentu przez zmiang zastrzezefi patentowych w celu ich gcznego
rozpoznania. Przepiséw ust. 2-4 nie stosuje si¢.

7. Do ograniczenia patentu, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 5, art. 37 ust. 1
stosuje si¢ odpowiednio.



8. Ograniczenie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego. Informacje
0 ograniczeniu patentu publikuje sie w ,,Wiadomosciach Urz¢du Patentowego™.

9. Patent nie wywoluje, od daty zgloszenia wynalazku w Urzedzie
Patentowym, skutkéw okres§lonych w art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 65 oraz w art.
66 ust. 1, w zakresie, w jakim zostal uniewazniony albo ograniczony w
postepowaniu, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 5.”;

15)w art. 932 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Jezeli zgloszenie wynalazku, o ktérym mowa w ust. 2, ujawnia sekwencje
nukleotydéw lub aminokwaséw, zglaszajgcy przesyla w postaci elektronicznej wykaz
sekwencji zgodnie z normg Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej ST. 25
dostarczony w formacie umozliwiajacym dalsze elektroniczne, tekstowe przetwarzanie
danych.”;

16)w art, 93> w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
»2. Za wynalazki biotechnologiczne, ktérych wykorzystywanie byloby
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 29
ust. 1 pkt 1, lub moralnoscia publiczng, uwaza sie w szczegélnosci:”;

17)art. 94 otrzymuje brzmienie:

»Art, 94, 1, Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajace si¢ do przemystowego
stosowania rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztaltu lub budowy
przedmiotu o trwalej postaci albo przedmiotu skladajacego si¢ ze zwiazanych ze sobg
funkcjonalnie cze$ci o trwalej postaci.

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

3. Wymog trwalej postaci przedmiotu uwaza si¢ za zachowany takze wéwczas,
gdy wytwér wedlug wzoru uzytkowego zmienia swojg postaé w zwigzku z
korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.”,

18)art. 97 otrzymuje brzmienie:
»Art, 97. 1. Do zgloszenia wzoru uzytkowego stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem ust, 2-3, przepisy art. 31-33.
2. Opis wzoru uzytkowego okresla jego uzytecznosé.
3. Zgloszenie wzoru uzytkowego zawiera rysunki przedstawiajace istotne
cechy techniczne wzoru.
3. Zgloszenie wzoru uzytkowego zawiera jedno zastrzezenie ochronne
niezalezne.
4, Zgloszenie wzoru uzytkowego obejmuje tylko jedno rozwigzanie.
5. Wymoég, o ktérym mowa w ust. 4, nie ogranicza ujgcia w zgloszeniu
réznych postaci przedmiotu, posiadajgcych te same istotne cechy techniczne
zastrzeganego rozwigzania.”;



19)w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Do wzoréw uzytkowych i praw ochronnych na wzory uzytkowe stosuje si¢
odpowiednio, z zastrzezeniem ust. 2, przepisy art. 25, 27-29, 35-37, 39-52, 55-60, 62,
66-75, 76-901 92.”;

20)w art. 108 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
»0. Zgloszenie wzoru przemystowego, ktére obejmuje co najmniej podanie
oraz czgs¢ wygladajgca zewnetrznie na ilustracje wzoru przemystowego, daje
podstawe do uznania zgloszenia za dokonane.”;

21)w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Czeécig skladowg Swiadectwa rejestracji jest opis ochronny wzoru
przemystowego obejmujacy ilustracje wzoru przemystowego oraz opis wyjasniajgcy
ilustracje wzoru, o ile zostat dolgczony do zgltoszenia wzoru. Opis ochronny wzoru
przemystowego jest udostgpniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnieniu przez
Urzad Patentowy.”;

22)w art. 117° ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Od decyzji Urzedu Patentowego, o ktérej mowa w ust. 2, shuzy wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244-244° oraz art. 245 ust. 1 i 2 stosuje si¢
odpowiednio.”;

23)w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Do wzoréw przemystowych i praw z rejestracji wzoréw przemystowych przepisy
art. 32, art. 35-37, art. 39, art. 39, art. 41, art. 42, 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 i art. 92 stosuje si¢ odpowiednio.”;

24)art. 128 otrzymuje brzmienie:

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

25)w art, 226 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie takze do oplat okresowych za ochron¢ wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego i znaku towarowego oraz oplaty jednorazowej
za ochron¢ wynalazku stanowigcego przedmiot patentu dodatkowego. Nie dotyczy to
oplat za okresy przekraczajgce dziesi¢é lat od zgloszenia.”;

26)w art. 229 ust. 1% otrzymuje brzmienie:
,13. Jezeli wniosek nie odpowiada wymaganiom, o ktérych mowa w ust. 1! lub 12,
Urzad Patentowy wzywa wnioskodawce do jego uzupelnienia lub poprawienia
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w terminie, o ktérym mowa w art. 242 ust. 1, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
T0Zpoznania.”;

27)w art. 236:
a) ust. 1-1' otrzymujg brzmienie:

»1. Pelnomocnikiem strony w postgpowaniu przed Urzgdem Patentowym w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgloszeni oraz utrzymywaniem ochrony
wynalazkéw, produktéw leczniczych oraz produktéw ochrony roslin, wzoréw
uzytkowych, i topografii uktadéw scalonych moze byé rzecznik patentowy lub osoba
$wiadczaca ustugi transgraniczne w rozumijeniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz.1314), zwanej dalej ,ustawa o
rzecznikach patentowych”.

1'. Petnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony
znakéw towarowych, wzoréw przemyslowych i oznaczen geograficznych moze byé
rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba éwiadczaca ustugi transgraniczne
w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Osoby niemajgce miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawach, o ktérych mowa w ust. 1 i 1!, mogg dziataé tylko za posrednictwem
odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby §wiadczacej
ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Obowigzek ten
nie dotyczy oséb majgcych miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na obszarze Unii
Europejskiej, panistwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej.”;

28)w art. 247:
¢) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. W przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za zasadny, Urzad
Patentowy wydaje decyzj¢ o uchyleniu decyzji o0 udzieleniu patentu, prawa ochronnego
na wzdr uzytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu post¢gpowania w catosci lub
czedei.”,

d) po ust. 2 dodaje sie ust. 3-7 w brzmieniu:

»3. Jezeli uprawniony podniesie zarzut, Ze sprzeciw, o ktérym mowa w art. 246, jest
bezzasadny, Prezes Urz¢du Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy.
Przepisy art. 245, art. 248, art. 249, art. 264 ust. 1' i ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

4. W postepowaniu, o ktérym mowa w ust. 3, strong jest réwniez skladajgcy sprzeciw.

5. W postgpowaniu, o ktérym mowa w ust. 3, Urzad Patentowy rozstrzyga sprawe
w granicach sprzeciwu i jest zwigzany podstawg prawna wskazang przez skladajacego
sprzeciw.

6. Rozpoznajac sprzeciw Urzad Patentowy moze wezwaé postanowieniem
uprawnionego z patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji, do
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nadestania, w wyznaczonym terminie, wyjasniefi i dokumentéw dotyczacych przedmiotu
sprawy, pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postgpowania.

7. Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu si¢ decyzji o uchyleniu w czgsci
decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji Urzad Patentowy
moze wezwaé postanowieniem uprawnionego pod rygorem wuchylenia decyzji o
udzieleniu tego prawa i umorzenia postgpowania, do nadestania w wyznaczonym
terminie, zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego bgdZ ilustracji wzoru
przemystowego.”;

29)w art. 253 uchyla sie ust. 2;

30)w art. 255 wust. 1:
e) dodaje sie pkt 1* w brzmieniu:

»1%) ograniczenia patentu poprzez zmiane zastrzezeh patentowych, w przypadku
okreslonym w art. 892;”;

f) uchyla sie pkt 9;
31)w art. 255° dodaje si¢ ust. 3 w brzmieniu:

»3. Jezeli ktérakolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 zdaniu drugim, nie moze
podpisaé uzasadnienia, przewodniczgcy skladu orzekajacego lub cztonek skladu
orzekajgcego, ktéry sporzadzil uzasadnienie, zaznacza w decyzji przyczyn¢ braku
podpisu.”;

32)  uchyla sig art. 255'%;

33)w art. 260 po ust. 1 dodaje si¢ ust. 1' w brzmieniu:
»1'. W ramach nadzoru nad dziatalnoscig Urzedu, o ktérym mowa w ust. 1, minister
wiasciwy do spraw gospodarki:

1) sprawuje kontrol¢ nad Urzgdem Patentowym na zasadach i w trybie
okreslonych w przepisach ustawy o kontroli w administracji rzgdowej;

2) zatwierdza sprawozdanie z dziatalnosci Urzedu Patentowego;

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

4) powierza Urzedowi Patentowemu wykonanie czynno$ci w ramach zadan, o
ktérych mowa w art. 261, zwigzanych z ustalong przez Rad¢ Ministréw
polityks wiasnosci przemyslowej;

5) moze zada¢ od Urzedu Patentowego w szczegblnoéci informacji lub
udostepnienia dokumentéw zwigzanych z realizacja zadafi Urzedu
Patentowego; uprawnienie ministra nie obejmuje zadan, o ktérych mowa w
art. 261 ust. 2 pkt 1-3.”

34) wart. 261 po ust. 3 dodaje si¢ ust. 4-5 w brzmieniu:
»4. Prezes Urzedu Patentowego przygotowuje i przedstawia, w terminie do 31 marca
kazdego roku, ministrowi wlasciwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia
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sprawozdanie z wykonania zadah, o ktérych mowa w ust. 1-3 (sprawozdanie z
dziatalnosci Urzedu Patentowego).

5. Minister wlasciwy do spraw gospodarki zatwierdza sprawozdanie z dziatalnodei
Urzedu Patentowego i dokonuje oceny dziatalnosci Urzedu Patentowego, o ktérej mowa
w art. 261 ust, 1! pkt 3, w terminie do 30 czerwca kazdego roku.”;

35)w art. 263:
g) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Prezes Urzedu Patentowego jest powolywany przez Prezesa Rady Ministréw,
sposréd os6b wylonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Kadencja Prezesa trwa 5 lat od dnia
powolania i moze zostaé jednorazowo przedtuzona na kolejne 5 lat.”;

h) po ust. 2 dodaje si¢ ust. 2' w brzmieniu:
,2'. Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki,
odwoluje Prezesa Urzedu Patentowego w przypadku:
1) zlozenia rezygnacji przez Prezesa Urzgdu Patentowego;
2) utraty zdolnosci do pelnienia obowiazkow na skutek diugotrwalej choroby,
trwajacej co najmniej 6 miesiecy;
3) zaprzestania spelniania ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w art. 263
ust. 4 pkt 1-4;
4) dzialania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelnosci i gospodarnosci;
5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzialalnoéci Urzedu
Patentowego lub jego nieprzedstawienia w terminie okre§lonym w art. 261
ust, 4.

36)w art. 267 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Aplikacja trwa 3 lata, z tym ze w przypadkach uzasadnionych ze wzgledu na
posiadane przez aplikanta eksperckiego wiedzg i co najmniej roczne doswiadczenie w
sprawach z zakresu wlasnosci przemystowej, na wniosek aplikanta eksperckiego, moze
byé skrdcona do 6 miesiecy.”;

37)w art. 279 dodaje sig ust. 3—6 w brzmieniu:

»3. Wniosek o wylgczenie przewodniczacego lub czlonka kolegium strona zglasza na
piémie lub ustnie do protokotu, jednocze$nie uprawdopodobniajac przyczyny wylaczenia.

4. O wylgczeniu czlonka kolegium rozstrzyga przewodniczgcy kolegium.

5. O wylaczeniu przewodniczacego kolegium lub calego kolegium orzekajgcego
rozstrzyga inne kolegium orzekajace.

6. Ponowny wniosek o wylgczenie oparty na tych samych okoliczno$ciach podlega
odrzuceniu bez sktadania wyjasnief przez cztonka kolegium, ktérego wniosek dotyczy.
O odrzuceniu orzeka kolegium rozpoznajace sprawe.”;

38)w art. 281 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
»2. Kierownik komorki organizacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wyznaczony przez

9



Prezesa Urzedu Patentowego, podejmuje czynnosci majgce na celu przygotowanie spraw

spormych do rozpatrywania, w szczegblnosci zarzgdza wyznaczenie skladéw
orzekajgcych oraz terminéw posiedzen jawnych i niejawnych.”;

39)art. 286' otrzymuje brzmienie:

LArt. 286'. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac,
takze przed wytoczeniem powé6dztwa, zabezpieczenia dowodéw naruszenia tych praw, w
sposéb umozliwiajacy ich zachowanie, w szczegdlnosci przez zajecie rozsadnej ilodei i
wielkosci prébek towaréw, materialéw lub narzedzi uzytych do produkcji lub dystrybucji
tych towar6w oraz zwigzanych z nimi dokumentéw. Stosownie do okolicznosci
zabezpieczenie dowod6w moze polegaé takze na opisie przedmiotu zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenia dowodéw moze 2gdaé osoba, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli
uprawdopodobni roszczenie z tytulu naruszenia prawa lub zagrozenie jego naruszenia.

3. Celem dokonanego zabezpieczenia dowodéw jest przeprowadzenie postgpowania
dowodowego przed sadem.

4, Wniosek o zabezpieczenie dowodéw rozpoznaje sad wiasciwy 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 postgpowaniu w przedmiocie 2zabezpieczenia dowodéw zapewnia
zachowanie tajemnicy przedsi¢biorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Rzeczy zaj¢te tytulem zabezpieczenia dowod6éw przechowuje si¢ w miejscu
wyznaczonym przez sgd. Tylko w wyjgtkowych sytuacjach moga byé one oddane pod
dozoér osoby zgdajgcej zabezpieczenia.

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

8. Do zabezpieczenia dowodéw przepisy art. 310315, art. 733-734, art. 738-739, art.
741-746 Kodeksu postgpowania cywilnego stosuje si¢ odpowiednio.”;

40) po art. 286" dodaje si¢ art. 2867 w brzmieniu:

JArt. 286%. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze wnosié
do sadu wilasciwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, takze przed
wytoczeniem powddztwa, o nakazanie naruszajgcemu udzielenia informacji o
pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilosci i cenach towaréw lub ustug, ktére sg konieczne
dla okre$lenia zakresu dochodzonych przez uprawnionego roszczen, jezeli wykaze on
wiarygodne okoliczno$ci wskazujgce 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:

i) stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestraciji, lub

j) stwierdzono, Ze korzysta ona z ushug naruszajgcych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
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k) stwierdzono, ze swiadczy ona ushugi wykorzystywane w dziataniach
naruszajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z
rejestracji, lub

1) zostala przez osobe okres§long w lit. a, b lub ¢ wskazana jako uczestniczaca w
produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towardw lub $wiadczeniu ustug
naruszajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z
rejestracji, a powyzsze dzialania majg na celu uzyskanie bezposrednio lub
posrednio zysku lub innej korzyéci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to
dziatah konsumentéw bedacych w dobrej wierze.

3. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1-2 moze dotyczy¢ wylgcznie:

1) firm (nazw) i adreséw producentéw, wytwércéw, dystrybutorow, dostawcoHw
oraz innych poprzednich posiadaczy towaréw lub $wiadczacych ushugi, ktére
naruszajg patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z
rejestracji, jak réwniez przewidywanych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych
sprzedaz detaliczng tych towaréw lub ustug;

2) ilosei wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub
zamoéwionych towaréw lub uslug naruszajgcych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak réwniez cen otrzymanych za
te towary lub ushugi.

4. Sad, rozpoznaje wnioski, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, na rozprawie, zapewniajgc
zachowanie tajemnicy przedsi¢biorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

5. Od obowigzku udzielenia informacji moze uchylié si¢ osoba, ktéra wediug
przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego mogtaby jako swiadek odméwié zeznan lub
odpowiedzi na zadane mu pytanie.

6. Na udokumentowane Zadanie osoby, o ktérej mowa w ust. 1 i 2, uprawniony jest
zobowiazany zwrdci¢ koszty i wydatki poniesione w zwigzku z udzieleniem informacji.

7. Zazalenia na postanowienia sadu w sprawach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sad
rozpoznaje w terminie 7 dni.

8. Do wnioskéw o udzielenie informacji stosuje si¢ odpowiednio art. 733, art, 742 i
art. 744—746 Kodeksu postepowania cywilnego.”;

Art. 2. Do postgpowan w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzedu
Patentowego o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
na wzér uzytkowy, prawa z rejestracji, a takze postepowania, o ktérym mowa w art. 255
ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, wszczetych i niezakonczonych do dnia wejscia w
zycie niniejszej ustawy, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

Art. 3. 1. Nabdr na stanowisko Prezesa Urzedu Patentowego, na zasadach okreslonych
w art. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przeprowadza si¢ w terminie 6 miesi¢cy od
dnia wejécia w zycie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowy Prezes Urzedu Patentowego pelni swoja funkcje do czasu
powolania Prezesa Urzgdu Patentowego zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w
art. 1.

Art. 4, Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesigcy od dnia ogloszenia.
11




UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776 , dalej powolywana jako ,p.w.p.”), wynika
z koniecznoéci wyeliminowania wskazanych przez $rodowiska zwigzane z wiasnoscia
przemyslowa bledéw w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej (Dz.U.UE L 157 z 30.04.2004, s. 45) oraz uwzglednienia w polskim porzadku
prawnym wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w sprawie C-494/15,
dotyczacego wykladni art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE. Projekt zawiera réwniez
szereg przepiséw dostosowujacych do Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich
(Konwencja o patencie europejskim, dalej powolywana jako ,,EPC”) i Ukladu o wspélpracy
patentowej sporzgdzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. , poz.
303 i z 1994 r., poz. 330, dalej powolywany jako ,,PCT”). Projekt zawiera réwniez szereg
przepiséw o charakterze porzadkujacym lub wyjasniajacym wystepujace w praktyce
watpliwosci interpretacyjne.

I Czes¢ zblizajgca przepisy krajowe do przepisow prawa Unii Europejskiej,
w szczegdlnosci przepisow Konwencji o udzielaniu patentow europejskich
(Konwencja o patencie europejskim) z dnia 5 paZdziernika 1973 r. oraz Ukiadu
o wspdlpracy patentowej sporzgdzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.

Nowelizacja przenosi do polskiego porzadku prawnego szczegélowe instytucje
prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich.

Zmiany w art. 4 ust. 2 p.w.p. (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) wynikajg z koniecznosci
uwzglednienia postanowiefi rozporzadzeniem 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 wewngtrznym. Zgodnie z art. 25 ust. 2
tego rozporzadzenia kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny réwnowazny
podpisowi wlasnorgcznemu. Zatem zgloszenia w postaci elektronicznej powinny byé
dopuszczalne réwniez po opatrzeniu ich takim podpisem. Jednocze$nie wnioskodawca nie
uwaza za pozadane wskazanie bezposdredniego odniesienia do tego przepisu rozporzadzenia, a
jedynie ogolne odniesienie do jezyka oraz do formy, uregulowanych odpowiednio przez
przepisy prawa miedzynarodowego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zmiana art. 19 ust. 1 i art. 128 p.w.p., zaklada, iz dowéd pierwszenstwa jest
wydawany na podstawie zgloszenia dokonanego w Urzgdzie Patentowym. Przyjecie takiego
rozwigzania usuwa uchybienia natury legislacyjnej gdyz zglaszajacy mogg korzystaé z
uprzedniego pierwszenstwa wynikajacego z wczesnicjszego zgloszenia w Polsce zaréwno
przy dokonywaniu kolejnego zgloszenia w kraju, jak i za granicg (art. 1 pkt 2 i 24 projektu).
Zmiana w zakresie art. 28 p.w.p. (art. 1 pkt 3 projektu) stanowi ujednolicenie terminologii
stosowanej przez Prawo wlasnosci przemyslowej z terminologig stosowang przez Konwencje
o udzielaniu patentéw europejskich oraz aktéw jg rewidujgcych (Dz.U. 2004 nr 79 poz. 737).
Réwniez dodanie ust. 2 stanowi prébe ujednolicenia przepisow prawa krajowego z przepisami
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Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich. Pomimo braku obowigzku prawnego takiego
zblizenia regulacji, takie dziatanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu
uniknig¢cia obowigzywania réznych tresci praw w odniesieniu do patentéw obowigzujacych na
terenic RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentéw
europejskich. Jednoczednie uwzgledniajac dotychczasowy dorobek prawny oraz rozwigzania
polskiego systemu prawnego, nie jest konieczne, w opinii wnioskodawcy, zrezygnowanie ze
wskazania, ze za wynalazek nie uwaza si¢ wytwércéw lub sposobéw, ktére — w Swietle
powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki — mozliwosé wykorzystania nie moze byé
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 dot. 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. nr 65, poz. 598.) 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 znaczgcych réznoéci w definiowaniu, co nie moze zostaé uznane za
wynalazek, poniewaz w praktyce stanowi to wylgcznie ograniczenie dla polskich podmiotéw
prowadzacych innowacyjng dziatalno$é, podczas gdy w tych samych okolicznosciach patenty
zagranicznych podmiotéw podlegajg procedurze tzw. walidowania na terenie RP.

Projekt doprecyzowuje przepis art. 29 ust. 1 pkt 2. Wyrazne ustalenie, iz nie podlegajg
opatentowaniu wytwory uzyskane czysto biologicznym sposobem hodowli roslin lub zwierzat
jest zgodne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, ktére
wyrazily je w zwigzku z dyrektywg nr 98/44/EC z 6.7.1998 r. o ochronie prawej wynalazkéw
biotechnologicznych (wynika to zwlaszcza z art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy). Ponadto, dla
zapewnienia spéjnosci p.w.p. z systemem ochrony odmian ro§lin i ras zwierzat, niezbgdne jest
doprecyzowanie, iz nie jest mozliwe uzyskanie patentu na wytwory uzyskiwane
mikrobiologicznymi sposobami o ile wytwory te sg odmianami roslin lub rasami zwierzat.
Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dopuszcza udzielanie patentéw na wynalazki, ktdre nie sg
odmianami ro$lin lub rasami zwierzat, a ktérych przedmiotem jest mikrobiologiczny sposéb
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, ktéry odgrywa kluczows rol¢ przy ocenie w szczegblnosci poziomu
wynalazczego rozwigzania. Ponadto projekt w ust. 3-3' przewiduje usunigcie przestanki
»bezposredniego oddzialywania na materi¢”, co ma na celu réwniez 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 przepiséw wykonawczych do Konwencji, uzupelnionej o
poprawke dotyczacg okreslenia cech technicznych.

Projekt nadajgc nowe brzmienie art. 37 p.w.p., poszerza mozliwo§¢ wprowadzania
poprawek do zastrzezen patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjecia
decyzji o udzieleniu patentu (art. 1 pkt 7 projektu).

14



Z kolei nowelizowany art. 47 p.w.p. wprowadza tzw. poszukiwanie typu
miedzynarodowego. Jest ono zgodne z art. 15 ust. 5 PCT i umozliwia przeprowadzenie tego
typu poszukiwania w odniesieniu do zgloszenia krajowego dokonanego w krajowym urzedzie
patentowym.  Poszukiwanie to pozwala na uzyskanie przez zglaszajagcego bardziej
szczegbtowych informacji o stanie techniki niz te otrzymywane w ramach poszukiwania
prowadzonego przez urzad krajowy, poniewaz przyjmuje ono zakres miedzynarodowy.
Dzigki temu w stosunkowo wczesnej fazie postgpowania zglaszajgcy ubiegajacy sie o ochrong
krajowg bedzie mégt podjaé decyzje o ewentualnym staraniu si¢ o ochrong patentows
swojego wynalazku w innych pafstwach w ramach systemu migdzynarodowego PCT.
Wprowadzana zmiana zbiega si¢ w czasie z powstaniem, z dniem 1 lipca 2016 r.,
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), ktéry, 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 9 projektu).

Zmiany zaproponowane w art. 66 doprecyzowujg zakres praw przyshugujacych
uprawnionym z patentu (art. 1 pkt 10 projektu). Projektowana zmiana odpowiada praktyce, w
szczegblno$ci w zakresie rozstrzygnigciu 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 spdjnosé wspdlnotowego i krajowego systemu ochrony niezbedne
jest uzupeinienie p.w.p o tzw. ,przywilej hodowcy” przewidziany w art. 15 lit. ¢
rozporzadzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27.07.1994 r. w sprawie wspbélnotowego
systemu ochrony odmian roslin (art. 1 pkt 11 projektu).

Zmianie ulega réwniez tytul rozdziatu 8, gdyz w dotychczasowym brzmieniu nie
uwzgledniat on zawartych w tym rozdziale przepiséw dotyczacych ograniczenia patentu (art.
1 pkt 12 projektu).

Dodanie art. 89" p.w.p. (art. 1 pkt 13 projektu) wprowadza procedure umozliwiajaca
zmiang zastrzezen patentowych po udzieleniu patentu. Proponowana zmiana réwniez stanowi
prébe ujednolicenia systemu ochrony patentowej w Polsce i systemu ochrony patentowej na
podstawie EPC. W celu umozliwienia przedsigbiorcy realizacji strategii defensywnej, w
przypadku zakwestionowania wazno$ci patentu, uprawniony z patentu ma mozliwos$é
ograniczenia zakresu ochrony poprzez zmian¢ dotychczasowego zastrzezenia niezaleznego.

Zaproponowana zmiana art. 93 ust. 4 p.w.p. porzadkuje zasady przesylania wykazéw
sekwencji nukleotydéw lub aminokwaséw (art. 1 pkt 14 projektu).

Usuwa sie réwniez blgd redakcyjny zawarty w art. 93° ust. 2, zastepujac blednie uzyty
zwrot ,wynalazki biotechniczne” prawidtowym ,,wynalazki biotechnologiczne” (art. 1 pkt 15
projektu).

II. Zmiany w pozostalym zakresie

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu polega na uzupelnieniu odestania w tym
przepisie do umowy miedzynarodowej lub przepiséw prawa UE zaréwno do jezyka, jak i do
formy, w jakich prowadzone jest postepowanie. Ma to na celu prawidlowe stosowanie w
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szczeg6lnosci 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 uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE.
Wobec tego zgloszenia w postaci elektronicznej w postgpowaniach prowadzonych na
podstawie nowelizowanej ustawy powinny byé¢ dopuszczalne réwniez po opatrzeniu ich
podpisem zlozonym zgodnie z rozporzadzeniem.

W zakresie pozostatych zmian projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepiséw
dotyczacych wzoréw uzytkowych, wprowadzajgc zmiany w redakcji art. 94 i 97 p.w.p.,
zar6wno w zakresie pojecia wzoru uzytkowego, jak i jego uzytecznosci i nowosci (art. 1 pkt
16 i 17 projektu). Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepiséw dotyczacych wzoréw
uzytkowych, wprowadzajgc zmiany w redakcji art. 94 i 97 p.w.p., zarbwno w zakresie pojecia
wzoru uzytkowego, jak i jego uzytecznosci i nowosci. Proponowana nowa definicja wzoru
przemyslowego umozliwia uzyskiwanie ochrony na nizszym poziomie niz patent. Stuzy temu
uproszczenie i ujednolicenie pojeé — wyeliminowanie zwrotu ,,uzyteczno$¢” i zastgpienie go
zwrotem ,,przemystowej stosowalnosci”, ktére jest juz stosowane i interpretowane na gruncie
ochrony patentowej. Ponadto oczekiwane jest umozliwienie formalnego niezaliczania
dotychczas do wzoréw uzytkowych takich rozwigzah jak wyroby warstwowe, tkaniny,
opatrunki, kable — wytwory, w ktérych istotna jest powtarzalna struktura, majgca fizyczng
postaé, jednak trudne do zdefiniowania jest jeden z wymiaréw, jak np. dhugo$é lub szerokosé.
W uzupehieniu do zmiany definicji wzoru przemyslowego konieczne jest doprecyzowanie
liczby niezaleznych zastrzezedr ochronnych, przy zachowaniu mozliwosci objecia réimych
postaci przedmiotu zastrzezeniami zaleznymi. Przepisy art. 97 majg doprecyzowaé formalne
wymagania dot. uzyskania prawa ochronnego na wzdr przemystowy.

Zmiany zaproponowane w art. 108 ust. 6 i art. 114 ust. 2 p.w.p. réwniez majg
charakter porzadkujgcy zwigzany z rezygnacjg z opisu wyjasniajgcego ilustracje wzoru
przemystowego jako obowigzkowego elementu dokumentacji zgloszeniowej (art. 1 pkt 18 —
19 projektu).

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 117% ust. 3, 118 ust. 1 p.w.p. dostosowujg
odestania do wprowadzanych zmian (art. 1 pkt 20-21 projektu).

Nowelizacja rozszerza mozliwo$é zwolnienia z optat okresowych (za pierwszy okres
ochrony) na wzory przemystowe i znaki towarowe (art. 1 pkt 23 projektu). Jest to propozycja
proinnowacyjna majgca na celu wspieranie uprawnionych, w szczegélnosci przedsigbiorcéw
na starcie przy rozpoczynaniu dziatalno$ci gospodarcze;j.

Zmiana art. 236 p.w.p. (art. 1 pkt 25 projektu) wynika z przedstawianych przez
przedsigbiorcdw postulatéw w tzw. Bialej Ksigdze Inmowacji. Jednym z rozwigzah
proponowanych przez przedsiebiorcéw w toku konsultacji byto umozliwienie realizacji zadan
rzecznika patentowego przez radcéw prawnych i adwokatdw. Zmieniany art. 236 ust. 1
stanowi, ze pelnomocnikiem strony w postgpowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgloszef oraz utrzymywaniem ochrony
wynalazkéw, produktéw leczniczych oraz produktéw ochrony roslin, wzoréw uzytkowych i
topografii uktadéw scalonych moze byé rzecznik patentowy lub osoba swiadczaca ushugi
transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Na obecnym etapie $wiadomo$é i edukacja adwokatéw i radcéw prawnych w zakresie
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technicznych i technologicznych aspektéw innowacji pozwala na dopuszczenie tych zawodéw
do pelnienia funkcji profesjonalnego petnomocnika w postgpowaniach dotyczacych wzoréw
przemystowych i oznaczefi geograficznych. Jednoczesnie postepowania w przedmiocie
patentéw, wzoréw uzytkowych i topografii uktadéw scalonych, z powodu ich technicznego
charakteru, powinny pozostaé w ramach uprawnien profesjonalnych pelnomocnikéw
majagcych  odpowiednie  przygotowanie = zawodowe, poswiadczone stosownym
zaswiadczeniem. Takie rozwigzanie moze wplynaé na zwigkszenie dostepnos$ci pomocy
prawnej dla przedsiebiorcbw w sprawach z zakresu ochrony wilasnosci przemystowe;j,
obnizenie kosztow tej pomocy oraz na rozwdj sektora ustug prawnych.

Ponadto wprowadzana zmiana w ust. 3 jednoznacznie przesgdza, iz osoby niemajagce
miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spoza UE oraz
panstwa cztonkowskiego EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej) mogg dziata¢ wylgcznie za
posrednictwem profesjonalnego pelnomocnika. W stosunku do tych oséb wylgczone jest
prawo do samodzielnego wystepowania przed Urzedem. Dotychczasowe brzmienie przepisu
mogto budzi¢ w tym zakresie watpliwosci interpretacyjne (art. 1 pkt 25 projektu).

Uchylenie art. 253 ust. 2 (art. 1 pkt 29 projektu) usuwa nadmierne ograniczenie w
dochodzeniu roszczenh o wznowienie postgpowania lub stwierdzenie niewaznosci decyzji
Urzedu w oparciu o przepisy kpa.

Odno$nie sprzeciwéw wnoszonych na podstawie art. 246 p.w.p. tj. wobec
prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzoér uzytkowy lub prawa
z rejestracji projekt rezygnuje z ich rozpatrywania przez kolegia orzekajgce 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 postgpowania w catosci lub czgsci.
Natomiast w przypadku podniesienia przez uprawnionego zarzutu, ze sprzeciw jest
bezzasadny, sprawa bgdzie rozpatrywana w trybie administracyjnym przez wyznaczonego
przez Prezesa Urzedu eksperta lub zespét orzekajacy. Zaznaczyé nalezy, ze podobnie jak
dotychczas, strong postgpowania bedzie réwniez wnoszgcy sprzeciw, a Urzgd bedzie
rozstrzygat sprawe w granicach sprzeciwu i bedzie zwigzany podstaws prawng wskazang
przez wnoszacego sprzeciw. Rowniez w tym zakresie sprzeciwy nie bedg rozpatrywane w
postepowaniu spornym, czego konsekwencjg jest uchylenie art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. oraz
zmiana art. 264 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 28 — 30 projektu). Projekt jednoczeénie stanowi, iz
rozpoznawanie spraw w postepowaniu sprzeciwowym nalezy do ekspertéw. Przedmiotem
proponowanej regulacji sg zarzuty o charakterze merytorycznym. Wprowadzane rozwigzanie
ma wigc zapobiec celowemu przedluzaniu postgpowania przez osobg¢ zainteresowang
utrzymywaniem niepewnosci w obrocie prawnym, co zagraza interesom innych
przedsigbiorcéw.

Projekt przewiduje takze doprecyzowanie uprawniefi nadzorczych ministra
wlasciwego do spraw gospodarki nad dziatalno$cig Urzedu Patentowego. Zgodnie z art. 260
p.w.p. Urzgd Patentowy podlega Radzie Ministréw, a nadzér nad dziatalnoscig Urzedu
Patentowego sprawuje minister wlasciwy do spraw gospodarki. W zwigzku z tym konieczne
jest doprecyzowanie uprawnief, jakie przyshuguja ministrowi wlasciwemu do spraw
gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru, obok $rodkéw o charakterze niewladczym,
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takich jak zalecenia lub opinie, ktére z samego charakteru nie wymagajg regulacji na
poziomie ustawy (art. 1 pkt 32-34 projektu). W konsekwencji celowe jest wprowadzenie
sprawozdania z dzialalno$ci Urzedu Patentowego, ktére ma stanowié instrument, dzieki
ktéremu minister wlasciwy do spraw gospodarki bedzie w sposéb szczegblowy informowany
o dziatalnosci Urzedu Patentowego. Ponadto projekt okreSla kadencj¢ Prezesa Urzedu
Patentowego na 5 lat, z mozliwoscig jednorazowego przediuzenia na kolejne 5 lat. Dlugosé
kadencji ma stanowi¢ réwnowage dla uprawniei Prezesa Urzedu Patentowego, w
szczegblnodci w kontekscie znaczgcego wpltywu na ksztattowanie polityki pafistwa w zakresie
wilasnosci przemystowej i specyficznych §rodkéw prawnych, jakie przystugujg Prezesowi
Urzedu Patentowego wobec rzecznikéw patentowych (m.in, wydawanie decyzji o wpisie lub
odmowie wpisu na list¢ rzecznikéw patentowych, a takze skre§lenia lub odmowie skreslenia z
tej listy; uprawnienie do zaskarzania uchwat organéw samorzgdu do Sadu Najwyzszego;
zwrdcenie si¢ do organéw samorzadu o podjgcie uchwaty w okreslonej sprawie, art. 25 i 56
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).

Projekt przewiduje w art. 267 ust. 3 p.w.p. mozliwo$¢ skrécenia aplikacji eksperckiej
do szedciu miesigcy. Z mozliwosci tej bedzie mozna skorzysta¢ w przypadku gdy aplikacje
ekspercks bedzie odbywat zatrudniony juz w Urzedzie pracownik shuzby, ktéry dobrze zna
specyfike pracy w Urzedzie a musi si¢ jedynie nauczyé orzekania jako ekspert (art. 1 pkt 35
projektu).

Proponuje si¢ takze wprowadzenie regulacji zwigzanych z wylaczeniem czionka
kolegium orzekajagcego ds. spornych. Zgodnie z projektem wniosek o wylgczenie
przewodniczacego lub cztonka kolegium bedzie zglaszany na pi$mie lub ustnie do protokotu.
O wylgczeniu czlonka kolegium orzekaé bedzie przewodniczacy, a o wylgczeniu
przewodniczgcego kolegium lub calego kolegium orzekajgcego, inne kolegium orzekajgce.
Dodatkowo przyjeto zasade, ze ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznosciach
bedzie podlegal odrzuceniu przez kolegium rozpatrujgce sprawe bez skladania wyjasnief
przez eksperta, ktérego wniosek dotyczy (art. 1 pkt 36 projektu).

Majgc na uwadze regulacje dot. zmiany w sposobie pelnienia nadzoru nad Urz¢dem
Patentowym RP, w szczeg6lnosci wprowadzenie kadencyjnosci Prezesa Urzedu, konieczne
jest uregulowanie w przepisach przejSciowych sytuacji do czasu przeprowadzenia naboru na
to stanowisko (art. 3 projektu). Zgodnie z proponowanymi przepisami, nabér nalezy
przeprowadzi¢é w terminie 6 miesigcy od dnia wejécia w Zycie ustawy nowelizujace;.
Jednocze$nie do czasu powotania nowego Prezesa Urzedu, funkcje sprawuje dotychczasowy
Prezes.

Ustawa wejdzie w Zzycie po uplywie 3 miesigcznego vacatio legis (art. 4 projektu),
ktéry jest odpowiednim okresem na przygotowanie si¢ do wprowadzanych zmian.

Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepiséw okreslajgcych warunki wykonywania
dziatalnodci gospodarczej, w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznodci stosowania
przepiséw uchwaly Nr 20 Rady Ministréw z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalecef
ujednolicenia terminéw wejscia w zycie niektérych aktéw normatywnych (M. P. poz. 205).

Zgodnie z art. 5 i 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 uchwaly Nr 190 Rady
Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministréw (M. P. z 2016 .
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poz.1006 oraz poz. 1204 ) projekt zostanie udostgpniony w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Rzadowego Centrum Legislacji.
Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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