UZASADNIENIE
I. Cele projektu

Celem przedktadanego projektu jest uregulowanie w jednym akcie prawnym,
W sposOb przejrzysty, instytucji i procedur dotyczacych ochrony wilasnosci przemystowej,
zaproponowanie nowych rozwigzan umozliwiajacych ochrone praw wylacznych, uproszczenie
1 skrécenie postgpowan, w tym skrocenie czasu udzielania ochrony. Niniejszy projekt jest
odpowiedzig na liczne postulaty zglaszane przez uzytkownikdéw systemu ochrony wtasnosci
przemystowej, tj. przedsigbiorcow, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i $Srodowiska
naukowego. Proponowana regulacja jest zgodna z zatozeniami polityki Rzadu, zwtaszcza
w odniesieniu do uproszczenia procedur i zwigkszenia efektywnosci dziatania administracji
publicznej. Projekt implementuje takze dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2024/2823 z dnia 23 pazdziernika 2023 r. w sprawie prawnej ochrony wzordéw przemystowych

(Dz. Urz. UE L 2024/2823 z 18.11.2024 r., str. 1), zwana dalej ,,dyrektywa 2024/2823”.

Obecna ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1170), zwana dalej ,,PWP”, byla nowelizowana ponad 20 razy. Na przestrzeni
tych lat zaszlty duze zmiany w gospodarce krajowej i Swiatowej. Szczegdlne znaczenie majg
zachodzace w gospodarce procesy cyfryzacji 1 elektronizacji, stad tez w projekcie
zaproponowano rozwigzania wychodzace naprzeciw tym zjawiskom. Projekt w sposob

kompleksowy reguluje zagadnienia zwigzane z ochrong wtasnos$ci przemystowe;.

Wigkszo$¢ nowoczesnych gospodarek opiera swodj rozwdj na wiedzy. Kapitat
intelektualny stal si¢ wspdlczesnie czynnikiem decydujagcym w znacznej mierze o uzyskaniu
przewagi konkurencyjnej zarowno przez panstwa, jak i réznego rodzaju organizacje. Z punktu
widzenia gospodarki kluczowe jest zapewnienie jak najszybszego rozpatrywania zgloszen
dokonywanych w celu uzyskania ochrony na przedmioty wilasnosci przemystowej. Szybkie
1 sprawne uzyskiwanie praw wylacznych stanowi bowiem podstawe wielu procesow
zwigzanych z obrotem gospodarczym w zakresie wtasnos$ci intelektualnej i ma wptyw m.in. na
skuteczng komercjalizacj¢ oraz wdrozenia rozwigzan innowacyjnych w przypadku
wynalazkéw, wzoréw uzytkowych oraz wzoréw przemystowych. Natomiast sprawne
udzielanie praw ochronnych na znaki towarowe pozwala przedsigbiorcom na efektywne
dziatanie na rynkach konkurencyjnych, ktére wymagaja czg¢sto zaawansowanych
1 kosztownych technik pozycjonowania produktéw. Znak towarowy stanowi w tym kontekscie

jeden z podstawowych elementéw strategii firm i przedsigbiorstw, a uzyskanie ochrony

Strona 1z 158



prawnej w jak najkrotszym czasie jest niezbednym warunkiem zapewnienia wysokiej
konkurencyjno$ci produktow.

W przedkladanym projekcie wprowadzono szereg rozwigzan majacych na celu
skréocenie czasu oczekiwania przez zglaszajagcych na uzyskanie praw wylacznych,
przyspieszanie i upraszczanie procedur. Sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu ochrony
stanowi istotng zachete do korzystania z niego. Szybkie rozpatrywanie zgloszenh ma takze
bardzo duze znaczenie dla efektywnego korzystania z takich instrumentéw jak umowy
licencyjne oraz umowy przeniesienia praw, co przyczynia si¢ do zwigkszenia pewnosci obrotu
gospodarczego. Rownie istotnym jest wprowadzenie efektywnego systemu kontroli
udzielonych juz praw wylacznych. Stad tez zaklada si¢ wprowadzenie skutecznej procedury
spornej, pozwalajacej na rozpoznanie sprawy w mozliwe najkrétszym terminie.

W projekcie ujeto zarowno te rozwigzania, ktore w mniej restrykcyjny niz dotychczas
sposob reguluja kwestie zwigzane z uchybieniem terminu na wniesienie optaty za kolejny okres
ochrony, jak i te, ktére moga okazac si¢ przydane dla celéw dowodowych.

Zaktada si¢ wprowadzenie nowych instytucji takich jak: depozyt informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorcy, czy tez tzw. I[P COMBO, pozwalajace zglaszajagcym
obnizy¢ oplaty w przypadku dokonywania zgloszen roznych przedmiotéw wlasnosci
przemystowej. Celem proponowanego rozwigzania jest zachecenie przedsigbiorcow do
mys$lenia o innowacji jako projekcie biznesowym z wykorzystaniem synergii praw.

Jedng z kluczowych zmian w systemie ochrony jest przej$cie, w przypadku wzoréw
uzytkowych, z systemu badawczego na system rejestrowy. Ponadto wprowadzono rowniez
pierwszenstwo wewngtrzne.

Na uwage zasluguje rezygnacja z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa
wylacznego. Zgodnie z zaproponowanym rozwigzaniem jedna optata za zgloszenie obejmie
obecnie funkcjonujace trzy oplaty, tj. oplate za zgtoszenie, publikacje 1 oplate za pierwszy okres
ochrony. Wydhluzono takze termin na wniesienie optaty za zgloszenie. Jezeli optata ta nie
zostanie wniesiona w wyznaczonym przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany
dalej ,,Urzedem Patentowym”, terminie, wowczas zglaszajacy bedzie ja mogl wnies¢

w terminie miesigca powiekszong o 50%.

Zmianie ulegnie rOwniez sposob procedowania w sprawach rozpatrywanych w trybie
postgpowania spornego. Aktualnie wszystkie sprawy sa obligatoryjnie rozpatrywane na
rozprawie, co nie zawsze jest rozwigzaniem sprzyjajagcym szybkiemu i1 efektywnemu

procedowaniu. Projekt przewiduje, ze dziatajacy w trybie postgpowania spornego Urzad
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Patentowy, bedzie orzekat na posiedzeniach niejawnych. Rozprawy beda wyznaczane
wowczas, gdy przyczyni si¢ to do przyspieszenia postgpowania lub pozwoli na bardziej

efektywne wyjasnienie sprawy.

W projekcie przyjeto inng niz dotychczas systematyke ustawy. Wydzielono dziaty
dotyczace poszczegdlnych przedmiotow wiasnosci przemystowej, tj. wynalazki, dodatkowe
prawa ochronne, wzory uzytkowe, topografie uktadow scalonych, wzory przemystowe, znaki
towarowe 1 oznaczenia geograficzne, wyodrebniono takze dziat dotyczacy postepowania
spornego. Nowoscig jest uregulowanie w oddzielnych jednostkach redakcyjnych regulacji
dotyczacych pierwszenstwa, zarzadzania prawami wylacznymi, tj. przej$cia praw wylacznych
i umow licencyjnych. Wydzielono takze rozdziat odnoszacy si¢ do dokumentéw

potwierdzajacych udzielenie prawa wytgcznego.

Odmiennie od obecnie obowigzujacego stanu prawnego, projekt obejmuje takze kwestie
odnoszace si¢ do patentow europejskich walidowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ktore aktualnie sa uregulowane w ustawie 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). Projekt odstepuje od niewtasciwej praktyki przenoszenia do
regulacji krajowych bezposrednio obwigzujacych regulacji unijnych oraz migdzynarodowych.
Powyzsze znajduje odzwierciedlenie w proponowanych regulacjach dotyczacych dodatkowych

praw ochronnych oraz mi¢dzynarodowych znakéw towarowych i wzoréw przemystowych.

Przedktadany projekt zawiera wiele rozwigzan, ktore objete byly projektem ustawy —
Prawo w wiasnosci przemystowej (UD263), niemniej uwzgledniono w nim szereg uwag
zgtoszonych w toku przeprowadzonego wowczas procesu konsultacji. Zrezygnowano m.in.
z wprowadzenia wstepnego zgloszenia wynalazku, wprowadzono natomiast pierwszenstwo
wewnetrzne, ktore bylo jednym z istotnych postulatow uzytkownikéw systemu ochrony
wlasnosci przemystowej. Zmodyfikowano takze proponowany system rozpatrywania zgtoszen
wzorow uzytkowych. Nadal proponuje si¢ odejscie od obecnego systemu badawczego,
niemniej utrzymano obowigzek Urzedu Patentowego do sporzadzania, dla kazdego zgloszenia,
sprawozdania o stanie techniki i wstgpnej oceny zgloszenia. Jednocze$nie wprowadzono szereg
rozwigzan minimalizujacych ryzyko naduzywania tej procedury. Majac na uwadze, ze zgodnie
z art. 96a § la pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej ,,KPA”, sprawy z zakresu

wlasnosci przemyslowej zostaly wskazane jako sprawy, ktorych charakter pozwala na
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przeprowadzenie mediacji, zrezygnowano z wprowadzania koncyliacji, jako dodatkowej formy
poszukiwania porozumienia mie¢dzy stronami pozostajagcymi w sporze. Wydaje sig, ze
wprowadzenie dodatkowej procedury w tym zakresie nie jest zasadne. Na skutek zgloszonych
uwag przywrocono w  projekcie przepisy dotyczace przyjmowania projektow
racjonalizatorskich przez przedsigbiorcow. Rozszerzono réwniez katalog uprawnien
dzialajacych w postgpowaniu przed Urzedem Patentowym adwokatom i radcom prawnym.
Zgodnie z proponowang regulacja adwokaci 1 radcowie prawni bedg uprawnieni do dziatania
w sprawach dotyczacych utrzymywania ochrony i w postgpowaniu w sprawie dokonywania
wpisow w rejestrach w odniesieniu do wszystkich przedmiotow wlasnosci przemystowe;.
Utrzymano natomiast dotychczasowe zasady w postepowaniu zgtoszeniowym. Utrzymano
rowniez proponowang w projekcie UD263 systematyke ustawy. Natomiast zmieniono
kolejnos¢ poszczegolnych regulacji. Zgodnie z dotychczasowa praktyka w pierwszej kolejnosci
uregulowano zasady zglaszania 1 rozpatrywania zgloszen przedmiotow wlasnosci
przemystowej, nastgpnie uregulowano postgpowanie ogodlne przed Urzedem Patentowym,
postgpowanie sporne i postepowanie  rejestrowe. W dalszej kolejnosci uregulowano
zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem prawem wylacznym tj. rozporzadzanie prawem, umowy
licencyjne 1 egzekwowanie praw wylacznych. W ostatniej cze$ci projektu uregulowano

przepisy dotyczace Urzedu Patentowego oraz ekspertow, asesorow i aplikantow.

I1. Systematyka projektu

Projekt ustawy obejmuje 15 tytutow, podzielonych na dzialy 1 rozdzialy.
W przypadku znakéw towarowych i oznaczen geograficznych produktow rzemieslniczych

i przemystowych niektore rozdziaty podzielono na oddziaty.

1) Tytul I Przepisy ogélne: obejmujacy przepisy dotyczace projektow racjonalizatorskich,
prawa do uzyskania prawa wylacznego oraz pierwszenstwa.
Przedmiotowy Tytul zostal podzielony na 4 Dziaty:
a) Dzial I: Przepisy wstepne,
b) Dziat II: Projekty racjonalizatorskie,
c) Dziat III: Prawo do uzyskania prawa wytacznego,
d) Dziat IV: Pierwszenstwo;
2) Tytul II Wynalazki, produkty lecznicze, Srodki ochrony roslin, wzory uzytkowe,

topografie ukladow scalonych, wzory przemyslowe, znaki towarowe i oznaczenia
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geograficzne produktow rzemieslniczych i przemyslowych: obejmujacy regulacje

dotyczace poszczegdlnych przedmiotéw wiasnosci przemystowe;, tj. dziaty:

a)

b)

d)

g)

h)

Wynalazki obejmujacy rozdzialy: Wynalazek, Zgloszenie 1 rozpatrywanie
zgloszenia wynalazku, Faza krajowa mig¢dzynarodowego zgloszenia,
Wynalazek niejawny, Patent, Wynalazek biotechnologiczny, Ograniczenie,
uniewaznienie i wygasnigcie patentu, Patent dodatkowy,

Patent europejski obejmujacy rozdzialy: Europejskie zgloszenie patentowe
1 Skutki patentu europejskiego,

Dodatkowe Prawo Ochronne,

Wzory uzytkowe obejmujacy rozdziaty: Wzér uzytkowy, Zgloszenie
1 rozpatrywanie zgloszenia wzoru uzytkowego, Prawo z rejestracji wzoru
uzytkowego, Ograniczenie, uniewaznienie i wygasni¢cie prawa z rejestracji
wzoru uzytkowego,

Topografie uktadow scalonych obejmujacy rozdziaty: Topografia uktadu
scalonego, Zgloszenie i rozpatrywanie zgloszenia topografii, Prawo z rejestracji
topografii uktadu scalonego,

Wzory przemystowe obejmujacy rozdzialy: Wzor przemystowy, Zgloszenie
1 rozpatrywanie zgloszenia wzoru przemystowego, Prawo z rejestracji wzoru
przemystowego, Uniewaznienie i wygasni¢cie prawa z rejestracji wzoru
przemystowego,

Znaki towarowe obejmujacy rozdzialy: Znak towarowy (podzielony na
oddziaty: Definicja, Bezwzgledne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego,
Wzgledne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego), Wspolny znak
towarowy 1 znak towarowy gwarancyjny, Zgloszenie 1 rozpatrywanie zgtoszenia
znaku towarowego, Sprzeciw, Prawo ochronne na znak towarowy,
Uniewaznienie i wygasnigcie prawa ochronnego na znak towarowy,
Oznaczenia geograficzne produktéw rzemieslniczych 1 przemystowych
obejmujacy rozdziaty: Rozpatrywanie wniosku o rejestracj¢ oznaczenia
geograficznego produktow rzemieslniczych 1 przemystowych, Krajowy
sprzeciw, Tymczasowa ochrona krajowa oznaczenia geograficznego produktow
rzemies$lniczych i przemystowych, Zmiana specyfikacji produktu oznaczenia
geograficznego produktow rzemieslniczych 1 przemystowych, Uniewaznienie
rejestracji  oznaczenia  geograficznego  produktéw  rzemieslniczych

1 przemystowych, Kontrola oznaczen produktéw rzemieslniczych
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

1 przemystowych (podzielony na oddziaty: Organ kontroli, Wydawanie
poswiadczen zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktow
rzemie$lniczych 1 przemystowych, Postepowanie kontrolne), Rada do spraw
Oznaczen Geograficznych Produktow Rzemieslniczych i Przemystowych;
Tytul III Przepisy ogélne o postepowaniu przed Urzedem Patentowym: regulujacy
kwestie zwigzane z pelnomocnikami, terminy oraz zasady prowadzenia korespondencji,
Tytul IV Srodki zaskarzenia: regulujacy zagadnienia zwigzane z ponownym
rozpatrzeniem sprawy oraz ztozeniem skargi do sagdu administracyjnego Tytut obejmuje
rozdziaty: Ponowne rozpatrzenie sprawy i Skarga do sadu administracyjnego;
Tytul V Postepowanie sporne, obejmujacy rozdziaty: Postegpowanie sporne i Kolegia
orzekajace do spraw spornych;
Tytul VI Oplaty, dokumenty potwierdzajace udzielenie praw, rejestry i publikacje
urzedowe: regulujacy kwestie zwigzane z wnoszeniem oplat oraz zwolnienia z tychze
optat, wydawania dokumentéw patentowych, dodatkowych $§wiadectw ochronnych,
$wiadectw ochronnych i §wiadectw rejestracji, zagadnienia zwigzane z prowadzeniem
przez Urzad Patentowy rejestrow oraz publikacji, podzielone na dziaty:
a) Optaty,
b) Dokumenty potwierdzajace udzielenie prawa wytacznego,
c) Rejestry,
d) Publikacje urzgdowe;
Tytul VII Udoste¢pnienie akt;
Tytul VIII Prawa wylaczne jako skladniki mienia: regulujacy przejscie praw
wylacznych oraz umowy licencyjne, podzielono na dziaty:
a) Przejscie praw wylacznych,
b) Umowy licencyjne;
Tytul IX Licencja przymusowa;
Tytul X Depozyt: regulujacy kwestie zwigzane z depozytem informacji stanowiacych
tajemnice¢ przedsiebiorstwa;
Tytul XI Dochodzenie roszczen w postepowaniu cywilnym: regulujgcy kwestie
zwigzane z dochodzeniem roszczen wynikajacych z naruszenia praw wylacznych,
obejmujacy dziaty:
a) Przepisy wspolne,
b) Roszczenia dotyczace wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow

przemystowych i topografii uktadéw scalonych,
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¢) Roszczenia dotyczace znakow towarowych,

d) Roszczenia dotyczace oznaczen geograficznych produktow rzemieslniczych
1 przemystowych;

12) Tytul XII Przepisy karne;

13) Tytul XIII Urzad Patentowy: regulujacy ustrdj Urzedu Patentowego oraz zagadnienia
zwigzane z ekspertami, asesorami i aplikantami, w tym postepowanie dyscyplinarne,
obejmujacy dzialy:

a) Zadania i organizacja Urzedu Patentowego,

b) Eksperci, asesorzy, aplikanci,

c) Ocena okresowa ekspertow,

d) Odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwigzanie stosunku
pracy, obejmujacy rozdzialy: Odpowiedzialno$¢ dyscyplinarna i Zawieszenie
oraz rozwigzanie stosunku pracy;

14) Tytul XIV Zmiany w przepisach,;

15) Tytul XV Przepisy przejsciowe, dostosowujace i przepis koncowy.

I1I1. Regulacje szczegolowe

1. Tytul I Przepisy ogolne

Przedmiotowy tytul jest podzielony na cztery dzialy, tj. ,,Przepisy wstepne”, ,,Projekty

racjonalizatorskie ”,,Prawo do uzyskania prawa wylacznego” oraz ,,Pierwszenstwo”.

Dzial I Przepisy wstepne

Dzial I Przepisy wstepne, okresla przedmiot ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej,
wskazujac, iz reguluje ona:

1) stosunki w zakresie wynalazkdéw, wzorow uzytkowych, topografii uktadéw scalonych,
wzorow przemyslowych, znakéw towarowych i oznaczen geograficznych produktow
rzemie$lniczych i1 przemystowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2023/2411 z dnia 18 pazdziernika 2023 r. w sprawie
ochrony oznaczen geograficznych produktéw rzemie$lniczych i przemystowych oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 (Dz. Urz. UE L
2023/2411 z 27.10.2023 r.). zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 2023/24117);
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2)

3)
4)

S)

6)

warunki udzielania dodatkowych praw ochronnych na produkty lecznicze, o ktérych
mowa w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6
maja 2009 r. dotyczace dodatkowego s$wiadectwa ochronnego dla produktow
leczniczych (Dz. Urz. UE L 152 z 16.6.2009, str. 1, z p6zn. zm., zwanego dalej
»rozporzadzeniem 469/2009”) 1 przedtuzenia obowigzywania dodatkowego prawa
ochronnego na produkty lecznicze stosowane w pediatrii, o ktorych mowa
w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 1901/2006 z dnia 12
grudnia 2006 r. w sprawie produktow leczniczych stosowanych w pediatrii oraz
zmieniajacym rozporzadzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywe 2001/20/WE, dyrektywe
2001/83/WE i rozporzadzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str.
1, z p6zn. zm.) 1 dodatkowego prawa ochronnego na $rodki ochrony roslin, o ktorych
mowa w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1610/96 z dnia 23
lipca 1996 r. dotyczacym stworzenia dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla
srodkdéw ochrony ro$lin (Dz. Urz. UE L 198 z 8.8.1996, str. 30, z p6zn. zm., zwanym
dalej ,,rozporzadzeniem 1610/96”);

skutki obowigzywania patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
zasady, na jakich przedsigbiorcy moga przyjmowa¢ projekty racjonalizatorskie
1 wynagradzac¢ ich tworcow;

zasady wynagradzania tworcéw wynalazkow, wzorow uzytkowych, topografii uktadow
scalonych 1 wzoréw przemystowych;

zadania 1 organizacj¢ Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskie;j.

Na warunkach okre§lonych w ustawie udzielane sg patenty na wynalazki, dodatkowe

prawa ochronne na produkty lecznicze i $rodki ochrony ro$lin, prawa ochronne na znaki

towarowe oraz prawa z rejestracji na wzory uzytkowe, topografie i wzory przemystowe. Ustawa

okresla takze zasady rozpatrywania wnioskOw o rejestracj¢ oznaczen geograficznych

produktow rzemieslniczych i przemyslowych, wnioskow o zmiang specyfikacji produktu,

wnioskdw 0 uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych

1 przemystowych, a takze zasady kontroli.

W dziale tym powtérzono takze obecny art. 4 1 5 PWP (art. 4 1 5 projektu). W tym

dziale ujeto takze odpowiednik obecnego art. 40 PWP, zgodnie z ktérym osoba majaca siedzibg

lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej moze dokonaé zgloszenia wynalazku,

w celu uzyskania ochrony za granicg, po dokonaniu zgloszenia tego wynalazku w Urzedzie

Patentowym (art. 6 projektu).
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Nowym rozwigzaniem jest projektowany art. 7 stanowiacy, ze warunki wymagane do
uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
ocenia si¢ wedtug przepisow obowigzujagcych w dniu dokonania zgloszenia. Przepis ten
przesadza, iz warunki wymagane do uzyskania prawa wylacznego beda oceniane zawsze
z uwzglednieniem przepisdéw obowigzujacych w dacie zgloszenia. Przepis ten wprowadza
pewnos¢ co do tego, jakie przepisy beda brane pod uwage przy badaniu danego zgloszenia.
Przyjete rozwigzanie jest wzorowane na tym, ktore obowigzywato w przepisach przejsciowych
wprowadzajacych zmiany w regulacjach dotyczacych ochrony wtasnosci przemystowej, m.in.
w PWP. Zasadne jest zatem wprowadzenie takiego rozwigzania do ustawy, bez konieczno$ci

jego powielania w ewentualnych przepisach przej$ciowych.

Zmianie ulegt wykaz skrotow oraz definicji, bowiem zostat on dostosowany do

wymagan przedktadanego projektu.

Dzial Il Projekty racjonalizatorskie

W poczatkowych przepisach ustawy, tak jak jest to obecnie, uregulowano zagadnienie
zwigzane z zasadami przyjmowania przez przedsigbiorcéw projektéw racjonalizatorskich oraz
zasady wynagradzania ich tworcow. Tak jak obecnie wskazano, ze przedsi¢biorcy moga
przewidzie¢ przyjmowanie projektow racjonalizatorskich na warunkach okreslonych
w ustalanym przez siebie regulaminie. Za projekt racjonalizatorski moze by¢ uznane kazde
rozwigzanie nadajace si¢ do wykorzystania, niebedace wynalazkiem podlegajacym
opatentowaniu, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym lub topografig uktadu scalonego.
Ustalono réwniez minimalng tre$¢ regulaminu, ktory musi okresla¢ co najmniej, jakie
rozwigzania 1 przez kogo dokonane uznaje si¢ w przedsigbiorstwie za projekty
racjonalizatorskie, a takze sposob procedowania ze zgloszonymi projektami i zasady
wynagradzania tworcow tych projektow. Przesadzono rowniez, ze tworcy nalezy sig
wynagrodzenie okreslone w regulaminie obowigzujagcym w dniu zgloszenia projektu, chyba ze
przyjety pdzniej regulamin jest dla tworcy korzystniejszy. Oczywiscie projektowane przepisy
ustalaja minimalny standard, natomiast w pozostalym zakresie pozostawiono swobode

zainteresowanym podmiotom (art. 8 projektu).

Strona 9z 158



Dzial 111 Prawo do uzyskania prawa wylacznego

Dzial 1II Prawo do uzyskania prawa wylacznego, obejmuje regulacje zwigzane
z uprawnieniami tworcy, w szczegdlnosci prawo do uzyskania prawa wytacznego. Ujeto tu
kwestie zwigzane z dokonaniem projektu wynalazczego w wyniku wykonywania przez tworce
obowigzkow ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy. Projektowane art. 9, art. 10 1 art.
12—-14 s3 w istocie odzwierciedleniem obecnie obowigzujacych art. 8, art. 11 1 art. 20-23 PWP.
Niezmiennie, zgodnie z projektowanym art. 11, prawo do uzyskania prawa wylacznego jest

zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Projektowany art. 15 zobowiazujacy, w przypadku gdy zglaszajacy nie jest tworca
projektu wynalazczego, do wskazania w podaniu tworcy oraz podstawy do uzyskania prawa

wylacznego, jest odzwierciedleniem obecnie obowigzujacego art. 32 PWP.

Nowe rozwigzanie wprowadza art. 16. Przepis ten wprowadza instytucje¢ zmiany decyzji
o udzieleniu prawa wylacznego. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku, gdy przed wydaniem
decyzji o udzieleniu prawa wylacznego nastgpila zmiana zglaszajacego, o czym Urzad
Patentowy zostanie powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji, Urzad Patentowy wyda
decyzj¢ o zmianie decyzji o udzieleniu prawa wytacznego. Przedmiotowa decyzja bedzie
wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek powinien by¢ poparty
dokumentami potwierdzajagcymi zadang zmiang. Od wniosku begdzie pobierana optata
w wysokosci oplaty pobieranej od wniosku o zmiang w prowadzonym przez Urzad Patentowy
rejestrze.

Wprowadzenie przedmiotowej instytucji jest konieczne, poniewaz bardzo czesto
zglaszajacy informujg o zmianie uprawnionego, np. do znaku towarowego dopiero po
otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, i to czgsto po jej uprawomocnieniu si¢.
Poniewaz zgodnie z orzecznictwem administracyjnym, nie ma mozliwo$ci przenoszenia praw
1 obowigzkéw administracyjnych bez wyraznej podstawy prawnej (wyrok NSA z dnia 20 lipca
2017 1., I1 GSK 1414/16) Urzad Patentowy byt zmuszony do czestego stwierdzania niewaznos$ci
decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 KPA, jako jedynej mozliwo$ci zmiany
podmiotu uprawnionego. Poniewaz jest to srodek nadzwyczajny zmiany decyzji, wymagato to
dodatkowego angazowania Urzgdu Patentowego i spowalniato proces udzielania ochrony oraz
zmniejszalo jego efektywnos$¢. Proponowane rozwigzanie umozliwia utrzymanie bytu decyzji

administracyjnej zmienionej tj. uwzgledniajacej przypadek, gdzie w toku postepowania
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zgloszeniowego doszto do zmiany uprawnionego do przedmiotu wlasno$ci przemystowej, ale

zaniedbano poinformowania o tym fakcie Urzedu Patentowego.

Dzial IV Pierwszenstwo

Dzial 1V reguluje kwestie zwigzane z pierwszenstwem. W odroznieniu od obecnie
obowigzujacej ustawy projekt przewiduje kompleksowe uregulowanie instytucji
pierwszenstwa odnoszacej si¢ do wszystkich przedmiotow wlasnosci przemystowej. W PWP
przepisy regulujace pierwszenstwo znajduja si¢ w réznych tytulach, dziatach i rozdziatach, co
utrudnia ich identyfikacje.

Dokonanie zgloszenia przedmiotu wlasnosci przemystowej generuje prawo domagania
si¢ udzielenia prawa wylacznego. W celu uniknigcia udzielenia praw wytacznych na takie same
przedmioty wlasnosci przemystowej utrzymanie instrumentu rozstrzygajacego kolizje praw
wylacznych jest w pelni uzasadnione. Instrumentem tym jest pierwszenstwo do uzyskania
prawa wylacznego. Przyjete w powyzszym zakresie regulacje w istocie stanowig

odzwierciedlenie aktualnie obowigzujacych przepisow.

W projekcie, tak jak obecnie, przyjeto zasade pierwszego prawidtowego zgloszenia
(first-to-file). Pierwszenstwo ustala si¢ wedlug daty zgloszenia w Urzegdzie Patentowym

(pierwszenstwo zwykle).

W projekcie zrezygnowano z dokonywania zgtoszenia za pomocg telefaksu z uwagi na
postepujace procesy elektronizacji. Przedmiotowe rozwigzanie nie cieszyto si¢ duza
popularno$cig. Rocznie maksymalnie dokonywano 50-60 zgloszen za pomoca telefaksu.
Dodatkowo, nalezy pamigta¢ o istotnych konsekwencjach wynikajacych z faktu niedostania
oryginatu zgloszenia w terminie 30 dni od daty nadania zgloszenia telefaksem, czy tez braku
tozsamos$ci oryginatu zgloszenia z tym przeslanym telefaksem. W takich przypadkach
zgloszenie przestane telefaksem uznaje si¢ za niebyle, a za date zgloszenia uznaje si¢ date

ztozenia oryginatu.

Projekt utrzymuje dwa dotychczasowe rodzaje uprzedniego pierwszenstwa,
tj. pierwszenstwo wedlug daty wczesniejszego zgloszenia zagranicznego oraz pierwszenstwo
wedlug daty wystawienia. Uregulowane w art. 4 lit. a Aktu sztokholmskiego zmieniajacego
Konwencje¢ paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 20 marca 1883 r., zmieniong

w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925
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r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 pazdziernika 1958 r., sporzadzonego
w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 51), zwanego dalej ,,Konwencja
paryska”, uprzednie pierwszenstwo wedtug daty wczes$niejszego zgloszenia zagranicznego,
daje uprawnienie do powotywania si¢ na pierwszenstwo z uprzedniego zgtoszenia dokonanego
w panstwie bedacym czlonkiem Miedzynarodowego Zwigzku Ochrony Wiasno$ci
Przemystowej (art. 18 projektu). Natomiast uprzednie pierwszenstwo wedtug daty wystawienia
wynika z art. 11 ust. 1 Konwencji paryskiej, ktéry daje uprawnienie do powolywania si¢ na
pierwszenstwo z uprzedniego wystawienia na wystawach mi¢dzynarodowych oficjalnych lub
oficjalnie uznanych, organizowanych na terytorium jednego z panstw, bedacym czlonkiem
Migdzynarodowego Zwiazku Ochrony Wtasno$ci Przemystowej (art. 20 ust. 1 projektu).
Projekt utrzymuje rowniez uprawnienie powotywania si¢ na pierwszenstwo z wystawienia
wzoru uzytkowego lub wzoru przemyslowego na wystawie w Rzeczypospolitej Polskie;j,
wskazanej przez Prezesa Urzedu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Wskazane uprawnienie ma na celu
uwzglednienie interesu srodowisk zajmujacych si¢ w Rzeczypospolitej Polskiej organizacja
wystaw publicznych oraz interesOw przedsigbiorcoOw zamierzajacych eksponowaé swoje

rozwigzania na wystawach publicznych w kraju (art. 20 ust. 2—4 projektu).

Jednoczesnie, projekt wprost reguluje kwestie tzw. pierwszenstwa wewnetrznego.
Zgodnie z proponowanym przepisem, pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji przystugiwa¢ bedzie w Rzeczypospolitej Polskiej wedlug daty
pierwszego prawidlowego zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego
lub znaku towarowego dokonanego w Urzedzie Patentowym, jezeli od tej daty zgloszenie

w Urzedzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:
1) 12 miesigcy - w przypadku zgloszen wynalazkéw 1 wzorow uzytkowych;

2) 6 miesiecy - w przypadku zgloszen wzordéw przemystowych i znakow towarowych.

(art. 19 projektu).

Jednocze$nie wskazano, ze zglaszajacy, ktory zamierza skorzysta¢ z pierwszenstwa
wewnetrznego jest obowigzany, w dacie dokonania poézniejszego zgloszenia, wycofaé
zgtoszenie wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub znaku towarowego
bedace podstawa zastrzezenia pierwszenstwa wewnetrznego w zakresie objetym pozniejszym
zgloszeniem. Brak wycofania zgloszenia bgdacego podstawa zastrzezenia pierwszenstwa

wewnetrznego bedzie skutkowalo wydaniem postanowienia o odmowie przyznania
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uprzedniego pierwszenstwa. Takie rozwigzanie zapobiega podwojnemu patentowaniu tego
samego rozwigzania (art. 26 projektu). Wprowadzenie pierwszenstwa wewnetrznego byto

istotnym postulatem zglaszanym przez uzytkownikow systemu wtasnosci przemystowe;.

Projekt reguluje takze uprawnienie wynikajace z art. 11 ust. 2 Konwencji paryskiej,
rozstrzygajac kolizje pierwszenstw uprzednich, tj. sytuacji, kiedy zgtaszajacemu przystuguje
pierwszenstwo wedlug daty wystawienia oraz pierwszenstwo wedlug daty wczesniejszego

zgloszenia zagranicznego (dokonanego po dacie wystawienia).

Niezmiennie, uprzednie pierwszenstwo jako prawo podmiotowe i majatkowe jest
prawem zbywalnym i dziedzicznym. Umowa o przeniesienie pierwszenstwa wymaga, pod
rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemnej. Forma ta zabezpiecza pewnosé
1 bezpieczenstwo obrotu prawem oraz ulatwia wykazanie sukcesji pierwszenstwa

w postegpowaniu przed Urzedem Patentowym (art. 22 projektu).

Projekt rozstrzyga réwniez kolizj¢ identycznych zgloszen korzystajacych z prawa
pierwszenstwa oznaczonego ta samg data, przystugujacych réznym podmiotom. Celem
regulacji jest zapewnienie mozliwosci wykonywania przez kazdego z uprawnionych swojego

prawa niezaleznie od drugiego (art. 23 projektu).

W projekcie uregulowano takze zagadnienia zwigzane z minimalnymi wymogami
w zakresie zastrzegania uprzedniego pierwszenstwa, co odpowiada art. 4 lit. d Konwencji
paryskiej. Jednocze$nie w stosunku do obecnie obowigzujacej zasady, zrezygnowano
z obowiazku sktadania o§wiadczenia o skorzystaniu z uprzedniego pierwszenstwo w podaniu.
Takie os$wiadczenie bedzie moglo zosta¢ zlozone w dacie dokonania zlozenia, a wigc
w praktyce zar6wno w podaniu, jak i w odrebnym dokumencie. Istotne jest, by oswiadczenie
zostato ztozone w dniu dokonania zgloszenia. Proponowany zapis tagodzi obecne bardzo

restrykcyjne wymogi (art. 24 projektu).

Regulacja odmowy przyznania uprzedniego pierwszenstwa jest skutkiem negatywnej
oceny, dokonanej przez Urzad Patentowy, w zakresie zaistnienia przestanek dla skutecznosci
skorzystania z tego prawa. Urzad Patentowy odmawiat bedzie przyznania uprzedniego
pierwszenstwa postanowieniem, na ktore bedzie stuzyt wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Przed wydaniem postanowienia Urzad Patentowy wezwie zglaszajacego do zajecia

stanowiska w sprawie (art. 25 projektu).
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Okreslono takze procedur¢ wydania dowodu potwierdzajacego dokonanie zgloszenia
w Urzedzie Patentowym, tj. dowodu pierwszenstwa. Dowod ten jest wymagany dla
skutecznego zastrzezenia pierwszenstwa zgtoszenia dokonanego za granicg albo pierwszenstwa
wewnetrznego. W projekcie wprowadzono takze przepis upowazniajagcy do wydania aktu

wykonawczego okreslajacego wzor dowodu pierwszenstwa (art. 27 projektu).

2. Tytul 1I: Wynalazki, produkty lecznicze, Srodki ochrony roslin, wzory uzytkowe,

topografie ukladow scalonych, wzory przemyslowe, znaki towarowe i oznaczenia

geograficzne produktow rzemieslniczych i przemyslowych

Tytut II zawiera regulacje dotyczace poszczegdlnych przedmiotéw wiasnosci
przemystowej. Tytut ten podzielony zostal na VIII dziatéw odnoszacych si¢ do poszczegolnych
przedmiotow, tj.: ,,Wynalazki”, ,,Patent europejski”, ,,Dodatkowe Prawo Ochronne”, ,,Wzory
uzytkowe”, ,, Topografie ukladéw scalonych”, ,Wzory przemystowe”, ,,Znaki towarowe”

i,,0znaczenia geograficzne produktéw rzemieslniczych i przemystowych”.

Dzial I Wynalazki

Dzial ten zostal podzielony na 8 rozdziatow, tj. Wynalazek, Zgloszenie i rozpatrywanie
zgloszenia wynalazku, Faza krajowa miedzynarodowego zgloszenia, Wynalazek niejawny,
Patent, Wynalazek biotechnologiczny, Ograniczenie, uniewaznienie i wygasnigcie patentu oraz

Patent dodatkowy.

Rozdzial 1: Wynalazek

Projekt zachowuje obecng definicje wynalazku podlegajacego ochronie oraz definiuje
przestanki udzielenia patentu, tj. nowos¢, poziom wynalazczy 1 przemystowa stosowalnos¢,
w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne. Przestanki te sg zgodne z regulacjami zawartymi
w Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim),
sporzagdzona w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajagcym
artykut 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej
Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20
pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokotami
stanowigcymi jej integralng cz¢s¢ (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 oraz z 2007 r. poz. 1736), zwanej

dalej ,,Konwencja o patencie europejskim”, oraz zbiezne z regulacjami obowigzujacymi
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w wigkszo$ci panstw, w ktorych obowigzuje system badawczy, w szczeg6lnosci panstw
cztonkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Zachowano réwniez dotychczasowy
katalog rozwigzah niebedacych wynalazkami oraz wynalazkéw niepodlegajacych ochronie

patentowe;.

Rozdzial 2: Zgloszenie i rozpatrywanie zgloszenia wynalazku

Projekt reguluje kwestie dokonywania zgloszen wynalazkéw — wymienia niezbedne
elementy zgloszenia oraz wskazuje, w jaki sposob nalezy redagowac opis zgloszeniowy
obejmujacy opis wynalazku, zastrzezenia patentowe 1 rysunki (art. 34 i art. 35 projektu).
Szczegotowe wymogi zgloszenia umozliwiaja badanie zgloszenia pod katem spelnienia
warunkoéw udzielenia ochrony. Przyjete rozwigzania zachowuja zasady wypracowane na
gruncie PWP, przy czym uproszczono zapis definiujacy zastrzezenia patentowe. Wskazano, ze
zastrzezenie patentowe okreSlaja zastrzegany wynalazek i1 zakres zadanej ochrony przez
wskazanie cech technicznych lub innych cech przyczyniajacych si¢ do powstawania efektu
technicznego tego rozwigzania. Jednoczesnie doprecyzowano, ze dokumentacja zgloszeniowa
musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty ztozone w innym jezyku niz jezyk polski
uwazane sg za niezlozone. Jednoznaczne okreslenie jezyka, w ktérym ma by¢ sporzadzona
dokumentacja zgloszenia ma na celu usunigcie watpliwosci interpretacyjnych w tym zakresie.
Zglaszajacy 1 pelnomocnicy zaczgli przysta¢ do Urzedu zgloszenia w jezykach innych (np.
w jezyku hiszpanskim, jezyku czeskim) niz jezyk polski, a nastgpne dosyta¢ thumaczenie tej
dokumentacji na jezyk polski, co mogltoby w rezultacie doprowadzi¢ do nieprawidtowego
okreslenia zakresu ochrony, poniewaz wowczas za dokumentacj¢ Zrodlowa przyjmuje si¢
tlumaczenie dokumentacji. Ksztattujaca si¢ praktyka nie jest wtasciwa. Opieranie si¢ jedynie
o tlumaczenie mogloby prowadzi¢ do niewlasciwego okreslenia zakresu ochrony.
Wprowadzone rozwigzanie sprzyja pewno$ci prawa. Analogiczne rozwigzanie wprowadzono

w przypadku wszystkich przedmiotéw wtasnosci przemystowej (art. 34 ust. 3 projektu).

W zakresie rozpatrywania zgloszen wynalazkéw zachowano wigkszo$¢ obecnie
obowigzujacych regulacji. Najwazniejsze zmiany dotycza tzw. zgloszen wydzielonych,
zaskarzalnosci postanowien, sprawozdania ze stanu techniki oraz wydawania decyzji

konczacych postepowanie.

Zachowano takze aktualne rozwigzania dotyczace warunku jednolitosci zgloszenia
wynalazku (art. 36 projektu). Wprowadzona zmiana polega na wskazaniu, ze regulacja odnosi

si¢ do ,,jednolitosci zgtoszenia wynalazku”, a nie jak jest w obecnej ustawie — ,,jednolitosci
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wynalazku”. W zgloszeniu wynalazku mozna zawrze¢ kilka wynalazkow, o ile spehniaja
warunek jednolitos$ci tj. sg potaczone ze soba w taki sposob, ze stanowig jeden pomyst
wynalazczy. Tym samym wlasciwym jest postugiwanie si¢ pojeciem ,,jednolitos¢ zgtoszenia
wynalazku”. W przypadku dokonania zgloszenia z naruszeniem przepisu o jednolitosci Urzad
Patentowy bedzie wzywal do ztozenia zgloszen wydzielonych. Utrzymano zasadg, ze brak
reakcji na postanowienie Urzedu Patentowego bedzie skutkowat przyjeciem, ze zgloszenie
pierwotne dotyczy wynalazku okreslonego na pierwszym miejscu w zastrzezeniach
patentowych oraz innych spetniajacych warunek jednolitosci. Pozostate wynalazki bedg uznane
za wycofane. Mozliwe bedzie rowniez zlozenie zgloszenia wydzielonego bez wezwania Urzgdu
Patentowego, w przypadku gdy zgloszenie pierwotne nie spelniato warunku jednolitosci. Tak
jak jest obecnie, Urzad Patentowy odmoéwi przyznania zgloszeniu wydzielonemu daty
zgloszenia pierwotnego, jezeli uzna, ze zgloszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego
w zgloszeniu pierwotnym albo zgloszenie to spelniatlo warunek jednolitosci. Postgpowanie
w sprawie zgloszenia wydzielonego bedzie umarzane w przypadku, gdy zgloszeniu
wydzielonemu odméwiono przyznania daty zgloszenia macierzystego. W dotychczasowym
stanie prawnym przepisy wskazywaly jedynie na mozliwo$¢ odmowy przyznania daty
zgloszenia macierzystego, nie rozstrzygajac jaka decyzja zakonczy¢ ma si¢ postgpowanie w
sprawie zgloszenia wydzielonego. Aktualnie luka ta zostata uzupetniona. Umorzenie
postgpowania w takim przypadku jest naturalng konsekwencja odmowy przyznania daty
zgloszenia macierzystego. Istota zgloszenia wydzielonego jest to, ze korzysta ono z daty
zgloszenia macierzystego. W przypadku odmowy przyznania tej daty, zgtoszenie wydzielone
przestaje spetnia¢ swoja funkcje, wobec czego postgpowanie w sprawie tego zgloszenia staje
si¢ bezprzedmiotowe. Jednoczesnie nalezy wskazac, ze w przypadku, gdy zglaszajacy zechce
skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa dla zgtoszenia wydzielonego, a oswiadczenia w tej
sprawie 1 dowod potwierdzajacy zgloszenie wynalazku, wraz z thumaczeniem, zostaty ztozone
w przewidzianym terminie do akt zgloszenia pierwotnego, z ktorego zgloszenie zostato
wydzielone, w podaniu potwierdza on te oswiadczenia, a takze sktada wraz ze zgloszeniem
wydzielonym kopie ww. dowodu lub kopig¢ jego ttumaczenia. Jezeli natomiast Urzad Patentowy
stwierdzi, ze zgloszenie nie zawiera kopii ww. dowodu, wowczas wezwie zglaszajacego,
w drodze postanowienia, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszenstwa dla
zgloszenia wydzielonego, do uzupehienia zgloszenia wynalazku w wyznaczonym terminie.
Zauwazy¢ nalezy, ze wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy bedzie przyslugiwat od
postanowienia odmawiajacego przyznania uprzedniego pierwszenstwa, a nie od postanowienia

wzywajacego do jego przedlozenia. Proponowane rozwigzanie sprzyja przyspieszeniu
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postgpowania przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych zglaszajacego (art. 41—
43 projektu).

Utrzymana zostanie mozliwo$¢ uzyskania prawa z rejestracji na wzor uzytkowy
przeksztatcony ze zgloszenia wynalazku (art. 38 projektu). W stosunku do aktualnie
obowigzujacej regulacji wprowadzono warunki, jakie spetnia¢ musi wniosek o przeksztalcenie
zgloszenia wynalazku w zgloszenie wzoru uzytkowego. Precyzyjne wskazanie, na wstepie,
warunkow jakie musi spetnia¢ zgloszone rozwigzanie - pozwoli juz na poczatkowym etapie
eliminowa¢ wnioski niespelniajace tych warunkéw, co pozytywnie wplynie na ekonomike

postepowania.

Projekt ustawy przewiduje mozliwos¢ wprowadzania zmian i poprawek do zgloszenia
wynalazku przez zglaszajacego. Zasadg jest, ze zmiany takie mozna wprowadza¢ do czasu
wydania decyzji ostatecznej, przy zalozeniu, ze nie moga wykracza¢ poza to, co zostalo
ujawnione w dniu dokonania zgloszenia jako przedmiot rozwigzania w opisie zgtoszeniowym
wynalazku obejmujacym opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki. W przypadku
dokonania uzupelnien i poprawek zglaszajacy bedzie zobowigzany wskaza¢ ich podstawe
w dokonanym zgloszeniu(art. 37 projektu). Proponowana redakcja przepisu powinna usungé

trudnosci interpretacyjne, ktore pojawiajg si¢ na tle obecnie obowigzujacego art. 37 PWP.

Niezmienne zostaja zasady ogloszenia o zgloszeniu wynalazku, przy czym wprost
wskazano, ze po ogloszeniu o zgloszeniu wynalazku Urzad Patentowy poda do publiczne;j
wiadomosci opis zgloszeniowy wynalazku z daty dokonania zgloszenia. Z kolei zmienione
zastrzezenia patentowe Urzad Patentowy poda do publicznej wiadomosci, jezeli wplynety one
do Urzgdu Patentowego co najmniej na miesigc przed dniem ogloszenia o zgloszeniu
wynalazku (art. 44 projektu). Niezmiennie ogloszenie o zgltoszeniu wynalazku otwiera droge

do ewentualnego zglaszania uwag przez osoby trzecie (art. 45 projektu).

Istotng roznice w stosunku do stanu aktualnego przewiduja natomiast przepisy
dotyczace sprawozdania o stanie techniki. Okres, w jakim Urzad Patentowy jest obowigzany
sporzadzi¢ to sprawozdanie, skrocono do 6 miesigcy liczonych od daty wplywu zgtoszenia do
Urzedu Patentowego. Skrocenie okresu na sporzadzenie sprawozdania pozwoli zgtaszajacym
na szybsze podejmowanie decyzji odnosnie zgloszenia, co moze przyczyni¢ si¢ do spadku
liczby rozwigzan pozbawionych zdolnosci ochronnej, a tym samym utrzymania rozwigzan

o potencjale innowacyjnym (art.47 projektu).
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Urzad Patentowy w toku postgpowania begdzie wydawal postanowienia. W projekcie
przyjeto zasadg stosowang rowniez na gruncie KPA, zgodnie z ktorag wniosek o ponowne
rozparzenie sprawy od postanowienia przystuguje wowczas, gdy ustawa tak stanowi. Wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy bedzie przystugiwal m.in. na postanowienia wzywajace do:
uzupehienia zgloszenia, wprowadzenia poprawek i uzupetnien, usunigcia niedopuszczalnych
zmian, ztozenia oddzielnego zgloszenia w przypadku dokonania zgloszenia z naruszeniem
warunku jednolitosci. Mozliwo$¢ zaskarzenia wskazanych wyzej postanowien wynika z ich
specyfiki. W postanowieniach tych Urzad Patentowy wskazuje na braki oraz usterki zgloszenia,
ktore nie zawsze sa kwestia oczywista. Przyjete rozwiazanie pozwoli zglaszajacym na

wprowadzenie stosownych zmian jeszcze przed wydaniem decyzji konczacej postgpowanie.

Doprecyzowano takze warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub odmowie
udzielenia patentu. Projektowany przepis art. 51 wymienia pozytywne przestanki udzielania
patentu, ktore musza by¢ spelione jednoczesnie. Decyzja o udzieleniu patentu bedzie
wydawana w przypadku, gdy sa spetnione ustawowe warunki udzielenia patentu, tj. nowosc¢,
poziom wynalazczy i przemyslowa stosowalno$¢. Wynalazek musi rowniez spetnia¢ pozostate
warunki — musi by¢ przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogt ten
wynalazek urzeczywistni¢, a zastrzezenia patentowe muszg okresla¢ przedmiot zadanej
ochrony w sposob jasny, zwigzly 1 w catosci by¢ poparte opisem wynalazku. Taka redakcja
przepisu jest spojna z przepisem okreslajacym przestanki uniewaznienia patentu. Decyzja
o odmowie udzielenia patentu bedzie wydawana, gdy wskazane wyzej warunki nie zostang
spetnione, przy czym dla udzielenia patentu konieczne jest spelnione wszystkich elementow.
Brak spehienia ktoregokolwiek z nich skutkuje odmowg udzielenia patentu. Tak jak jest to
obecnie, przed wydaniem decyzji odmawiajacej udzielenia patentu, zglaszajacy bedzie miat

mozliwos$¢ zajecia stanowiska w sprawie (art. 51 1 52 projektu).

W przypadku, gdy niespelnienie warunkéw wymaganych do udzielenia patentu dotyczy
tylko niektorych wynalazkéw, ujetych w jednym zgloszeniu, a zglaszajacy nie ograniczy
zakresu zadanej ochrony, Urzad Patentowy, w pierwszej kolejnosci, odmawia udzielenia
patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu si¢ decyzji o odmowie udzielenia patentu, Urzad
Patentowy wezwie, w drodze postanowienia, do dokonania wskazanych zmian w opisie

zgloszeniowym wynalazku (art. 53 projektu).

Zauwazy¢ nalezy, ze zrezygnowano z obowigzujacego obecnie warunkowego

charakteru decyzji o udzieleniu patentu.
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Zgodnie z projektowanym art. 54, udzielone patenty beda wpisywane do rejestru

patentow.

Rozdziatl 3: Faza krajowa miedzynarodowego zgloszenia

W projekcie uwzgledniono rozdzial dotyczacy fazy krajowej miedzynarodowego
zgloszenia wynalazku. Przyjete rozwigzania stanowig przeniesienie regulacji, ktore aktualnie
sa ujete w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkow 1 wzoréw uzytkowych (Dz. U. poz. 1119,

z pdzn. zm.), a stanowig materi¢ natury ustawowej.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami Urzad Patentowy podejmuje postgpowanie w
sprawie mig¢dzynarodowego zgloszenia, jako urzad wyznaczony albo urzad wybrany, po
otrzymaniu wniosku o wszczecie takiego postgpowania. Wniosek ten musi obejmowac
tlumaczenie zgtoszenia miedzynarodowego na jezyk polski, jak rowniez musi zosta¢ uiszczona
optata krajowa. Tilumaczenie obejmujace: opis wynalazku (lub wzoru uzytkowego),
zastrzezenia patentowe (ochronne), tekst zamieszczony na rysunku oraz wykazy sekwencji
nukleotydéw i aminokwasow oraz skrot opisu wynalazku (wzoru uzytkowego), sklada si¢
w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia wniosku. Termin do zlozenia tlumaczenia

migdzynarodowego zgloszenia nie podlega przywroceniu.

Uregulowano takze sytuacje, gdy zglaszajacy chce skorzystaé z uprzedniego
pierwszenstwa oraz gdy w migdzynarodowym zgloszeniu brak jest sprawozdania

z poszukiwania typu migdzynarodowego.

W rozdziale dotyczacym optat zawarto rowniez podstawe do pobierania przez Urzad
Patentowy (urzad przyjmujacy) oplaty za przekazanie migdzynarodowego zgloszenia 1 oplaty
miedzynarodowej oraz optaty krajowej od wniosku o wszczecie postgpowania w sprawie
zgloszenia migdzynarodowego zgloszenia (urzad wyznaczony albo urzad wybrany) (art. 56-58

projektu).

Rozdzial 4: Wynalazek niejawny

Projekt zachowuje dotychczasowe regulacje w zakresie wynalazkow niejawnych.
Zmiana sprowadza si¢ do zastagpienia wyrazenia ,,wynalazek tajny” lub ,,wzér uzytkowy tajny”

wyrazeniami ,,wynalazek niejawny” 1,,wz0r uzytkowy niejawny”.

Strona 19 z 158



W projekcie utrzymano obowiazujace obecnie w PWP regulacje zezwalajace na uznanie
za niejawne wynalazku dokonanego przez obywatela polskiego dotyczacego obronnosci lub
bezpieczenstwa panstwa, przy czym przepis uzupetniono o jednostki organizacyjne wskazane
w art. 1 ust. 2 ustawy 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r.
poz. 1209. Art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, wskazuje nastepujace

jednostki organizacyjne:

1) organy wiladzy publicznej, w szczegolnos$ci:
a) Sejm i Senat,
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
c) organy administracji rzagdowej,
d) organy jednostek samorzadu terytorialnego, a takze inne podlegle im jednostki
organizacyjne lub przez nie nadzorowane,
e) sady i trybunaty,
f) organy kontroli panstwowej i ochrony prawa;
2) jednostki organizacyjne podlegle Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowane;
3) Narodowy Bank Polski;
4) panstwowe osoby prawne i inne niz wymienione w pkt 1-3 panstwowe jednostki
organizacyjne;
5) jednostki organizacyjne podlegle organom wtadzy publicznej lub nadzorowane przez te
organy;
przedsigbiorcow zamierzajacych ubiega¢ si¢ albo ubiegajacych si¢ o zawarcie umow
zwigzanych z dostgpem do informacji niejawnych lub wykonujacych takie umowy albo
wykonujacych na podstawie przepisow prawa zadania zwigzane z dostgpem do

informacji niejawnych.

Wynalazki zgltoszone przez wskazane wyzej podmioty, obok wynalazkéw zgtoszonych
przez obywateli polskich, beda mogty by¢ uznane za niejawne. Przyjete rozwigzanie jest spojne
z regulacjami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Skoro wskazane wyzej podmioty sg
objete regulacjami wynikajgcymi z ww. ustawy, tym samym zasadnym jest zabezpieczenie
regulacji prawnej pozwalajacej na uznanie rozwigzah wypracowanych przez ww. podmioty za
wynalazki niejawne. Cel ten przy$wieca rowniez modyfikacji odpowiednika art. 40 PWP, gdzie

wprowadzono analogiczne rozwigzanie. Przepis ten reguluje kwestie zgloszen dokonanych
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przez obywateli polskich i jednostki wskazane w art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie informacji
niejawnych.

Wskazano otwarty katalog rozwigzan, ktore moga by¢ uznane odpowiednio za
wynalazki dotyczace obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa.

Utrzymano réwniez obecnie obowigzujace rozwigzania w zakresie procedowania
z wynalazkami, ktore zostaty uznane za niejawne. Tak jak jest to obecnie, zgloszenia wynalazku
niejawnego w Urzedzie Patentowym mozna bedzie dokona¢ tylko w celu zastrzezenia
pierwszenstwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zgloszony wynalazek pozostaje
niejawny, zgloszenie nie bedzie rozpatrywane przez Urzad Patentowy, prawo do uzyskania
patentu przejdzie, za odszkodowaniem, na Skarb Panstwa reprezentowany odpowiednio przez
Ministra Obrony Narodowej, ministra wiasciwego do spraw wewnetrznych lub Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewngtrznego. O uznaniu, ze wynalazek przestal by¢ wynalazkiem
niejawnym, postanowi odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister wtasciwy do spraw
wewnetrznych lub Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego. W tym przypadku, na
wniosek wlasciwego organu, zostanie wszczete albo wznowione, postepowanie o udzielenie
patentu, jezeli nie uptynat jeszcze okres 20 lat od daty zgloszenia wynalazku. (art. 59—65
projektu).

Analogiczne zasady znajda zastosowanie do wzorow uzytkowych niejawnych (art. 125

projektu).

Rozdzial 5: Patent

Kwestie zwigzane z udzielonym patentem, tj. okres obowigzywania, tres¢ oraz regulacje
dotyczace korzystania z patentu, w zdecydowanej wigkszo$ci stanowig odzwierciedlenie

aktualnych rozwigzan.

Niezmiennie uzyskanie patentu skutkuje nabyciem prawa wylacznego korzystania
z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas
trwania patentu wyniesie 20 lat od daty dokonania zgloszenia wynalazku w Urzedzie
Patentowym. Patent na wynalazek dotyczacy sposobu wytwarzania obejmuje takze wytwory

uzyskane bezposrednio tym sposobem.

Powielono takze obecnie obowigzujace regulacje okreslajace zakres uprawnien
uprawnionego z patentu, tj. zardwno w zakresie uprawnien zakazowych, jak i1 ograniczen

ochrony (art. 68—71 projektu). Odmiennie niz dotychczas uregulowano tzw. wyjatek Bolara.
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Proponowane brzmienie uwzglgdnia proponowane brzmienie art. 85 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu odnoszacego si¢ do produktow leczniczych
stosowanych u ludzi oraz uchylajaca dyrektywe 2001/83/WE 1 dyrektywe 2009/35/WE.
Zgodnie z projektowanym art. 70 ust. 2, nie narusza si¢ patentu przez korzystanie z wynalazku

w celu przeprowadzenia badan, analiz i innych czynnosci, ktére sa wymagane do:

1) uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktow leczniczych,
w  szczegOlno$ci  generycznych,  biopodobnych,  hybrydowych  lub
biohybrydowych produktow leczniczych oraz na potrzeby zmian danych

stanowigcych podstawe wydania pozwolenia;

2) prowadzenia oceny technologii medycznych zgodnie z definicja zawartg
w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2021/2282 z dnia 15
grudnia 2021 r. w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy

2011/24/UE (Dz. Urz. UE L 458 2 22.12.2021 r., str. 1);
3) ustalania cen i refundacji;

4) spehienia praktycznych wymagan zwigzanych z dziataniami, o ktérych mowa

w pkt 1-3;

5) sktadania wnioskow o udzielenie zamowienia publicznego w zakresie, w jakim nie
wiaze si¢ to ze sprzedaza, oferowaniem do sprzedazy lub wprowadzaniem do
obrotu danego produktu leczniczego w okresie trwania ochrony wynikajacej

z patentu.

Jednoczesnie proponuje si¢ utrzymanie zasady, ze uzyskanie pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, decyzji w sprawie ustalenia ceny, decyzji w sprawie objecia refundacja
lub udzielenia zamoéwienia publicznego, nie wplywa na odpowiedzialno$¢ cywilng za

wprowadzenie wytworow do obrotu bez zgody uprawnionego, jezeli taka zgoda jest potrzebna.

Utrzymano regulacje dotyczace uzywacza uprzedniego, zgloszenia wynalazku przez
osobe nieuprawniona, czy tez uprawnien wspotuprawnionych z patentu. Wprost uregulowano,
ze w pierwszej kolejnosci zasady dotyczace praw wilasno$ci przemystowej przystugujacych
wiecej niz jednemu podmiotowi okresli umowa o wspdlnosci prawa wytacznego. Jezeli taka
umowa nie zostanie zawarta, wowczas znajda odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172, 1508, z 2026
r. poz. 184, 507), o wspotwlasnosci w czesciach utamkowych. (art. 72—75 projektu).
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Rozdzial 6: Wynalazek biotechnologiczny

W projektowanej ustawie, tak jak ma to miejsce w dotychczasowej PWP, kwestie
szczegotowe dotyczace wynalazkow biotechnologicznych, ze wzgledu na ich specyfike,
zawarto w odrebnym rozdziale. Zdecydowano si¢ wprowadzi¢ przepisy w dotychczasowym
ksztalcie. Przepisy art. 76-83 projektu w istocie powielaja rozwigzania obecnie
obowigzujgcych art. 931-937 PWP.

W wigkszym stopniu uwzgledniono natomiast zapisy dyrektywy w sprawie wynalazkow
biotechnologicznych w zakresie zasad dostepu do depozytu.

Odmiennie niz dotychczas wskazano, ze od ogloszenia o zgloszeniu wynalazku do czasu
udzielenia patentu, dostgp do depozytu przystuguje kazdej osobie, jezeli zglaszajacy przed
ogloszeniem o zgloszeniu wynalazku nie zlozy wniosku o ograniczenie dostgpu do
niezaleznych ekspertéw. Niezaleznym ekspertem bedzie mogla by¢ osoba, ktora:

1) posiada wyksztalcenie, wiedz¢, doswiadczenie naukowe 1 praktyczne
wystarczajagce do wydawania opinii w dziedzinie biotechnologii w zakresie
dotyczacym zdeponowanego materiatu biologicznego;

2) ma dostep do sprzetu, urzadzen i1 obiektow niezbednych do wydawania takich
opinii.

Niezalezny ekspert bedzie zobowigzany do zachowania bezstronno$ci i neutralnosci.
Niezalezny ekspert jest zobowigzany odméwi¢ wydania opinii w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktére moga budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do jego bezstronnosci.
Zaproponowane rozwigzania sg wzorowane na rozwigzaniach przyjetych w EPO tj. regulaminie
wykonawczym do Konwencji o patencie europejskim i Decyzji Prezesa Europejskiego Urzgdu
Patentowego z dnia 10 lipca 2017 r. dotyczacej wymogoéw i obowiazkéw ekspertow

wyznaczonych zgodnie z zasadg 32 EPC (OJ EPO 2017, A60).

Jednocze$nie wprost wskazano, ze w przypadku, gdy zgloszenie wynalazku ujawnia

sekwencje nukleotydow lub aminokwasow wykaz sekwencji stanowi cze¢$¢ opisu wynalazku.

Rozdzial 7: Ograniczenie, uniewaznienie i wygasniecie patentu

Istotnym zmianom ulegla instytucja ograniczenia patentu (art. 84 projektu).

Ograniczenie patentu przez zmiang zastrzezen patentowych jest instytucja stosunkowo nowa,
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ktora zostala wprowadzona do krajowego ustawodawstwa dopiero ustawa z dnia 16
pazdziernika 2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowej oraz ustawy o kosztach
sagdowych (Dz. U. 2019 1. poz. 2309), ktora weszta w zycie w dniu 27 lutego 2020 r. Pierwsze
doswiadczenia w stosowaniu procedury ograniczenia patentu wykazaty, ze wiele kwestii
wymaga doprecyzowania lub zmiany, co uwzgledniono w projektowanej regulacji. Do
istotnych zmian nalezy wyeliminowanie sytuacji, w ktorej w odniesieniu do tego samego
patentu tocza si¢ rownolegle postgpowanie o uniewaznienie patentu 1 o ograniczenie patentu.
Projekt przewiduje, ze w przypadku ztozenia przez uprawnionego wniosku o ograniczenie
patentu w czasie, gdy toczy si¢ postgpowanie o uniewaznienie tego patentu, wniosek
0 ograniczenie patentu pozostawia si¢ bez rozpoznania. W takim przypadku ograniczenie
patentu bedzie mogto nastapi¢ w ramach postepowania o uniewaznienie patentu. Natomiast
w przypadku, gdy bedzie toczylo si¢ juz postgpowanie o ograniczenie patentu, a zostanie
ztozony wniosek o uniewaznienie tego patentu, postgpowanie w sprawie uniewaznienia
zostanie zawieszone do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania o ograniczenie
patentu. Przyjete rozwigzanie wyeliminuje watpliwosci, jakie moga powstawaé co do
przedmiotu postepowania o uniewaznienie patentu. Zauwazy¢ nalezy, ze w przypadku, gdy do
ograniczenia patentu dojdzie w toku postgpowania o uniewaznienie, ograniczony patent bedzie
stanowil przedmiot postgpowania o uniewaznienie. Analogicznie bedzie, gdy do ograniczenia
patentu dojdzie przed ztozeniem ewentualnego wniosku o uniewaznienie, gdyz ograniczenie
patentu bedzie wywotywato skutek od daty zgltoszenia wynalazku. Ograniczenie patentu bedzie
ujawniane w rejestrze patentow. Publikowany bedzie roOwniez zmieniony opis patentowy.
Nalezy zaznaczy¢, ze decyzja o ograniczeniu patentu bedzie wydawana po zlozeniu przez

uprawnionego opisu wynalazku dostosowanego do zmienionych zastrzezen patentowych.

Rozwigzania przyjete w zakresie uniewaznienia oraz wygasnigcia patentu sg tozsame

z aktualnie obowigzujacymi.

Zgodnie z projektowanymi przepisami patent bedzie mogt zosta¢ uniewazniony w catosci
albo czesci na wniosek kazdego, kto wykaze, ze:
1) nie zostaly spetnione warunki wymagane do jego udzielenia;
2) wynalazek nie zostat przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogl ten
wynalazek urzeczywistnic;
3) patent zostal udzielony na wynalazek nieobjety trescig zgloszenia lub zgloszenia

pierwotnego;
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4) zastrzezenia patentowe nie okreslaja przedmiotu zadanej ochrony w sposob jasny i zwiezly

lub nie s3 w catosci poparte opisem wynalazku (art. 85 projektu).
Patent wygasa na skutek:

1) upltywu okresu, na ktéry zostat udzielony;

2) zrzeczenia si¢ patentu przez uprawnionego przed Urzgdem Patentowym, za zgodg oséb,
ktérym stuza prawa na patencie;

3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okresowej;

4) trwalej utraty mozliwosci korzystania z wynalazku biotechnologicznego z braku
potrzebnego do tego materiatu biologicznego, ktéry stal si¢ niedostepny i nie moze by¢

odtworzony na podstawie opisu, chyba ze nowy depozyt zostanie dokonany zgodnie z art.
82.

Wygasnigcie patentu, z wyjatkiem wygasniecia na skutek uptywu okresu na jaki patent
zostal udzielony, Urzad Patentowy potwierdzi decyzja stwierdzajaca wygasnigcie patentu (art.
86 projektu). Uniewaznienie, wygasnigcie oraz ograniczenie patentu odnotowuje si¢ w rejestrze
patentdw. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie prawomocnej decyzji (z wyjatkiem
przypadku, gdy patent wygasnie z uwagi na uptyw okresu, na jaki udzielono patentu) (art. 87
projektu).

Rozdzial 8: Patent dodatkowy

W projekcie zachowano takze mozliwos$¢ ubiegania si¢ przez uprawnionego z patentu
o patent na ulepszenie lub uzupetnienie wynalazku, ktore posiada cechy wynalazku, a nie moze
by¢ stosowane samoistnie (patent dodatkowy). W stosunku do aktualnie obowigzujacej PWP,

przepisy dotyczace patentu dodatkowego zgrupowano w odrebnym rozdziale.

W zwiazku z rezygnacja z wydawania decyzji o udzieleniu ochrony, pod warunkiem
wniesienia optaty za ochrong, ubieganie si¢ o udzieleniu patentu dodatkowego bedzie wigzato
si¢ z konieczno$cig uiszczenia optaty za zgloszenie wynalazku bgdacego przedmiotem patentu
dodatkowego. Przedmiotowa optata konsumuje dotychczasowsa optatg, o ktorej mowa w art.

224 ust. 5 PWP.

Zachowano obecng zasadg, ze w przypadku gdy patent gldéwny traci moc z przyczyny
niemajacej] wpltywu na wynalazek bedacy przedmiotem patentu dodatkowego, patent
dodatkowy moze zosta¢ przeksztatcony w patent samoistny i zachowa¢ moc przez okres, na

ktory zostat udzielony patent gtowny. Doprecyzowano natomiast, ze wniosek w tym zakresie
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moze zosta¢ zlozony przez uprawnionego z patentu w terminie miesigca od dnia dorgczenia
decyzji o wygasnigciu patentu gldownego. W dotychczasowym stanie prawnym wprowadzono
jedynie mozliwos¢ przeksztalcenia patentu dodatkowego w samoistny, nie wskazujac przy tym

trybu postgpowania. Projekt uzupetnia te luke.

Dzial I1: Patent europejski

Przedmiotowy dzial obejmuje tematyke patentow europejskich walidowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktora obecnie jest regulowana odrebng ustawg z dnia 14
marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu

europejskiego w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Proponowane rozwigzania stanowig odzwierciedlenie tych, ktére wynikaja z ww.
ustawy. W zwigzku z powyzszym w projekcie wskazano, iz do europejskiego zgloszenia
patentowego oraz patentu europejskiego, w ktérych wyznaczono Rzeczpospolita Polska jako

kraj ochrony, stosuje si¢ Konwencje¢ o patencie europejskim oraz projektowang ustawe.

W projekcie uregulowano kwestie zwigzane ze zloZzeniem tlumaczenia na jgzyk polski
zastrzezen patentowych europejskiego zgloszenia patentowego. Wskazano takze, ze
w przypadku, gdy europejskie zgloszenie patentowe zostanie odrzucone, wycofane albo uznane
za wycofane, moze ono by¢, na warunkach okreslonych w Konwencji o patencie europejskim,

uznane za zgloszenie wynalazku albo wzoru uzytkowego (art. 92 projektu).

W projekcie uregulowano procedure¢ walidacji patentu europejskiego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdlnosci doprecyzowano, ze w przypadku uchybienia
terminu do zlozenia wniosku o walidacje patentu europejskiego, Urzad Patentowy wyda
postanowienie stwierdzajace uchybienie terminu. Postanowienie bedzie zaskarzalne (art. 93
ust. 5 projektu). Dodatkowo, w przypadku ztozenia wniosku o walidacje patentu europejskiego
albo zlozenia tlumaczenia patentu europejskiego, Urzad Patentowy w toku postgpowania
bedzie miat mozliwos¢ wezwania uprawnionego do uzupetnienia wniosku albo wprowadzenia
zmian (art. 96 projektu). Jednoczes$nie zawartg w art. 55 delegacj¢ do wydania rozporzadzenia

uzupetniono o wytyczne dotyczace walidacji patentu europejskiego.

Strona 26 z 158



Dzial I11: Dodatkowe Prawo Ochronne

Dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i dodatkowe prawa ochronne na
srodki ochrony ro$lin podlegaja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochronie na podstawie
dwoch rozporzadzen Parlamentu Europejskiego:

1) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja
2009 r. dotyczacego dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla produktéw leczniczych
(Dz. Urz. UE L 152, 2 16.6.2009, str. 1; Dz. Urz. UE L 112 z 24.4.2012, str. 21; Dz. Urz.
UE L 162 z22306.2017, str. 56 oraz Dz. Urz. UE L 153 2 11.6.2019, str. 1);

2) rozporzadzenia (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca
1996 r. dotyczacego stworzenia dodatkowego S$wiadectwa ochronnego dla $rodkow
ochrony roslin (Dz. Urz. UE L 198 z 8.8.1996, str. 30; Dz. Urz. UE L 236, 2 23.9.2003, str.
33; Dz. Urz. UE L 157 2 21.6.2005, str. 203 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 24.4.2012, str. 21).

Z kolei na mocy rozporzadzenia (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
Z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktow leczniczych stosowanych w pediatrii oraz
zmieniajacym rozporzadzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywe 2001/20/WE, dyrektywe
2001/83/WE i rozporzadzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 1; Dz.
Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 4 z 7.1.2019, str. 24), sg przedtuzane
dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze stosowane w pediatrii.

Przepisy powyzszych rozporzadzen maja moc bezposrednio obowigzujaca na terenie
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej i w zwigzku z powyzszym do projektu nie zostaty
przeniesione przepisy wprost wynikajace z rozporzadzen. W projekcie ustawy znalazly sie
wylgcznie te kwestie, ktore nie zostaty uregulowane w dwoch powyzszych rozporzadzeniach.
W projekcie okreslono m.in. prawo do ztozenia wniosku o udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego, wymogi wniosku i warunki wydania decyzji w sprawie dodatkowego prawa
ochronnego.

Jednoczesnie wskazano, ze do postgpowan wszczetych na podstawie wniosku
o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub przedtuzenie obowigzywania dodatkowego
prawa ochronnego, nie stosuje si¢ przepisu art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), jezeli od dnia ztozenia wniosku
0 zawieszenie postepowania do wygasnigcia patentu podstawowego na skutek uptywu terminu,
na ktory zostat udzielony, zostato nie wigcej niz 4 lata. Dodanie proponowanego przepisu ma
na celu ograniczenie mozliwosci zawieszenia postepowan o udzielenie dodatkowego prawa

ochronnego na podstawie art. 98 KPA Przepis ten uprawnia do zawieszenia postepowania
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administracyjnego na okres do 3 lat. Celem proponowanego przepisu jest zapobieganie
przewlektosci postepowania i zminimalizowanie ryzyka wystapienia sytuacji, gdzie w dacie
uptywu 20 letniej ochrony patentu podstawowego nie bedzie wiadomo, czy dodatkowe prawo
ochronne zostanie udzielone, czy tez nie. Za wprowadzeniem proponowanego rozwigzania

bezspornie przemawia interes publiczny (art. 107projektu).

Dzial IV: Wzory uzytkowe

Jedng z najistotniejszych zmian wprowadzanych w projekcie jest zmiana systemu
rozpatrywania zgloszen wzorow uzytkowych. Dotychczasowy system badawczy zostanie
zastgpiony systemem rejestrowym. Proponowane rozwigzanie jest wzorowane na systemie
niemieckim. Niemcy znajduja si¢ w czotéwce panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
dokonujacych najwigkszej liczby zgloszen rozwigzan technicznych, za§ gospodarke tego kraju
cechuje wysoki poziom innowacyjnosci. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego
rozwigzania pozwalajacego na zdecydowanie szybsze rozpatrywanie zgtoszen bedzie sprzyjac

zwigkszonej liczbie zgloszen.

Rozdzial 1: Wzor uzytkowy

Projekt wprowadza zdecydowane uproszczenie definicji wzoru uzytkowego. Zgodnie
z projektem wzorem uzytkowym podlegajacym ochronie jest nowe i nadajace si¢ do
przemystowego stosowania rozwigzanie o charakterze technicznym (art. 109 projektu).
W praktyce wprowadzone zmiany skutkuja rozszerzeniem zakresu wytwordw, ktére moga by¢

chronione jako wzory uzytkowe.

Kategorie rozwigzan, ktorych nie uwaza si¢ za wzory uzytkowe, zostaly wyliczone
w art. 110 projektu. Zgodnie z projektowanym przepisem za wzory uzytkowe nie uwaza si¢
w szczegolnosci:
1) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytwordéw o charakterze wytacznie estetycznym;
3) schematow, zasad i metod przeprowadzania procesoéw myslowych, rozgrywania gier lub
prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j;
4) wytwordw, ktorych:
a) mozliwo$¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zglaszajacego

— w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;
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5) programoéw komputerowych;
6) przedstawienia informacji.
Wskazano takze, ze praw z rejestracji nie udziela si¢ na:
1) wzory uzytkowe, ktorych wykorzystywanie byloby sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami;
2) odmiany ro$lin lub rasy zwierzat;
3) sposoby;
4) zastosowania wytworow;
5) wynalazki biotechnologiczne, o ktérych mowa w art. 76;
6) mieszaniny zwigzkow;
7) substancje lub mieszaniny do zastosowania w sposobach leczenia lub diagnostyki,
o ktorych mowa w art. 29 ust.4;
8) kompozycje farmaceutyczne;
9) zywno$¢ i srodki spozywcze.
Niezmiennie w zakresie oceny nowosci wzoru uzytkowego 1 przemystowej

stosowalnosci znajda zastosowanie przepisy dotyczace wynalazkow (art. 112 projektu).

Rozdzial 2: Zgloszenie i rozpatrywanie zgloszenia wzoru uzytkowego

Tak, jak w obecnie obowigzujacej PWP, zgloszenie wzoru uzytkowego bedzie
obejmowato: podanie, opis wzoru uzytkowego ujawniajacy jego istote, zastrzezenie albo
zastrzezenia ochronne, skrét opisu oraz rysunek albo rysunki. Niezmiennie zgtoszenie wzoru
uzytkowego bedzie mogto obejmowac tylko jedno rozwigzanie. Nadal zgtoszenie bedzie mogto
zawiera¢ tylko jedno zastrzezenie ochronne niezalezne (art. 113 projektu). Wymogi dotyczace
poszczegbdlnych elementow zgloszenia, w stosunku do obecnych, zostaty jedynie nieznacznie
zmodyfikowane celem doprecyzowania i wyeliminowania pojawiajacych si¢ watpliwos$ci. (art.

115 projektu).

Uzupetnienia 1 poprawki beda mogly by¢ wprowadzane do zgloszenia wzoru
uzytkowego do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa z rejestracji,
przy czym beda mogtly one dotyczy¢ jedynie oczywistych pomylek i1 bledow jezykowych (art.
116 projektu). W przypadku wprowadzenia do zgloszenia niedopuszczalnych zmian, Urzad
Patentowy wyda postanowienie odmawiajace ich uwzglednienia. Postanowienie bedzie

zaskarzalne (art. 124 projektu).
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Tak jak wyzej zaznaczono, najistotniejsze sa zmiany wprowadzane w zakresie
rozpatrywania zgloszen wzoréw uzytkowych. Projekt zastepuje obecny system badawczy
wzorow uzytkowych systemem rejestrowym. Proponowane zmiany majg na celu usprawnienie

1 przyspieszenie rozpatrywania zgtoszen wzoréw uzytkowych.

Obecnie procedura rozpatrywania zgloszen wzorow uzytkowych jest analogiczna do
procedury rozpatrywania zgloszeh wynalazkow. Zgloszenia wzordw uzytkowych sa
publikowane po uptywie 18 miesiecy od daty pierwszenstwa, a dla kazdego zgloszenia
podlegajacego ogloszeniu jest sporzadzane sprawozdanie o stanie techniki. Obecna procedura
jest dtugotrwata. Sredni czas rozpatrywania zgloszen wzoréw uzytkowych wynosi 25 miesigcy,
co jest niekorzystne majac na uwadze, ze czas trwania ochrony wzoru uzytkowego wynosi 10
lat od daty dokonania zgloszenia. Proponowane rozwiazanie, wraz z wprowadzang zasada, iz
decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru uzytkowego nie bedzie wydawana pod
warunkiem wniesienia oplaty za pierwszy okres ochrony wzoru uzytkowego, zdecydowanie

skroci czas rozpatrywania zgloszen.

Zgloszenia wzorow uzytkowych nie beda publikowane. Informacja o wzorze
uzytkowym bedzie publikowana w ,,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego™ dopiero po

udzieleniu prawa z rejestracji wzoru uzytkowego.

Zgodnie z projektem Urzad Patentowy bedzie sporzadzat dla kazdego zgloszenia wzoru
uzytkowego sprawozdanie o stanie techniki obejmujace wykaz publikacji wskazujacych
najblizszy stan techniki lub podwazajagcych nowos$¢ zgloszonego wzoru uzytkowego
(sprawozdanie podstawowe o stanie techniki). Sprawozdanie sporzadzane begdzie w oparciu
o zastrzezenia ochronne. Wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki, Urzad Patentowy bedzie
sporzadzat wstepng opini¢ dotyczaca warunku jednego rozwigzania, nowosci oraz
stosowalnosci przemystowej. Sprawozdanie 1 wstgpna opinia beda doreczane zglaszajacemu.
Analogicznie jak w przypadku wynalazkéw, jezeli dokumentacja zgloszenia nie pozwali na
przeprowadzenie poszukiwan w stanie techniki, Urzad Patentowy nie sporzadzi sprawozdania,
a we wstepnej opinii poinformuje zglaszajacego o przyczynach jego niesporzadzenia. W takim
przypadku zgtaszajacy bedzie mial mozliwos¢ wycofac zgloszenie w terminie miesigca od dnia
dorgczenia wstepnej opinii. Jezeli tego nie zrobi we wskazanym terminie, wowczas Urzad

Patentowy wyda decyzj¢ o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.
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Istotnym jest wskazanie, ze sprawozdanie podstawowe o stanie techniki oraz wstepna
opinia przygotowywane beda w oparciu o dokumentacj¢ zgloszenia oraz stan techniki
obejmujacy:

1) wszystko to, co przed data, wedlug ktérej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania
prawa z rejestracji, zostalo udostgpnione do wiadomos$ci powszechnej w formie
pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
sposob,

2) informacje zawarte w zgloszeniach wynalazkow lub wzorow uzytkowych,
korzystajacych z wczesniejszego pierwszenstwa, pod warunkiem ich ogloszenia
w sposob okreslony w ustawie do dnia sporzadzenia sposob okreslony w ustawie do
dnia sporzadzenia sprawozdania o stanie techniki oraz wstepnej opinii.

Jezeli prawo z rejestracji zostanie udzielone, sprawozdanie podstawowe o stanie techniki
zostanie podane do publicznej wiadomosci.

Po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru uzytkowego kazdy bedzie
mogt ztozy¢ wniosek o sporzadzenie uzupeiniajacego sprawozdania o stanie techniki.
W stosunku do pierwszego sprawozdania, sprawozdanie uzupetniajgce obejmie dodatkowo
informacje zawarte w zgloszeniach wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, korzystajacych
z wczesniejszego pierwszenstwa, pod warunkiem ich ogloszenia w sposob okreslony w ustawie

do dnia sporzadzenia sprawozdania uzupetniajacego (art. 120 projektu).

Wstepna opinia bedzie zawierata m.in. informacje dotyczace spetnienia przez zgtoszone
rozwigzanie wymogu jednego rozwigzania. Jezeli Urzad stwierdzi, ze zgloszenie wzoru
uzytkowego zawiera wigcej niz jedno rozwigzanie, wowczas wstepna opinia oraz sprawozdanie
o stanie techniki, zostang sporzadzone dla rozwigzania okreslonego na pierwszym miejscu
w zastrzezeniu niezaleznym (zgloszenie pierwotne). Stosowna informacja zostanie zawarta we
wstepnej opinii. W takim przypadku, zglaszajacy w terminie miesigca od dnia dorgczenia
wstepnej opinii bedzie mogl ztozy¢ wniosek o podziat zgloszenia (zgloszenie podzielone).

Do wniosku o podzial zgloszenia konieczne bedzie dotaczenie dokumentacji
zgtoszeniowej dla kazdego zgloszenia podzielonego oraz poprawionej dokumentacji dla
zgloszenia pierwotnego.

Dokumentacja zgtoszenia podzielonego bedzie obejmowata:

1) podanie zawierajagce co najmniej oznaczenie zglaszajacego, okreslenie przedmiotu

zgloszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;

2) opis wzoru uzytkowego ujawniajacy jego istote;
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3) zastrzezenie albo zastrzezenia ochronne;

4) rysunek albo rysunki przedstawiajace istotne cechy techniczne wzoru;

5) skrét opisu.

W przypadku niespelnienia ww. warunku Urzad Patentowy wezwie do uzupetnienia
wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku o podzial zgloszenia bez rozpoznania.
Pozostawienie wniosku o podzial zgtoszenia bez rozpoznania bedzie skutkowato wydaniem
decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.

Wraz z wnioskiem o podzial zgloszenia, zglaszajacy bedzie zobowigzany ztozy¢
dokumentacj¢ zgloszeniowg dotyczaca wzoru uzytkowego objetego zgltoszeniem pierwotnym
dostosowang do zmienionego zgloszenia. Niezlozenie poprawionej dokumentacji dotyczacej
zgloszenia pierwotnego bedzie moglo skutkowa¢ umorzeniem postepowania (art. 118

projektu).

Jezeli wniosek o podzial zgloszenia zostanie skutecznie ztozony, wowczas Urzad
Patentowy nada zgloszeniu podzielonemu nowy numer zgloszenia. Zgloszenie pierwotne
bedzie procedowane pod dotychczasowym numerem zgloszenia.

Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi, ze zgloszenie podzielone nie dotyczy wzoru
uzytkowego ujawnionego w dacie zgloszenia pierwotnego, wowczas odmoéwi, przyznania
zgloszeniu podzielonemu daty zgloszenia pierwotnego. W takim przypadku Urzad Patentowy
przyjmie, ze zgloszenie podzielone zostalo dokonane w dniu, w ktorym wplyneto do Urzgdu
Patentowego.

Dla zgloszenia podzielonego zostanie sporzadzone sprawozdanie o stanie techniki
1 wstepna opinia na zasadach okreslonych w art. 117 projektu. Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢,
ze poszukiwania w stanie techniki nie beda ponownie przeprowadzane dla zgloszenia

pierwotnego, ktore bedzie procedowane pod pierwotnym numerem.

Decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru uzytkowego bedzie wydawana

jezeli:

1) we wstepnej opinii Urzad Patentowy poinformuje zglaszajacego, ze dokumentacja
zgloszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwan w stanie techniki i zgtaszajacy
o w terminie miesigca od dnia dorgczenia wstepnej opinii nie wycofa zgloszenia, albo

2) ze wstgpnej opinii lub ze sprawozdania podstawowego o stanie techniki, o ktorych

wynika¢ bedzie, ze zgtoszony wzor nie spetnia warunkow, o ktérych mowa w art. 109
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— 112 1 zglaszajacy w terminie miesigca od dnia dorgczenia wstepnej opinii lub

sprawozdania podstawowego o stanie techniki nie wycofa zgloszenia, albo

3) w przypadku niespelnienia warunku jednego rozwigzania, zglaszajacy w terminie
miesigca od dnia dorgczenia wstgpnej opinii lub sprawozdania podstawowego o stanie

techniki, nie dokona podziatu zgloszenia.

Projektowane rozwigzanie zakltada wydanie decyzji odmawiajacej udzielania prawa
z rejestracji w przypadku, gdy ze sporzadzonego przez Urzad Patentowy sprawozdania
o stanie techniki lub wstepnej opinii wynikac¢ bedzie, ze np. zgtoszone rozwigzanie nie moze
zosta¢ uznane za wzér uzytkowy. Niemniej przewidziano mozliwo$¢ wycofania takiego
zgloszenia. Biorgc pod uwage, ze zgloszenia wzorow uzytkowych nie beda publikowane,
fakt zgloszenia wzoru nie bedzie skutkowal utrata nowosci. Mozliwos¢ wycofania
zgloszenia otwiera zglaszajacemu droge do ponownego zgloszenia tego rozwigzania po
jego modyfikacji. Z kolei w przypadku zgloszenia zawierajacego wigcej niz jedno
rozwigzanie, decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji zostanie wydana wowczas,
gdy w terminie miesigca od dnia doreczenia zgtaszajacemu sprawozdania o stanie techniki
lub wstepnej opinii, nie zostanie skutecznie ztozony wniosek o podzial zgloszenia.
Zauwazy¢ przy tym nalezy, ze nowos$¢ i przemystowa stosowalno$¢ wzoru uzytkowego

beda badane dopiero na etapie postepowania spornego.

Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji bedzie wydawana po sprawdzeniu, czy

zgloszenie spetnia wymogi formalne (art. 122 ust. 2 projektu).
Udzielone prawa z rejestracji beda ujawniane w rejestrze wzordow uzytkowych.
Prawo z rejestracji wzoru uzytkowego bedzie moglo zosta¢ uniewaznione.

Dodatkowo, w celu ograniczenia naduzywania udzielonego prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego wprowadzono rozwigzanie zobowigzujace powoda do dotaczenia do wniosku
o udzielenie zabezpieczenia oraz do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji sprawozdania
o stanie techniki (art. 454 ust. 2 projektu). Jednoczesnie, w przypadku wystgpienia
z powddztwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego sad wyznaczy pozwanemu
termin na zlozenie w Urzgdzie Patentowym wniosku o uniewaznienie tego prawa z rejestracji.
W  przypadku biernej postawy pozwanego (niepodjecia krokow zmierzajacych do
uniewaznienia prawa z rejestracji stanowigcego podstawe pozwu), w sytuacji, kiedy to prawo

wylgczne zostanie pdzniej uniewaznione, pozwanemu nie bedzie przystugiwato przeciwko
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powodowi roszczenie o naprawienie szkody (art. 454 ust. 3 1 4 projektu). Proponuje si¢ takze
wprowadzenie rozwigzania przewidujacego mozliwos$¢ zawieszenia postgpowania o naruszenie
prawa z rejestracji wzoru uzytkowego, w przypadku gdy po wytoczeniu powodztwa o ochrone
prawa z rejestracji zostanie ztlozony wniosek o uniewaznienie tego prawa. W takim wypadku
postgpowanie przed sadem mogloby zosta¢ zawieszone do czasu prawomocnego zakonczenia
postepowania przed Urzedem Patentowym (projektowany art. 479[139KPC — art. 533 projektu).
Przedmiotowa propozycja ma na celu przeciwdziatanie naduzywaniu prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego przez wysuwanie roszczen np. w przypadkach, gdy uprawniony jest §wiadomy, iz
zarejestrowany na jego rzecz wzOr uzytkowy, nie jest rozwigzaniem nowym. Wysuwanie
w takich przypadkach roszczen, w potaczeniu z ewentualnym zabezpieczeniem roszczenia,
moze mie¢ bardzo niekorzystne skutki dla pozwanego, tagcznie z wyeliminowaniem z rynku.
Przyjecie proponowanego rozwigzania zabezpieczatoby uczestnikow rynku przed tego typu
praktykami 1 jednocze$nie wymuszatoby podjecie szybkich dziatah zmierzajacych do
wyeliminowania z obrotu prawnego prawa z rejestracji wzoru uzytkowego udzielonego na

rozwigzanie nie spetniajace ustawowych warunkow.

Rozdzial 3: Prawo z rejestracji wzoru uzytkowego

Na wzoér uzytkowy bedzie udzielane prawo z rejestracji wzoru uzytkowego, ktorego
czas trwania bedzie wynosi¢ 10 lat od daty dokonania zgtoszenia. Zakres przedmiotowy tego
prawa beda okresla¢ zastrzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru
uzytkowego 1 rysunki beda mogly shuzy¢ do wykladni zastrzezen ochronnych (art. 127
projektu).

Odnos$nie zakresu prawa z rejestracji projekt utrzymuje dotychczasowe rozwigzania

odsytajac do wlasciwych przepiséw dotyczacych wynalazkow.

Rozdzial 4: Ograniczenie, uniewaznienie i wygasniecie prawa z rejestraciji wzoru

uzytkowego

Projekt utrzymuje mozliwo$¢ ograniczenia prawa z rejestracji wzoru uzytkowego przez
zmiang zastrzezen ochronnych. W takim przypadku uprawniony wnoszac o ograniczenie prawa
z rejestracji wzoru uzytkowego wraz ze zmienionym zastrzezeniem ochronnym powinien
ztozy¢ dostosowany do wprowadzanych zmian opis wzoru uzytkowego 1 rysunki.
Postepowanie w sprawie ograniczenia prawa z rejestracji wzoru uzytkowego nie bedzie moglo

zosta¢ wszczete w czasie, gdy toczy sie postepowanie w sprawie o uniewaznienie tego prawa
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z rejestracji. W takim przypadku wniosek o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego
bedzie pozostawiany bez rozpoznania. Zauwazy¢ nalezy, ze ograniczenie prawa z rejestracji
wzoru uzytkowego bedzie mozliwe rowniez w postepowaniu wszczetym na skutek wniosku

0 uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego (art. 129 art. i art. 371 projektu).

Przyczyny uniewaznienia i wygasni¢cia prawa z rejestracji wzoru uzytkowego sa
identyczne jak w przypadku wynalazkow. Prawo z rejestracji wzoru uzytkowego bedzie mogto
zosta¢ uniewaznione w cato$ci lub czesci na wniosek kazdego, kto wykaze, Zze: nie zostaty
spelnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji; wzor uzytkowy nie
zostal przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca moégt ten wzor urzeczywistnic;
prawo z rejestracji zostalo udzielone na wzoér nieobjety tre$cig zgloszenia; zastrzezenia
ochronne nie okres$laja przedmiotu zadanej ochrony w sposéb jasny i zwigzty lub nie s3
w calosci poparte opisem wzoru uzytkowego. Prawo z rejestracji bedzie wygasalo m.in.
w przypadku: uptywu okresu, na ktéry zostalo udzielone; zrzeczenia si¢ prawa z rejestracji
przez uprawnionego; nieuiszczenia w przewidzianym terminie oplaty okresowej (art. 130

projektu).

Uniewaznienie, wygasni¢cie, jak rOwniez ograniczenie prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego bedzie odnotowywane w rejestrze wzoréow uzytkowych. Wzmianka o zlozeniu
wniosku o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego oraz wynik postgpowania
wszczetego na skutek takiego wniosku rowniez begdzie wpisywana w rejestrze wzorow

uzytkowych (art. 130 projektu).

Dzial V: Topografie ukladéw scalonych

Przepisy dotyczace topografii uktadéw scalonych co do zasady zostajg przeniesione do
nowej ustawy w prawie niezmienionej formie. Wprowadzone zmiany majg charakter
redakcyjny i jezykowy tak, aby dostosowaé te kategorie praw wylacznych do catosci

projektowanej ustawy.

Definicja  topografii uktadu scalonego zostala zaczerpnigta =z Traktatu
Waszyngtonskiego o wilasnosci intelektualnej w odniesieniu do uktadéw scalonych (IPIC),
ktory zostal przyjety przez panstwa cztonkowskie WIPO w 1989 r. Traktat waszyngtonski nie
wszedl w zycie, ale jego materialne postanowienia zostaly w duzym stopniu wlaczone przez
odniesienie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw wtasnos$ci intelektualnych

(TRIPS).
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Zgodnie z trescig Traktatu Waszyngtonskiego kraje przystepujace do tego uktadu maja
prawo zrealizowaé jego postanowienia odrgbnym aktem prawnym o topografii, aktem
prawnym o prawie autorskim, o patencie, czy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji lub
jakimkolwiek innym aktem prawnym badz potaczeniem takich aktow prawnych. Tak wiec
mi¢dzynarodowe ramy prawne pozostawiaja panstwom cztonkowskim swobodg¢ co do tego,
ktorg form¢ prawnag ochrony projektow uktadow scalonych wybra¢. Ustawa z dnia 30
pazdziernika 1992 r. o ochronie topografii uktadéw scalonych (Dz. U. z 1992 r. poz. 498),
wprowadzono do polskiego porzadku prawnego regulacje prawng odnoszacg si¢ do topografii
uktadow scalonych. Ustawa ta stracita moc wraz z wejsciem w zycie PWP, tj. w dniu 22 sierpnia
2001 r., ktora objeta swym zakresem przepisy dotyczace topografii uktadow scalonych. Do

projektu przeniesiono dotychczasowe rozwigzania.

Dzial VI: Wzory przemyslowe

Przepisy dotyczace wzordw przemystowych zostaly dostosowane do dyrektywy
2024/2823, w szczegolnosci w zakresie definicji wzoru przemystowego 1 warunkow jego
ochrony. Uporzadkowano przepisy proceduralne, z jednej strony ujednolicajac je w zakresie
elementow wspdlnych, z pozostatymi przedmiotami praw wylacznych, z drugiej uwzgledniajac
nowe przepisy proceduralne wprowadzane przez dyrektywe 2024/2823, ktéra w znacznie
szerszym niz dotychczas stopniu harmonizuje unijne prawo wzorow przemystowych, zaré6wno
w obszarze prawa materialnego, jak i proceduralnego.

Jednocze$nie w zakresie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
migdzynarodowego wzoru przemystowego bezposrednio beda stosowane przepisy Aktu
genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie miedzynarodowej rejestracji wzorow
przemystowych, przyjetego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1522).
Jedynie w przypadkach nieuregulowanych w przepisach mig¢dzynarodowych, przepisy
uzupetniono o regulacje dopasowang do specyfiki wzorow  przemystowych

migdzynarodowych. Ulatwia to porownanie wymogow obu procedur.

Rozdzial 1: Wzor przemystowy

Definicja wzoru zostata zharmonizowana z nowa definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy
2024/2823. Dlatego tez wylaczono z niej zbedne w tym miejscu ustawowe warunki ochrony
(nowo$¢ 1 indywidualny charakter). Ponadto pojecie ,,wytworu” zastgpiono okre§leniem

»produkt”, ktorym postuguje si¢ dyrektywa 2024/2823. Przede wszystkim jednak obecna
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definicja uwzglednia, zgodnie z dyrektywa 2024/2823, pojawienie si¢ nowych wzordow, ktore
nie s3 zawarte w przedmiotach materialnych. Dotyczy to na przyklad wzoréw opartych na
animacji. Jednoczes$nie w definicji produktu wskazano za dyrektywa 2024/2823 przyktady
roznych produktow, w tym m.in. graficznych interfejsow uzytkownika. W definicji zakresowe;j

zawarta jest tez definicja produktu ztoZzonego.

Warunki ochrony wzoru przemystowego w zakresie jego zdolnosci rejestrowej zostaty
zharmonizowane z dyrektywa 2024/2823 w zakresie oceny nowos$ci i indywidualnego
charakteru wzoru, z uwzglednieniem zakresu swobody twoércy. Ponadto pojecie
»zorientowanego uzytkownika” zastgpiono pojeciem ,,poinformowanego uzytkownika”,
ktorym postuguje si¢ dyrektywa 2024/2823. Zastgpiono réwniez pojecie ,,0g6lnego wrazenia”
pojeciem ,catosciowego wrazenia”, ktorym postuguje sie¢ dyrektywa 2024/2823.
Doprecyzowano takze kryteria oceny nowosci i indywidualnego charakteru wzoru zawartego

w czesci sktadowej produktu zlozonego.

Uscislono takze przepisy dotyczace ujawnienia wzoru, dostosowujac je do przepisow

dyrektywy 2024/2823.

Rozdzial 2: Zgloszenie i rozpatrywanie zgloszenia wzoru przemystowego

W zakresie elementéw zgloszenia wzoru przemystowego, przepisy uwzgledniaja
zatozenia dyrektywy 2024/2823 co do wymogdéw dokonania zgloszenia, z uwzglednieniem
warunku dostatecznie wyraznego przedstawienia wzoru przemystowego pozwalajacego na
okreslenie przedmiotu zagdanej ochrony. Implementowano tez obligatoryjny przepis nakazujacy
przedstawienie cechy wzoru w sposob widoczny w zgloszeniu wzoru do rejestracji. Dyrektywa
2024/2823 jasno okreslita, ze podstawowe znaczenie ma przedstawienie Wwzoru
przemystowego, a opis moze stuzy¢ tylko wyjasnieniu przedstawienia. Przedstawienie wzoru
musi by¢ dostatecznie jasne, aby mozliwe byto okreslenie zakresu zadanej ochrony.

Implementowano rowniez przepisy dyrektywy 2024/2823 umozliwiajace juz nie tylko
statyczne, ale takze dynamiczne i animowane przedstawienie wzoru przemystowego.
Reprodukcja moze by¢ takze wykonana za pomoca wszelkich odpowiednich $rodkéw,
z wykorzystaniem ogdlnie dostepnej technologii, w tym rysunkéw, fotografii, filmow wideo,

czy tez obrazowania lub modelowania komputerowego. Wskazano takze na role dysklamac;ji,
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za pomocg ktorych wizualnie wskazuje si¢ na reprodukcji elementy w odniesieniu do ktérych

nie wystepuje si¢ o ochrong.

W projekcie zrezygnowano z mozliwosci dokonywania zgloszen odmian wzoru
przemystowego, dopuszczono natomiast, zgodnie z dyrektywa 2024/2823, mozliwos¢
dokonywania zgloszen zbiorowych niezaleznie od tego, czy naleza one do tej samej klasy
Miedzynarodowej Klasyfikacji Wzoréow Przemystowych. Jednoczesnie nalezy wskazac, ze
wszystkie wzory przemystowe objete zgltoszeniem zbiorowym musza by¢ dokonane przez tego
samego zglaszajacego. Wskazano, ze zgloszenie zbiorowe musi obejmowac podanie, w ktorym
nalezy ujawni¢ przedmiot kazdego ze wzoréw objetych zgloszeniem zbiorowym. Do
zgtoszenia bedzie konieczne dotgczenie przedstawienia kazdego ze wzorow objetych
zgtoszeniem. Kazdy ze wzorow objetych zgloszeniem zbiorowym bedzie rozpatrywany
oddzielnie 1 bedzie stanowi¢ odrebny przedmiot ochrony. Podobne zasady rozpatrywania
zgloszen zbiorowych wprowadza projekt Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 224/2822 z dnia 23 pazdziernika 2024 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia Rady (WE) nr
6/2002 w sprawie wzoréw wspdlnotowych i1 uchylenia rozporzadzenia Komisji (WE) nr
2246/2002 (Dz. Urz. UE L 224/2822, 7z 18.11.2024 r., str. 1). Wprowadzane rozwigzanie ma na
celu ulatwienie dokonywania zgloszen w przypadku, gdy zglaszajacy chcialby dokonac
zgloszenia kilku wzoréw. Wszystkie zgloszenia wzordw przemystowych objetych zgloszeniem
zbiorowym muszg by¢ dokonane przez tego samego zgtaszajacego. Jednoczesnie z uwagi na
ustalenie optaty za zgloszenie wzoru przemyslowego na bardzo niskim poziomie, nie
zdecydowano si¢ na uzaleznienie wysokosci optaty od liczby wzoréw objetych zgloszeniem
zbiorowym (art. 157 projektu).

W zakresie procedowania wzoréw przemystowych dodano regulacj¢ o szerokim
zakresie zastosowania w odniesieniu do wymogoéw formalnych zgloszenia. Dotychczas
usuwanie wad formalnych zgloszenia bylo dokonywane na podstawie réznych przepisow,
w tym odsylajacych do przepiséw o wynalazkach. Odrebny przepis dostosowany do specyfiki
procedowania wzorow przemyslowych uprosci i1 przyspieszy ich rozpatrywanie (art. 158
projektu).

Jezeli w toku rozpatrywania zgloszenia okaze si¢, ze w zgloszeniu nie bedacym
zgloszeniem zbiorowym, zawarto wigcej niz jeden wzor przemystowy, Urzad Patentowy
zawiadomi o tym zglaszajacego 1 wezwie go do zlozenia, w wyznaczonym terminie,
oswiadczenia potwierdzajacego dokonanie zgtoszenia zbiorowego. W terminie wyznaczonym

przez Urzad, zglaszajacy zobowigzany bedzie do zlozenia o$wiadczenia potwierdzajacego
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dokonanie zgloszenia zbiorowego. Wraz z os$wiadczeniem konieczne bedzie uzupelnienie
brakujacej optaty. Jezeli w wyznaczonym terminie o$wiadczanie nie zostanie zlozone,
wowcezas Urzad Patentowy uzna, ze zgloszenie dotyczy wzoru przemystowego okreslonego na
pierwszym miejscu w zgloszeniu, a pozostate zgtoszenia zostaty wycofane przez zgtaszajacego.
Natomiast w przypadku, gdy o$wiadczenie zostanie zlozone, ale nie wplynie optata za
zgloszenie zbiorowe, wowczas Urzad wezwie zglaszajacego do uzupehlienia zgloszenia.
W tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 158 projektu (art. 159 projektu).

Przeredagowany zostal takze przepis wskazujacy przestanki negatywne dla rejestracji
wzoru przemystowego — podstawy odmowy (art. 161 projektu). Dyrektywa 2024/2823 wylicza
w sposOb enumeratywny podstawy odmowy rejestracji wzoru, przy czym panstwom
cztonkowskim pozostawiono swobode wprowadzenia szczegdlnych podstaw odmowy
rejestracji dotyczacych niewtasciwego uzycia elementow innych niz elementy, o ktérych mowa
w art. 6 ter Konwencji paryskiej, czy tez wykorzystania elementéw dziedzictwa kulturowego,
ktore s3 przedmiotem szczegdlnego interesu publicznego i1 narodowego w panstwie
cztonkowskim.

Przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji zgtaszajacy bedzie
mial mozliwo$¢ zajecia stanowiska w sprawie. Jednocze$nie wprost wskazano, ze decyzja o
odmowie uznania ochrony mi¢dzynarodowego wzoru przemystowego jest dorgczana na
wniosek uprawnionego (art. 161 projektu). Informacja o prawomocnej decyzji o odmowie
uznania ochrony mi¢dzynarodowego wzoru przemystowego bedzie przekazywana przez Urzad

Patentowy do Biura Miedzynarodowego.

Dodano przepis umozliwiajacy odroczenie publikacji informacji o udzieleniu prawa
z rejestracji do 30 miesiecy, co odzwierciedla analogiczny przepis dyrektywy 2024/2823.
Informacja o odroczeniu publikacji informacji o udzieleniu prawa z rejestracji bedzie

publikowana w ,,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego” (art. 164 projektu).

Rozdzial 3: Prawo z rejestracii wzoru przemyslowego

W przedmiotowym rozdziale usystematyzowano przepisy dotyczace prawa z rejestracji
wzoru przemystowego, uzupetniajac je o regulacje z dyrektywy 2024/2823. Rozdziat ten
spojnie faczy istniejace w PWP przepisy dotyczace prawa z rejestracji, jego tresci oraz

wylgczen z ochrony. Jednoczesnie zrezygnowano z przepisu, iz prawo z rejestracji wzoru
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przemystowego ogranicza si¢ do produktow tego rodzaju, dla ktérych nastapito zgloszenie —
dyrektywa 2024/2823 nie zawiera takiego ograniczenia.

W projekcie wskazano, iz prawo z rejestracji obejmuje kazdy wzoér, ktory na
poinformowanym uzytkowniku nie wywotuje odmiennego ogolnego wrazenia. Czas trwania
prawa z rejestracji wynosi 5 lat, z mozliwoscig przedtuzania na dalsze 5 letnie okresy ochrony,
az do 25 lat od daty zgloszenia wzoru przemystowego.

Za dyrektywa 2024/2823 wprowadzono symbol litery ,D” w okrggu dla
poinformowania o korzystaniu przez wzor przemystowy z ochrony prawem z rejestracji.

Zgodnie z dyrektywa 2024/2823 rozszerzono przepis odnoszacy si¢ do dziatan, ktorych
uprawniony z wzoru przemystowego moze zakaza¢. W zwigzku z rosngcym upowszechnieniem
technologii ~ drukowania  przestrzennego @~ w  réznych  galeziach  przemystu,
w tym za pomocg sztucznej inteligencji, oraz z wynikajagcymi z tego wyzwaniami dla
uprawnionych z praw z rejestracji wigzacymi si¢ ze skutecznym zapobieganiem nielegalnemu
kopiowaniu chronionych wzoréw obecnie przepisy umozliwiaja egzekwowanie prawa
z rejestracji w przypadkach tworzenia, pobierania, kopiowania i udostepniania wszelkich
no$nikow lub oprogramowania komputerowego utrwalajagcych wzor w celu odtworzenia
produktu z naruszeniem chronionego wzoru.

Ponadto $cisle skorelowano z jezykiem przepisu dyrektywy 2024/2823 dotychczasowsq
regulacje zakresu ochrony wzoréw przemystowych, gdy ich cechy wynikaja z funkcji
technicznej lub stluzg mechanicznemu potaczeniu produktéw, z uwzglednieniem systemow
modulowych.

Tym samym w ustawie wyraznie wskazano, ze nie przyznaje si¢ ochrony wzorom, ktore
obejmuja wylacznie cechy lub uktad cech wynikajace tylko z funkcji technicznej lub konieczne
dla wspotdziatania produktéw pod okreslonymi warunkami.

Jednoczeénie implementowano przepis dyrektywy 2024/2823 jasno wskazujacy, ze
prawo z rejestracji wzoru obejmuje tylko te cechy postaci wzoru, ktory w widoczny sposéb
zostaly przedstawione w zgloszeniu (art. 169 projektu).

Ponadto wprowadzono przepis, ktory tak jak w dyrektywie wprost wskazuje, iz prawo
z rejestracji wzoru przemyslowego nie obejmuje wzoru przemyslowego sprzecznego
z porzadkiem publicznym i dobrymi obyczajami (art. 170 projektu).

Dodano takze przepisy odnoszace si¢ do zakazu wprowadzania do obrotu wzoréw na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktow, ktore nie zostaly dopuszczone do

swobodnego obrotu (art. 172 projektu).
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Doprecyzowano przepisy dotyczace przypadkow dozwolonego uzycia wzoru,
wymieniajac sytuacje, w ktorych wylaczne prawo wynikajace z prawa z rejestracji podlega
ograniczeniom. Przepisy te dostosowano do dyrektywy 2024/2823. Do przewidzianych
przepisami sytuacji, w ktorych uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemystowego nie
moze zakaza¢ osobie trzeciej korzystania z wzoru przemystowego, dodano nowe przypadki
wprowadzone przez dyrektywe 2024/2823: odniesienia do pochodzenia komercyjnego

produktu, czy odtworzenia wzoru na potrzeby krytyki lub parodii.

Istniejaca w prawie polskim klauzula napraw produktu zloZzonego, odnoszaca si¢ do
sytuacji, gdy wzor czesci sktadowej produktu zlozonego jest uzywany na potrzeby naprawy
produktu ztozonego celem przywrdcenia mu pierwotnej postaci, zostata dostosowana do
przepisu regulujgcego te klauzulg w dyrektywie 2024/2823. Dodano warunek zalezno$ci wzoru
cze$ci sktadowej od postaci produktu zlozonego, a takze obowigzek informacyjny dla
wytworcoOw lub sprzedawcoéw czgsSci zamiennej w zakresie pochodzenia komercyjnego
produktu, ktory ma by¢ wykorzystany na potrzeby naprawy produktu ztozonego. Istotnym jest,
ze przyjeta w dyrektywie 2024/2823 klauzula napraw ma we¢zszy zakres niz ta obowigzujgca
obecnie na gruncie art. 106' PWP. Majac na uwadze powyzsze oraz zasade ochrony praw
nabytych zaproponowano, zeby osoby, ktore dotychczas korzystaty z klauzuli napraw na
gruncie art. 106! PWP mogty nadal korzysta¢ z wytworéw w sposob okreslony w art. 106! ust.
2 PWP, ale nie dluzej niz przez 5 lat od wejscia projektowanej ustawy w zycie (art. 174 1 art.

565 ust. 2 projektu).

Istniejaca juz w prawie polskim instytucje uzywacza uprzedniego dostosowano do
nowego przepisu dyrektywy 2024/2823, ktéra harmonizuje jej zakres w prawie unijnym.
Osoba trzecia, ktora moze wykazac, ze przed datg wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do
uzyskania prawa z rejestracji wzoru, rozpocze¢la uzywanie w dobrej wierze w panstwie
cztonkowskim lub poczynita powazne i skuteczne przygotowania do uzywania w panstwie
cztonkowskim wzoru objetego zakresem ochrony prawa z rejestracji, lecz ktéry nie stanowi
jego nasladownictwa, bedzie uprawniona do ograniczonego wykorzystywania tego wzoru.
Przepis implementowano z uwzglednieniem angielskiej wersji jezykowej dyrektywy
2024/2823, z uwagi na omytke w tlumaczeniu, dotyczacego przestanki negatywnej

nasladownictwa.
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Ponadto, dodano przepis wyraznie wskazujacy, iz wzor przemystowy moze byc¢
chroniony nie tylko prawem z rejestracji, ale takze prawem autorskim, na warunkach

wskazanych w przepisach regulujacych prawo autorskie.

Rozdzial 4: Uniewaznienie 1 wygasniecie prawa z rejestracji wzoru przemystowego

Projektowane przepisy okreslajg przestanki uniewaznienia prawa z rejestracji
1 uwzgledniajg przepisy dyrektywy 2024/2823 w tym wzgledzie.

Dyrektywa 2024/2823 zawiera enumeratywne wyliczenie podstaw uniewaznienia
wzoru przemystowego. Dotychczasowe podstawy uniewaznienia, wskazane w dyrektywie
2024/2823 jako opcjonalne, obecnie dyrektywa 2024/2823 wskazuje jako obowigzkowe. Tym
samym powstata konieczno$¢ uzupetienia dotychczasowych podstaw uniewaznienia wzoru
o nowe przypadki, a takze wskazania za dyrektywa 2024/2823 podmiotéw uprawnionych do
sktadania wnioskéw o uniewaznienie w tym wzgledzie. Jednoczesnie analogiczne do ujecia
podstaw odmowy rejestracji wzoru dodano przepisy chronigce elementy nalezace do
dziedzictwa kulturowego.

Wprowadzono takze przepis okreslajacy przestanki wygasnigcia prawa z rejestracji
wzoru przemystowego. Prawo to wygasnie wowczas, gdy uplynie okres ochrony wzoru, albo
gdy uprawniony zrzeknie si¢ prawa, rowniez wowczas, gdy nastapi to przed uptywem terminu

odroczenia publikacji.

Dzial VII: Znaki towarowe

Regulacja znakow towarowych zostala ograniczona do przepisow bezposrednio
regulujacych zagadnienia znakow towarowych, z uwagi na ujednolicenie przepisOw majace
zastosowanie takze do innych przedmiotow praw wylacznych, tj. przepisow o pierwszenstwie
i przej$ciu praw wylgcznych.

Jednoczesnie uporzadkowano przepisy majace charakter materialnoprawny
1 proceduralny.

Przedmiotowa ustawa powtarza rozwigzania prawne wprowadzone ustawg z dnia 11
wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2015, poz. 1615)
wraz z pdzniejszymi zmianami ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, w tym ustawg z dnia
20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wiasno$ci przemystowej (Dz. U. poz. 501)

1 dostosowane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16
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grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
si¢ do znakéw towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z p6zn. zm.), zwana dalej
»dyrektywa 2015/2436” — m.in. definicj¢ znaku towarowego, bezwzgledne i1 wzgledne
przeszkody do udzielenia prawa ochronnego, instytucje wspdlnego znaku towarowego 1 znaku

towarowego gwarancyjnego.

Rozdzial 1: Znak towarowy

Definicj¢ znaku towarowego dostosowano do wspotczesnych regulacji podmiotoéw
uprawnionych do znakéw towarowych. Towary i1 ustugi sa wprowadzane do obrotu przez
przedsiebiorcow, lub podmioty przez nich upowaznione, i to przedsiebiorca odpowiada za
jakos¢ produktu, czy ustug. Samo przedsigbiorstwo jest tylko zorganizowanym zespotem
sktadnikow niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia dziatalnos$ci
gospodarczej, zgodnie z art. 55! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, a zatem
nie powinno by¢ ujmowane w sposob podmiotowy. Ma to tym wicksze znaczenie, iz obecnie
towary moga pochodzi¢ z wielu przedsiebiorstw znajdujacych si¢ w réznych lokalizacjach na
Swiecie — istotny jest za to podmiot uprawniony do znaku towarowego, wprowadzajacy te
towary do obrotu. Jednocze$nie projekt w art. 3 ust. 3 stanowi, iz przepisy ustawy dotyczace
przedsiebiorcow stosuje si¢ odpowiednio rowniez do 0s6b prowadzacych dziatalno$¢ inng niz
dziatalno$¢ gospodarcza. Z kolei ,,osob¢” w art. 3 ust. 2 pkt 8 projektu definiuje si¢ jako osobg
fizyczna, osobe prawng oraz jednostke organizacyjng nieposiadajacag osobowos$ci prawnej,
ktorej ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna. Takie rozwigzanie umozliwia zglaszanie znakow
towarowych takze przez podmioty prowadzace inne dziatalno$ci niz gospodarcza.
Jednoczesnie, majac na wzgledzie przepisy dotyczace uzywania znaku towarowego —
zglaszajacy jest zobligowany do uzywania znaku towarowego dopiero po dniu udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy — to w chwili zgloszenia, zglaszajacy nie ma obowiazku

prowadzenia zadnej dziatalno$ci, w tym gospodarcze;.

Usunig¢to kategori¢ prawa ,,wspdlne prawo ochronne”. Nalezy podkresli¢, iz dyrektywa
2015/2436 nie przewiduje takiej kategorii prawa. Nalezy wskaza¢, iz w przypadku znaku
towarowego zgloszonego wspodlnie, pierwszenstwo powinny mie¢ ogélne przepisy Kodeksu
cywilnego o wspotwlasnosci w czesciach utamkowych — w tym zakresie wprowadzono przepis
art. 252 ust. 2 projektu, ktory odsyla w tym zakresie do przepisow Kodeksu cywilnego.

Jednoczes$nie strony moga zawrze¢ umowe o wspolnosci praw, jednakze nie ma juz wymogu
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przedstawienia w Urzedzie Patentowym regulaminu uzywania znaku, co ulatwia i przyspiesza
rejestracje znaku. Obecnie zglaszajacy musza przedstawi¢ taki regulamin w sytuacji, gdy
wzajemne stosunki, mogliby uregulowa¢ umowa cywilng. W praktyce Urzedu Patentowego
wystepuja przypadki indywidualnych znakéw towarowych, ktore sa wspotwlasnoscig kilku
osOb — dzieje si¢ tak przy dziedziczeniu praw do znakow towarowych. Ustawa nie musi
regulowa¢ stosunkow cywilnoprawnych, w obszarze, ktory jest juz objety przepisami Kodeksu
cywilnego. Nie ma potrzeby, aby organ administracyjny wkraczal w obszar stosunkow
cywilnoprawnych mig¢dzy stronami, co jest zgodne z zasadg swobody umow.

W zakresie bezwzglednych 1 wzglednych przeszkdd do udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy powtorzono regulacj¢ z dotychczasowej PWP. Przestanki te byty osadzone
zardwno w tradycji systemu ochrony znakoéw towarowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak
1 dostosowane do dyrektywy 2015/2436. Jedyng zmiang jest rozdzielenie regulacji dotyczacej
symboli panstwowych od symboli organizacji spotecznych — art. 185 ust. 1 pkt 91 10 projektu,
a aktualnie art. 129! ust. 1 pkt 9 PWP. Jest to zmiana o charakterze redakcyjnym, poprawiajgca
przejrzystos¢ regulacji.

Jednoczes$nie zmieniono systematyke ustawy, gdyz bezwzgledne 1 wzgledne przeszkody
do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wyodrgbniono w kolejne oddziaty rozdziatu
»Znak towarowy” tj. art. 185 1 art. 187 (odpowiednio oddziaty 2 i 3). Jest to systematyka
analogiczna do zawartej w dyrektywie 2015/2436 i rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154,
7 16.6.2017, str. 1), zwanym dalej ,,rozporzadzeniem 2017/1001”. Znaczaco poprawia to odbior
wskazanych instytucji prawa materialnego, gdyz pozwala od razu zapoznac¢ si¢ z kluczowymi

przepisami w zakresie przeszkod udzielenia prawa ochronnego.

Rozdzial 2: Wspdlny znak towarowy 1 znak towarowy gwarancyjny

W przypadku znakoéw: wspodlnego i gwarancyjnego, zdecydowano o zgrupowaniu
przepisOw z nimi zwigzanych w jeden rozdziat. Do tej pory przepisy te znajdowaly sie¢
w réznych czesciach ustawy, co znaczaco utrudniato zrozumienie charakteru praw ochronnych
udzielonych na znak wspolny i gwarancyjny, gdzie zgodnie z dyrektywa 2015/2436,
podstawowa rol¢ odgrywa regulamin uzywania znaku. Skutkowato to usterkami
w zgloszeniach, gdyz zglaszajacy uznawali regulacje w rozdziale dotyczacych tych znakow za
wyczerpujaca. Przyjete rozwigzanie utatwi zapoznanie si¢ ze wszystkimi wymogami

dotyczacymi zgloszen znaku wspdlnego i gwarancyjnego.
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Ponadto usunig¢to przepis wylaczajacy stosowanie przeszkody w postaci opisowosci
znaku towarowego w zakresie pochodzenia geograficznego dla znakow wspdlnego
1 gwarancyjnego. Nalezy podkresli¢, iz mozliwos¢ takiego wytaczenia dyrektywa 2015/2436
wprowadzila jedynie opcjonalnie, i nie wystepuje ona przy znaku towarowym unijnym. Takie
wylaczenie powodowato dublowanie si¢ ochrony z chronionymi oznaczeniami geograficznymi.
Monopolizacja nazw geograficznych przez znaki towarowe w praktyce rodzi duze problemy
w obrocie gospodarczym — znaki towarowe wylaczaja bowiem z obrotu takze oznaczenia
podobne dla towaréw podobnych. W przypadku rejestracji stownej nazwy geograficznej jako
znaku towarowego na rzecz jednego podmiotu, pozostali przedsigbiorcy nie sa pewni
mozliwosci obrotu towarami podobnymi, gdzie nazwa geograficzna jedynie informuje
o pochodzeniu geograficznym towaru, a wigc jest uzywana w sposob jedynie opisowy. Zaktoca
to swobode¢ konkurencji.

W zakresie znakow wspolnego znaku towarowego 1 znaku towarowego gwarancyjnego
dodano przepis, zgodnie z ktéorym zmiany regulaminu uzywania tych znakow staja sie¢
skuteczne z dniem dokonania wzmianki w rejestrze znakéw towarowych, z uwagi na taka

regulacje zawartg w art. 33 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 (art. 195 ust. 2 projektu).

Rozdzial 3: Zgloszenie i rozpatrywanie zgloszenia znaku towarowego

Ujednolicono ogodlne wymogi zgloszenia znaku towarowego z wymogami dla
pozostalych przedmiotow praw wytacznych. Jednoczes$nie uporzadkowano przepisy dotyczace
zgloszenia i rozpatrywania zgloszenia znaku towarowego, uwidaczniajgc ciggltos¢ procedury.
W zakresie rodzajow wydawanych decyzji przepisy uzupeilniono o decyzje wynikajace ze
stosowania przepisow dotyczacych znakow towarowych miedzynarodowych.

Zrezygnowano z regulowania w odrebnym rozdziale znakow mig¢dzynarodowych.
Zasady procedowania tych znakow wynikaja bezposrednio z przepisow miedzynarodowych,
ktére ulegaja zmianom — zastosowanie wprost tych przepiséw oddala potrzebe kazdorazowe;j
nowelizacji przepisow krajowych. Jednocze$nie w przypadkach nieuregulowanych
w przepisach miedzynarodowych, przepisy o znakach krajowych uzupelniono o regulacje
dopasowang do specyfiki znakow miedzynarodowych. Ulatwia to pordwnanie wymogdéw obu

procedur.

Wprowadzono nowe regulacje dotyczace konwersji znaku towarowego. Przyjeto, iz

data wszczgcia postgpowania w przypadku konwersji unijnego znaku towarowego jest data
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ztozenia wniosku o konwersje, co dotychczas bylo przedmiotem wyktadni przepisow
rozporzadzenia 2017/1001 w odniesieniu do czgsci procedury krajowej (art. 198 projektu).
Nastepnie celem utatwienia dziatalnosci przedsigbiorcom w ustawie wprost wskazano, iz unijne
znaki towarowe nie mogg mie¢ daty pierwszenstwa wczesniejszej niz data przystgpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej tj. 1 maja 2004 r. (art. 246 projektu). Wynika
to z traktatu akcesyjnego, ale przedsigbiorcy nie widzac takiego uregulowania ani w PWP, ani
w rozporzadzeniu 2017/1001, zgtaszali liczne watpliwosci w tym wzgledzie. Ponadto, usunigto
odmienne naliczanie okresow ochrony dla znakéw towarowych pochodzacych z konwersji
zgloszen unijnych znakow towarowych, od znakow pochodzacych z konwersji nastepujacej po
rejestracji unijnego znaku towarowego. Zasada jest, ze 10 letnie okresy ochrony sa naliczane
od daty zgloszenia i przedluzanie tak liczonych okresow skutkuje powstaniem obowigzku
uiszczenia oplaty. Z kolei dotychczasowe regulacje (art. 147 ust. 3 PWP), w przypadku znakow
towarowych pochodzacych z konwersji zarejestrowanego unijnego znaku towarowego wigzata
okresy ochrony — wymagalno$¢ optat — z datg wniosku o konwersje. Powodowato to duza
niepewno$¢ w odniesieniu do faktycznego czasowego zakresu ochrony znaku towarowego
1 watpliwos$ci zwigzanych ze zgodnos$cig z dyrektywa 2015/2436, gdzie wskazano w art. 48, iz
znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgloszenia, przy czym rejestracja moze
by¢ przedtuzana na kolejne 10 letnie okresy. Obecnie kwestia zostata uregulowana w sposob
jednolity (art. 244 projektu).

Uregulowano takze wymogi dla wniosku o przeksztalcenie migdzynarodowego znaku

towarowego. Zgodnie projektem wniosek taki zawiera:

1) numer miedzynarodowego znaku towarowego;

2) oryginal albo uwierzytelniong kopi¢ pisemnego o$wiadczenia Swiatowej
Organizacji Wtasnos$ci Intelektualnej wskazujacego znak towarowy oraz towary, na
ktore zostata uznana ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu
wykreslenia znaku z rejestru Biura Miedzynarodowego Swiatowej Organizacji
Wiasnosci Intelektualnej w rozumieniu Protokotu (Rejestru Miedzynarodowego);

3) tlumaczenie dokumentow na jezyk polski.

W przypadku braku thumaczenia dokumentéw na jezyk polski Urzad Patentowy wezwie
pod rygorem pomini¢cia, do ztozenia thumaczenia w wyznaczonym terminie. Jednoczes$nie
nalezy wskaza¢, ze w uzasadnionych przypadkach, pod rygorem obcigzenia kosztami
ttumaczenia, Urzad Patentowy bedzie mogl wezwac do ztozenia thtumaczenia poswiadczonego

dokonanego przez tlumacza przysiggtego wpisanego na liste tlumaczy przysigeglych
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prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci. Takie rozwigzanie bedzie stosowane
w szczeg6lnych przypadkach np. gdy zlozone tlumaczenie bedzie niezrozumiale (art. 199

projektu).

Z uwagi, iz zmieniony zostal moment uiszczania oplat za pierwszy okres ochrony
(optata wnoszona jest ze zgltoszeniem) wprowadzono przepis bedacy podstawa do wezwania
do uiszczenia optaty dodatkowej w przypadku blednej klasyfikacji towarow 1 ustug przez
zglaszajacego. Poniewaz opfata jest zwigzana z liczba klas towarow 1 uslug, bledne
umieszczenie przez zglaszajacego towarow, np. w jednej klasie klasyfikacji nicejskiej, zamiast
(zgodnie z klasyfikacja) w trzech klasach, skutkuje uiszczeniem przez zglaszajacego zanizonej
optlaty. Zgodnie z projektowanym rozwigzaniem, Urzad Patentowy bedzie wzywac o uiszczenie
optaty w prawidlowej wysokosci, pod rygorem uznania zgtoszenia w zakresie towardw i ustug,

ktorych dotyczy reklasyfikacja, za wycofane (art. 200 projektu).

W odniesieniu do podziatu zgloszenia znaku towarowego dodano przepis wytaczajacy
mozliwos¢ wydzielenia do nowego zgloszenia towaréow 1 ustug, wobec ktérych toczy sie¢
postepowanie w sprawie sprzeciwu. Ma to na celu przeciwdziatanie praktykom przedtuzania
postepowania w sprawie sprzeciwu. Wskazano takze, ze przypadku, gdy wniosek o podziat
zgloszenia zostanie ztozony po ogloszeniu o zgtoszeniu znaku, ktérego dotyczy wniosek, Urzad
Patentowy oglosi w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” informacj¢ o wydzielonym zgtoszeniu
znaku towarowego, ale ogloszenie to nie rozpocznie biegu nowego terminu do wniesienia
sprzeciwu. W sprawie podziatu zgloszenia Urzad Patentowy wyda postanowienie, na ktore
przystugiwaé bedzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaskarzalne bedzie zaréwno
postanowienie w  sprawie podzialu, odmowy podziatu, jak 1 postanowienie

o niedopuszczalnosci podziatu (art. 205 projektu).

O zgloszeniu znaku towarowego Urzad Patentowy oglosi w Biuletynie Urzedu
Patentowego (art. 210 projektu). Tak jak dotychczas, uregulowano takze ujawnienie znaku
towarowego (art. 206 ust. 1 projektu). Jednocze$nie w przypadku mig¢dzynarodowego znaku
towarowego Urzad Patentowy oglosi w ,Biuletynie Urzedu Patentowego” informacje
0 Wwyznaczeniu tego znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyz publikacja
wyznaczenia w oficjalnym biuletynie przez Biuro Migdzynarodowe zastgpuje ujawnienie
znaku (art. 206 1 art. 207 projektu). Ogloszenie o zgloszeniu znaku towarowego rozpoczyna

bieg terminu na wniesienie sprzeciwu (zob. nastepny rozdziat).
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W zakresie decyzji konczacych postepowanie, analogicznie jak dotychczas, Urzad
Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu na wniesienie sprzeciwu (art. 210 projektu). Z kolei decyzja o odmowie udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy jest wydawana w przypadku stwierdzenia przeszkod
bezwzglednych do udzielenia tego prawa ochronnego, ktére moga dotyczy¢ catosci lub czesci
towarow. W drugim z przypadkow, dopiero po uprawomocnieniu si¢ decyzji o odmowie
w cze$ci udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Urzad Patentowy ogtasza
w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” informacj¢ o zgloszeniu znaku towarowego (art. 214
projektu). Urzad Patentowy, takze po ogloszeniu o zgloszeniu znaku towarowego, moze wydaé
decyzj¢ o odmowie udzielenia prawa ochronnego na ten znak, gdy stwierdzono istnienie
przestanek bezwzglednych odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, np. ztg
wiare zgltaszajacego (art. 213 ust. 2 projektu).

Przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Urzad Patentowy informuje zglaszajacego o przeszkodach do udzielenia tego prawa
ochronnego i wyznacza mu termin do zajecia stanowiska (art. 213 projektu), z tym ze
w przypadku migdzynarodowego znaku towarowego, termin ten biegnie od dnia wystania do
uprawnionego przez Biuro Migdzynarodowe informacji o wstepnej odmowie uznania ochrony
tego znaku towarowego. Takie rozwigzanie w przypadku migdzynarodowych znakéw
towarowych eliminuje dotychczasowe problemy z uzyskaniem informacji o terminie
dorgczenia notyfikacji o wstepnej odmowie przez Biuro Migdzynarodowe wilasciwym
podmiotom 1 jest spojne z rozwigzaniem przyjetym na grupie roboczej w WIPO dotyczacej
Systemu Madryckiego.

W przypadku ztozenia sprzeciwu, powielono z dotychczasowej ustawy PWP przepis, iz
po prawomocnym zakonczeniu ostatniego z postepowan w sprawie sprzeciwu Urzad Patentowy
odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy albo odmawia uznania ochrony
migdzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w ktoérym sprzeciwy zostaly uznane za
zasadne, a w pozostalym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy albo uznaje

ochron¢ migdzynarodowego znaku towarowego (art. 215 projektu).

Rozdzial 4: Sprzeciw

Przepisy projektowanej ustawy w zakresie sprzeciwu wobec zgloszenia znaku
towarowego, uwzgledniajg dotychczasowe doswiadczenia wynikajagce z wprowadzenia tej

instytucji, do krajowego porzadku prawnego. Przyjety model postgpowania jest zgodny
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z zatozeniami dyrektywy 2015/2436, ktérej przepisy nakladaja na panstwa cztonkowskie
obowigzek wprowadzenie procedury sprzeciwowej wobec znaku towarowego (art. 43 ust. 1).
Model ten zostat uksztattowany na wzor postgpowania sprzeciwowego wobec unijnego znaku
towarowego.

Na skrocenie czasu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe korzystnie wptynie
wprowadzenie rozwigzania polegajacego na zwigzaniu daty koncowej okresu na wniesienie
sprzeciwu z datg jego wplywu do Urzedu Patentowego. W obecnym stanie prawnym, w ktérym
decydujaca jest data nadania sprzeciwu, faktyczny okres od daty publikacji do udzielenia prawa
ochronnego zostaje wydtuzony o czas oczekiwania na wplyw sprzeciwow do Urzedu
Patentowego 1 wynosi okoto 3 tygodni. Sprzeciwy juz teraz mozna sktada¢ za posrednictwem
srodkoéw komunikacji elektronicznej, przy pomocy przygotowanych przez Urzad Patentowy
szablonow, co takze w przysztosci utatwi wniesienie sprzeciwu w terminie. Jednocze$nie
wprowadzenie daty wplywu skroci czas oczekiwania na wnioski przesytane droga pocztowa.

Warto rowniez wskazaé, ze poczatkowym terminem okresu na wniesienie sprzeciwu
jest ogloszenie o zgloszeniu znaku towarowego.

Przyjecie zaproponowanych rozwigzan wplynie przede wszystkim na szybko$¢
postepowania o udzielenie prawa ochronnego, ale co niemniej wazne, na pewnos¢ udzielonych
praw wytacznych. Temu ostatniemu ma réwniez stuzy¢ brak mozliwosci przywrocenia terminu
na wniesienie sprzeciwu.

Projektowane przepisy doprecyzowujg zakres podmiotéw uprawnionych do wniesienia
sprzeciwu (art. 219 projektu). Sprzeciw bedzie mogl zosta¢ wniesiony przez uprawnionych
z wczesniejszych praw osobistych lub majatkowych, uprawnionych do praw ochronnych
z wezesniejszych znakow towarowych, licencjobiorcow upowaznionych przez uprawnionego,
a takze uprawnionych do wykonywania praw wynikajacych z rejestracji chronionej nazwy
pochodzenia albo oznaczenia geograficznego. Na gruncie dotychczasowych przepiséw PWP,
watpliwosci budzito przyznanie takiego uprawnienia np. licencjobiorcy. Uprawnienie takie
licencjobiorca posiadat natomiast na gruncie prawa unijnego, na mocy art. 46 ust. 1 lit.

a rozporzadzenia 2017/1001. Projekt rozwiewa te watpliwosci.

Projektowane przepisy utrzymuja wigkszo$¢ zasad obowiagzujacych w dotychczasowych
przepisach PWP, tj.: kontradyktoryjno$¢ postepowania (stronami postepowania sg zgtaszajacy
znak towarowy 1 wnoszacy sprzeciw), zwigzanie granicami sprzeciwu 1 jego podstawg prawna,
pisemnos$¢ postgpowania, jawnos¢ postgpowania wobec stron (jawnos¢ pism procesowych —

wymog sktadania wszystkich pism 1 dokumentdéw z odpisem dla drugiej strony postepowania),
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prekluzje dowodowa oraz dwuinstancyjnos$¢ postgpowania. Nadal bedzie mozliwe zlozenie
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu.

Wprowadzane zmiany dotyczace postgpowania w sprawie sprzeciwu pozwalajg
natomiast wyeliminowac istniejgce obecnie watpliwosci interpretacyjne.

Po pierwsze zostaly uporzadkowane kwestie zwigzane z brakami formalnymi
sprzeciwu, ktore beda skutkowaé pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania (art. 223 ust. 2
projektu). Okres$lone zostaty takze minimalne wymogi sprzeciwu tj. wskazanie znaku, wobec
ktorego sprzeciw jest wnoszony oraz podstawa prawna i faktyczna, ktorych nie mozna
uzupethi¢ po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu. Pozostate braki formalne (np. odpis,
thumaczenie dokumentéw) moga by¢ uzupeilnione w pdzniejszym czasie, jednak najpozniej
w terminie wyznaczonym przez Urzad Patentowy (art. 223 ust. 3 projektu). Utrzymano takze
obowigzek przedstawienia ttumaczenia wszystkich dokumentéw sktadanych w jezyku obcym
na jezyk polski, przy czym nie wskazano obowigzkowej formy takiego ttumaczenia. Zauwazy¢
nalezy, ze w przypadku braku ttumaczenia ztozonych dokumentéw, Urzad Patentowy bedzie
wzywal do uzupeienia tego braku pod rygorem pomini¢cia takich dokumentéw (art. 222 ust.
4 projektu).

Wprowadzono takze przepisy regulujace kwestie zwigzane z korespondencja
elektroniczng. Nowe przepisy porzadkuja kwestie wynikajace z r6znych form korespondencji
prowadzonej przez strony postepowania. Wskazano, ze w przypadku sprzeciwu wniesionego
w postaci elektronicznej nie ma koniecznosci dotgczania odpisu w formie papierowej poza
przypadkami, gdy zglaszajacy znak towarowy nie stosuje sSrodkéw komunikacji elektroniczne;.
Dopiero w takim przypadku Urzad Patentowy wzywa wnoszacego sprzeciw do ztozenia odpisu
w postaci papierowej. Jednoczesnie, majac na uwadze ustawe o dorgczeniach elektronicznych,
wskazano, ze wezwanie o dorgczenie odpisu bedzie wydawane jedynie w uzasadnionych
przypadkach. Takimi przypadkami moga by¢ np. sytuacje okre§lone w art. 6 ustawy
o doreczeniach elektronicznych. Analogiczne rozwigzanie przyjeto w postgpowaniu spornym
(art. 223 ust. 3 projektu).

Jako jeden z wymogow w sprawach sprzeciwu sktadanych wobec migdzynarodowych
znakoéw towarowych, wprowadzono koniecznos¢ wskazania towaréw, wobec ktorych jest on
wnoszony w jezyku wilasciwym dla migdzynarodowego znaku towarowego wraz z jego
ttumaczeniem na jezyk polski. Przyjecie takiego rozwigzania pozwoli na precyzyjne okreslenie
zakresu sprzeciwu 1 wyeliminuje problemy zwigzane z niedoktadnym tlumaczeniem na jezyk
polski wykazu towardéw, a nawet brakiem korelacji migdzy wykazem towaréw a jego

thumaczeniem (art. 223 ust. 5 projektu).
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W projekcie uregulowano takze przypadek przedwczesnego wniesienia sprzeciwu (art.
224 projektu). W takiej sytuacji sprzeciw bedzie uznany za wniesiony skutecznie, z tym ze za
dat¢ jego wniesienia zostanie uznany pierwszy dzien, w ktorym jego wniesienie stalo si¢

mozliwe, tj. dzien ogloszenia o zgloszeniu znaku towarowego.

Projekt wprowadza takze zmiany w samej procedurze sprzeciwowej. Nowe przepisy
odchodzg od zasady przedstawienia wszystkich dowodoéw juz w chwili wnoszenia sprzeciwu,
wystarczajace jest zwiezle przedstawienie okoliczno$ci faktycznych. Projektowane przepisy
pozwalaja bowiem uzupehnic sprzeciw na poézniejszym etapie — juz po okresie przeznaczonym
na polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu na polubowne
rozwigzanie sporu, wnoszacy sprzeciw bedzie wzywany do przedstawienia wszystkich
okolicznos$ci faktycznych i dowodoéw. W przypadku zawarcia porozumienia przez strony,
pozwoli to unikna¢ kosztow zwigzanych z gromadzeniem dowodéw w sytuacji, gdy spor moze
zosta¢ rozwigzany juz na wstepnym etapie.

Proceduralnie, po wniesieniu sprzeciwu, zgtaszajacy jest informowany o jej wptywie.
Jednoczesnie obu stronom jest wyznaczany termin na wystapienie ze zgodnym wnioskiem
0 wyznaczenie im terminu na ugodowe rozstrzygnigcie sporu, przy czym termin ten, na zgodny
whniosek stron, bedzie mogt zosta¢ jednokrotnie przedtuzony o 2 miesigce. Z drugiej za$ strony
oswiadczenie strony o odstapieniu od ugodowego rozstrzygni¢cia sporu bedzie rownoznaczne
z uptywem terminu na ugodowe rozstrzygnigcie sporu. Oznacza to, ze okres ugodowy bedzie
mial miejsce tylko w tych postgpowaniach, w ktorych obie strony widza mozliwo$¢ ugodowego
rozstrzygnigcia sporu. Pozwoli to na szybsze procedowanie.

Po okresie ugodowym Urzad Patentowy wyznaczy wnoszacemu sprzeciw termin na
uzupelnienie sprzeciwu, tj. przedstawienie wszystkich okolicznos$ci faktycznych oraz
dowodow. W odpowiedzi na powyzsze, zglaszajacy bedzie mial mozliwos¢ wypowiedzenia si¢
co do zasadnosci sprzeciwu i przedstawionych dowodow.

Jednoczes$nie nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku wycofania sprzeciwu albo zgloszenia
znaku towarowego w catosci albo w czes$ci objetej sprzeciwem, do czasu wyznaczenia
wnoszacemu sprzeciw terminu, o ktorym mowa w art. 225 ust. 4 projektu, tj. do czasu wezwania
do przedstawienia wszystkich okoliczno$ci faktycznych i dowodéw, optata wniesiona od
sprzeciwu zostanie zwrocona w catosci, a Urzad Patentowy nie bedzie orzekat o kosztach

postepowania (art. 238 projektu).
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W  projekcie doprecyzowano takze przepis regulujacy zarzut nieuzywania
wczesniejszego znaku towarowego stanowigcego podstawe sprzeciwu. Mozliwosé
podniesienia przez zglaszajacego znak towarowy zarzutu nieuzywania wczesniejszego znaku
towarowego w postepowaniu sprzeciwowym pozwala na nieuwzglednienie sprzeciwu, ktory
oparty jest na znaku towarowym, ktory faktycznie jest nieobecny w obrocie. Zarzut ten, tak jak
obecnie, bedzie mogl zosta¢ podniesiony jedynie w odpowiedzi na sprzeciw. Jednak
z brzmienia nowych przepisOw wyraznie wynika, ze uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego musi udowodni¢ uzywanie towarow, w odniesieniu, do ktérych zostata mu
udzielona ochrona i ktére wskazuje w sprzeciwie jako kolizyjne wobec towardéw zgtaszajacego.
W przypadku braku wykazania rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego
Urzad Patentowy oddali sprzeciw. W sytuacji, gdy wykazano rzeczywiste uzywanie
wcezesniejszego znaku towarowego co do czesci towardw, dla ktoérych udzielono ochrony — do
celu rozpatrywania sprzeciwu zostanie uznany za chroniony tylko dla tej cze$ci towarow.
Wprowadzenie mozliwosci podniesienia zarzutu nieuzywania znaku wczesniejszego jest
roéwniez wynikiem dostosowania przepisOw projektowanej ustawy do dyrektywy 2015/2436,
a proponowana tre$¢ przepisu odpowiada art. 44 tej dyrektywy (art. 226 projektu). W odrebnym
przepisie uregulowano kwestie podniesienia przez zglaszajacego zarzutu nieuzywania
wczesniejszego migdzynarodowego znaku towarowego Wwyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku znajda odpowiednie zastosowanie przepisy art.
226 projektu, niemniej przyjeta konstrukcja jest bardziej przejrzysta dla uzytkownikéw (art.
227 projektu).

Po otrzymaniu odpowiedzi na sprzeciw, jest ona przekazywana wnoszacemu sprzeciw,
ktory w wyznaczonym terminie jest obowigzany do zajecia stanowiska w sprawie zarzutow
podniesionych przez zglaszajacego, w tym np. przedstawienia dowoddéw uzywania
wczesniejszego znaku towarowego. Nastepnie odpowiedz zostaje przekazana do zglaszajacego,
ktoéry moze odnies¢ si¢ do kwestii (dowodow) w niej podniesionych. Co do zasady, stanowisko
zglaszajacego jest ostatnim pismem sktadanym przez strony w postepowaniu.

Oczywiscie, taki przebieg postepowania bedzie miat miejsce wowczas, gdy strony beda
zainteresowane prowadzeniem wymiany pism. Jezeli, ktorakolwiek ze stron postgpowania
zrezygnuje z zajmowania stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana
pism zostanie zakonczona. Tym samym w przypadku braku np. odpowiedzi na sprzeciw,
postepowanie ograniczy si¢ do pojedynczej wymiany korespondencji. Podobnie bedzie

w przypadku braku wniesienia odpowiedzi na odpowiedzZ na sprzeciw.
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Przepis art. 228 projektu reguluje postgpowanie w zakresie wymiany pism miedzy
zglaszajacym a wnoszacym sprzeciw w toku postepowania. Urzad Patentowy jest obowigzany
przekaza¢ wnoszacemu sprzeciw odpowiedz na sprzeciw 1 umozliwi¢ zajecia stanowiska,
w tym takze w zakresie przedstawienia dowodow uzywania wczesniejszego znaku towarowego
w sytuacji, gdy zgtaszajacy podniost zarzut nieuzywania wczesniejszego znaku towarowego.
Nastepnie zglaszajacy ma mozliwos$¢ odniesienia si¢ do stanowiska i dowodow, ktore zostang
przez wnoszacego sprzeciw wskazane. Celem zapewnienia elastyczno$ci postgpowania
utrzymano mozliwos$¢ sktadania przez strony dodatkowych wyjasnien na wezwanie Urzgdu
Patentowego (art. 228 ust. 3 projektu). Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw,
w ktorych wystapily bardzo ztozone kwestie, lub gdy zglaszajacy lub wnoszacy sprzeciw
wskazal nowe twierdzenia lub dowody, ktore zostaty dopuszczone w postgpowaniu. Przepis
art. 228 ust. 1 koresponduje z art. 226 i art. 227 projektu w ten sposob, ze wskazuje m.in. ze
wnoszacy sprzeciw odnoszac si¢ do odpowiedzi na sprzeciw przedstawia dowody
i, w przypadku gdy zostanie podniesiony zarzut nieuzywania — moze przedstawi¢ dowody

uzywania znaku bedacego podstawa sprzeciwu.

Nowe przepisy, na wzor tych obecnie obowiazujacych w PWP, przewiduja rowniez
prekluzje dowodowa (art. 231 projektu). Oznacza to, ze Urzad Patentowy pominie okolicznos$ci
faktyczne i dowody niezgloszone przez stron¢ w wyznaczonym terminie, chyba ze strona
wykaze, ze ich powotanie nie bylo mozliwe albo potrzeba ich powotania wynikta pdznie;j.
Przepisy zobowigzujace do wskazania okolicznosci faktycznych i dowodow w okreslonym
terminie wyrazaja zasad¢ koncentracji materialu procesowego i zapobiegaja celowemu

przedhuzaniu postgpowania przez strony.

W toku postepowania w sprawie sprzeciwu Urzad Patentowy bedzie wyznaczat stronie
dla dokonania okre$lonych czynno$ci termin miesigca. W uzasadnionym przypadku Urzad
Patentowy wyznaczy dluzszy termin, lecz nie wigcej niz o 2 miesigce. Powyzsze przede
wszystkim dotyczy¢ bedzie sprzeciwdw kierowanych wobec wyznaczenia mi¢dzynarodowego
znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 232 projektu).
W postgpowaniu w sprawie sprzeciwu, ze wzgledu na ztozonos¢ tego postepowania, zazwyczaj
wymagajacego dokonania oceny obszernego materiatu dowodowego (np. wykazanie uzywania
znaku, renomy, czy tez wzmocnionego charakteru odrézniajacego znaku) zostato takze

wylgczone stosowanie przepisow KPA o terminach zatatwiania spraw.
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W przypadku gdy zglaszajacy zgodzi si¢ w calosci ze stanowiskiem wnoszacego
sprzeciw, postegpowanie w sprawie sprzeciwu zostanie umorzone (art. 233 projektu).
Dodatkowym skutkiem uznania przez zglaszajacego sprzeciwu w catosci jest takze umorzenie
postepowania w sprawie zgloszenia znaku towarowego w zakresie wniesionego sprzeciwu.
Przyjete rozwigzanie pozwala na szybsze zakofczenie postgpowania w sprawie sprzeciwu
zgodnie z wola wnoszacego sprzeciw i jednocze$nie, bez dodatkowych dziatan ze strony
zglaszajacego, pozwala zakonczy¢ postepowanie w sprawie zgloszenia znaku towarowego.
W obecnym stanie prawnym wycofanie zgloszenia znaku towarowego przez zglaszajacego
w catosci lub czesci wymaga odpowiedniego wniosku i przedtuza obie procedury. Umorzenie
postgpowania w sprawie sprzeciwu jest bowiem mozliwe dopiero po uprawomocnieniu si¢
decyzji o umorzeniu postgpowania w sprawie zgloszenia znaku (poniewaz dodatkowo nalezy

uwzgledni¢ dwa miesigce na uprawomocnienie si¢ decyzji).

Tak, jak wyzej sygnalizowano, utrzymano zasade, ze Urzad Patentowy rozpatruje
sprzeciw w jego granicach i jest zwigzany podstawa prawng wskazang w sprzeciwie (art. 230
projektu). Oznacza to, ze Urzad Patentowy jest zwigzany wnioskiem 1 podstawg prawng

wskazang przez wnoszacego sprzeciw, co wyznacza zakres zadania strony.

W projekcie okreslono takze katalog rozstrzygnie¢ wydawanych po rozpatrzeniu
sprzeciwu — decyzja o uznaniu sprzeciwu za zasadny w catos$ci lub czesci lub o jego oddaleniu
(art. 234 projektu). Uzupelniajaco nalezy wskazaé, iz postgpowanie moze zostaé takze

umorzone — podstaw¢ prawng stanowia wowczas przepisy KPA

Projektowane przepisy zawieraja takze normy kolizyjne majgce zastosowanie
w przypadku wniesienia kilku sprzeciwdéw wobec jednego zgloszenia znaku towarowego. Po
pierwsze, dopuszczono mozliwo$¢ tacznego rozpatrzenia takich sprzeciwdw, np. w przypadku
jednoczesnego wniesienia sprzeciwu przez uprawnionego do wczesniejszego znaku i jego

licencjobiorcg. (art. 236 projektu).

Projektowana ustawa utrzymuje rozwigzanie polegajace na tym, ze w zakresie kosztow
postgpowania stosuje si¢ odpowiednio wlasciwe przepisy ustawy z dnia z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468 1 473), dalej powotywane
jako ,,KPC” oraz ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych. Analogiczne

rozwigzanie przyjeto na gruncie postgpowania spornego. Zauwazy¢ jednak nalezy, ze
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w przypadku wycofania sprzeciwu albo zgloszenia znaku towarowego w catosci albo w czgsci
objetej sprzeciwem, do czasu wyznaczenia sprzeciwu terminu, o ktorym mowa w art. 225 ust.
4 projektu, tj. do czasu wezwania do przedstawienia wszystkich okolicznosci faktycznych
1 dowodow, optata wniesiona od sprzeciwu zostanie zwrocona w catosci, a Urzad Patentowy
nie bedzie orzekal o kosztach postgpowania. Natomiast w przypadku umorzenia postgpowania
po wyznaczeniu ww. terminu, koszty postgpowania znosi si¢ migdzy stronami. Z kolei
w przypadku pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania albo umorzenia postgpowania z uwagi
na uznanie sprzeciwu za zasadny, w przypadkach o ktorych mowa w art. 215 1 233 projektu

zostanie zwrocona zwrot oplata za sprzeciw (art. 238 projektu).

Jednoczes$nie celem wyeliminowania watpliwosci, wskazano ktore przepisy tytutu II1
Przepisy ogolne o postgpowaniu przed Urzedem Patentowym, nie majg zastosowania
W postepowaniu w sprawie sprzeciwu, w pozostalym zakresie przepisy te beda stosowane. Nie
beda mialy zastosowania art. 350 i art. 352 projektu. W zwigzku z powyzszym zastosowanie
znajda m.in. przepisy dotyczace pelnomocnikdéw oraz zasad wykazywania umocowania (art.

239 projektu).

Projektowane przepisy reguluja takze postgpowanie w sprawie sprzeciwu wobec
wyznaczenia mi¢dzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
Ustawa jako zasad¢ wprowadza odpowiednie stosowanie przepisow odnoszacych si¢ do
znakow zgloszonych w trybie krajowym. Dodatkowo jednak uwzgledniono rdéznice, ktore
wynikaja z przepisow Protokotu do Porozumienia madryckiego o mi¢dzynarodowe;j rejestracji
znakow. Odmiennego uregulowania wymagaly przede wszystkim kwestie zwigzane
z doreczeniem sprzeciwu uprawnionemu do mi¢dzynarodowego znaku towarowego.
W projekcie wskazano, ze w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec migdzynarodowego znaku
towarowego do Biura Miedzynarodowego jest wysylana notyfikacja o odmowie wstepnej
uznania ochrony wraz z informacja, iz uprawniony do znaku migdzynarodowego jest
obowigzany, pod rygorem pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, do
ustanowienia pelnomocnika do dorgczen. Termin ten begdzie biegh od dnia wystania do
uprawnionego przez Biuro Miedzynarodowe informacji o wstepnej odmowie uznania ochrony
tego znaku. Uprawniony majacy miejsce zamieszkania lub siedzib¢ na obszarze Unii
Europejskiej, panstwa cztonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji

Szwajcarskiej, jezeli nie wyznaczyl pelnomocnika, bedzie wskazywat adres do dorgczen.
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Dopiero po ustanowieniu petnomocnika lub wskazaniu adresu do dorgczen, uprawnionemu do
znaku migdzynarodowego, jest przekazywany odpis sprzeciwu i strony moga wystapic¢
z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ugodowego zatatwienia sporu (art. 240 i art. 241

projektu).

W zakresie znakéw migedzynarodowych wprowadzono regulacje szczegolng w zakresie
oznaczenia daty zakonczenia procedury rejestracji znaku towarowego, istotnej dla liczenia 5-
letniego okresu rzeczywistego uzywania znaku. Dla znakoéw towarowych krajowych okres ten
wigze si¢ z datg wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 260
ust. 1 pkt 1 projektu). W przypadku znakéw migdzynarodowych przyjeto rozwigzanie
wzorowane na rozwigzaniu inkorporowanym w rozporzadzeniu 2017/1001. Zgodnie z art. 203
tego rozporzadzenia, dla celow stosowania przepisOw odnoszacych si¢ do warunku uzywania
znaku towarowego, data publikacji znaku mig¢dzynarodowego wyznaczonego na Unig
Europejska zastepuje date rejestracji do celow okreslenia daty, z ktorg znak podlegajacy
rejestracji migdzynarodowej wskazujacej Uni¢ musi wejs¢ do faktycznego uzycia w Unii.
Natomiast zgodnie z art. 190 ust. 2 tego rozporzadzenia, w braku notyfikacji odmowy ochrony
rejestracji migdzynarodowej fakt ten jest publikowany tacznie z numerem rejestracji.
Analogicznie w projekcie wskazano, iz termin 5 letni, z ktérym sg wigzane skutki, w przypadku
braku uzywania znaku towarowego, biegnie od dnia publikacji w ,,Wiadomosciach Urzgdu
Patentowego” o uznaniu jego ochrony. Taka konwergencje przepisow nalezy uznaé za duze
utatwienie dla przedsigbiorcow, gdyz niezaleznie od tego, czy miedzynarodowy znak ma
ochrong w Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na wyznaczenie go jako unijny znak towarowy,
czy tez jako znak krajowy, w obu przypadkach okres na rozpoczecie jego uzywania jest
wigzany analogicznie z datg publikacji o tym fakcie. Tym samym zostato usunigte niejasne
rozwigzanie z dotychczasowej ustawy PWP, ktore date poczatkowa przedmiotowego 5-letniego
okresu wigzalo z szeregiem okoliczno$ci, w sposéb catkowicie odmienny niz uksztaltowany
w rozporzadzeniu 2017/1001. Utrudniato to obrdt gospodarczy, gdyz mimo faktu uzyskania
ochrony w tym samym trybie mi¢dzynarodowym, okres na uzywanie znaku liczono odmiennie,
w zalezno$ci od tego, czy bylo to wyznaczenie na Uni¢ Europejska jako unijnego znaku
towarowego, czy tez na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym nowe rozwigzanie

z art. 240 projektu, a takze art. 266 projektu, nalezy uzna¢ za korzystne dla przedsigbiorcow.

Rozdzial 5: Prawo ochronne na znak towarowy
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Przepisy w zakresie uzywania znaku towarowego zostaly powtdérzone z obecnej PWP,
podobnie uprawnienia zakazowe uprawnionego z prawa ochronnego (art. 247 i art. 248
projektu). Majac na uwadze konieczno$¢ precyzyjnego implementowania art. 10 ust 2
dyrektywy 2015/2436, wskazano, iz uprawniony z prawa ochronnego ze wczes$niejszym
pierwszenstwem moze zakaza¢ osobom trzecim bezprawnego uzywania w obrocie
gospodarczym ,,0znaczenia”, a nie jak wskazywano dotychczas w art. 296 ust. 2 PWP ,,znaku”.
Usunieto réwniez odniesienie do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, poniewaz
wlasciwag regulacjg w tym zakresie sg przepisy o oznaczeniach geograficznych. Do projektu nie
przeniesiono rowniez odpowiednika art. 157 zd. 2 PWP, tj. przepisu uprawniajacego
pozwanego w sprawie o naruszenie znaku towarowego do zadania przedstawienia przez
uprawnionego z prawa ochronnego dowodu uzywania znaku. W S$wietle uprawnienia do
wniesienia powddztwa wzajemnego, o ktorym mowa w art. 479122 KPC, taki przepis wydaje
si¢ zbedny.

Uporzadkowano réwniez przepisy dotyczace mozliwosci uprawnionego w zakresie
zakazania osobom trzecim bezprawnego uzywania w obrocie w ramach dzialalnosci
gospodarczej znaku identycznego albo znaku podobnego (art. 248 projektu). Jednoczesnie
przeniesiono przepisy o naruszeniu prawa ochronnego znaku towarowego do rozdziatu
regulujacego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w efekcie czego wystepuje
spojnos¢ regulacji i poprawa systematyki ustawy (art. 460 i art. 461 projektu).

W przypadku kwestii dotyczacej informacji, w jakim zakresie uprawniony nie moze
zakazywa¢ uzywania swojego znaku towarowego przez osoby trzecie, powtorzono regulacje
dotychczasowej PWP, doprecyzowujac, iz prawo ochronne nie daje uprawnionemu prawa
zakazywania uzywania w obrocie przez inne osoby zarejestrowanego znaku towarowego do
celow wskazania albo odniesienia si¢ do towaréw jako pochodzacych od uprawnionego do
danego zarejestrowanego znaku towarowego. W szczego6lnosci dotyczy to przypadku, gdy jest
to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o oferowane czgsci
zamienne lub akcesoria (art. 250 ust. 1 pkt 3 projektu), gdyz obecna regulacja petniej oddaje
charakter art. 14 ust. 1 pkt ¢ dyrektywy 2015/2436. Jednocze$nie pozostawiono regulacje
dotyczaca sposobow uzywania znaku towarowego (art. 247 projektu). Nie jest to wyliczenie
enumeratywne, ale przyktadowe. Jego funkcjonowanie od dwudziestu lat w PWP nalezy oceni¢
jako korzystne —uwidacznia on zakres ochrony prawa na znaku towarowym w obszarach, ktore
nieraz budza watpliwosci u przedsigbiorcow, ktorzy dopiero rozpoczynaja dziatalnosé
gospodarczg. Dzigki tej regulacji przedsigbiorcy od razu moga dostrzec uprawnienia pozytywne

wynikajace z prawa ochronnego na znak towarowy dotyczace obrotu i reklamy towardw i ustug.
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Urzad odwotuje si¢ do tego przepisu odpowiadajac na zapytania przedsiebiorcow dotyczace
zakresu prawa na znak towarowy, a takze rozpatrujac sprawy na podstawie przestanki
negatywne] dla udzielenia prawa ochronnego — zgloszenia znaku towarowego, ktorego
uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe 0sob trzecich.

Przepis art. 243 projektu reguluje procedur¢ przedtuzenia prawa ochronnego na znak
towarowy 1 zasadniczo nie odbiega od przepisow obecnie obowigzujacej PWP. Warunkiem
przedtuzenia prawa ochronnego na dalszy 10 letni okres ochrony jest wniesienie w terminie
oplaty okresowej za ochrong. Projekt przewiduje mozliwos¢ prowadzenia przez Urzad
Patentowy postgpowania wyjasniajacego w sprawie przedtuzenia ochrony znaku towarowego.
W ramach tego postepowania wyjasniane moga by¢ watpliwosci co do wysokosci i uprawnienia
do wniesienia oplat oraz, watpliwosci co do zakresu ochrony podlegajacej przedtuzeniu.
Potrzeba wprowadzenia tej dodatkowej przestanki jest zwigzana z faktem, ze prawo ochronne
na znak towarowy moze by¢ przedtuzone w catosci lub w czgs$ci, w zaleznosci od woli
uprawnionego. Wnoszac optate za kolejny 10 letni okres ochrony uprawniony powinien
w tytule przelewu wskaza¢ numer prawa ochronnego i zakres zadanego przedluzenia
z podaniem klas towarowych lub okreslonych towaréw, dla ktorych ochrona ma zostac
przedluzona. W praktyce zdarza si¢ jednak, Ze informacje te nie sa przez uprawnionych
podawane i w rezultacie zakres zadanego przedluzenia nie jest jasny. Celem proponowanego
przepisu jest zlikwidowanie luki w dotychczasowych przepisach i umozliwienie Urzedowi
Patentowemu prowadzenia postepowania wyjasniajgcego w takich sytuacjach, tj. kiedy zakres
zadanego przedituzenia nie jest jednoznaczny. Ustepy 4 1 5 omawianego przepisu reguluja
kwesti¢ wpisu informacji o przedtuzeniu prawa ochronnego do rejestru znaku towarowego oraz
wykreslenia z tego rejestru blednego wpisu. Projekt jest powtdrzeniem dotychczasowych

regulacji w tym zakresie.

Rozdzial 6: Uniewaznienie 1 wyga$niecie prawa ochronnego na znak towarowy

Przepisy o uniewaznieniu i1 stwierdzaniu wygasni¢cia prawa ochronnego na znak
towarowy przeniesiono z dotychczasowej PWP.

Analogicznie jak w PWP uregulowano przestanki wystgpienia z wnioskiem
0 uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy, wskazujgc zaroOwno przestanki
uzasadniajace wystapienie z takim wnioskiem, jak i sytuacje, w ktérych z takim wnioskiem nie

mozna wystapi¢ (art. 255 1 art. 256 projektu).
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W projekcie uregulowano takze mozliwo$¢ wystapienia przez uprawnionego do znaku
towarowego z zarzutem braku uzywania wczesniejszego znaku towarowego w toku
postepowania o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy 1 uniewaznienia uznania
ochrony migdzynarodowego znaku towarowego (art. 257 1 258 projektu).

W projekcie, podobnie jak jest w PWP, uregulowano takze przestanki wygasniecia
prawa ochronnego na znak towarowy oraz postepowanie o stwierdzenie wygasniecia takiego

prawa (art. 259-263 projektu).

Dzial VIII: Oznaczenia geograficzne produktow rzemieslniczych i przemysltowych

Do 2023 roku nie istniata jednolita i zharmonizowana ochrona oznaczen geograficznych
na produkty rzemie$lnicze i przemystowe. Na poziomie unijnym zapewniona byla jedynie
jednolita ochrona oznaczenia geograficznego w przypadku win, win aromatyzowanych,
napojow spirytusowych oraz produktow rolnych i1 $rodkow spozywczych. Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2411 z dnia 18 pazdziernika 2023 r. w sprawie
ochrony oznaczen geograficznych produktow rzemies§lniczych i1 przemystowych oraz
zmieniajacego rozporzadzenia (UE) 2017/1001 1 (UE) 2019/1753 (Dz. Urz. UE L 2023/2411 z
27.10.2023 r., str. 1, dalej powotywane jako ,,rozporzadzenie 2023/2411”), ustanowito na
poziomie UE zharmonizowang, jednolita ochrong oznaczen geograficznych w odniesieniu do
produktow rzemie$lniczych i przemystowych. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem postgpowanie
dotyczace rejestracji oznaczen geograficznych na produkty rzemieslnicze 1 przemystowe
odbywa si¢ na poziomie unijnym, jednak zostato ono podzielone na dwa etapy, w tym etap
krajowy. W projekcie uregulowano etap krajowy procedury badania wnioskéw o rejestracje,
wnioskoOw o zmiang specyfikacji produktu, czy wnioskow o uniewaznienie rejestracji
oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych. Uregulowano takze
zasady wydawania przez organy Inspekcji Handlowej poswiadczenia zezwolenia na stosowanie
oznaczenia geograficznego oraz kontroli produktow dostepnych na rynku, monitorowania

stosowania oznaczeh geograficznych na rynku, w tym w handlu elektronicznym.

W projekcie powielono rozwigzania zaproponowane w procedowanym obecnie
projekcie ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci przemyslowej i ustawy o Inspekcji
Handlowej (UC143). Zmiany wprowadzone w przedmiotowym projekcie beda

odzwierciedlane w przedktadanym projekcie UCSI.

Strona 59 z 158



Dzial VIII ,,0znaczenia geograficzne produktéw rzemieslniczych i przemystowych”

obejmuje 7 rozdziatow:

1) Rozpatrywanie wniosku o rejestracj¢ oznaczenia geograficznego produktéw
rzemieslniczych i przemystowych;

2) Krajowy sprzeciw;

3) Tymczasowa ochrona krajowa oznaczenia geograficznego produktéw rzemieslniczych
1 przemystowych;

4) Zmiana specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego produktéw rzemie$lniczych
1 przemystowych;

5) Uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych
1 przemystowych;

6) Kontrola oznaczen geograficznych produktéw rzemie$lniczych i przemystowych;

7) Rada do spraw Oznaczen Geograficznych Produktow  Rzemie$lniczych

1 Przemystowych.

Rozdzial 1 Rozpatrywanie wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego produktow

rzemie$lniczych 1 przemystowych

W przedmiotowym rozdziale okre§lono postegpowanie w sprawie rejestracji oznaczen
geograficznych na etapie krajowym procedury rejestracji oznaczen geograficznych, o ktorym
mowa w rozdziale 2 rozporzadzenia 2023/2411. Projektowane przepisy majg na celu okreslenie
krajowej procedury oceny wnioskow o rejestracj¢ oraz okreSlenie organow
1 instytucji wlasciwych w procesie oceny tych wnioskéw. Zadania zwigzane z oceng wnioskow
o rejestracj¢ oznaczen geograficznych produktow rzemieslniczych 1 przemystowych
powierzono Urzgdowi Patentowemu (art. 12 rozporzadzenia 2023/2411) oraz Radzie do Spraw
Rejestracji Oznaczen Geograficznych Produktow Rzemie$lniczych 1 Przemystowych (dalej
powolywana jako ,Rada”), ktora bedzie organem opiniodawczo-doradczym Urzgdu

Patentowego.

Rozpatrywanie wnioskOw o rejestracje oznaczenia geograficznego bgdzie nalezato do

ekspertow.

Whioski o rejestracj¢ oznaczenia geograficznego beda sktadane do Urzedu Patentowego

za posrednictwem systemu teleinformatycznego Urzedu Patentowego. W praktyce bedzie to
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Platforma Ustlug Elektronicznych Urzedu Patentowego (PUEUP), gdzie zostang udostgpnione

formularze dostosowane do potrzeb rejestracji oznaczen geograficznych.

Projektowane przepisy precyzujg warunki formalne wniosku o rejestracje oraz reguluja

postepowanie w przypadku brakow formalnych takiego wniosku.

Warunki formalne wniosku okresla art. 13 ust. 2 rozporzadzenia 2023/2411. Zgodnie ze

wskazanym przepisem wniosek o rejestracje oznaczenia geograficznego zawiera:

e specyfikacj¢ produktu, o ktorej mowa w art. 9 rozporzadzenia 2023/2411;

e jednolity dokument, o ktorym mowa w art. 10 rozporzadzenia 2023/2411; oraz

e dokumentacje¢ towarzyszaca, o ktérej mowa w art. 11 rozporzadzenia 2023/2411.

Do wniosku beda mogly zosta¢ dotaczone rowniez wzory etykiet produktu, o ile
wnioskodawca wskaze w specyfikacji produktu lub jednolitym dokumencie, ze w odniesieniu

do danego produktu bedzie stosowana etykieta.

W przypadku brakéw formalnych wniosku, Urzad Patentowy wezwie do jego
uzupehnienia, pod rygorem umorzenia postgpowania. W postanowieniu wzywajacym do
uzupelnienia brakoéw, usuniecia stwierdzonych usterek, Urzad Patentowy wyznaczy

wnioskodawcy termin.

Whiosek bedzie mogt zosta¢ ztozony przez podmioty okreslone w art. 8 rozporzadzenia
2023/2411 tj. grupe producentow oraz, w okreSlonych przypadkach, przez pojedynczego
producenta, wojewode lub organ jednostki samorzadu terytorialnego, wtasciwy ze wzgledu na
teren, do ktorego odnosi si¢ dane oznaczenie geograficzne. Wojewoda lub organ jednostki
samorzadu terytorialnego bedzie mégt udzieli¢ pomocy w przygotowaniu wniosku o rejestracje
oznaczenia geograficznego, przygotowaniu wniosku o zmiang specyfikacji produktu,
W postepowaniu w sprawie krajowego sprzeciwu wobec wniosku o rejestracj¢ oznaczenia
geograficznego, czy tez w przygotowaniu zawiadomienia zawierajacego uwagi, o ktorym

mowa w art. 27 ust. 1 rozporzadzenia 2023/2411 (art. 269 projektu)

Urzad Patentowy po stwierdzeniu, Ze wniosek o rejestracj¢ oznaczenia geograficznego
spelnia wymogi okreslone w art. 8 i art. 13 ust. 2 rozporzadzenia 2023/2411, przekaze wniosek
o rejestracje oznaczenia geograficznego Radzie. Rada w terminie trzech miesigcy bedzie
zobowigzana wyda¢ opini¢ o spelnieniu przez wniosek wymogow, okreslonych w art. 6

rozporzadzenia 2023/2411.
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Po uzyskaniu opinii Rady, Urzad Patentowy ogtosi w ,,Biuletynie Urzgdu Patentowego”
informacje o nazwie oznaczenia geograficznego wskazanego we wniosku o rejestracje, dacie
wplywu tego wniosku, wnioskodawcy (imig¢, nazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub
siedziba) oraz specyfikacji produktu. Specyfikacja produktu bedzie podawana do publicznej
wiadomosci. W praktyce specyfikacja produktu bedzie dostgpna na stronie internetowej Urzgdu

Patentowego — e-wyszukiwarka (art. 271 projektu).

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek spelnia wymagania wynikajace art. 6, 8 1 13 ust.
2 rozporzadzenia 2023/2411, Urzad Patentowy wyda decyzje stwierdzajaca spetnienie przez
wniosek o rejestracje oznaczenia geograficznego wymagan wynikajacych z przepisow Unii

Europejskiej, jezeli:

e uplynie bezskutecznie termin na wniesienie krajowego sprzeciwu wobec wniosku

o rejestracj¢ oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych,
e krajowy sprzeciw zostanie oddalony.

Po uprawomocnieniu si¢ ww. decyzji stwierdzajacej spelnienie przez wniosek
0 rejestracje oznaczenia geograficznego wymagan wynikajagcych z przepisow Unii
Europejskiej, Urzad przekaze wniosek o rejestracje do Urzedu Unii Europejskiej do spraw

Wiasnosci Intelektualnej — zwanego dalej ,,EUTPO”.

Jezeli natomiast wniosek nie spelni ww. wymagan wynikajacych z rozporzadzenia
2023/2411 lub po prawomocnym wydaniu decyzji o uwzglednieniu krajowego sprzeciwu
wobec wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego, Urzad wyda decyzje stwierdzajgca
niespelnienie przez wniosek o rejestracje oznaczenia geograficznego wymagan wynikajacych

z przepisoOw prawa Unii Europejskie;.

Informacje, o kazdej z ww. decyzji Urzgdu, zostang opublikowane w ,,Wiadomos$ciach
Urzedu Patentowego”. W przypadku wydania decyzji stwierdzajgcej spetnienie przez wniosek
wymagan wynikajacych z przepisoOw unijnych, specyfikacja produktu bedzie udostgpniania na
stronie internetowej Urzedu Patentowego (art. 272 projektu).

Po przekazaniu wniosku do EUIPO, wniosek ten bedzie dalej rozpatrywany przez EUIPO.
EUIPO zbada, czy:

e wniosek nie zawiera oczywistych bltedow;

e informacje dostarczone na podstawie art. 22 ust. 1, 2 lub 3 rozporzadzenia 2023/2411,

w zaleznosci od przypadku, sg kompletne; oraz
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e jednolity dokument jest precyzyjny i ma charakter techniczny zgodnie z art. 10

rozporzadzenia 2023/2411.

EUIPO, rozpatrujac wniosek, uwzgledni wynik krajowego etapu procedury rejestracji.
Ponadto, EUIPO jest uprawnione do zwrocenia si¢ do Urzedu Patentowego o informacje
uzupeltniajace albo w przypadku, gdy wniosek okaze si¢ niekompletny lub niedoktadny, do jego
uzupetnienia lub poprawienia. W takim przypadku, Urzad Patentowy bedzie zobowigzany do
przekazania EUIPO wnioskowanych informacji. Nie mozna wykluczy¢, ze wykonanie
wezwania EUIPO bedzie wymagato przedlozenia przez wnioskodawce stosownych wyjasnien,
stad przewidziano mozliwo$¢ wezwania wnioskodawcy, postanowieniem, do przekazania
stosownych informacji w wyznaczonym terminie. Zauwazy¢ nalezy, ze brak przekazania
informacji EUIPO moze skutkowaé¢ odrzuceniem wniosku o rejestracj¢ oznaczenia
geograficznego przez EUIPO.

W przypadku, gdy w wyniku ww. wymiany korespondencji, w specyfikacji produktu
zostang wprowadzone zmiany, Urzad Patentowy zaktualizuje jednolity dokument, oglosi
w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” informacj¢ o wprowadzonych zmianach i udostgpni
zmieniong specyfikacje produktu na stronie internetowej Urzedu Patentowego. Jezeli zmiany
te bedg istotne, wowczas zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporzadzenia 2025/1956, Urzad Patentowy
bedzie uprawniony do przeprowadzenia ponownej procedury krajowego sprzeciwu. Wowczas
Urzad Patentowy oglosi w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” informacj¢ o wprowadzonych
zmianach i udost¢pni zmieniong specyfikacj¢ produktu na stronie internetowej Urzgdu
Patentowego. Publikacja ta otworzy ponowng droge do zlozenia krajowego sprzeciwu przez

zainteresowane podmioty (art. 273 projektu).

Rozdzial 2: Krajowy sprzeciw

W terminie trzech miesiecy od daty ogloszenia w ,,Biuletynie Urzgdu Patentowego”
o ztozeniu wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego osoba, o ktorej mowa w art. 15 ust.
1 rozporzadzenia 2023/2411, bedzie mogta wnies¢ sprzeciw wobec tego wniosku, zwany dalej
»krajowym sprzeciwem”. Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2023/2411 krajowy sprzeciw
moze wnie$¢ kazda osoba majaca uzasadniony interes i siedzibg lub miejsce pobytu w panstwie
cztonkowskim odpowiedzialnym za krajowy etap rejestracji lub w panstwach cztonkowskich,

z ktorych pochodzi dany produkt.
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Podstawg krajowego sprzeciwu beda mogty stanowi¢ przestanki wskazane w art. 15 ust.

3 rozporzadzenia 2023/2411 tj.:

e oznaczenie geograficzne nie speilnia wymogdéw dla objecia ochrong okreslonych

w rozporzadzeniu 2023/2411,

e rejestracja oznaczenia geograficznego bytaby sprzeczna z art. 42 lub 43 lub art. 44 ust. 2

rozporzadzenia 2023/2411; lub

e rejestracja oznaczenia geograficznego zagrazataby istnieniu identycznej lub podobne;j
nazwy wykorzystywanej w handlu lub znaku towarowego, lub istnieniu produktow, ktore
znajdowaly si¢ w obrocie zgodnie z prawem przez co najmniej pie¢ lat poprzedzajacych

date ogloszenia o ztozeniu wniosku o rejestracje (art. 274 projektu).

Postgpowanie w sprawie krajowego sprzeciwu zostalo uregulowane w taki sposob, by
byly spelnione warunki okreslone w rozporzadzeniu 2023/2411 1 jednoczes$nie procedura ta
byta jak najbardziej zblizona do instytucji sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego, przy

zachowaniu odmiennosci obu tych przedmiotow wiasno$ci przemystowe;.

Projektowane przepisy okre$laja wiec warunki formalne, jakie spelnia¢ ma krajowy

sprzeciw, a takze dalsze postepowanie w przypadku stwierdzenia brakow.
Krajowy sprzeciw zawiera:
e oznaczenie stron;

e wskazanie oznaczenia geograficznego produktow rzemie$lniczych i przemystowych,

wobec ktorego krajowy sprzeciw jest wnoszony;

e wskazanie podstawy prawnej 1 zwigzle przedstawienie okolicznosci faktycznych
1 dowodow na ich poparcie, w tym wskazanie uzasadnionego interesu wnoszacego krajowy

Sprzeciw;
e okreslenie zakresu krajowego sprzeciwu;
e podpis wnoszacego krajowy sprzeciw albo petnomocnika.

Konieczne bedzie takze dotgczenie pelnomocnictwa, jezeli wnoszacy krajowy sprzeciw

ustanowi pelnomocnika oraz dowodu uiszczenia oplaty od krajowego sprzeciwu.

Do rozpatrzenia krajowego sprzeciwu Prezes Urzedu Patentowego wyznaczy eksperta.
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W przypadku brakow krajowego sprzeciwu, Urzad wezwie do ich uzupeienia.
W przypadku nieuzupehnienia brakéw w wyznaczonym terminie, krajowy sprzeciw pozostawia
si¢ bez rozpoznania. Informacja o wniesieniu krajowego sprzeciwu bedzie oglaszana

w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego™.

Krajowy sprzeciw zostanie uznany za wniesiony w dniu, w ktorym wplynie do Urzedu.
Krajowy sprzeciw wniesiony po terminie, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (art. 274 —

278 projektu).

Urzad Patentowy niezwtocznie zawiadomi wnioskodawce o wniesieniu krajowego
sprzeciwu 1 wezwie strony do ugodowego rozstrzygnigcia sporu. Termin na ugodowe
rozstrzygniecie sporu moze zosta¢ jednokrotnie przedtuzony o kolejne trzy miesigce, na zgodny
wniosek stron. Po uptywie terminu do ugodowego rozstrzygniecia sporu, Urzad Patentowy
wezwie wnioskodawce do udzielenia, w wyznaczonym terminie, odpowiedzi na krajowy
sprzeciw. Brak udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w ww. terminie bgdzie skutkowat uznaniem

krajowego sprzeciwu za zasadny.

Ztozone krajowe sprzeciwy (wraz z odpowiedzig na sprzeciw), podobnie jak wnioski

o rejestracj¢, beda przekazywane Radzie do zaopiniowania (art. 280 projektu).

Projektowane przepisy wskazuja na rodzaje decyzji wydawanych po rozpatrzeniu
krajowego sprzeciwu. Urzad Patentowy, po uzyskaniu opinii Rady, bedzie moglt wydac decyzje
0 uznaniu krajowego sprzeciwu za zasadny, o jego oddaleniu, lub - gdy z opinii Rady bedzie
wynika¢, ze wniosek o rejestracje oznaczenia geograficznego i1 krajowy sprzeciw sg zasadne -
wezwie wnioskodawce 1 wnoszacego krajowy sprzeciw do zlozenia wspdlnego wniosku
0 rejestracj¢ oznaczenia geograficznego produktow rzemie$lniczych 1 przemystowych.
W przypadku nieztozenia uzgodnionego wniosku o rejestracj¢ w wyznaczonym terminie,
postepowanie w sprawie krajowego sprzeciwu zostanie umorzone i zostanie wydana decyzja
stwierdzajaca niespetnianie przez wniosek o rejestracje wymagan zawartych przepisach Unii
Europejskiej. Analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku postepowania sprzeciwowego
i spornego, do kosztow postgpowania beda odpowiednio stosowane przepisy obowigzujace

w postepowaniu cywilnym (art. 281 projektu).

Ponadto, zgodnie z art. 25 rozporzadzenia 2023/2411, podmiotem wnoszacym sprzeciw
na etapie unijnym moze by¢ rowniez panstwo czlonkowskie. Zgodnie z projektem uprawnienie

to bedzie przystugiwato Urzgdowi Patentowemu. Sprzeciw bedzie mogt zosta¢ wniesiony przez

Strona 65 z 158



Urzad Patentowy w odniesieniu do kazdego opublikowanego przez EUIPO oznaczenia

geograficznego.

Roéwniez zawiadomienie zawierajace uwagi, o ktorym mowa art. 27 rozporzadzenia

2023/2411, bedzie mogt ztozy¢ przez Urzad Patentowy (art. 282 projektu).

Rozdzial 3: Tymczasowa ochrona krajowa oznaczenia geograficznego produktow

rzemie$lniczych 1 przemystowych

W projektowanej ustawie przewidziano mozliwo$¢ przyznania tymczasowej ochrony
krajowej oznaczeniom geograficznym produktow rzemieslniczych i przemystowych, zgodnie
z uprawnieniem przyznanym panstwom czlonkowskim Unii Europejskiej w art. 18
rozporzadzenia 2023/2411. Tymczasowa ochrona krajowa bedzie przyznawana wskazanym we
wniosku oznaczeniom geograficznym, w odniesieniu do ktorych wnioski o rejestracje zostang
przekazane do EUIPO. Tymczasowa ochrona krajowa bedzie przyznawana do czasu podjgcia
przez EUIPO decyzji w sprawie rejestracji danego oznaczenia geograficznego (o rejestracji
oznaczenia geograficznego lub odrzuceniu wniosku). Tymczasowa ochrona ustanie réwniez

w przypadku wycofania wniosku (art. 285 projektu).

Oznaczenia geograficzne produktéw rzemieslniczych 1 przemyslowych objete
tymczasowg ochrong krajowa beda chronione w zakresie wynikajacym z art. 40 rozporzadzenia
2023/2411. Producentowi bedzie przystugiwalo prawo uzywania oznaczenia geograficznego
produktéw rzemieslniczych 1 przemystowych objetego tymczasowg ochrong krajowa, zgodnie

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji tego produktu (art. 286 i1 287 projektu).

W przypadku objecia oznaczenia geograficznego tymczasowa ochrong krajowa
uprawniony bedzie mial mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia nawet wowczas,
gdy ostatecznie oznaczenie geograficzne nie zostanie zarejestrowane. Roszczenia te beda
mogly by¢ dochodzone za okres, w ktérym trwala tymczasowa ochrona krajowa (art. 468

projektu).
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Rozdzial 4: Zmiana specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego produktow

rzemieslniczych i1 przemystowych

W  projekcie wprowadzono regulacje dotyczace zmian specyfikacji produktu,
uwzgledniajgce wynikajacy z przepiséw rozporzadzenia 2023/2411 podziat tych zmian na

zmiany:

e unijne — w rozumieniu art. 31 ust. 3 rozporzadzenia 2023/2411,

e standardowe — w rozumieniu art. 31 ust. 5 rozporzadzenia 2023/2411,
e tymczasowe — w rozumieniu art. 31 ust. 6 rozporzadzenia 2023/2411.

Whnioski o ww. zmiany mogg by¢ sktadane przez podmioty okre§lone w art. art. 31 ust.
1 rozporzadzenia 2023/2411 tj. wnioskodawce, w imieniu ktérego zarejestrowano oznaczenie

geograficzne, lub producenta uzywajacego oznaczenia geograficznego.

Zmian¢ uznaje si¢ za unijng, w przypadku, gdy wymaga modyfikacji jednolitego

dokumentu i gdy spetniono co najmniej jeden z ponizszych warunkow:

e zmiana polega na zmianie w nazwie chronionej jako oznaczenie geograficzne lub

W stosowaniu tej nazwy;

e istnieje ryzyko, ze zmiana ostabitaby zwigzek miedzy obszarem geograficznym

a produktem, o ktorym mowa w jednolitym dokumencie; lub
e zmiana wigze si¢ z ograniczeniami dotyczacymi wprowadzania produktu do obrotu.

Zmiany te rozpatrywane beda przez Urzad Patentowy w zakresie okreslonym w art. 31

ust. 4 rozporzadzenia 2023/2411 tj. zostang przeprowadzone kroki etapu krajowego.

Kazda zmian¢ w specyfikacji produktu zarejestrowanego oznaczenia geograficznego,
1nng niz wyzej opisana zmiana unijna, uznaje si¢ za zmian¢ standardowg i wchodzi ona w zakres
kompetencji panstwa cztonkowskiego. Urzad Patentowy bedzie zatwierdzat te zmiany

1 informowat o nich EUIPO.

Zmiang standardowa uznaje si¢ za zmian¢ tymczasowa, w przypadku, gdy dotyczy
zmiany tymczasowe] w specyfikacji produktu wynikajacej z nalozenia obowigzkowych
srodkdw sanitarnych przez organy publiczne, z kleski zywiolowej lub niekorzystnych
warunkéw pogodowych formalnie uznanych przez wlasciwe organy lub z katastrofy

spowodowanej przez cztowieka, takiej jak wojna, zagrozenie wojng lub atak terrorystyczny.
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Urzad Patentowy bedzie rozpatrywal wnioski o zmian¢ standardowa lub zmiane
tymczasowa specyfikacji produktu oznaczenia geograficznego, o ktérym mowa w art. 19 ust. 1
rozporzadzenia 2025/1956, tj. oznaczen geograficznych, ktoérych obszar geograficzny obejmuje

terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Whniosek musi spetnia¢é wymogi zawarte w art. 19 ust. 3 rozporzadzenia 2025/1956 tj.
konieczne jest przedstawienie opisu zmian standardowych i streszczenie powodow, dla ktérych
wnioskuje si¢ o zmiany, a takze powodow, dla ktorych proponowane zmiany s3 zmiang
standardowg zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporzadzenia (UE) 2023/2411. W przypadku brakéw
formalnych wniosku, Urzad wezwie, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia
postgpowania, do usuni¢cia w wyznaczonym terminie, stwierdzonych usterek lub brakow.

Od wniosku bedzie pobierana optata (art. 290 1 291 projektu).

Urzad Patentowy ogtosi w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” o zlozeniu wniosku
0 zmian¢ unijng, zmian¢ standardowa lub zmian¢ tymczasowa specyfikacji produktu.
Ogloszenie to otworzy droge do przeprowadzenia procedury sprzeciwu od wniosku
o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu. W odniesieniu do tej procedury znajda
odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczace krajowego sprzeciwu. Wnioski o zmiang
specyfikacji produktu i sprzeciwy od wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu

beda opiniowane przez Rade (art. 292 projektu).

Po uzyskaniu opinii Rady, w przypadku zmiany unijnej specyfikacji produktu, Urzad
Patentowy wyda decyzje¢ o uznaniu wniosku za zasadny albo o oddaleniu tego wniosku.
Analogicznie jak to ma miejsce w przypadku wnioskOw o rejestracj¢ oznaczenia
geograficznego, po uprawomocnieniu si¢ decyzji o uznaniu wniosku za zasadny, Urzad
Patentowy przekaze ten wniosek EUIPO. Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporzadzenia 2025/1956,
Urzad Patentowy zaktualizuje takze specyfikacj¢ produktu (art. 293 projektu).

Natomiast w przypadku zmian standardowych lub tymczasowych, Urzad Patentowy, po
uzyskaniu opinii Rady, wyda decyzj¢ o zatwierdzeniu zmiany standardowej lub tymczasowej
specyfikacji produktu albo o odmowie zatwierdzenia zmiany standardowej lub tymczasowe;j
specyfikacji produktu. W przypadku zmiany tymczasowej specyfikacji produktu Urzad
Patentowy okresli dodatkowo czas jej obowigzywania. Urzad Patentowy oglosi
w ,,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” informacj¢ o zatwierdzeniu zmiany standardowej
lub tymczasowej specyfikacji produktu. Po zatwierdzeniu zmian w specyfikacji, Urzad
Patentowy zaktualizuje specyfikacje produktu, opublikuje w ,,Wiadomosciach Urzgdu
Patentowego” informacj¢ o zatwierdzeniu zmiany standardowej lub tymczasowej specyfikacji
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produktu i poda do publicznej wiadomosci, na stronie internetowej Urzedu Patentowego,
zmieniong specyfikacje produktu. Jednoczesnie, Urzad Patentowy powiadomi EUIPO
o zatwierdzonej zmianie standardowej lub tymczasowej produktu, w sposob okreslony

odpowiednio w art. 23 lub art. 24 rozporzadzenia 2025/1956 (art. 294 projektu).

Rozdzial 5: Uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktow

rzemie$lniczych 1 przemystowych

Zgodnie z projektem, Urzad Patentowy bedzie rozpatrywal wnioski o uniewaznienie
rejestracji oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych w zakresie,

o ktorym mowa w art. 32 rozporzadzenia 2023/2411 (art. 295 projektu).

Whniosek o wuniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego w Urzedzie
Patentowym bedzie mogta ztozy¢ osoba wskazana w art. 25 ust. 8 rozporzadzenia 2025/1956
tj. kazda osoba fizyczna lub prawna, ktéra ma uzasadniony interes i siedzib¢ lub miejsce pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej. Od wniosku o uniewaznienie rejestracji oznaczenia
geograficznego produktéw rzemieslniczych i przemystowych bedzie pobierana optata (art. 296

projektu).

Whniosek musi by¢ zgodny z wymogami zawartymi w art. 25 ust. 1 rozporzadzenia
2025/1956. Jezeli wniosek nie bedzie spetnial wymogoéw formalnych, Urzad Patentowy wezwie
wnioskodawce, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postepowania, do usunigcia

W wyznaczonym terminie, stwierdzonych usterek lub brakow (art. 297 1298 projektu).

Urzad Patentowy niezwlocznie zawiadomi wnioskodawce w imieniu, ktérego
zarejestrowano oznaczenie geograficzne o wniosku o uniewaznienie rejestracji oznaczenia
geograficznego produktéw rzemieslniczych i przemystowych. Do rozpatrywania wniosku

o uniewaznienie znajda odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczace krajowego sprzeciwu tj.
e wniosek bedzie rozpatrywany przez wskazanego przez Prezesa Urzedu eksperta;

e zostanie wyznaczony termin na ugodowe rozstrzygnigcie sporu, a po jego uptywie zostanie

skierowane do uprawnionego wezwanie o udzielenie odpowiedzi na wniosek;
e wniosek o uniewaznienie i odpowiedz na wniosek bgda opiniowane przez Radeg;

e do kosztow postepowania znajdg zastosowanie przepisy obowigzujace w postepowaniu

cywilnym.
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Urzad Patentowy, po uzyskaniu opinii Rady wyda decyzje o uznaniu wniosku
0 uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktéw rzemie$lniczych
1 przemyslowych za zasadny albo decyzje o oddaleniu wniosku o uniewaznienie. Po
uprawomocnieniu si¢ decyzji o uznaniu wniosku o uniewaznienie za zasadny, Urzad Patentowy
przekaze wniosek EUIPO, ktore bedzie odpowiedzialne za przeprowadzenie unijnego etapu

procedury (art. 299 projektu).

Przewidziano takze, ze w przypadkach, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 1 2
rozporzadzenia 2023/2411 wniosek o uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego

moze takze ztozy¢ Prezes Urzedu Patentowego tj., gdy:

e oznaczenie geograficzne zarejestrowano z naruszeniem art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 lub 2 lub

art. 44 ust. 2 rozporzadzenia 2023/2411,
¢ nie jest juz mozliwe zapewnienie zgodnos$ci produktu ze specyfikacja produktu,

e 7aden produkt z tym oznaczeniem geograficznym nie zostat wprowadzony do obrotu przez

co najmniej pie¢ kolejnych lat (art. 300 projektu).

W przypadku, o ktéorym mowa w art. 25 ust. 9 rozporzadzenia 2025/1956 tj. gdy wniosek
o uniewaznienie opierac si¢ bedzie na podstawie, o ktérej mowa w art. 32 ust. 1 rozporzadzenia
2023/2411, a wskazana podstawa ma zastosowanie wyltgcznie poza obszarem wlasciwosci
terytorialnej Urzedu Patentowego, lub w przypadku gdy oznaczenie geograficzne,
w odniesieniu do ktérego wnioskuje si¢ o uniewaznienie, pochodzi z panstwa cztonkowskiego
innego niz panstwo cztonkowskie, w ktorym osoba sktadajaca wniosek ma siedzibe lub miejsce
pobytu, lub z panstwa trzeciego, nie przeprowadza si¢ krajowej procedury sprzeciwu. Urzad
Patentowy po stwierdzeniu, ze wniosek o uniewaznienie spetnia wymogi okreslone w art. 25
ust. 1 rozporzadzenia 2025/1956, przekaze go niezwlocznie EUIPO. Jezeli wniosek nie bedzie
spelniat wymogoéw formalnych, Urzad Patentowy wezwie wnioskodawce, w drodze
postanowienia, pod rygorem umorzenia postgpowania, do usuni¢cia w wyznaczonym terminie,

stwierdzonych usterek lub brakéw (art. 301 projektu).

Rozdzial 6: Kontrola oznaczen geograficznych produktdéw rzemieslniczych

i przemystowych

Rozporzadzenie 2023/2411 zobowigzuje panstwa cztonkowskie do ustanowienia

organu odpowiedzialnego za kontrole przewidziane w tym rozporzadzeniu. Konieczne jest
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uregulowanie zarowno kwestii zwigzanych z wilasciwos$cig organdow odpowiedzianych za
czynno$ci kontrolne, procedury wydawania poswiadczen zezwolenia na stosowanie oznaczenia
geograficznego produktéw rzemieslniczych i przemystowych, jak i postepowania kontrolnego.

Przepisy te ujeto w 3 oddziatach:
1) Organ kontroli;

2) Wydawanie poswiadczen zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego

produktéw rzemie$lniczych 1 przemystowych;

3) Postepowanie kontrolne.

Oddziat 1: Organ kontroli

Zgodnie z projektowanymi przepisami organem wlasciwym w sprawie kontroli
oznaczen geograficznych produktéw rzemieslniczych i przemystowych, o ktérej mowa w art.
49 rozporzadzenia 2023/2411, bedzie Inspekcja Handlowa, o ktorej mowa w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 656).

W projekcie wskazano, ze Wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej, bedzie
odpowiedzialny za:

e przyjmowanie o$wiadczen wlasnych producentow, o ktorych mowa w art. 51 ust. 2
rozporzadzenia 2023/2411 1 wydawanie decyzji w sprawie poswiadczenia zezwolenia na
stosowanie oznaczenia geograficznego produktéw rzemieslniczych i przemystowych;

e przeprowadzanie kontroli zgodnosci produktu objetego oznaczeniem geograficznym
produktow rzemie$lniczych i przemystowych, ktéorego dotyczy os$wiadczenie wlasne
producenta, ze specyfikacja produktu, na podstawie art. 51 ust. 5 rozporzadzenia
2023/2411;

e monitorowanie uzywania oznaczen geograficznych produktow rzemie$lniczych
1 przemystowych w zakresie wnikajacym z art. 54 rozporzadzenia 2023/2411, w tym bedzie
prowadzit rozeznanie rynku i przeprowadzal kontrole produktow objetych oznaczeniem

geograficznym produktéw rzemieslniczych i przemystowych oferowanych do sprzedazy.

Jednoczes$nie zadania zwigzane z rozpatrywaniem wnioskéw o udzielenie wzajemnej
pomocy, o ktorych mowa w art. 62 rozporzadzenia 2023/2411, w zakresie dotyczacym
czynnos$ci wykonywanych przez wojewddzkich inspektorow Inspekcji Handlowej, powierzono
Prezesowi UOKIK. Prezes UOKIK bedzie takze wiasciwy do wyrazenia zgody, o ktorej mowa
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w art. 33 ust. 7 rozporzadzenia 2025/1956, na udziat organu panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej w kontroli.

Zgodnie rozporzadzeniem 2025/1956 wiasciwe organy panstw cztonkowskich
przekazuja sobie, na wniosek, istotne informacje na temat kontroli przeprowadzonych na
podstawie tytutu IV rozporzadzenia 2023/2411. Informacje te moga obejmowac:

e wynik kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 51 ust. 5 rozporzadzenia 2023/2411
1 na podstawie art. 54 ust. 2 tego rozporzadzenia;

e os$wiadczenia wlasne, o ktérych mowa w art. 51 rozporzadzenia 2023/2411;

e poswiadczenie zezwolenia na stosowanie, o ktdrym mowa w art. 52 ust. 2 rozporzadzenia
2023/2411 oraz w zalaczniku III do niniejszego rozporzadzenia;

e S$rodki podejmowane w celu naprawienia niezgodnos$ci, o ktorych mowa w art. 52 ust. 4
rozporzadzenia 2023/2411;

e $rodki, o ktérych mowa w art. 54 ust. 2 rozporzadzenia 2023/2411.

Ponadto, w stosownych przypadkach, pomoc moze obejmowaé udzial wlasciwych
organdw panstwa cztonkowskiego w kontrolach urzedowych przeprowadzanych przez
wlasciwe organy innego panstwa czionkowskiego. W art. 34 rozporzadzenia 2025/1956
okreslono zar6wno sposob procedowania wnioskOw o udzielenie pomocy, jak i zasady udziatu

w kontrolach przeprowadzanych w innych panstwach cztonkowskich.

Prezes UOKIK bedzie takze zobowigzany do wykonywania, we wskazanym wyzej
zakresie, czynnosci sprawozdawczych wskazanych w art. 71 ust. 1 rozporzadzenia 2023/2411.
Powierzenie tych zadan Prezesowi UOKIK jest naturalne w $wietle kompetencji Prezesa
UOKIK wynikajacych z ustawy o Inspekcji Handlowej. W tym kontek$cie warto wskaza¢
w szczeg6lnosci na art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 1 9 ustawy o Inspekcji Handlowej. Przepisy te
przyznaja Prezesowi UOKIK zadania zwigzane z organizowaniem i koordynowaniem kontroli
o charakterze krajowym, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem zadan przez wojewddzkich
inspektorow, wydawanie wytycznych i zalecen majacych na celu utrzymanie jednolito$ci
postgpowania Inspekcji Handlowej 1 wreszcie, zadania zwigzane ze wspoOlpracy
z zagranicznymi stuzbami kontrolnymi o podobnym charakterze. Z kolei art. 71 rozporzadzenia
2023/2411 zobowigzuje Panstwa cztonkowskie do skladania Komisji sprawozdan m.in.
w zakresie:

e strategii 1 wynikow kontroli przeprowadzonych w celu zweryfikowania zgodnosci

zZ wymogami zwigzanymi z systemem ochrony oznaczen geograficznych produktow
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rzemies$lniczych i przemystowych ustanowionym niniejszym rozporzadzeniem, o czym
mowa w tytule IV rozporzadzenia 2023/2411,
e weryfikacji zgodno$ci na podstawie o$wiadczenia wlasnego, o czym mowa w art. 51
rozporzadzenia 2023/2411,
e monitorowania stosowania oznaczen geograficznych produktéw rzemie$lniczych
i przemystowych na rynku, o czym mowa w art. 54 rozporzadzenia 2023/2411.
Majac na uwadze, ze zadania te bedg wykonywane przez wojewodzkich inspektoréw
Inspekcji Handlowej wlasciwym jest, aby obowiazki sprawozdawcze w tym zakresie zostaty
powierzone Prezesowi UOKIK, ktéry sprawuje kontrole¢ nad wykonywaniem zadan przez

wojewodzkich inspektoréw Inspekcji Handlowe;.

Oddzial 2: Wrydawanie posSwiadczen zezwolenia na stosowanie oznaczenia

geograficznego produktdéw rzemieslniczych i przemystowych

Wojewoddzki inspektor Inspekcji Handlowej bedzie przyjmowat o§wiadczenia wlasne
producentéw, o ktérych mowa w art. 51 ust. 2 rozporzadzenia 2023/2411 oraz wydawat
poswiadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego danego produktu albo

odnawial istniejace po§wiadczenia.

Oswiadczenie whasne sktadane beda do wojewoddzkiego inspektora Inspekceji Handlowej
wlasciwego ze wzgledu na siedzibe, miejsce prowadzenia dzialalnosci albo miejsce
zamieszkania producenta. W przypadku niemozliwosci ustalenia wlasciwosci miejscowe;,
o$wiadczenie wlasne sktadane bedzie do Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Inspekcji

Handlowe;j (art. 303 projektu).

Wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej bedzie weryfikowat:

e kompletnos¢ i spojnos¢ informacji zawartych w oswiadczeniu wlasnym;

e zgodno$¢ informacji zawartych w os§wiadczeniu wlasnym ze specyfikacja produktu.

Przewidziano takze mozliwo$¢ wystapienia przez wojewodzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej do Urzedu Patentowego z wnioskiem o zajgcie stanowiska w sprawie zasadnosci
wydania poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktoéw
rzemie$lniczych 1 przemystowych. Urzad Patentowy przed zajeciem stanowiska bedzie mogt
zasiegna¢ opinii Rady. Wprowadzenie takiej mozliwosci jest w pelni uzasadnione, gdyz

niejednokrotnie wydanie rozstrzygnigcia w sprawie poswiadczenia zezwolenia na stosowanie
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oznaczenia geograficznego danego produktu moze wymaga¢ wiadomosci specjalnych, ktorymi

dysponowa¢ bedzie Rada (art. 304 projektu).

Do czasu wydania przez wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej decyzji
w sprawie poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktéw
rzemieslniczych 1 przemystowych, producent bedzie moégt wprowadzi¢ poprawki
w o$wiadczeniu wlasnym w celu usunigcia oczywistych pomytek lub niespojnosci. Obowigzek
wprowadzenia takiego uprawnienia wynika wprost z art. 51 ust. 3 zdanie 3 rozporzadzenia

2023/2411 (art. 305 projektu).

Wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej wyda decyzje o poswiadczeniu zezwolenia

na stosowanie oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych 1 przemystowych, jezeli:
¢ informacje w zawarte w oswiadczeniu wlasnym sg kompletne i spojne, oraz
¢ informacje w zawarte w oswiadczeniu wlasnym sg zgodne ze specyfikacja produktu.

Poswiadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktéw
rzemieslniczych 1 przemyslowych bedzie wydawane na okres trzech lat. Po uplywie tego
terminu, producent chcacy nadal stosowaé oznaczenie geograficzne, bedzie zobowigzany do
ponownego zlozenia o$wiadczenia wlasnego. W takim przypadku, w celu potwierdzenia
dalszej zgodnosci produktu ze specyfikacja produktu, zostanie przeprowadzona procedura
analogiczna jak w przypadku zlozenia o§wiadczenia wlasnego przed wprowadzeniem produktu

do obrotu (art. 308 1 309).

Wojewddzki inspektor Inspekcji Handlowej wyda decyzje o odmowie wydania
poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego danego produktu albo

odnowienia istniejgcego poswiadczenia, jezeli:

e informacje zawarte w o$swiadczeniu wlasnym producenta okazag si¢ niekompletne lub
niespojne;

e informacje zawarte w oswiadczeniu wlasnym nie beda zgodne ze specyfikacjg produktu lub

e stanowisko Urzedu Patentowego bedzie negatywne (art. 305 projektu).

Poswiadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktéw
rzemie$lniczych 1 przemystowych, oprocz elementow decyzji okreslonych w art. 107 § 1 KPA,

bedzie zawierad takze:
e oznaczenie identyfikujace oswiadczenie wlasne;
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e nazwe¢ chroniong jako oznaczenie geograficzne produktow  rzemieslniczych

1 przemystowych;

e numer 1 datg rejestracji oznaczenia geograficznego produktéw rzemieslniczych

1 przemystowych;
e rodzaj produktu;

e termin waznosci poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego

produktéw rzemieslniczych i przemystowych (art. 310 projektu).

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli, ze produkt nie speilnia wymagan
okreslonych w specyfikacji produktu, wtasciwy wojewddzki inspektor Inspekcji Handlowe;j
wyda decyzj¢ o cofnigciu poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego

produktéw rzemieslniczych i przemystowych (art. 311 projektu).

Od decyzji w sprawie poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia
geograficznego produktéw rzemieslniczych i przemystowych bedzie przystugiwato odwotanie

do Prezesa UOKIK.

Prezes UOKIK bedzie podawat do publicznej wiadomosci informacje o poswiadczeniach
zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktow rzemie$lniczych

1 przemystowych, obejmujace:

e imi¢ i nazwisko lub nazwe producenta;

e miejsce zamieszkania lub siedzibg producenta (miejscowosc);
e oznaczenie identyfikujace oswiadczenie wilasne;

e nazwe¢ chroniong jako oznaczenie geograficzne produktow  rzemieslniczych

1 przemystowych;

e numer 1 datg rejestracji oznaczenia geograficznego produktéw rzemieslniczych

1 przemystowych;
e rodzaj produktu;

e termin waznosci poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego

produktoéw rzemieslniczych i przemystowych;

e informacj¢ o waznos$ci poswiadczenia zezwolenia na stosowanie oznaczenia

geograficznego produktéw rzemieslniczych i1 przemystowych.
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W celu realizacji zadan zwigzanych z udostgpnianiem informacji o poswiadczeniach
zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktow rzemie$lniczych

1 przemystowych, Prezes UOKIK bedzie administratorem tych danych (art. 314 projektu).

W zakresie nieuregulowanym, do postepowania w sprawach dotyczacych poswiadczenia
zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego produktow rzemie$lniczych

i przemystowych beda stosowane przepisy Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Oddziat 3: Postepowanie kontrolne

Organ kontroli bedzie odpowiedzialny rowniez za monitorowanie uzywania oznaczen
geograficznych na rynku (art. 54 rozporzadzenia 2023/2411), w zwiazku z powyzszym
wprowadza si¢ procedury kontrolne dedykowane oznaczeniom geograficznych produktow

rzemies$lniczych i przemystowych.

Kontrole beda odnosi¢ si¢ dwoch grup podmiotow tj. producentdéw w rozumieniu art. 4
pkt 2 rozporzadzenia 2023/2411 tj. podmiotéw zaangazowanych w produkcje produktéw
rzemie$lniczych 1 przemystowych oraz sprzedawcow tj. podmiotdw oferujacych produkty
w handlu detalicznym, hurtowym, czy handlu elektronicznym. Co wazne ws$rod kazdej z tych
grup podmiotéw beda zardwno przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. — Prawo przedsigbiorcow (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, z p6ézn. zm.), jak
i podmioty, ktoére wymykaja si¢ tej definicji, ale prowadza dziatalno$¢ zarobkowa jako
producenci lub sprzedawcy, ktora nie bedzie dziatalnos$cig gospodarcza w rozumieniu art. 3
ustawy — Prawo przedsigbiorcow. Majac powyzsze na uwadze konieczne bylo takie
uksztattowanie regulacji, aby uwzgledniala zar6wno przedsigbiorcow, jak i podmioty nie
bedace przedsigbiorcami. Stad tez nie byto mozliwe wprowadzenie ogélnego odestania do
przepisow o Inspekcji Handlowej, w zwigzku z powyzszym celem uniknigcia powtarzania
regulacji zawartych w ustawie o Inspekcji Handlowej, zdecydowano si¢ na wskazanie wprost
przepisow, ktore beda mialy zastosowanie do postepowania kontrolnego prowadzonego
w sprawach dotyczacych oznaczen geograficznych produktow rzemie$lniczych
1 przemystowych. W postgpowaniu tym znajda zastosowanie art. 13 ust. 2 1 3, art. 15, art. 16
ust. 1-3 1 ust. 5, art. 17, art. 20-art. 22a, art. 26a, art. 27 ust. 2-4, art. 28 - art. 30 ustawy
o Inspekcji Handlowej oraz przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w art. 31 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tj. rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego trybu

pobierania 1 badania probek produktoéw przez organy Inspekcji Handlowe;.
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Okreslono takze precyzyjnie zakres odestania do ustawy — Prawo przedsigbiorcow.
W sprawach nieuregulowanych w przedktadanym projekcie, do kontroli przeprowadzanych
u sprzedawcy lub producenta bedacego przedsiebiorca znajdg zastosowanie przepisy rozdziatu
5 tej ustawy, z wyjatkiem art. 48 (uprzednie powiadamianie przedsigbiorcy o kontroli).
Natomiast, do kontroli przeprowadzanych u sprzedawcy lub producenta nie bedacego
przedsigbiorca beda stosowane przepisy rozdzialu 5 ustawy — Prawo przedsigbiorcow
dotyczace mikroprzedsiebiorcow, z wytaczeniem art. 51 (miejsce kontroli), art. 55a (kontrola
planowa), art. 57 (obowigzek prowadzenia ksigzki kontroli) i art. 60 (decyzja nakazujgca
wstrzymanie wykonywania dziatalnos$ci).  Jednocze$nie wskazano, ze kontrola lub
poszczegolne czynnosci kontrolne u sprzedawcy lub producenta nie bgdacego przedsigbiorca
moga by¢ przeprowadzane za posrednictwem operatora pocztowego, lub jesli kontrolowany
wyrazi zgode — z wykorzystaniem Srodkéw komunikacji elektronicznej lub w siedzibie

wojewodzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowe;.

Dopuszczono takze, w przypadku producentdéw posiadajacych poswiadczenie
zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego i jezeli jest to konieczne do ustalenia
zgodnosci produktu ze specyfikacja produktu, przeprowadzenie czynno$ci kontrolnych
w miejscu produkcji, w tym takze miejscu bedacym miejscem zamieszkania producenta. Takie
czynno$ci beda mogly by¢ przeprowadzone po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze
przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych w miejscu produkcji oraz w obecnosci
funkcjonariusza Policji. Natomiast w przypadku nieobecnosci producenta lub jego
przedstawiciela w czasie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych w miejscu produkeji,
czynnos$ci przeprowadzane beda w obecnos$ci przywotanego $wiadka, ktérym powinien by¢
funkcjonariusz publiczny, niebedacy jednak pracownikiem organu przeprowadzajacego
kontrolg. Przyjete w tym zakresie rozwigzanie musi z jednej strony uwzglednia¢ szczegdlng
sytuacje producenta nie bedacego przedsiebiorca, z konieczno$cig zapewnienia skutecznosci
kontroli. Niezbedne jest takie skonstruowanie przepisow, by zminimalizowaé ryzyko
wystapienia sytuacji, w ktorych producent poprzez swoja nieusprawiedliwiong nieobecnos¢

bedzie mégt w sposob nieuzasadniony unika¢ kontroli (art. 334 projektu).

Szczegdlnym rozwigzaniem proponowanym na gruncie projektowanej ustawy jest
rozeznanie rynku. Jest to narzedzie pozwalajace na wiasciwe realizowanie wynikajacego
z art. 54 rozporzadzenia 2023/2411 obowigzku monitorowania rynku, w tym w zakresie
produktéw oferowanych w sprzedazy detalicznej lub hurtowej, w tym w handlu

elektronicznym. Dziatania prowadzone w ramach rozeznania rynku bedg prowadzone przed
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wszczeciem ewentualnej kontroli, natomiast ustalenia z nich wynikajace beda mogty stanowic

podstawe do wszczgcia kontroli.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej
bedzie mogt prowadzi¢ rozeznanie rynku w celu zebrania informacji niezbednych do dokonania
analizy prawdopodobienstwa naruszenia prawa lub wszczgcia kontroli, w szczegdlnosci
informacji dotyczacych produktu, sprzedawcy lub producenta. Rozeznanie rynku bgdzie moglo
by¢ prowadzone takze w zwigzku z wnioskiem wiasciwego organu panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej o udzielenie wzajemnej pomocy wystosowanego zgodnie z przepisami sekcji
10 rozporzadzenia 2025/1956. Czynno$ci w ramach rozeznania rynku bedzie przeprowadzat
inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie legitymacji stuzbowej oraz upowaznienia,
okazywanych na zadanie producenta albo sprzedawcy objetych tymi czynnosciami. Czynnos$ci
te beda mogly by¢ przeprowadzane przy pomocy narzedzi teleinformatycznych lub utrwalane
w postaci zdje¢, a ich przebieg i ustalenia wynikajace z ich przeprowadzenia beda

dokumentowane w formie notatki shuzbowej (art. 316 projektu).

Wojewddzki inspektor Inspekcji Handlowej bedzie przeprowadzat kontrole
u sprzedawcow 1 producentow, jezeli na podstawie analizy prawdopodobienstwa naruszenia
prawa uzna za zasadne podjecie dzialan w zakresie ochrony oznaczen geograficznych
produktéow rzemieslniczych i przemystowych. Celem przeprowadzanych kontroli bedzie

ustalenie, czy:
e producent posiada po§wiadczenie zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego;
e produkt, jest zgodny ze specyfikacja tego produktu;

e doszlo do naruszenia ochrony oznaczenia geograficznego, o ktérej mowa w art. 40

rozporzadzenia 2023/2411.

Kontrole beda mogly by¢ prowadzone jako kontrole planowe i nieplanowane, a takze
w zwigzku z wnioskiem wiasciwego organu panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
o udzielenie wzajemnej pomocy, o ktorym mowa w art. 34 ust. 1 rozporzadzenia 2025/1956

(art. 317 projektu).

Kontrolg prowadzi¢ bedzie inspektor Inspekcji Handlowej po okazaniu
kontrolowanemu lub osobie przez niego upowaznionej legitymacji stuzbowej oraz doreczeniu
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez wojewodzkiego inspektora

Inspekcji Handlowe;j. Tre$¢ upowaznienia okresla art. 13 ustawy o Inspekcji Handlowe;.
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Z kolei w przypadku wydania przez Prezesa UOKIK zgody na udzial organu panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej w kontroli, upowaznienie do udzialu w kontroli wyda
wojewddzki inspektor Inspekcji Handlowej. Zakres upowaznienia zostanie okreslony zgodnie
z art. 34 ust. 3 rozporzadzenia (UE) 2025/1956 tj. z uwzglednieniem, ze pracownicy

wlasciwych organéw wnioskujacych:

e w kazdej chwili muszg by¢ w stanie przedstawi¢ pisemne upowaznienie okreslajace ich

tozsamo$¢ 1 funkcje urzedowe;

e otrzymuja od podmiotu dostgp — poprzez swoich posrednikéw i jedynie do celéw
przeprowadzanego administracyjnego postgpowania wyjasniajagcego — do tych samych
obiektéw 1 dokumentéw, do ktorych maja dostep pracownicy wiasciwych organdw, do

ktorych kierowany jest wniosek; oraz

e nie wykonuja z wlasnej inicjatywy zadnych czynnoSci w ramach postgpowan
wyjasniajacych powierzonych urzednikom wtasciwych organow, do ktérych kierowany jest

whniosek.

Projektowane przepisy przewiduja takze mozliwo$¢ zwrdcenia si¢ przez
wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej do wilasciwego ze wzgledu na miejsce
prowadzenia czynnos$ci kontrolnych komendanta Policji o udzielenie pomocy, jezeli istnieje
uzasadnione przypuszczenie, ze w toku czynnosci kontrolnych inspektor Inspekcji Handlowe;j
natrafi na opo6r, ktory utrudni lub uniemozliwi mu wykonywanie tych czynnosci. Uregulowano
zardbwno zasady wnioskowania o udzielanie pomocy, jak i sposéb rozliczania kosztéw jej
udzielenia. Zaproponowane rozwigzanie jest wzorowane na przepisach juz funkcjonujacych np.

na gruncie ustawy o Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin 1 Nasiennictwa.

Z pisemnym wnioskiem o udzielenie pomocy wojewddzki inspektor Inspekcji
Handlowej wystapi do komendanta Policji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
W pilnych przypadkach, wniosek bedzie moglt zosta¢ ztozony ustnie, bez zachowania
okreslonego 7 dniowego terminu, po okazaniu upowaznienia do przeprowadzenia kontroli oraz
legitymacji sluzbowej kontrolujacego. W takim przypadku, wojewodzki inspektor Inspekcji
Handlowej, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia zakonczenia czynnosci kontrolnych, bedzie

zobowigzany do przekazania na piSmie potwierdzenia ztozonego ustnie wniosku.

Pomoc udzielana przez komendanta Policji polega¢ bedzie na umozliwieniu
przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnos$ci przez zapewnienie porzadku w miejscu jej

przeprowadzania oraz osobistego bezpieczenstwa o0so6b obecnych w miejscu jej
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przeprowadzania, a takze ustalenie tozsamosci osob. Koszty poniesione przez Policj¢ z tytutu
udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynnos$ci kontrolnych ponosi wojewodzki inspektor
Inspekcji Handlowej. Koszty te ustalane beda na wniosek komendanta Policji, w wysokosci
1,5% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagrod
z zysku za poprzedni miesigc, oglaszanego przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego na
podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz U. z 2026 r.
poz. 38 z p6zn. zm.), za kazdy przypadek udzielenia pomocy (art. 320 projektu).

Do okreslenia miejsca i sposobu kontroli oraz zakresu uprawnien inspektora Inspekcji

Handlowej znajdg zastosowanie art. 15 i art. 16 ustawy o Inspekcji Handlowe;.

Oznacza to, ze kontrola bedzie przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego lub
w miejscu wykonywania dziatalno$ci oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego
wykonywania dzialalnosci przez kontrolowanego. Kontrola przeprowadzana bedzie
w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej, a w przypadku
nieobecnosci tych os6b w obecnosci innego pracownika kontrolowanego, ktéory moze by¢
uznany za osobe, o ktorej mowa w art. 97 ustawy Kodeks cywilny, lub w obecnosci
przywolanego $wiadka, ktérym powinien by¢ funkcjonariusz publiczny, niebedacy jednak
pracownikiem organu przeprowadzajacego kontrole. W tym miejscu warto ponownie zwrocic
uwage na szczeg6lng regulacje odnoszaca si¢ do producentdw posiadajacych poswiadczenie
zezwolenia na stosowanie oznaczenia geograficznego. Jak wyzej wskazano, jezeli bgdzie to
konieczne do ustalenia zgodnosci produktu ze specyfikacja produktu, dopuszczalne bedzie
przeprowadzenie czynnosci kontrolnych w miejscu produkcji, w tym takze miejscu bedacym
miejscem zamieszkania producenta. Takie czynnosci beda mogly by¢ przeprowadzone po
uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych w miejscu
produkcji oraz w obecnosci funkcjonariusza Policji. Natomiast w przypadku nieobecnosci
producenta lub jego przedstawiciela w czasie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych
w miejscu produkcji, czynno$ci przeprowadzane beda w obecnos$ci przywotanego $wiadka,
ktérym powinien by¢ funkcjonariusz publiczny, niebgdacy jednak pracownikiem organu

przeprowadzajacego kontrole.

Zakres uprawnien inspektora Inspekcji Handlowej okresla art. 16 ustawy o Inspekcji

Handlowej. Tym samym inspektor Inspekcji Handlowej bedzie mogt m.in.:
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e Dbadac¢ akta, dokumenty, ewidencje 1 informacje w zakresie objetym kontrolg oraz zagda¢ od
kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporzadzenia niezbednych kopii oraz urzedowego

ttumaczenia na j¢zyk polski dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym;

e dokonywa¢ ogledzin terendw, obiektow, pomieszczen, produktow 1 innych rzeczy

w zakresie objetym kontrolg;
e badac przebieg okreslonych czynnosci;

e legitymowac osoby w celu stwierdzenia ich tozsamosci, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb

kontroli;

e 7ada¢ od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie

pisemnych i ustnych wyjasnien w sprawach objetych zakresem kontroli;

e przestuchiwa¢ osoby w charakterze strony, $wiadka lub bieglego, jezeli jest to niezbgdne

dla wyczerpujacego wyjasnienia okolicznosci sprawy;
e zasiegac opinii bieglych, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb kontroli;
e zabezpiecza¢ produkty;
e pobiera¢ nieodptatnie probki produktéw do badan.

Projekt wprowadza szczeg6lne rozwigzanie jakim jest mozliwo$¢ wystgpienia w toku
kontroli do Urzedu Patentowego z wnioskiem o zajecie stanowiska. Urzad Patentowy, przed
zajeciem stanowiska, bedzie mogt zasiggna¢ opinii Rady. Jest to rozwigzanie analogiczne do
uprawnienia przewidzianego w ramach procedury wydawania po$wiadczenia zezwolenia na
stosowanie oznaczenia geograficznego produktéw rzemieslniczych i przemystowych (art. 319

projektu).

Zgodnie z projektowanymi przepisami producent lub sprzedawca bedacy w posiadaniu
produktéw lub dokumentow objetych zakresem kontroli przeprowadzanej u kontrolowanego
bedzie obowigzany, na zadanie inspektora Inspekcji Handlowej, do ich udostg¢pnienia.
Ustalenia kontroli bedg dokumentowane w protokole zgodnie z wymaganiami wynikajacymi
z art. 20 ustawy o Inspekcji Handlowej, a w przypadku zabezpieczenie produktow, pobrania
probek, dokonania ogledzin bedzie sporzadzany odrebny protokédl, zgodnie z zasadami
wynikajacymi z art. 21 ustawy o Inspekcji Handlowej. W toku kontroli beda mogty by¢
pobierane probki w celu ustalenia czy produkt jest zgodny ze specyfikacja tego produktu.

Probki beda pobierane nieodplatnie. Natomiast szczegdtowe zasady pobierania préobek,
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sporzadzania sprawozdan z przeprowadzonych badan czy zabezpieczenia probki kontrolnej,
beda przeprowadzane na zasadach okreslonych w ustawie o Inspekcji Handlowej. W tym
zakresie znajda rowniez zastosowanie przepisy rozporzadzenia w sprawie szczegotowego trybu
pobierania 1 badania probek produktow przez organy Inspekcji Handlowej. Koszty
przeprowadzony badan rowniez beda rozliczane na zasadach wynikajacych z art. 30 ustawy
i Inspekcji Handlowej tj. jezeli badania wykaza, ze produkt nie jest zgodny ze specyfikacja
tego produktu, kontrolowany bedzie obowigzany do uiszczenia kwoty stanowiace]

rownowartos¢ kosztow przeprowadzonych badan.

Majac na uwadze, Ze rozporzadzenie 2023/2411 wprowadza obowigzek kontroli
réwniez w zakresie sprzedazy w handlu elektronicznym przewidziano mozliwo$¢
przeprowadzania czynnos$ci kontrolnych w sposob zdalny. W tym zakresie zaproponowana
regulacja jest wzorowana na rozwigzaniu funkcjonujagcym w Ustawie o nadzorze nad ogélnym

bezpieczenstwem produktow.

W projekcie okreslono m.in. zasady okazywania upowaznienia do przeprowadzenia
kontroli oraz przypadki, w ktérych z réznych wzgledéw, nie ma mozliwosci wypetnienia
obowigzku okazania legitymacji i upowaznienia do kontroli. Zgodnie z projektowanym
przepisem, jezeli co najmniej dwie proby nawigzania kontaktu z kontrolowanym za pomoca
srodkdw komunikacji elektronicznej okaza si¢ nieskuteczne albo z innych powodow nie ma
mozliwosci wypelnienia ww. obowigzku za pomoca tych s$rodkdéw, upowaznienie do
przeprowadzenia kontroli w sposob zdalny dorgecza si¢ za posrednictwem operatora
pocztowego wraz z informacja, ze legitymacja zostanie okazana kontrolowanemu, na jego

zadanie, w siedzibie wojewodzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej (art. 323 projektu).

Projekt wprowadza takze uprawnieninie wojewddzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej do zadania od kontrolowanego, ktory oferuje produkt w handlu elektronicznym,
nieodplatnego dostarczenia tego produktu, w ilosciach niezbednych do przeprowadzenia badan
w celu ustalenia czy produkt jest zgodny ze specyfikacja tego produktu. Jednocze$nie na
kontrolowanego nalozono obowiazek dotozenia nalezytych staran, aby zabezpieczy¢ produkt
na czas transportu w sposob uniemozliwiajacy zmiang jakosci lub cech charakterystycznych

produktu (art. 324 projektu).

Uregulowano takze sposob dokonywania zakupu kontrolnego produktu oferowanego do
sprzedazy w handlu elektronicznym. Jezeli kontrola prowadzona w sposob zdalny obejmie
dokonanie zakupu kontrolnego, czynno$¢ ta rozpocznie kontrole. Jezeli produkt pozyskany
w ramach zakupu kontrolnego zostanie zakwalifikowany jako probka bedzie poddawany
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badaniom organoleptycznym lub laboratoryjnym. Kontrolowanemu bedzie doreczany protokét
ogledzin, a jezeli produkt zostanie zakwalifikowany jako probka, takze sprawozdanie z badan

organoleptycznych albo sprawozdanie z badan laboratoryjnych.

W projekcie okreslono zasady dokonywania zakupu kontrolnego, w tym przepisy
zapewniajace zachowanie anonimowos$ci inspektora Inspekcji Handlowej. W tym celu
inspektor bedzie uprawniony do postugiwania si¢ innym imieniem i nazwiskiem niz
rzeczywiste imi¢ 1 nazwisko oraz innym adresem zamieszkania niz rzeczywisty adres
zamieszkania, a takze innym adresem poczty elektronicznej niz stuzbowy adres poczty
elektronicznej, ktorego login nie ujawnia tozsamosci inspektora Inspekcji Handlowej. Przebieg
zakupu kontrolnego begdzie utrwalany za posrednictwem urzadzenia rejestrujacego obraz lub
dzwigk w zaleznos$ci od formy dokonania sprzedazy w handlu elektronicznym. Zapis ten bedzie
stanowit zalacznik do protokotu kontroli. Projekt okresla rowniez zakres danych gromadzonych
w celu identyfikacji kontrolowanego (nazwa lub firma albo imi¢ i nazwisko, adres prowadzenia
dziatalnosci i adres siedziby, adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej —
w przypadku, gdy zakup kontrolny bedzie dokonywany za posrednictwem tej strony, numer
telefonu — w przypadku, gdy zakup kontrolny bedzie dokonywany za posrednictwem tego
urzadzenia, identyfikator kontrolowanego w innych $rodkach komunikacji na odleglos¢, za

ktérych posrednictwem jest dokonywany zakup kontrolny).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, produkt pozyskany podczas kontroli
prowadzonej w sposob zdalny w pierwszej kolejnosci bedzie poddawany ogledzinom
i kwalifikowany jako probka. Jezeli produkt nie spelni warunkéw pozwalajacych na
zakwalifikowanie go jaki probki, wowczas wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej
ponownie zwrdci si¢ do kontrolowanego z zagdaniem nieodplatnego dostarczenia produktu albo
zakonczy kontrole, jezeli produkt zostal pozyskany w ramach zakupu kontrolnego. Z ogledzin
1 kwalifikacji probki produktu sporzadzany bedzie protokoét ogledzin, ktorego tres¢ okreslono
w projektowanych przepisach. Zgodnie z projektowanymi przepisami protokot bedzie zawierat
m.in. dane identyfikujace inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzajacego ogledziny,
informacje dotyczace upowaznienia do przeprowadzenia kontroli, dane dotyczace zadania
przekazania przez kontrolowanego produktu i date jego dostarczenia, informacje odnoszace si¢
do zakupu produktu. W protokole znajda si¢ réwniez informacje identyfikujace produkt,
informacje dotyczace kwalifikacji go jako probki, a takze uwagi inspektora Inspekcji

Handlowej przeprowadzajacego ogledziny. Jezeli probka bedzie poddawana badaniom
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organoleptycznym albo laboratoryjnym, wowczas z badan tych zostanie sporzadzane

sprawozdanie.

Produkt pozyskany w ramach zakupu kontrolnego bedzie podlegal zwrotowi po
zakonczeniu kontroli (jezeli bedzie mozliwy do uzytku zgodnego z przeznaczeniem) albo
w przypadku, gdy produkt pozyskany w ramach zakupu kontrolnego, nie zostanie
zakwalifikowany jako probka. Producent lub sprzedawca, od ktérego nabyto produkt w ramach
zakupu kontrolnego, bedzie obowigzany do przyjecia zwracanego produktu oraz zwrotu zaptaty
za zwracany produkt. O obowigzku przyje¢cia zwracanego produktu oraz zwrotu zaptaty za
zwracany produkt Wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej rozstrzyga¢ bedzie w drodze
postanowienia (postanowienie zaskarzalne). W przypadku odmowy przyjecia zwracanego
produktu podlega¢ on bedzie utylizacji albo bedzie mogt by¢ przedmiotem nieodptatnego
przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansoOw publicznych, fundacji czy
organizacji pozytku publicznego. W przypadku utylizacji produktu, koszty jej przeprowadzenia
poniesie producent lub sprzedawca, jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze produkt jest
niezgodny ze specyfikacja tego produktu, albo budzet panstwa, jezeli badania potwierdza

zgodnos¢ produktu ze specyfikacija (art. 325 — 331 projektu).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jezeli w toku kontroli zostana ustalone
okolicznosci wskazujace na popetnienie przestgpstwa okreslonego w art. 472 tj. podrobienia
zarejestrowanego oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych,
wojewodzki  inspektor Inspekcji Handlowej niezwlocznie wyda postanowienie
o zabezpieczeniu (postanowienie zaskarzalne), poinformuje wlasciwe organy $cigania oraz
ustali sposob postgpowania z pobranymi probkami lub produktami zakwalifikowanymi jako
probki. Postanowienie bedzie wydawane na okres 60 dni. Postanowienie o zabezpieczeniu
wygasnie z dniem otrzymania przez wojewddzkiego inspektora Inspekcji Handlowej informacji
o zabezpieczeniu produktow przez organy $cigania albo dla celu dochodzenia roszczen,
o ktorych mowa w art. 466 tj. roszczen z tytulu naruszenia prawa do zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystlowych w postepowaniu

cywilnym.

W projekcie przewidziano takze mozliwo$¢ przekazania przez wojewodzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, na wniosek os6b uprawnionych do dochodzenia roszczen
z tytulu naruszenia prawa do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, informacji

o wynikach kontroli. Informacje te bedg mogty obejmowac:
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e dane identyfikujace kontrolowanego;

e dane identyfikujace producenta;

e dane identyfikujace produkt;

e miejsce (adres) przeprowadzonej kontroli;
¢ ustalenia kontroli.

Wykluczono przy tym mozliwo$¢ przekazania informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa i innych informacji podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych

przepisow (art. 333 projektu).

Rozdzial 7: Rada do Spraw Oznaczeh Geograficznych Produktow Rzemieslniczych

1 Przemystowych

Rada do Spraw Rejestracji Oznaczen Geograficznych Produktow Rzemie$lniczych
1 Przemystowych bedzie organem opiniodawczo-doradczym Urzedu Patentowego w sprawach
rejestracji oznaczen geograficznych. W sktad Rady, obok przewodniczgcego — Prezesa Urzgdu
Patentowego albo upowaznionej przez Prezesa Urzedu osoby, wejdzie 6 czlonkow
wyrdzniajacych si¢ wiedza w zakresie spraw zwigzanych z produktami regionalnymi
tradycyjnymi, tradycja 1 kulturg polska oraz etnografig, prawem wilasnosci przemystowe;.
Czlonkéw Rady bedzie powolywal Prezes Urzedu Patentowego. Rada zostata uksztattowana
na wzor Rady do Spraw Oznaczen Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych
Specjalnosci, ktora dziata w segmencie nazw pochodzenia, oznaczen geograficznych lub
gwarantowanych tradycyjnych specjalnosci produktow rolnych i srodkow spozywczych, win
1 napojow spirytusowych na podstawie przepisOw ustawy z 9 marca 2023 r. o rejestracji
1 ochronie nazw pochodzenia, oznaczen geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych
specjalnosci produktow rolnych i srodkéw spozywczych, win lub napojow spirytusowych oraz

o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 588).

Rada bedzie opiniowac:
e wnioski o rejestracj¢ oznaczenia geograficznego produktow  rzemie$lniczych
i przemystowych oraz krajowe sprzeciwy;
e wnioski o zmian¢ specyfikacji produktu i sprzeciwy od wniosku o zatwierdzenie zmiany
specyfikacji produktu;

e wnioski o uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego;
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e wnioski o zajecie stanowiska w sprawie zasadnosci wydania poswiadczenia zezwolenia na
stosowanie oznaczenia geograficznego produktow rzemies$lniczych i przemystowych,
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 304 ust. 2;

e wnioski, o ktorych mowa w art. 319 tj. wnioski inspektora Inspekcji Handlowej sktadane

do Urzedu Patentowego w toku kontroli.

Na podstawie opinii wydanej przez Radg, Urzad Patentowy bedzie wydawac¢ decyzje
w sprawie spelnienia przez wniosek o rejestracje wymagan zawartych w przepisach prawa Unii
Europejskiej, w sprawie krajowego sprzeciwu, wniosku o zmiang specyfikacji produktu, czy
wniosku o uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktéw rzemie$lniczych
1 przemystowych. Opinia Rady bedzie réwniez stanowita podstawe do zajecia stanowiska

w przypadku wskazanych wyzej wnioskéw wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowe;.

Czlonkom Rady, innym niz Prezes Urzgdu Patentowego lub upowazniona przez niego
osoba, przystugiwa¢ bedzie ryczattowe wynagrodzenie za udzial w posiedzeniu Rady
w wysokosci 0,15 przecietnego miesigcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" na podstawie przepisow o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, za ostatnie potrocze roku poprzedzajacego rok, w
ktorym odbyto si¢ posiedzenie Rady. Przyjete rozwigzanie jest analogiczne do obowigzujacego
na gruncie ww. ustawy o rejestracji 1 ochronie nazw pochodzenia, oznaczen geograficznych
oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalnosci produktow rolnych i $srodkow spozywczych,

win lub napojow spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Projekt wprowadza rowniez przepis przejsciowy zgodnie z ktdrym dniem wejscia
w zycie niniejsze] ustawy, Rada do Spraw Oznaczen Geograficznych Produktow
Rzemie$lniczych i Przemystowych, o ktorej mowa w 195171 PWP, staje si¢ Radg do Spraw
Oznaczen Geograficznych Produktéw Rzemies$lniczych i1 Przemystowych, w rozumieniu
projektowanej ustawy. Obecni czlonkowie Rady stang si¢, na dotychczasowych warunkach,

cztonkami Rady powotanej na mocy projektowanej ustawy (art. 581 projektu).

3. Tytul 111 Przepisy ogolne o postepowaniu przed Urzedem Patentowym

W zasadniczym zakresie projektowane przepisy sa powtorzeniem obecnego tytutu VI

PWP.
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Projekt okres$la, Ze strong postgpowania przed Urzgdem Patentowym
w sprawie o udzielenie prawa wylacznego jest zglaszajacy oraz, w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym w sprawie wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego produktow
rzemieslniczych 1 przemystowych, wnioskodawca, o ktorym mowa w art. 8 rozporzadzenia
2023/2411 tj. grupa producentéw, pojedynczy producent lub podmiot prawa publicznego
realizujagcy zadania publiczne na poziomie lokalnym lub regionalnym panstwa
cztonkowskiego, z ktoérego pochodzi grupa producentéw lub pojedynczy producent (art. 337

projektu).

Pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzgdem Patentowym w sprawach
dotyczacych dokonywania i1 rozpatrywania zgloszen wynalazkéw, produktéw leczniczych,
srodkoéw ochrony roslin, wzordéw uzytkowych lub topografii, moze by¢ rzecznik patentowy oraz
osoba $wiadczaca ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych (Dz. U. 22026 r. poz. 778). Z kolei w przypadku spraw dotyczacych
znakow towarowych, wzoréw przemystowych 1 oznaczen geograficznych produktow
rzemies$lniczych i przemystowych, pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzgdem
Patentowym moze by¢ réwniez adwokat lub radca prawny. Rozszerzono zakres uprawnien
adwokatow 1 radcow prawnych o sprawy zwigzane z utrzymywaniem ochrony
1 z postepowaniem rejestrowym. W tym zakresie pelnomocnicy ci beda mogli dziataé
w  postgpowaniu dotyczacym wszystkich przedmiotow wlasno$ci przemystowe;.
Doprecyzowano takze, ze w przypadku wniesienia pisma lub optaty przez osobe majaca
miejsce zamieszkania lub siedzibe poza obszarem Unii Europejskiej, panstwa czlonkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, ktora nie ustanowita pelnomocnika,
Urzad Patentowy wzywa ja, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania albo
zaniechania Zadanej czynnos$ci, do ustanowienia pelnomocnika w wyznaczonym terminie.
Powyzszy przepis jest doprecyzowaniem przepisu bedacego odpowiednikiem obecnego art.
236 ust. 3 PWP, zobowigzujacego osoby niemajace miejsca zamieszkania albo siedziby na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, do dzialania za posrednictwem profesjonalnego

pelnomocnika (art. 338 projektu).

Art. 339 projektu jest odpowiednikiem obecnego art. 237 PWP. Wprowadzono
natomiast istotne utatwienia dla zgtaszajacych 1 ich petnomocnikow.
Wprowadzono przepis wskazujacy, iz ztozenie dokumentu wykazujacego umocowanie,

innego niz pelnomocnictwo lub jego uwierzytelnionego odpisu, nie jest wymagane, jezeli
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stwierdzenie umocowania jest mozliwe na podstawie, prowadzonego w jezyku polskim,
rejestru publicznego, do ktoérego Urzad Patentowy ma dostep. Celem wprowadzonego przepisu
jest odstapienie od koniecznos$ci przedktadania np.: odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego,
gdyz aktualnie jest mozliwe sprawdzenie zasad reprezentacji danego podmiotu w rejestrze
dostepnym w postaci elektroniczne;.

W przypadku oséb zagranicznych umocowanie moze zosta¢ potwierdzone przez
adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub osobe $§wiadczaca ustugi transgraniczne
w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych przez zlozenie
o$wiadczenia o reprezentowaniu zgodnym z przepisami obowijzujagcymi w miejscu
sporzadzenia dokumentu pelnomocnictwa. Przepis ten opiera si¢ na zaufaniu wobec
przedstawicieli zawodow zaufania publicznego 1 ewentualne] odpowiedzialnosci za
poswiadczenie nieprawdy. Jednoczesnie wprowadzenie projektowanego przepisu pozwoli na
uniknigcie wielomiesiecznego oczekiwania na ztozenie dokumentdw potwierdzajacych, ze
petnomocnictwo zostato udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.

Projekt rezygnuje rowniez z koniecznosci wzywania przez Urzad Patentowy do ztozenia

dowodu uiszczenia optaty skarbowej od pelnomocnictwa.

Projektowane art. 340 art. 341 1 art. 343 stanowig powtorzenie dotychczasowych
regulacji zawartych w art. 238, art. 239 i art. 241 PWP.

Projekt modyfikuje dotychczasowe zasady udzielania substytucji. Aktualnie
pelnomocnik niebgdacy profesjonalnym petnomocnikiem nie moze udzieli¢ dalszego
pelnomocnictwa. Projekt wprowadza mozliwo$¢ udzielenia substytucji, ale wylacznie

profesjonalnemu petnomocnikowi (art. 342 projektu).

Wzorujac si¢ na regulacji przyjetej na gruncie KPC — art. 125! — art. 1253 proponuje si¢
zobowigzanie profesjonalnych pelnomocnikéw tj. rzecznikéw patentowych, adwokatow,
radcéw prawnych 1 osoby $wiadczace ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, do wnoszenia korespondencji w drodze
elektronicznej tj. za posrednictwem systemu teleinformatycznego Urzedu Patentowego albo na
zasadach okreslonych w ustawie o dorgczeniach elektronicznych. Propozycja ta jest kolejnym
krokiem w zakresie elektronizacji postepowan prowadzonych przed Urzedem Patentowym. Juz
obecnie znaczna cze$¢ profesjonalnych pelnomocnikoéw dziala za posrednictwem systemu
teleinformatycznego Urzedu Patentowego albo z wykorzystaniem adresu do dorgczen

elektronicznych. Zauwazy¢ nalezy, ze ustawa z dnia 20 listopada 2020 r. o dorgczeniach
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elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3) w brzmieniu obowigzujacym od 1 stycznia 2025 r.
zobowigzuje adwokatow, radcoOw prawnych i rzecznikow patentowych do posiadania adresu do
doregczen elektronicznych. Z kolei na gruncie KPC rozwigzanie zobowigzujace do wnoszenia
okreslonego rodzaju pism za posrednictwem portalu informacyjnego jest fakultatywnie
stosowane o 1 marca 2026 r., natomiast b¢dzie obowigzkowe od 1 marca 2027 r. Stad tez
zasadnym jest utrzymanie spojnosci w tym zakresie rdwniez w przypadku postepowan
prowadzonych przed Urzgdem Patentowym.

Wzorem regulacji przyjetych w KPC korespondencja wniesiona w inny sposéb niz
w postaci elektronicznej nie wywota skutkow prawnych, jakie przepisy prawa wiaza z jej
wniesieniem, o czym Urzad Patentowy zawiadamia pelnomocnika. Niemniej dopuszcza si¢
mozliwos$¢ zlozenia korespondencji w innej formie, jezeli z uwagi na jej wlasciwosci, nie jest
mozliwe przekazanie jej w postaci elektronicznej. W takim przypadku konieczne bedzie
uprawdopodobnienie okoliczno$ci, z powodu ktérych przekazanie korespondencji w postaci
elektronicznej nie byto mozliwe. Analogicznie jak to przyjeto na gruncie KPC, jezeli w dniu,
w ktorym uptywacé bedzie termin do wniesienia korespondencji wystapig ograniczenia
w dostepnosci systemu teleinformatycznego Urzedu Patentowego lezace po stronie Urzedu,
uniemozliwiajace wniesienie tej korespondencji, korespondencje bedzie mogta by¢ skutecznie
wniesiona w nastgpnym dniu po dniu, w ktérym przywrdécono dostepnos¢ systemu
teleinformatycznego Urzedu Patentowego, niebedagcym dniem wolnym od pracy ani sobotg.
Jezeli w terminie wystapig ponownie ograniczenia w dostepnosci systemu teleinformatycznego
Urzedu Patentowego lezace po stronie Urzedu, wowczas termin na wniesienie pisma znow
zostanie przedluzony do momentu, az zostanie przywrocona dostepno$¢ systemu
teleinformatycznego Urzedu Patentowego. Informacja o ograniczeniach systemu
teleinformatycznego Urzedu bedzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej Urzedu Patentowego (art. 344-345 projektu).

Zgodnie z projektowanym art. 346 korespondencj¢ w postepowaniu przed Urzedem
Patentowym wnosi si¢ w postaci papierowej albo elektronicznej. Wskazany przepis odnosi si¢
do kazdego postepowania prowadzonego przed Urzedem Patentowym tj. zaréwno
postgpowania zgloszeniowego, rejestrowego, jak 1 postepowania spornego. Tym samym
przepis ten znajdzie zastosowanie do korespondencji zwigzanej z postgpowaniem w sprawie
uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a takze
utrzymywania tych praw w mocy, sprzeciwu, krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku

o zatwierdzenie specyfikacji produktu, wniosku o uniewaznienie rejestracji oznaczenia

Strona 89 z 158



geograficznego produktéw rzemies$lniczych i1 przemystowych. Wyjatkiem jest korespondencja
w sprawie wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego produktow rzemie$lniczych
1 przemystowych, ktérag wnosi si¢ w postaci elektronicznej za posrednictwem systemu
teleinformatycznego Urzgdu Patentowego.

Projekt, zgodnie z wustawa o dorgczeniach elektronicznych przewiduje, ze
korespondencj¢ w postaci elektronicznej wnosi si¢ na adres do dorgczen elektronicznych.
Jednoczesnie projekt przewiduje mozliwo$¢ wnoszenia korespondencji za posrednictwem
systemu teleinformatycznego Urzedu Patentowego, przy uzyciu formularzy elektronicznych
udostgpnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzgdu
Patentowego. Mozliwe bedzie takze, za zgoda strony, dorgczanie korespondencji wylacznie
przez system teleinformatyczny Urzedu Patentowego. Wyrazenie albo wycofanie zgody bedzie
dokonywane przez system teleinformatyczny Urzedu Patentowego. Zgoda bedzie wywotywata
skutki prawne tylko w sprawie, w ktorej zostata ztozona. Z kolei wycofanie zgody bedzie
wywolywato skutki z uptywem dnia roboczego nastepujacego po dniu, w ktérym zgoda zostata
wycofana. Powyzsze jest zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w nowelizacji PWP
wprowadzonej ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. o zmianie niektorych ustaw w celu
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsigbiorcow (Dz. U. poz. 2185).

Korespondencja wniesiona przez system teleinformatyczny Urzedu Patentowego bedzie
uznawana za skutecznie dorgczong w dniu wptynigcia korespondencji do sytemu, wskazanym
w dowodzie wystania. Dowod wystania bedzie wystawiany automatycznie przez system
teleinformatyczny w momencie wptyniecia dokumentu w postaci elektronicznej do sytemu.

W przypadku dorgczania korespondencji przez system teleinformatyczny Urzedu
Patentowego pismo bedzie uznawane za dor¢czone w dniu wskazanym w urzgdowym
poswiadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku — po uptywie 14 dni od dnia umieszczenia
pisma w systemie teleinformatycznym Urzgdu Patentowego.

Mozliwo$¢ wyboru opcji doreczania korespondencji elektronicznej za pomoca systemu
teleinformatycznego Urzedu Patentowego pozwoli na prowadzenie korespondencji w sprawach
wlasnos$ci przemystowej w ramach indywidualnych kont, dedykowanych uzytkownikom
systemu praw wilasnosci przemystowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowana regulacja
zapewni klientom Urzedu Patentowego petny dostep do korespondencji, zarowno wychodzacej
przygotowywanej za pomocg zaawansowanych formularzy z poziomu systemu
teleinformatycznego Urzgdu Patentowego, jak 1 przychodzacej, stanowigcej dalszy ciag
komunikacji w danej sprawie, a takze statusu wnoszonych za pomocg tego systemu optat.

Umozliwienie komunikacji elektronicznej za pomoca jednego, wybranego przez klienta kanatu,
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w przypadku systemu teleinformatycznego Urzedu Patentowego, pozwoli na przechowywanie
petnej korespondencji w jednym miejscu, z podziatem na sprawy, co jest szczegdlnie istotnie

dla wtasciwej oceny statusu jej realizacji.

Dla usprawnienia prowadzenia korespondencji z Urzedem Patentowym, wzorem art.
126 KPC, proponuje si¢ wprowadzenie zobowigzania do wskazywania w pismach kierowanych

do Urzedu:

e miejsca zamieszkania lub siedziby strony bedacej przedsigbiorcag wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sadowego — adres do dorgczen wpisany do Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Dzialalnoéci Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sadowym albo
w przypadku osoby zagranicznej, adres do dorgczen wpisany w innym wiasciwym
rejestrze albo ewidencji, jezeli dotyczy;

e numeru w Krajowym Rejestrze Sadowym albo w przypadku osoby zagranicznej,

numeru w innym witasciwym rejestrze albo ewidencji, jezeli dotyczy.
Dodatkowo wprowadzono rozwigzanie, ze korespondencj¢ w postaci papierowej dla:

e przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dorecza si¢ na adres do dorgczen udostepniony w tej ewidencji, chyba
ze przedsigbiorca wskazat inny adres do dorgczen;

e przedsiebiorcy wpisanego do rejestru sadowego dorecza si¢ na adres udostepniony
w tym rejestrze, chyba ze przedsigbiorca wskazat inny adres do dorgczen. Jezeli
ostatni udostepniony adres zostal wykreslony jako niezgodny z rzeczywistym
stanem rzeczy i nie zgloszono wniosku o wpis nowego adresu, ktory podlegatby
udostepnieniu, adres wykreslony jest uwazany za adres udostepniony w rejestrze;

e 0s0b reprezentujagcych podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego,
likwidatoréw, prokurentéw, cztonkéw organéw lub oséb uprawnionych do
powotlania zarzadu dorecza si¢ na adres do doreczen wskazany zgodnie z przepisami
art. 19a ust. 5-5b 1 5d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 979 1 1864);

e osoby zagranicznej wpisanej do rejestru albo ewidencji dorgcza si¢ na adres do
dorgczen udostgpniony w tym rejestrze albo ewidencji, o ile odpis z rejestru lub

ewidencji zostat przedlozony do akt sprawy, chyba ze przedsigbiorca wskazat inny

Strona 91 z 158



adres do dorgczen. Jezeli ostatni udostgpniony adres zostal wykreslony jako
niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgloszono wniosku o wpis nowego
adresu, ktory podlegatby udostgpnieniu, adres wykreslony jest uwazany za adres

udostepniony w rejestrze albo ewidencji.

W przypadku braku mozliwosci doreczenia korespondencji na adres ustalony we
wskazany wyzej sposob, zostanie ona pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem dorg¢czenia.
Uznanie dorgczenia nastapi w dniu wptynigcia do Urzedu Patentowego informacji o braku
mozliwo$ci dorgczenia korespondencji. Stosowna informacja zostanie odnotowana w aktach

sprawy.

Proponowane rozwigzanie odnosi si¢ jedynie do sytuacji, w ktérej korespondencja
prowadzona jest w postaci papierowej i znajdzie ono zastosowanie jedynie wowczas, gdy strona
nie wskazala innego adresu do doreczen. Rozwigzanie to jest wzorowane na art. 133 KPC,
a jego wprowadzenie pozwoli na wyeliminowanie sytuacji, w ktorych prowadzenie
postepowania nie jest mozliwe z uwagi na to, ze strona nie odbiera korespondencji i nie
aktualizuje danych adresowych. W praktyce proponowane rozwigzanie bedzie miato
szczegblne znaczenie postgpowaniach spornych, gdzie z uwagi na brak kontaktu
z uprawnionym skuteczne dorgczenie wniosku i rozpoczecie postgpowania mocno utrudnione

(art. 348 projektu).

Projekt przenosi réwniez dotychczasowe regulacje w  zakresie wniosku
o przetlumaczenie dokumentéw mogacych $wiadczy¢ o istnieniu przeszkod do uzyskania
prawa wylacznego, jak rowniez zasad powotywania w postepowaniu przed Urzedem

Patentowym dowodu z opinii biegtego (art. 350 1 art. 351 projektu).

Projekt modyfikuje regulacje dotyczace terminéw wyznaczanych w postgpowaniu
przed Urzedem Patentowym. Przede wszystkim projekt rezygnuje z uzalezniania dlugosci
terminu od miejsca zamieszkania albo siedziby strony. Jako zasade wprowadzono jednolity
termin miesigca. Urzad Patentowy, co do zasady, bedzie wyznaczat stronie termin miesigca na
dokonanie okreslonych czynno$ci. Mozliwe bedzie takze wyznaczenie przez Urzad Patentowy
dhuzszego terminu — nie wigcej niz o 2 miesigce. Zachowano takze zasadg, iz czynno$¢ moze
by¢ dokonana w terminie 2 miesigcy po uplywie terminu wyznaczonego, jezeli przed jego
uptywem strona zawiadomi Urzad Patentowy o braku mozliwos$ci dotrzymania wyznaczonego
terminu. Zauwazy¢ nalezy, ze zrezygnowano z konieczno$ci wskazywania przez strong

przyczyn niedotrzymania terminu (art. 352 projektu).
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Zachowano takze obecny art. 243 ust. 5 PWP, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
termin dokonania zgloszenia w celu zachowania uprzedniego pierwszenstwa lub termin
zlozenia dokumentu przypada na dzien, w ktorym Urzad Patentowy jest nieczynny dla
interesantow, dorgczenie zgloszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzedu
Patentowego traktuje si¢ jako dokonane w terminie. Konieczno$¢ utrzymania przedmiotowego

rozwigzania wynika z art. 4c Konwencji paryskiej (art. 353 projektu).

Uproszczono takze regulacje dotyczace przywrdcenia terminu. Zgodnie z projektem
Urzad Patentowy moze przywroci¢ uchybiony termin na wniosek strony. Strona jest
obowigzana uprawdopodobnié, ze uchybienie nastgpito bez jej winy oraz dokona¢ czynnosci,
dla ktérej wyznaczony byt termin. Projektowany przepis wprowadza jako zasade mozliwos¢
przywrocenia terminu, poza przypadkami wytaczonymi przez ustawe.

Rowniez w tym przypadku projekt rezygnuje z rozrozniania terminu na zlozenie
wniosku o przywrocenie terminu w zalezno$ci od przedmiotu wlasnos$ci przemystowej, ktorego
termin dotyczyl. Przyjeto jednolita regulacje, ze wniosek sktada si¢ w terminie 6 miesiecy od
dnia, w ktérym uptynat termin do dokonania okreslonej czynnosci. Niezmiennie, przywrdcenie
terminu do ztozenia wniosku o przywrocenie terminu bedzie niedopuszczalne.

W sprawach o przywrdcenie terminu Urzad Patentowy bedzie wydawal postanowienia,
przy czym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy bedzie przystugiwal od postanowienia
o odmowie przywrdcenia terminu. Postanowienie o odmowie przywrdcenia terminu do
ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bedzie ostateczne.

Przewidziano réwniez, ze w przypadku, gdy juz zostala wydana decyzja konczaca
postepowanie na skutek uchybienia przez strong terminu, okoliczno$ci zwigzane z uchybieniem

terminu podnosi si¢ wylacznie we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 354 projektu).

Jednocze$nie zachowano zasadg, ze do terminow, ktdre nie moga zosta¢ przywrocone,
uchybionych z powodu nadzwyczajnych okoliczno$ci, stosuje si¢ odpowiednio art. 121 pkt 4
KC W tych sprawach Urzad Patentowy bedzie wydawal postanowienia, po przedstawieniu
przez zainteresowanego odpowiednich dowodow. Postanowienie bedzie zaskarzalne (art. 355

projektu).

Powielono réwniez obecne rozwigzanie, zgodnie z ktorym w postepowaniu przed
Urzgdem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si¢ odpowiednio
przepisy KPA Tak jak jest to obecnie wylaczono natomiast stosowanie przepisow KPA

o terminach zatatwiania spraw. Przepisy te nie beda stosowane w sprawach zwigzanych

Strona 93 z 158



z rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzymaniem ochrony przedmiotéw wtasnosci przemystowe;j,
W postepowaniu w sprawie sprzeciwu, krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku
o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, wniosku o uniewaznienie rejestracji oznaczenia
geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych i w postgpowaniu spornym. Nie
beda réwniez stosowane przepisy o wznowieniu postepowania i stwierdzeniu niewaznos$ci
decyzji w zakresie, w jakim okoliczno$ci uzasadniajagce wznowienie postgpowania albo
stwierdzenie niewaznos$ci decyzji moga by¢ podniesione w postgpowaniu o uniewaznienie
udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa

z rejestracji albo w postepowaniu w sprawie sprzeciwu (art. 356 i art. 357 projektu).

4. Tytul IV Srodki zaskarzenia

Rozdzial 1: Ponowne rozpatrzenie sprawy

Utrzymano zasade, iz od decyzji Urzedu Patentowego stronom przystuguje wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Niezmiennie wniosek ten bedzie wymagal uzasadnienia.
Wprowadzono przy tym zmiany w zakresie terminu na ztozenie wniosku. Zgodnie z projektem
termin na ztoZzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wyniesie miesigc od dorgczenia
stronie decyzji. Jednakze uzasadnienie wniosku bedzie moglo zosta¢ ztozone w terminie
miesigca od dnia ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku nieztozenia
uzasadnienia w ww. terminie, Urzad Patentowy wezwie, w drodze postanowienia, do jego
ztozenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Proponowane rozwigzanie
pozwoli na przyspieszenie rozpatrywania spraw z jednoczesnym zachowaniem

dotychczasowych uprawnien stron (art. 358 1 art. 359 projektu).

Nowym rozwigzaniem jest mozliwo$¢ uchylenia decyzji o umorzeniu postgpowania na
skutek uchybienia terminu do dokonania czynnosci, jezeli strona ztozy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. We wniosku strona bedzie obowigzana do uprawdopodobnienia, ze
uchybienie terminu nastgpito bez jej winy 1 jednoczesnego dokonania czynnosci, dla ktorej
wyznaczony byt termin.

Nowym rozwigzaniem jest wprowadzenie mozliwo$ci uchylenia decyzji o umorzeniu
postgpowania z powodu nieuiszczenia optaty za zgloszenie. Uchylenie si¢ od skutkéw

uchybienia terminu do uiszczenia ww. optaty bedzie mozliwe w drodze wniosku o ponowne
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rozpatrzenie sprawy od decyzji umarzajacej postgpowanie, w ktdorym strona moze
usprawiedliwi¢ przyczyny tego uchybienia. Wraz z wnioskiem konieczne bedzie uiszczenia
zalegtej oplaty powigkszonej o 50%.

Kolejnym, nowym 1 bardzo korzystnym dla stron, rozwigzaniem jest mozliwo$¢
uchylenia decyzji stwierdzajacej wygasnigcie prawa wytacznego z powodu nieuiszczenia
optaty okresowej za ochrong. Uchylenie si¢ od skutkow uchybienia terminu do uiszczenia
oplaty za dalszy okres ochrony bedzie mozliwe w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy od decyzji stwierdzajacej wygasnigcie prawa, w ktorym strona moze usprawiedliwié
przyczyny tego uchybienia. Nowa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wigkszosci
uprawnionych z praw wylacznych, ktorzy obecnie bezpowrotnie tracg swe prawa z powodu
uchybienia terminu do uiszczenia optaty okresowej z przyczyn przez nich niezawinionych.
Uchylenie decyzji — na skutek uwzglednienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy — bedzie
prowadzi¢ do usuniecia z obrotu prawnego niekorzystnej dla strony decyzji o wygasnigciu
prawa, zaliczenia zaleglej optaty za ochrone powigkszonej o 50 % oplaty naleznej w terminie
wynikajacym z ustawy i przedtuzenia ochrony prawa na dalszy okres ochrony. Dotychczasowe
do$wiadczenia z obslugg przez Urzad Patentowy optat za ochron¢ wynalazkow i wzorow
pokazuja, ze uprawnieni najczgsciej dowiaduja si¢ o uchybieniu terminu ptatnosci dopiero
z decyzji stwierdzajacych wygasnigcie praw. Zasadne jest zatem przyjecie regulacji, ktora nie
przewiduje stosowania przepisow o przywroceniu terminu, a jedynie mozliwos$¢ uchylenia si¢
od skutkéw jego niedotrzymania. (art. 361 projektu).

Rozszerzono katalog rozstrzygnie¢ jakie moga zapas¢ w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy. W przypadku uchylenia decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia
sprawy nie zawsze mozliwe jest rownoczesne orzeczenie co do istoty. Wynika to wprost
z przepiséw ustawy lub ze specyfiki postepowania przed Urzedem. Do rozstrzygnie¢ w
ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wprowadzono mozliwo$¢ wydania decyzji
o uchyleniu w cato$ci lub w cze$ci decyzji 0 odmowie udzielenia prawa wytacznego w czesci.
W takim przypadku dopiero po uprawomocnieniu si¢ decyzji odmawiajacej w czgsci udzielenia
prawa wytacznego dla cze¢sci wynalazkow czy towardw lub ustug mozliwe jest wydanie decyzji
o0 udzieleniu prawa wylacznego. Podkreslit to Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia
5 kwietnia 2016 r., sygn. Il GSK 2590/14 dotyczacym decyzji o odmowie udzielenia prawa
ochronnego dla czg$ci towardéw i ustlug. W tym przypadku sprawa jest w istocie zalatwiana
dwoma decyzjami czgSciowymi, z ktoérych pierwsza odmawia udzielania prawa na znak dla
okreslonych towaréw lub ustug, z uwagi na niespetienie okreslonych prawem warunkow,

a druga rozstrzyga co do pozostalej czgsci towardw lub ustug, po prawomocnym zakonczeniu
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postgpowania w sprawie odmowy udzielenia ochrony. Analogiczne rozwigzanie wynika z art.
53 projektu tj. w pierwszej kolejnosci wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia patentu
odnosnie tych wynalazkéw, ktore nie speiniajg ustawowych warunkow, a dopiero w dalszej
kolejnosci decyzja o udzieleniu patentu w pozostalym zakresie. Decyzja o udzieleniu patentu
wydawana jest po uprawomocnieniu si¢ decyzji o odmowie udzielenia patentu i po
przeredagowaniu zgloszenia. Jednakze, gdy strona zlozy wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, gdy decyzja dotyczyta odmowy udzielenia prawa wylacznego w czgsci, w przypadku
jej uchylenia w catosci lub w czesci, Urzad Patentowy nie moze rozstrzygna¢ o udzieleniu
prawa, gdyz przedmiotem decyzji jest jedynie cze¢$¢ zgltoszenia. Gdyby zatem dopusci¢ w tym
przypadku orzeczenie co do istoty, orzeczenie to dotyczyloby jedynie tej czesci zgloszenia,
ktora objeta jest zaskarzong decyzja. I w konsekwencji Urzad Patentowy musiatby wyda¢ dwie
decyzje o udzieleniu prawa wytacznego (jedna w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie,
druga po uprawomocnieniu si¢ tej pierwszej), co jest niedopuszczalne. Z kolei wydanie
w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji o uchyleniu decyzji cz¢$ciowej i udzielnie
prawa wylacznego na catos¢ (tj. na czes$¢ zgloszenia objeta zaskarzong decyzja i na czg$é, ktora
dotychczas nie byta przedmiotem zadnej decyzji) wigzaloby si¢ z naruszeniem zasady
dwuinstancyjnos$ci postepowania, co stanowi razgce naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 KPA).

Proponowany ust. 2 odnosi si¢ do sytuacji, gdy przedmiotem ponownego
rozpatrzenia jest decyzja o odmowie udzielania patentu na wigcej niz jeden wynalazek albo
decyzja odmawiajaca udzielania prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do wiecej
niz jednego towaru lub ushugi. W przypadku uchylenia takiej decyzji w cato$ci nie ma
przeszkod do réwnoczesnego orzeczenia co do istoty o udzielenia prawa wytacznego. Jednak
w przypadku, gdy decyzja uchylana jest jedynie w odniesieniu do niektorych wynalazkow
ujetych w zgloszeniu albo towarow lub ustlug ujetych w zgloszeniu znaku towarowego
rownoczesne wydanie decyzji o udzieleniu prawa jest przedwczesne. Ztozenie skargi nie
wstrzymuje wykonania decyzji, zatem po orzeczeniu co do istoty w odniesieniu do czg¢$ci
zgloszenia, Urzad powinien dokona¢ wpisu do rejestru i wyda¢ dokument potwierdzajacy
udzielnie prawa w odniesieniu do tej czesci, oraz pobiera¢ optaty za ochrong. Natomiast
w przypadku uchylenia decyzji przez sad administracyjny w cz¢sci dotyczacej utrzymania
decyzji w mocy, Urzad Patentowy obowigzany bylby rozpatrzy¢ zgloszenie w tej czesci
i ewentualnie udzieli¢ prawa na cze¢$¢ nie objeta dotychczas decyzja o udzieleniu prawa.
Wigzaloby si¢ to z konieczno$cig wydania drugiej decyzji o udzielaniu prawa w stosunku do
tego samego zgloszenia, a co za tym idzie rowniez kolejnego wpisu do rejestru i wydania

kolejnego dokumentu potwierdzajacego udzielnie prawa. Istnienie dwoch dokumentow
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patentowych czy swiadectw ochronnych do tego samego prawa jest, jak juz wskazywano wyzej,
niedopuszczalne. Proponowany przepis pozwala na uniknigcie opisanych wyzej probleméw,
wskazujac wprost, ze w takiej sytuacji decyzja o udzielaniu prawa wydawana jest dopiero po
uprawomocnieniu si¢ decyzji o uchyleniu decyzji o odmowie udzielenia prawa wytacznego w
czg$ci. Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze w przypadku znakow towarowych Urzad Patentowy
dopiero po uprawomocnieniu si¢ decyzji o odmowie w czgsci udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy przekazuje znak towarowy do ogloszenia i od tego terminu zaczyna biec termin
na wniesienie sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego. Tym samym, ogloszenie
o zgloszeniu znaku towarowego dotyczy tych towardw, ktdre nie zostaly objete decyzja
o odmowie udzielenia prawa ochronnego i tych towarow, w stosunku do ktorych ta decyzja
zostala uchylona. Stad tez konieczne jest uwzglednienie w ust. 2 regulacji wynikajacych z art.

214 1 art. 215 ust. 1 projektu (art. 361 projektu).

Jednoczesnie wprost wskazano, ze postanowienia Urzedu Patentowego sg zaskarzalne,
jezeli ustawa tak stanowi. W przypadku postanowien, od ktorych przystuguje wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy znajda odpowiednie zastosowanie przepisy art. 358 ust. 2—4

16, art. 359 1 art. 361 (art. 362 projektu).

Rozdzial 2: Skarga do sadu administracyjnego

W projekcie utrzymano zasadg, ze na decyzje oraz postanowienia Urzedu Patentowego,
od ktérych przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, stronie przystuguje skarga do
sadu administracyjnego. Do rozpatrzenia zasadno$ci skargi, Prezes Urzgdu Patentowego bedzie
wyznaczat eksperta (art. 363 projektu).

Utrzymano takze mozliwo$¢ wniesienia skargi nadzwyczajnej, przy czym podmiotami
uprawnionymi do jej wniesienia bgda Prezes Urzgdu Patentowego, Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Matych i Srednich Przedsigbiorcow (art. 364
projektu).

5. Tytul V Postepowanie sporne

Rozdzial 1: Postepowanie sporne

W projekcie zawarto kompleksowa regulacje dotyczaca postepowania spornego. Projekt

odmiennie niz dotychczas ksztaltuje postepowanie sporne. Ponizej zostanie przedstawiona
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szczegotowa procedura rozpatrywania spraw w trybie postepowania spornego. Na wstepie
nalezy zauwazy¢, ze wprowadzane zmiany majg na celu koncentracj¢ materialu dowodowego,
a co za tym idzie, przyspieszenie postepowania spornego. Jednoczesnie, zagwarantowanie
mozliwosci przedktadania dodatkowych dowodow w reakcji na stanowisko strony przeciwne;j
wraz z elastycznym podej$ciem do wyznaczania rozpraw w toku postgpowania, powoduje, iz

pomimo zmian proceduralnych nie ograniczono dotychczasowych praw stron.

W pierwszej kolejnosci nalezy wskazaé, ze zakres spraw przekazanych do
rozstrzygnigcia w trybie postepowania spornego jest analogiczny do aktualnie obowigzujacego.
Nadal w tym postepowaniu begda rozstrzygane sprawy o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasnigcia praw wylacznych, uchylenie przedluzenia obowigzywania dodatkowego prawa
ochronnego, czy tez udzielenie lub zmiang decyzji o udzieleniu licencji przymusowe;.
W katalogu spraw nie ujeto rozstrzygania w sprawie ograniczenia patentu lub prawa
z rejestracji wzoru uzytkowego w trakcie postgpowania o uniewaznienie prawa wytacznego.
Powyzsze wynika z faktu, ze zadanie ograniczenia patentu lub prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego bedzie mogto zosta¢ podniesione w toku postgpowania w sprawie o uniewaznienie
prawa wylacznego (najpdzniej w terminie wyznaczonym uprawnionemu do udzielenia
odpowiedzi na odpowiedz na wniosek o uniewaznienie). Kwestia ograniczenia prawa
wylacznego bedzie rozstrzygana w ramach tego samego postgpowania spornego, co wniosek
0 uniewaznienie. Proponowane rozwigzanie uwzglednia zaré6wno postulowang przez
uprawnionych mozliwo$¢ modyfikowania zakresu ochrony w toku postepowania spornego, jak

rowniez postulat szybkosci 1 efektywnos$ci postepowania (art. 365 projektu).

Niezmiennie postepowanie sporne bedzie wszczynane na wniosek. W projekcie
okreslone minimalne wymogi wniosku, tj.:
1) oznaczenie stron i ich adresow;
2) okreslenie zadania;
3) wskazanie podstawy prawnej i wszystkich okolicznos$ci faktycznych oraz dowodow wraz

z uzasadnieniem;

4) podpis wnioskodawcy albo pelnomocnika;
5) dowdd uiszczenia oplaty od wniosku.

Zaréwno wniosek, jak 1 inne pisma w postgpowaniu bedg wnoszone na pisSmie wraz
z odpisami dla strony przeciwnej. Analogicznie jak w przypadku sprzeciwu wobec zgtoszenia
znaku towarowego, w przypadku wniosku wniesionego w postaci elektronicznej odpis bedzie

dotaczany na wezwanie Urzedu Patentowego, gdy druga strona nie bedzie stosowala srodkow
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komunikacji elektronicznej do odbioru pism. Analogicznie, jak w przypadku sprzeciwu wobec
zgloszenia znaku towarowego, w uzasadnionych przypadkach Urzad wezwie do przedtozenia
odpisu w postaci papierowe;.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wnosi si¢ wraz z ich thumaczeniem na jezyk
polski. W przypadku braku tlumaczenia tych dokumentéw Urzad Patentowy wezwie do jego
ztozenia pod rygorem pominigcia nieprzettumaczonego dokumentu. Zaproponowane
rozwigzanie jest korzystniejsze dla stron, gdyz brak ztozenia tlumaczenia nie bedzie skutkowat
pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania (art. 367 projektu).

Po wplywie wniosku w trybie postgpowania spornego, Urzad Patentowy dorgczy
uprawnionemu odpis wniosku wzywajac do udzielenia odpowiedzi i przedstawienia wszystkich
okolicznosci faktycznych 1 dowodoéw. Nastepnie odpis odpowiedzi na wniosek bedzie
dorgczany wnioskodawcy, celem umozliwienia zajecia stanowiska i1 odniesienia si¢ do
podniesionych okolicznos$ci faktycznych i1 dowodow. Do zajetego przez wnioskodawce
stanowiska, uprawniony bedzie mdgl odnie$¢ si¢ w wyznaczonym terminie. Co do zasady,
stanowiska te beda ostatnimi pismami sktadanymi przez strony w postepowaniu. Niemniej,
wprowadzono mozliwo$¢ sktadania przez strony dodatkowych wyjasnien na wezwanie Urzgdu
Patentowego. Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw, w ktorych wystapily
ztozone kwestie lub przedstawiono nowe okolicznosci faktyczne albo dowody, ktore zostaty
dopuszczone w postgpowaniu. Przed wydaniem decyzji w postepowaniu spornym Urzad
Patentowy bedzie informowat strony postgpowania o zebraniu materiatu dowodowego
w sprawie. Analogicznie, jak w przypadku pozostatych postgpowan kontradyktoryjnych
regulowanych w projekcie, liczba wymienianych w toku postgpowania pism bedzie
uzalezniona od woli stron. Jezeli, ktorakolwiek ze stron postgpowania zrezygnuje z zajmowania
stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana pism zostanie
zakonczona. Tym samym w przypadku braku np.: odpowiedzi na wniosek postepowanie

ograniczy si¢ do pojedynczej wymiany korespondenciji (art. 368 projektu).

W postepowaniu dotyczagcym znaku towarowego, w terminie wyznaczonym na udzielenie
odpowiedzi na wniosek, uprawniony bedzie mial mozliwo$¢ podniesienia zarzutu nieuzywania
wczesniejszego znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 258 projektu. W takim przypadku
wnioskodawca bedzie mial mozliwos¢ zajecia stanowiska i przedstawienia dowodéw uzywania
wczesniejszego znaku towarowego. Uprawniony rowniez bedzie mogl odnie$¢ sie do
przedtozonego przez drugg stron¢ materialu (art. 369 projektu). W tym samym terminie

mozliwe bedzie podniesienie zarzutu wskazujagcego na  zaistnienie przeszkod
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uniemozliwiajacych uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy, o ktorych mowa
w art. 256 projektu. W takim przypadku wnioskodawca oczywiscie bedzie miat mozliwos¢
zajecia stanowiska i1 odniesienia si¢ do podniesionych przez uprawnionego argumentow.
Wskazana regulacja jest analogiczna do obecnie obowiazujacej, przestanki okreslone w art. 256
(obecnie art. 165 PWP) badane s3 w toku postgpowania spornego jedynie na wniosek strony.
Okreslenie terminu zgloszenia zarzutu podyktowane jest realizacja zasady koncentracji
materialu dowodowego. Jak wielokrotnie podkreslano celem regulacji jest wprowadzenie

bardziej efektywnego postgpowania spornego (art. 370 projektu).

W postgpowaniu o uniewaznienie patentu lub prawa z rejestracji wzoru uzytkowego,
w terminie wyznaczonym uprawnionemu do udzielenia odpowiedzi na odpowiedz na wniosek
0 uniewaznienie, uprawniony bedzie mial mozliwos¢ ubiegania si¢ o ograniczenie zakresu
ochrony wynalazku albo wzoru uzytkowego przez zmiang zastrzezen. Umozliwienie ztozenia
wniosku na p6zniejszym etapie postgpowania, nie tylko w odpowiedzi na wniosek, w wigkszym
stopniu realizuje cel jakiemu stuzy ograniczenie prawa wytacznego tj. mozliwo$ci utrzymaniu
ochrony w wezszym zakresie. Zaproponowane rozwigzanie jest korzystne zaréwno dla stron
postepowania, jak 1 pozwala na utrzymanie efektywnosci regulacji.

Zadanie zgloszone po uptywie terminu bedzie pozostawiane bez rozpoznania. W takim
przypadku wraz ze zmienionymi zastrzezeniami nalezy zlozy¢ dostosowane do
wprowadzonych zmian wynalazku albo wzoru uzytkowego, opis 1 rysunki, ktore sa
obowigzkowe wytacznie w przypadku wzorow uzytkowych. W toku postepowania
dopuszczalne bedzie ztozenie kolejnej wersji zastrzezen. W takim przypadku ztozZenie kolejnej
wersji zmienionych zastrzezen bedzie rownoznaczne z wycofaniem wersji wczesniejszej.
W przypadku ztozenia wniosku o ograniczenie zakresu ochrony wnioskodawca bedzie miat
mozliwos$¢ zajecia stanowiska w sprawie oraz przedstawienia dowodow w zakresie zmiany
zakresu ochrony. Nastepnie, uprawniony bedzie moégt odnie$¢ si¢ do tego stanowiska
1 dowodow. Ograniczenie zakresu ochrony bedzie ujawniane we wlasciwym rejestrze.
Informacja o zmianie zakresu ochrony, a takze zmieniony opis patentowy albo ochronny beda
podlegaty publikacji. Ograniczenie zakresu ochrony wynalazku albo wzoru uzytkowego bedzie
wywotywato skutek od daty zgloszenia. Tak ograniczony wynalazek albo wzor uzytkowy
bedzie przedmiotem postgpowania z wniosku o uniewaznienie odpowiednio patentu albo prawa
z rejestracji wzoru uzytkowego. Wprowadzane regulacje majg na celu umozliwienie
utrzymania ochrony wynalazku albo wzoru uzytkowego przynajmniej w ograniczonym

zakresie. Jednoczesnie wykluczono mozliwos¢ jednoczesnego toczenia si¢ postgpowania
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o ograniczenie patentu lub prawa z rejestracji w trybie art. 84 albo art. 129 i postgpowania
z wniosku o uniewaznienie (art. 371 projektu).

Projekt przewiduje rowniez prekluzje dowodowg. Urzad Patentowy pominie
okolicznosci faktyczne 1 dowody niezgtoszone przez strong w wyznaczonym terminie, chyba
ze strona wykaze, ze ich powolanie nie bylo mozliwe albo potrzeba ich powotania wynikta
p6zniej. Przepisy zobowigzujace do wskazania okolicznosci faktycznych i dowoddéw
w okreslonym terminie wyrazaja zasade koncentracji materialu procesowego i zapobiegaja
przedtuzaniu postepowania przez strony.

Uregulowano rowniez przypadek, gdy wniosek o uniewaznienie zostat ztoZzony po
wytoczeniu powodztwa, o ktorym mowa w art. 479122 KPC W takim przypadku postepowanie
zawiesza si¢ do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania przed sagdem. Zauwazy¢
nalezy, ze Urzad zawiesi postepowanie, w przypadku, gdy o toczacym si¢ przed sadem
postepowaniu zostanie zawiadomiony przez sad w trybie art. 411 ust. 3 projektu albo przez
strong (art. 379 projektu).

W postepowaniu spornym, Urzad Patentowy bedzie wyznaczat stronie postgpowania
dla dokonania okreslonych czynnos$ci termin miesigca, przy czym czynnos¢ bedzie mogta
zosta¢ dokonana w terminie miesigca po uptywie terminu wyznaczonego, jezeli przed jego
uptywem, strona zawiadomi Urzad Patentowy na pismie o braku mozliwosci dotrzymania
wyznaczonego terminu. W postepowaniu w sprawie sprzeciwu wylaczono stosowanie

przepisoOw KPA o terminach zatatwiania spraw.

Projekt odstepuje od zasady rozpatrywania spraw spornych na rozprawach. Zgodnie
z projektowang procedurg sprawy sporne bedg rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych.
Niemniej mozliwe bedzie wyznaczenie w toku rozpatrywania sprawy rozprawy, gdy bedzie to
celowe, przyczyni si¢ do przyspieszenia postgpowania lub wyjasnienia istotnych okolicznosci
sprawy. Wyznaczenie rozprawy bedzie mozliwe z urzedu albo na wniosek strony. Przy czym,
w przypadku dopuszczenia dowodu z zeznan swiadka, swiadek co do zasady, bedzie sktadat
zeznanie ustnie na rozprawie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach $wiadek zlozy zeznania
na pisSmie. Wowczas $wiadek bedzie zobowigzany ztozy¢ tekst zeznania w Urzedzie
Patentowym w wyznaczonym terminie (art. 373 1 377 projektu).

Projektowane rozwigzanie jest wzorowane na procedurze stosowanej z powodzeniem
przez EUIPO, gdzie postgpowanie ustne jest przeprowadzane wowczas, gdy urzad uzna to za
wskazane (art. 96 rozporzadzenia 2017/1001). W praktyce EUIPO przeprowadzenie

postepowania ustnego nalezy do rzadkosci. Rozprawy przeprowadzane s3 w wyjatkowych
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przypadkach, a we wniosku o przeprowadzenie postgpowania ustnego wnioskodawca musi
wyjasni¢, dlaczego np. zeznania ustne bylyby bardziej odpowiednie do potwierdzenia
prawdziwosci zarzucanych faktow lub dlaczego nie jest mozliwe przedstawienie tych zeznan
na pismie lub w jakiejkolwiek innej formie (wyrok z dnia 18 stycznia 2018 r., T-178/17,
HYALSTYLE, EU:T:2018:18, pkt 15-24). Analogicznie kwestia ustnej czgsci postgpowania
zostata uregulowana w postgpowaniu przed Sadem Pierwszej Instancji (por. art. 106
Regulaminu postgpowania przed Sagdem z dnia 4 marca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 105
723.04.2015, str. 1)).

Oczywiscie nalezy pamigtac¢ o tym, ze tradycja Urzedu Patentowego w tym zakresie jest
zdecydowanie odmienna, w zwigzku z powyzszym nalezy spodziewac si¢, ze w postgpowaniu
spornym rozprawy beda przeprowadzane zdecydowanie czesciej niz w przypadku EUIPO, czy
Sadu. W zwiazku z powyzszym w projekcie wprowadzono elastyczng regulacje, ktora pozwala
na wyznaczanie rozpraw w tych przypadkach, gdy sprzyja to prawidlowemu wyjasnieniu
sprawy lub przemawia za tym ekonomika postepowania. Obecnie obowigzek wyznaczenia
rozprawy dotyczy kazdej sprawy, co nie jest korzystne. W praktyce bardzo czesto rozprawa
sprowadza si¢ do tego, ze strony powtarzajg stanowiska zawarte w pismach procesowych lub
tez sktadaja pisma na rozprawie, a drugiej stronie jest zakre$lany termin na zajecie stanowiska.
Nie ulega watpliwosci, iz tego rodzaju sytuacje niepotrzebnie wydluzaja postgpowanie
1 utrzymywanie takiego stanu rzeczy nie jest uzasadnione. W zwigzku z powyzszym racjonalne
jest przyjecie projektowanego rozwigzania, gdzie rozprawa jest wyznaczana wowczas, gdy
moze przyczyni¢ si¢ do prawidlowego lub szybszego rozpatrzenia sprawy (art. 373 ust. 1-4
projektu).

Wyjasni¢ nalezy, ze w sprawie, gdzie rozprawa zostanie wyznaczona, bedzie ona, co do
zasady, jawna. Wyjatkiem beda przypadki, gdy postepowanie dotyczy wynalazku albo wzoru
uzytkowego niejawnego. Jawnos¢ rozprawy bedzie mogla zosta¢ wylaczona rowniez wowczas,
gdy konieczne bedzie powotanie si¢ przez strony na informacje prawnie chronione (art. 373

ust. 51 6 projektu).

W projekcie przewidziano rowniez szereg rozwigzah usprawniajacych przeprowadzanie
rozpraw. W pierwszej kolejnosci nalezy zwrdci¢ uwage, iz rozprawa bedzie mogta odby¢ si¢
przy uzyciu urzadzen technicznych umozliwiajgcych przeprowadzenie jej na odlegtos¢.
Rozwigzanie to zostalo wprowadzone do PWP ww. nowelizacja z dnia 7 pazdziernika 2022 r.
Niemniej, w projekcie odstapiono od zasady, ze rozprawa zdalna moze si¢ odby¢ wyltacznie za

zgoda obu stron. Projekt, wzorem art. 151 KPC, przyjmuje, ze to przewodniczacy kolegium,
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z urzedu lub na wniosek strony (wniosek nie bedzie wigzacy), moze zarzadzi¢ przeprowadzenie
rozprawy zdalnie, jezeli nie stoi temu na przeszkodzie wzglad na charakter czynnosci, ktore
maja by¢ dokonane na rozprawie, a przeprowadzenie rozprawy zdalnej zagwarantuje peing
ochrone¢ praw procesowych stron i prawidtowy tok postepowania. Przewidziano, ze wniosek
o przeprowadzenie rozprawy zdalnej sktada si¢ nie p6zniej niz na 7 dni przed wyznaczonym
terminem rozprawy, przy czym we wniosku wskazuje si¢ adres poczty elektronicznej. Z kolei
strona chcac uczestniczy¢ w rozprawie w sposob zdalny, bedzie zobowigzana do zgloszenia
takiego zamiaru najpdzniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem rozprawy. Osoba,
ktéra nie zglosi skutecznie wniosku o przeprowadzenie rozprawy zdalnej albo nie zglosi
zamiaru zdalnego udzialu w rozprawie, bedzie zobowigzana do stawienia si¢ na rozprawie
w budynku Urzedu Patentowego bez dodatkowego wezwania. Zauwazy¢ nalezy, ze projekt
zaktada prowadzenie rozpraw zdalnych, gdzie wszyscy uczestnicy przebywaja poza siedzibg
Urzedu, jak 1 w tzw. trybie hybrydowym, gdzie cze$¢ uczestnikow przebywa w siedzibie

Urzedu, a czg$¢ uczestniczy w rozprawie zdalnie.

Nowym rozwigzaniem jest wprowadzenie mniej sformalizowanej $ciezki informowania
o tresci zarzadzen przewodniczacego kolegium, w szczegdlnosci o przeprowadzeniu rozprawy
zdalnej, o przeprowadzeniu dowodu w sposob zdalny, o odmowie uwzglednienia wniosku
o przeprowadzenie rozprawy zdalnej lub o zmianie zarzadzen w tym przedmiocie. Z uwagi na
to, ze zarzadzenia te moga by¢ wydawane w niedtugim czasie przed wyznaczonym terminem
rozprawy, mozliwe bedzie informowanie o tym w sposob, ktéry Urzad Patentowy uzna za
najbardziej celowy. Doreczenie dokonane w ten sposob bedzie uznane za skuteczne, jezeli jest
niewatpliwe, ze doszto do wiadomosci adresata. W tym zakresie nie bgdzie stosowany przepis
zobowigzujacy Urzad do dorgczenia zawiadomienia albo wezwania z co najmniej na 7

dniowym wyprzedzeniem (art. 374 projektu).

Nowym rozwigzaniem jest sporzadzanie zapisu dzwigku i obrazu z rozprawy, obok
pisemnego protokotu. Protokét na pismie w pelnym zakresie bedzie sporzadzany wowczas, gdy
z przyczyn technicznych sporzadzenie zapisu dzwigku albo obrazu i dzwieku nie bedzie
mozliwe. Strona, na wniosek, bedzie mogla otrzymac¢ z przebiegu rozprawy zapis dzwigku albo
zapis dzwicku i1 obrazu. Przyjete rozwigzania sg wzorowane na KPC (art. 375 i art. 376

projektu).

W przypadku dopuszczenia dowodu z zeznan $wiadka bedzie on, co do zasady,

przeprowadzany na rozprawie. Niemniej, przewidziano mozliwo$¢ ztozenia zeznan na piSmie
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Jednoczesnie wylaczono stosowanie art. 69 KPA (art. 377 projektu). W sprawach
nieuregulowanych, na podstawie ogodlnej reguly, znajda zastosowanie przepisy KPA, tym
samym co do zasady do postgpowania dowodowego bedg stosowane przepisy KPA. Takie

rozwigzanie funkcjonuje obecnie (art. 356 projektu).

Niezmiennie, po przeprowadzeniu rozprawy bedzie wydawana decyzja konczaca
postepowanie, ktora bedzie ostateczna. Decyzja ta bedzie zapadata zwykta wigkszoscig glosow
cztonkoéw kolegium. Sentencja decyzji bedzie podpisywana przez wszystkich czionkow
kolegium, a uzasadnienie przez przewodniczacego kolegium i tzw. referenta, czyli tego cztonka
sktadu orzekajacego, ktory sporzadzil uzasadnienie. W projekcie uregulowano takze zasady

ztozenia zdania odrebnego przez cztonka kolegium orzekajacego (art. 380 projektu).

W zakresie tresci decyzji, w projekcie odstapiono od powtarzania przepisow KPA
W zwigzku z powyzszym, w projekcie wskazano jedynie te elementy decyzji, ktore nie zostaty
okreslone w KPA, tj. wskazano, ze w decyzji rozstrzyga si¢ co do kosztow postepowania.
Jednoczesnie wskazano, ze w przypadku, gdy ztozono wnioski o ograniczenie ochrony
wynalazku lub wzoru uzytkowego, Urzad Patentowy dodatkowo rozstrzygnie o ograniczeniu
ochrony wynalazku lub wzoru uzytkowego. Zachowano dotychczasowe zasady zwrotu
kosztow postepowania tj. do kosztéw postepowania znajda zastosowanie przepisy

obowigzujace w postgpowaniu cywilnym (art. 380 projektu).

W projekcie utrzymano dotychczasowe zasady zaskarzania rozstrzygniecia Urzedu
Patentowego. Decyzja wydana po przeprowadzeniu postgpowania spornego jest ostateczna

1 przystuguje od niej skarga do sadu administracyjnego.

Celem wyeliminowania watpliwosci, wskazano ktore przepisy tytutu III tj.
postgpowania ogolnego o postepowaniu przed Urzedem Patentowym, nie majg zastosowania w
postepowaniu spornym. W zwigzku z powyzszym nie beda stosowane przepisy: art. 338 ust. 1—

4, art. 339 ust. 1, art. 340, art. 350 1 art. 352.

W sprawach spornych, tak jak jest to obecnie, pelnomocnikiem bedzie moégt by¢
zarOwno profesjonalny petnomocnik: rzecznik patentowy, adwokat albo radca prawny, a w
przypadku nieprofesjonalnych pelnomocnikéw, osoba fizyczna posiadajaca zdolno$¢ do

czynno$ci prawnych (art. 33 KPA).
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Rozdzial 2: Kolegia orzekajace do spraw spornych

W projekcie, co do zasady, utrzymano dotychczasowe regulacje dotyczace kolegiow
orzekajacych do spraw spornych. Nadal sprawy beda rozpatrywane w 3 albo 5-osobowych
sktadach, przy czym wprost wskazano, ze cztonkiem kolegium moze by¢ rowniez asesor (art.

383 projektu).

Nieznacznie  zmodyfikowano  przepisy  okre$lajace  wymagania  wobec
przewodniczacego kolegium. Z uwagi na to, ze przewodniczacym moze by¢ wytacznie ekspert,
wskazano jedynie szczeg6lne warunki jakie musi spelni¢ przewodniczacy kolegium, przy czym
nowoscig jest wskazanie ukonczenia aplikacji rzecznikowskiej jako uprawniajacej do ubiegania
si¢ 0o bycie przewodniczacym kolegium. Jednocze$nie w projekcie wprost wskazano, ze
przewodniczacy kolegium moze wydawac¢ zarzadzenia w sprawach niewymagajacych decyzji
albo postanowienia. Doprecyzowano takze, ze w toku rozprawy, przewodniczacy kolegium
otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia, udziela glosu, zadaje pytania, upowaznia do
zadawania pytan 1 oglasza rozstrzygniecia. Przewodniczacy kolegium moze takze odebra¢ glos,
gdy przemawiajacy go naduzywa, jak réwniez uchyli¢ pytanie, jezeli uzna je za niewtasciwe
lub zbyteczne. Takie rozwigzanie ma na celu maksymalne usprawnienie postgpowania

spornego (art. 384 i art. 385 projektu).

W projekcie uregulowano takze wylaczenie przewodzacego kolegium lub cztonka
kolegium orzekajacego. Wskazano, ze wniosek o wytaczenie przewodzacego kolegium lub
cztonka kolegium strona wnosi na pi§mie albo ustnie do protokotu, uprawdopodobniajac
przyczyny wylaczenia. Jednocze$nie natozono na cztonkéow kolegium obowigzek
zawiadomienia kolegium o zachodzacej podstawie swojego wylaczenia (art. 386 i art. 387

projektu).

Utrzymano zasade, ze o wylaczeniu czlonka kolegium rozstrzyga przewodniczacy
kolegium, w przypadku gdy wniosek dotyczy tego przewodniczacego kolegium albo calego
sktadu orzekajacego kolegium — kolegium w innym sktadzie. Co do zasady, postanowienie

bedzie wydawane po zlozeniu wyjasnienia przez cztonka kolegium (art. 388 projektu).

Doprecyzowano takze, ze niedopuszczalny jest ponowny wniosek o wylaczenie
przewodniczacego kolegium lub cztonka kolegium z powolaniem tych samych okolicznosci.

Taki wniosek bedzie pozostawiany bez rozpoznania (art. 389 projektu).
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6. Tytul VI: Oplaty, dokumenty potwierdzajace udzielenie praw, rejestry i publikacje

urzedowe

Dzial I: Oplaty

Przedmiotowy dziat reguluje kwestie zwigzane z optatami pobieranymi przez Urzad
Patentowy w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami w sprawie udzielania praw na
przedmioty wtasnosci przemystowej oraz utrzymywania ich w mocy. Opflaty te stanowig
dochdd budzetu panstwa i1 nie podlegaja zwrotowi, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Czynnosci
podlegajace optacie i ich wysoko$¢ zostang okreslone w akcie wykonawczym, wydanym na

podstawie upowaznienia zawartego w art. 390 ust. 4 projektu.

Utrzymana zostaje zasada, ze oplaty wnoszone do Urzgdu Patentowego uiszczane sa
z gory, czyli wraz ze zlozeniem przez stron¢ wniosku, czy o§wiadczenia podlegajacego optacie,
o ile ustawa nie przewiduje ich uiszczenia na wezwanie Urzedu Patentowego. Jezeli strona nie
dopetni obowiazku 1 nie wniesie oplaty, ktdora powinna zosta¢ uiszczona z gory, Urzad
Patentowy wzywa do jej uiszczenia w terminie miesigca. Niewykonanie wezwania Urzgdu

Patentowego spowoduje zastosowanie jednej sposrdd trzech sankcji, tj.:

1) pozostawienie wniosku bez rozpoznania, np.: w przypadku nieuiszczenia optaty od
wniosku o dokonanie ogloszenia w terminie wczesniejszym, oplaty od wniosku
o przeksztatcenie zgloszenia wynalazku w zgloszenie wzoru uzytkowego, optaty od
wniosku o przywrdcenie terminu, optaty od wniosku o uwzglednienie uchybienia terminu
z powodu nadzwyczajnych okolicznos$ci, optaty od wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, oplaty od wniosku o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego;

2) umorzenie postgpowania wszcz¢tego w wyniku zgloszenia lub ztozenia wniosku, np.:
w przypadku nieuiszczenia optaty za zgloszenie wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru
przemystowego, znaku towarowego, topografii uktadu scalonego lub optaty od wniosku
o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego;

3) zaniechanie czynnosci uzaleznionej od oplaty, np.: w przypadku nieuiszczenia optlaty za

wydanie decyzji o zmianie decyzji o udzieleniu prawa wylacznego.

O tym, ktora z powyzszych sankcji znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku,
zdecyduje rodzaj wniosku podlegajacego optacie lub innego pisma, z ktorego tresci bedzie

wynika¢ zadanie strony. Najczesciej konsekwencja nieuiszczenia naleznej optaty w terminie
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wskazanym w wezwaniu bedzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania, ewentualnie

zaniechanie czynno$ci uzaleznionej od opflaty.

W przypadku nieuiszczenia na wezwanie Urzedu Patentowego oplaty za zgloszenie
przedmiotu wlasnos$ci przemystowej oraz za wniosek o udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego, postgpowanie zostanie umorzone. Zasadne jest, z uwagi na dotkliwe dla strony
skutki w postaci zakonczenia postgpowania zgloszeniowego na etapie wstepnej oceny
formalnej wniosku i zamknigcia drogi do uzyskania prawa wylacznego, zakonczenie tego
postgpowania w formie zaskarzalnej decyzji. Umozliwi to stronie wystgpienie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy i zakwestionowanie zasadnosci zakonczenia post¢powania
zgloszeniowego (art. 360 projektu). Jednoczesnie, w przypadku oplaty za zgloszenie
przedmiotu wlasno$ci przemystowej przewidziano dodatkowe rozwigzanie tj. mozliwos¢
uiszczenia oplaty w ciggu miesigca po uptywie terminu wskazanego w wezwaniu Urzedu

Patentowego. W takim przypadku optate powieksza si¢ o 50% (art. 392 projektu).

Projekt okresla zasady i terminy wnoszenia optat okresowych za ochrong. Uregulowanie
zawarte w tym przepisie nie dotyczy optaty za pierwszy okres ochrony (wynalazku, wzoru
uzytkowego, wzoru przemystowego, znaku towarowego i topografii). Oplaty te wejda w sktad
oplaty za zgloszenie i b¢da wnoszone wraz z podaniem o udzielenie prawa wylacznego.
Przyjma wigc charakter optaty jednorazowej 1 nie beda juz zaliczane do optat okresowych za

ochroneg.

Optaty okresowe rowniez uiszczane sg z gory, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptywa
poprzedni okres ochrony. Optaty te moga by¢ wnoszone rdwniez w ciggu roku przed uptywem
tego terminu. W tym zakresie przyjete rozwigzanie nie odbiega od dotychczasowego.

Projekt przewiduje takze dodatkowy 6 miesigczny termin na uiszczenie oplaty
okresowej, powiekszonej o 30% (art. 393 projektu ustawy).

Zniwelowanie skutkow uplywu terminu na uiszczenie oplaty okresowej za dalszy okres
ochrony byto dotychczas mozliwe jedynie w drodze postanowienia stwierdzajacego
zawieszenie biegu terminu na uiszczenie takiej optaty (art. 243 ust. 6 PWP). Wymagalo to
wykazywania przez uprawnionych wystapienia nadzwyczajnych okoliczno$ci, w zasadzie
noszacych znamiona silty wyzszej, a jezeli zostala wydana decyzja stwierdzajgca wygasnigcie
prawa z powodu nieuiszczenia oplaty okresowej w przewidzianym terminie, wigzato si¢
to z koniecznoscig ztozenia dwoch, podlegajacych odrgbnym optatom wnioskow: wniosku

o stwierdzenie zawieszenia biegu terminu na uiszczenie oplaty okresowej oraz wniosku
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0 ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzajacej wygasniecie prawa wylacznego.
Rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzajacej wygasnigcie
prawa bylo mozliwe po zakonczeniu postgpowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie
zawieszenia terminu na uiszczenie opfaty, co dla strony oznaczato dtuzszy czas oczekiwania na
ostateczne rozstrzygnigcie o przystugujacych jej prawach, a dla oséb trzecich wigzato sig¢
z wydluzeniem stanu niepewnosci co do statusu udzielonych praw wylacznych. Projekt
wprowadza zdecydowane utatwienie w tym zakresie. Dzigki proponowanemu rozwigzaniu
wzruszenie decyzji stwierdzajgcej wygasnigcie prawa wytacznego z powodu nieuiszczenia
oplaty okresowej w przewidzianym terminie nie bg¢dzie wymagato juz zlozenia dwdch
odrebnych wnioskow 1 udowadniania przez stron¢ wystapienia nadzwyczajnych okolicznosci.
Wystarczajace bedzie zlozenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji
stwierdzajgcej wygasnigcie prawa, w ktorym strona uprawdopodobni brak winy w uchybieniu
terminu 1 jednoczesnie uisci zalegla optate powigkszong o 50%. Wysoko$¢ optaty w tym
przypadku to optata nalezna w terminie podstawowym powiekszona o 50%.

Uchylenie si¢ od skutkow uchybienia terminu do uiszczenia oplaty za dalszy okres
ochrony bedzie mozliwe w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji
stwierdzajacej wygasnigcie prawa, w ktorym strona moze usprawiedliwi¢ przyczyny tego
uchybienia. Nowa regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wigkszo$ci uprawnionych
z praw wylacznych, ktorzy obecnie bezpowrotnie tracg swe prawa z powodu uchybienia
terminu do uiszczenia oplaty okresowej z przyczyn przez nich niezawinionych. Uchylenie
decyzji —na skutek uwzglednienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy — bedzie prowadzi¢
do usunigcia z obrotu prawnego niekorzystnej dla strony decyzji o wygasnigciu prawa,
zaliczenia zaleglej optaty za ochrong powigkszonej o 50 % optaty naleznej w terminie
wynikajagcym z ustawy 1 przedtuzenia ochrony prawa na dalszy okres ochrony. Dotychczasowe
dos$wiadczenia z obslugg przez Urzad Patentowy oplat za ochrong¢ wynalazkéw 1 wzorow
pokazuja, ze uprawnieni najczgsciej dowiaduja si¢ o uchybieniu terminu ptatnosci dopiero
z decyzji stwierdzajacych wygasnigcie praw. Zasadne jest zatem przyjgcie regulacji, ktora nie
przewiduje stosowania przepisOw o przywrdceniu terminu, a jedynie mozliwo$¢ uchylenia si¢
od skutkéw jego niedotrzymania. (art. 360 ust. 3 projektu).

Proponowane rozwiazanie jest zgodne z postanowieniami Konwencji paryskiej, ktora
w art. Sbis ust. 1 obliguje panstwa — cztonkéw do przyznania dodatkowego, co najmniej
6 miesigcznego terminu na uiszczenie oplat przewidzianych dla utrzymania w mocy praw
wlasnosci przemystowej, a w ust. 2 tego przepisu pozostawia w gestii tych panstw decyzje

o mozliwosci przywrdcenia patentow na wynalazki, ktore wygasty wskutek nieuiszczenia optat.
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Projekt reguluje réwniez sytuacje szczegdlng, kiedy termin na uiszczenie oplaty
okresowej za ochrone przypada przed dorgczeniem decyzji o udzieleniu prawa wylacznego albo
w dniu jej doreczenia. Jezeli przyktadowo decyzja o udzieleniu patentu zostala wydana
1 dorgczona stronie po uptywie 3 lat od zgloszenia wynalazku, a wiec po uplywie lat
,optaconych” w ramach optaty zgloszeniowej, to strona, w celu utrzymania patentu w mocy,
powinna wnie$¢ oplaty okresowe za wszystkie okresy ochrony (4 rok i ewentualnie nastgpne),
ktore rozpoczety si¢ najpdzniej w dniu dorgczenia decyzji. Z uwagi na fakt, ze uiszczenie tych
optat z géry bedzie, co do zasady, niemozliwe (poniewaz terminy ich uiszczenia przypadaty
przed dorgczeniem decyzji o udzieleniu prawa), proponuje si¢ przyznanie stronom mozliwosci
whniesienie tych optat w terminie 6 miesigcy od dnia dorgczenia decyzji o udzieleniu prawa.
Jednoczesnie projekt zastrzega, ze optaty wniesione w tym terminie nie beda podlegaly
powiekszeniu o 30%, poniewaz w tym wypadku wniesienie oplaty po uptywie terminu
ustawowego jest konsekwencja uptywu czasu po§wigconego na rozpatrywanie zgloszenia przez
Urzad Patentowy. Uprawniony, ktory uzyskal prawo wytaczne nie powinien by¢ obcigzany
obowigzkiem optacenia dalszego rozpoczgtego okresu ochrony (i wniesienia oplaty
powiekszonej o 30%, na zasadach ogolnych) tylko dlatego, Ze postgpowanie
o udzielenie prawa przekroczyto pierwszy okres ochrony. W takim przypadku zglaszajacemu
bedzie przystugiwaé nie tylko uprawnienie wniesienia oplaty ochronnej w podstawowe;j jej
wysokosci, ale rowniez dluzszy termin na jej wniesienie. Szczego6lne uregulowanie
powyzszego przypadku stanowi¢ bedzie wyjatek od ogoélnych zasad odnoszacych si¢ do

optacania dalszych okreséw (lat) ochronnych.

Z tego wzgledu regulacje z art. 393 projektu przewidujagce terminy na uiszczenie optaty
nie beda mie¢ zastosowania. Wykluczona bgdzie zatem mozliwo$¢ optacenia okresow ochrony,
ktore rozpoczetly si¢ najpdzniej w dacie decyzji o udzieleniu prawa w terminie dodatkowych 6

miesiecy po uplywie terminu wskazanego w art. 393 (art. 393 1 art. 394 projektu).

Projektowany art. 395 jest powtdrzeniem obecnie obowigzujacej regulacji zawartej
w art. 224 ust. 8 PWP. Obowiazek uiszczania optat za ochron¢ produktu leczniczego i srodka
ochrony roslin obj¢tych dodatkowym prawem ochronnym powstaje z dniem, w ktorym uplywa
okres, na ktory zostal udzielony patent podstawowy. Z tym dniem zaczyna bowiem
obowigzywa¢ dodatkowe $wiadectwo ochronne (zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporzadzenia
469/2009). Zasadniczo wigc w tym dniu przypada termin na uiszczenie optaty okresowej za
ochron¢ produktu leczniczego i1 $rodka ochrony ro$lin. Projektowany przepis dotyczy

przypadku, kiedy patent podstawowy wygasa przed wydaniem decyzji o udzieleniu
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dodatkowego prawa ochronnego albo w dniu jej wydania, a wigc uiszczenie oplaty okresowe;j
za ochron¢ produktu z zachowaniem liczonego wedlug zwyklych zasad terminu byloby
faktycznie niemozliwe. Przepis ten przewiduje na uiszczenie takiej oplaty termin 6 miesiecy od

dnia dor¢czenia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego.

Projektowane art. 396 1 art. 397 stanowig przeniesienie obecnej regulacji
z rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszen wynalazkow 1 wzorow uzytkowych (Dz. U. poz. 1840) odnoszace si¢
do pobierania przez Urzad Patentowy, dziatajacy jako urzad przyjmujacy oplaty za przekazanie
miedzynarodowego zgloszenia oraz oplaty migdzynarodowej, a takze optlaty krajowej jako

urzad wyznaczony albo urzad wybrany.

Projektowany art. 398 stanowi, iz optaty okresowe za ochron¢ wynalazkow chronionych
patentem europejskim pobiera si¢ w takiej samej wysokosci jak za ochrong patentu. Wskazano
réwniez, ze w przypadku patentu europejskiego, jezeli pierwsza optata okresowa ma dotyczy¢
czesci okresu ochrony, wysokos$¢ tej optaty przyjmuje si¢ proporcjonalnie do czesci tego

okresu, obliczonego w latach w stosunku do catego okresu ochrony.

Proponowana regulacja dotyczaca zwolnienia z optat jest nieco odmienna od
dotychczasowej (art. 399 projektu). Zgodnie z projektem ustawy zwolnieniem, w catosci lub
czesci, moga zostac objete:

1) optata jednorazowa za zgloszenie wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego
lub znaku towarowego;

2) oplata jednorazowa od sprzeciwu, krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku
o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu, wniosku o uniewaznienie rejestracji
oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych, wniosku
o wydanie decyzji w postgpowaniu spornym lub od wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy;

3) optaty okresowe za ochron¢ wynalazku, wzoru uzytkowego i wzoru przemystowego — za

okresy nieprzekraczajace pierwszych 10 lat ochrony.

Zgodnie z proponowang regulacja zglaszajacy, ktory nie jest w stanie ponie$¢ w petnej
wysokos$ci optaty za zgloszenie wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego,
moze wystapi¢ do Urzedu Patentowego o zwolnienie go z tej oplaty. W przypadku
uwzglednienia wniosku pozostata do uiszczenia czg$¢ optaty nie moze by¢ nizsza niz 20%

optaty naleznej. W odniesieniu do optat za zgloszenie znaku towarowego dopuszczalny zakres
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zwolnienia wynosi 50% oplaty naleznej. Proponowane rozréznienie wysokosci dopuszczalnego
zwolnienia z optaty wynika z faktu, ze rejestracja znakow towarowych, w przeciwienstwie do
wynalazkéw, wzordéw uzytkowych 1 wzorow przemystowych, co do zasady jest dokonywana
w celu komercyjnym dla oznaczania i identyfikacji produktéw wytwarzanych w ramach

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Znaki towarowe nie stanowig innowacji.

Projekt wprowadza mozliwo$¢ zwolnienia od oplaty jednorazowej od sprzeciwu, ktora
dotychczas nie byla przewidziana w katalogu optat objetych zwolnieniem. Celem
proponowanej regulacji jest usunigcie luki prawnej i zréwnanie uprawnien podmiotow
wnoszacych sprzeciw wobec zgloszenia znaku towarowego z podmiotami, ktore wystepuja
z wnioskiem o wydanie decyzji w postepowaniu spornym (tj. wnioskiem o uniewaznienie

prawa wylacznego).

Projekt zachowuje mozliwo$¢ zwolnienia z optat okresowych za ochrong wynalazku,
wzoru uzytkowego i wzoru przemystowego. Zwolnieniem przewidzianym w tym przepisie s
objete, tak jak dotychczas, jedynie optaty okresowe nieprzekraczajace pierwszych 10 lat
ochrony. Z tych wzgledow proponowany przepis nie obejmuje znakéw towarowych, gdyz
oplata za pierwszy 10 letni okres ochrony znaku towarowego jest objeta oplata za zgloszenie
znaku towarowego, do ktorej bedzie miata zastosowanie regulacja przewidziana w art. 322 ust.
2 projektu. Nowym rozwigzaniem jest doprecyzowanie, ze wnioski o zwolnienie od optat za
okresy przekraczajace pierwsze 10 lat ochrony, Urzad Patentowy bedzie pozostawial bez
rozpoznania. Do tej pory kwestia ta nie byta jednoznacznie uregulowana, wigc w przypadku
ztozenia przez stron¢ wniosku o zwolnienie od oplaty za okres przekraczajacy pierwsze 10 lat
ochrony powstawala watpliwos¢, czy w takiej sytuacji Urzad Patentowy powinien wydac
postanowienie o odmowie zwolnienia od takiej optaty, czy tez na podstawie art. 61a KPA
odmowi¢ wszczgcia postgpowania w sprawie zwolnienia. W praktyce, w takiej sytuacji,
zazwyczaj wydawano postanowienie o odmowie zwolnienia od oplat za okresy wykraczajace
poza dziesie¢ pierwszych lat ochrony, co z kolei na mocy art. 226 ust. 5 PWP obligowato do
wyznaczenia terminu na uiszczenie optaty. Taka praktyka prowadzila do nieuzasadnionego
wydluzania terminéw na uiszczenie oplat okresowych za okresy przekraczajace pierwsze
dziesi¢¢ lat, a nawet do wyznaczania nowych terminéw w sytuacji, gdy terminy przewidziane

ustawa juz uplynety.

W projekcie doprecyzowano réwniez, ze z wnioskiem o zwolnienie od optat bedzie

mozna wystgpi¢ przed uptywem terminu na jej uiszczenie oraz ze termin na zlozenie wniosku
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o zwolnienie nie podlega przywroceniu. Optaty jednorazowe za zgloszenie oraz oplaty od
sprzeciwu, wniosku o wydanie decyzji w postepowaniu spornym i wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy sg uiszczane z gory lub w terminie wyznaczonym przez Urzad Patentowy
w wezwaniu. Strona zainteresowana zwolnieniem od takiej optaty powinna zatem wystgpic¢
z wnioskiem o zwolnienie z optaty najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa miesigczny termin
wyznaczony w wezwaniu. W odniesieniu do optat okresowych za ochrone z wnioskiem
o zwolnienie bedzie mozna wystapi¢ do dnia, w ktorym bedzie uplywaé dodatkowy
6 miesigczny termin na ich uiszczenie (przewidziany w art. 393 ust. 3 projektu ustawy),
ewentualnie termin 6 miesi¢gcy od dnia dorgczenia decyzji o udzieleniu prawa wylacznego

w przypadku okre§lonym w art. 394 projektu albo w przypadku okreslonym w art. 395 projektu.

Wnhiosek o zwolnienie od optaty ztoZzony po uplywie terminu na jej uiszczenie Urzad
Patentowy pozostawi bez rozpoznania. Wprowadzenie ograniczenia czasowego dla mozliwosci
wystapienia z wnioskiem o zwolnienie od optat ma na celu zlikwidowanie luki w tym zakresie,
poniewaz dotychczasowe przepisy nie wskazywaly terminu na zlozenie takiego wniosku.
W praktyce prowadzito to do naduzy¢ i wystegpowania z wnioskami o zwolnienie od optaty
w reakcji, np.: na decyzje o umorzeniu postgpowania lub o wygasnieciu prawa wylacznego
wydang wskutek nieuiszczenia opflaty.

Whioskujacy o zwolnienie od optaty powinien wykazaé, ze nie jest w stanie jej ponies$¢
w pelnej wysokos$ci. Narzedziem, ktoére ma shuzy¢ ocenie sytuacji majatkowej wnioskodawcy
i zasadno$ci wniosku o zwolnienie jest o$§wiadczenie o stanie majatkowym lub stanie
rodzinnym 1 majatkowym o0so0b pozostajacych ze zglaszajacym lub wnioskodawcg we
wspolnym gospodarstwie domowym, do ktorego nadestania Urzad Patentowy moze wezwac
wnioskodawce. O zasadno$ci wniosku o zwolnienie od optaty Urzad Patentowy rozstrzyga w
formie postanowienia. Na wydane w tej sprawie postanowienie sluzy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, gdy zadanie wnioskodawcy nie zostalo przez Urzad Patentowy
uwzglednione lub zostalo uwzglednione jedynie w czgsci. Wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy od takiego postanowienia nie bedzie podlegal oplacie. W przypadku odmowy
zwolnienia od oplaty lub zwolnienia czg$ciowego Urzad Patentowy w postanowieniu bedzie

wyznaczat termin na jej uiszczenie.

Projekt wprowadza rowniez nowe rozwigzanie tzw. [P COMBO. Zgodnie
z projektowanym przepisem, w przypadku dokonania w okresie 3 miesi¢ecy, zgloszenia co
najmniej trzech rédznych przedmiotéw wiasnosci przemystowej, oplata za zgloszenie kazdego

z nich ulega obnizeniu o 30%. Obnizenie optaty bedzie dokonywane na wniosek zglaszajacego
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skladany w terminie otwartym na wniesienie oplaty za ostatnie zgloszenie objete wnioskiem.
Skorzystanie z projektowanego obnizenia optaty nie bedzie dopuszczalne w przypadku, gdy
zglaszajacy zostanie zwolniony z oplaty za zgtoszenie. Zatozeniem propozycji jest promowanie
podmiotow dokonujacych zdywersyfikowanych zgloszen. W zwiazku z powyzszym
skorzystanie z projektowanej ulgi bedzie mozliwe w przypadku dokonania np. jednego
zgloszenia wynalazku, jednego wzoru uzytkowego 1 jednego znaku towarowego. Natomiast
zgloszenie trzech rdznych znakéw towarowych, czy tez dwoch wynalazkéw 1 jednego wzoru

uzytkowego, nie bedzie uprawniato do znizki w optacie (art. 400 projektu).

Projekt rozszerza rowniez zakres spraw, w jakich Urzad Patentowy bedzie wysytat
z urzgdu powiadomienia o zblizajacym si¢ terminie uiszczenia optaty okresowej za ochrong.
Powiadomienia nadal bedg wysytane z urzedu lub na wniosek uprawnionego, w zaleznosci od
kategorii ochrony. Dotychczas powiadomienia byly wysytane przez Urzad Patentowy jedynie
w odniesieniu do znakéw towarowych. Do tej kategorii powiadomien projekt dodaje wzory
przemystowe, co jest uzasadnione stosunkowo dlugimi, bo 5 letnimi odstgpami czasu, w jakich
nalezy uiszcza¢ optaty za dalsze okresy ochrony. W odniesieniu do pozostalych praw wiasno$ci
przemystowej projekt przewiduje powiadomienie o uptywajacym okresie ochrony, jesli wniesie

0 to uprawniony.

Dzial II: Dokumenty potwierdzajace udzielenie prawa wylacznego

W  przedmiotowym dziale zgrupowano przepisy regulujace kwestie zwigzane

z dokumentami potwierdzajacymi udzielenie prawa wytacznego.

W stosunku do obecnie obowigzujacych przepisOw zmiana dotyczy wzorow
uzytkowych, gdzie w miejsce $wiadectwa ochronnego bedzie wydawane Swiadectwo rejestracji
wzoru uzytkowego. Powyzsza zmiana wynika ze zmiany systemu rozpatrywania zgloszen

wzoréw uzytkowych.

W projekcie utrzymano mozliwo$¢ wydania dokumentow potwierdzajacych udzielenie

praw wylacznych zaréwno w postaci papierowej, jak i elektroniczne;j.

Dzial I11: Rejestry

W zakresie regulacji dotyczacej rejestrow prowadzonych przez Urzad Patentowy
w istocie utrzymano dotychczasowe rozwigzania. W stosunku do obecnej regulacji zmieniono

nazwe rejestru patentowego na rejestr patentéw, jak réwniez wyodrebniono rejestr patentow
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europejskich. Zmiana nazwy rejestru patentowego na rejestr patentow ma na celu ujednolicenie

z nazwami pozostatych rejestrow.

W projekcie przesadzono rowniez, ze prowadzone przez Urzad Patentowy rejestry sa
rejestrami publicznymi i sg jawne. Utrzymano takze domniemanie prawdziwosci 1 znajomosci
wpisow w rejestrach. Wprowadzono takze domniemanie, ze osoba ujawniona w rejestrze jako
uprawniony ma legitymacj¢ do dzialania, przed Urzedem Patentowym lub innym organem,
w kazdym postgpowaniu dotyczacym tego prawa wylacznego. Do wprowadzenia takiego
rozwigzania w zakresie wzorow przemystowych zobowigzuje dyrektywa 2024/2823 (art. 12
dyrektywy 2024/2823). Niemniej, majgc na uwadze charakter wszystkich praw wytacznych,
zasadne jest wprowadzenie jednolitej zasady w odniesieniu do wszystkich rejestrow

prowadzonych przez Urzad Patentowy. Tak, jak dotychczas, z rejestréw beda wydawane

wyciagi.
Zmianie nie ulegly regulacje odnoszace si¢ do wpisow w rejestrach.

Z urzgdu albo na wniosek osoby zainteresowanej beda dokonywane w rejestrach wpisy
o zmianach stanu prawnego oraz na wniosek osoby zainteresowanej, wpisy aktualizujgce dane
w rejestrze.

Wskazano, ze z urzedu beda dokonywane w rejestrze wzmianki o ztozonych w Urzedzie
Patentowym wnioskach o uniewaznienie albo stwierdzenie wygasni¢cia prawa wylacznego
oraz o sprzeciwach, wnioskach o ograniczenie patentu lub prawa z rejestracji wzoru
uzytkowego, o ujawnienie w rejestrze informacji o dokonanych zajeciach lub ustanowionych
zastawach na prawach wylacznych, a takze o wniesionych powddztwach, o ktéorych mowa
w art. 479122§ 1 KPC W przypadku powodztw, o ktérych mowa w art. 479122§ 1 KPC, sady
beda zawiadamia¢ Urzad Patentowy o wniesieniu takiego powddztwa oraz o prawomocnym
zakonczeniu postgpowania 1 o zapadtym rozstrzygnigciu. Projektowana zmiana koresponduje
z rozwigzaniami, przyjetymi w przepisach KPC, odnoszacymi si¢ do postgpowania w sprawach
wiasnosci intelektualne;.

Na podstawie zawiadomienia wtasciwego sadu Urzad Patentowy bedzie dokonywat
w rejestrze wpisu informacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawie wilasnosci
przemystowej. Z kolei zawiadomienie wilasciwego organu bedzie stanowito podstawe do
dokonania w rejestrze wpisu informacji o ustanowieniu zastawu skarbowego na prawie

wlasno$ci przemystowej. Wpis innego zabezpieczenia bedzie mozliwy na wniosek osoby
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zainteresowanej. Zajecie prawa wylacznego bedzie wpisywane na wniosek wlasciwego organu

(art. 411 projektu).

Nie wprowadzono zmian w zakresie regulacji dotyczacych wniosku o wpis w rejestrze

oraz postepowania zwigzanego z rozpoznaniem wniosku. W ustawie okreslono rowniez

minimalne wymogi wniosku o wpis w rejestrze (art. 412 projektu).

Dzial VI: Publikacje urzedowe

Projekt utrzymuje dotychczasowe publikatory Urzedu Patentowego. Urzad Patentowy

nadal bedzie wydawat ,,Biuletyn Urzedu Patentowego” i ,,Wiadomosci Urzedu Patentowego”.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

1)

Ogloszeniu w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” podlega¢ beda informacje o:

zgloszeniach wynalazkéw 1 znakow towarowych;

wyznaczeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej migdzynarodowych znakow
towarowych;

mig¢dzynarodowych zgloszeniach wynalazkow, ktore weszty w fazg krajows;
ttumaczeniach na jezyk polski zastrzezen patentowych europejskiego zgloszenia
patentowego;

wydzieleniu zgloszen wynalazkow 1 znakow towarowych;

sprzeciwach wobec zgloszen znakéw towarowych oraz wobec wyznaczen na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowych znakow towarowych;

wnioskach o rejestracje oznaczenia geograficznego produktéw rzemieslniczych
1 przemystowych, sprzeciwach krajowych, sprzeciwach wobec zmiany specyfikacji
produktu 1 wnioskach o uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego

produktow rzemie$lniczych i przemystowych.

Z kolei publikacji w ,,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” podlega¢ beda informacje

udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji, przedtuzeniu obowigzywania dodatkowego prawa ochronnego, o uznaniu
ochrony miedzynarodowego znaku towarowego 1 miedzynarodowego wzoru
przemystowego oraz o zlozonym tlumaczeniu patentu europejskiego, a takze

0 ograniczeniu prawa wylacznego przez zmiang zastrzezen;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

decyzjach o odmowie udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego, przedluzenia obowigzywania dodatkowego prawa ochronnego, odmowie
uznania ochrony mi¢dzynarodowego znaku towarowego oraz o umorzeniu
postepowania w sprawie dotyczacej zgloszenia, o ktérym Urzad Patentowy uprzednio
dokonat ogloszenia albo ujawnit w sposob przewidziany w ustawie;

decyzjach w sprawie stwierdzenia spelnienia przez wniosek o rejestracj¢ oznaczenia
geograficznego produktow rzemieslniczych 1 przemystowych wymagan wskazanych
w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz w sprawie wniosku o zmian¢ standardowg
specyfikacji produktu;

wnioskach o przeksztalcenie zgloszenia wynalazku w zgloszenie wzoru uzytkowego,
o ktorego zgloszeniu Urzad Patentowy dokonat ogloszenia w sposéb przewidziany
W ustawie;

wnioskach o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub przedtuzenie
obowigzywania dodatkowego prawa ochronnego;

odroczeniu publikacji informacji o wudzieleniu prawa z rejestracji wzoru
przemystowego;

wnioskach o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasnigcia prawa wylacznego;
decyzjach o uniewaznieniu lub stwierdzeniu wygasni¢cia prawa wylacznego;

sprostowaniu opisu patentowego lub opisu ochronnego;

10) mozliwosci ubiegania si¢ o licencj¢ przymusows;

11) oznaczeniach geograficznych produktow rzemie$lniczych i1 przemystowych objetych

tymczasowg ochrona;

12) adresach, oprogramowaniu i formacie danych uzywanych w Urze¢dzie Patentowym dla

zgtoszen w postaci elektronicznej lub na informatycznym nos$niku danych, depozytu
zawierajgcego informacje techniczne 1 technologiczne  stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o standardach technicznych oprogramowania
1 wymaganiach sprzgtowych niezbednych do uczestniczenia w posiedzeniu zdalnym,
a takze o dokumentach, ktére moga by¢ przestane w postaci elektronicznej lub na
informatycznym nos$niku danych.

W ,,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego” publikowane beda rowniez ogloszenia,

komunikaty oraz inne dodatkowe informacje niezbedne dla zapewnienia sprawnego

funkcjonowania Urzedu Patentowego.
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Analogicznie jak obecnie, publikacji w ,,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego”
podlega¢ beda réwniez wpisy 1 zmiany w rejestrach dotyczace udzielonych praw wytacznych
oraz sprostowania tych wpisow. Nie beda publikowane informacje o wygasnigciu patentu,
patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowego
prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, jezeli nastapito ono na skutek

uplywu okresu, na jaki prawo zostato udzielone (art. 414-416 projektu).

7. Tytul VII Udostepnianie akt

Zmianie ulegla rowniez regulacja odnoszaca si¢ do udostepniania akt, przy czym
zachowano dotychczasowg tre$¢ art. 251 ust. 1 PWP. W przepisie tym uwzgledniono réwniez

obecny art. 45 ust. 1 PWP.

Zgodnie z projektowanym przepisem akta sprawy nie mogg by¢ bez zgody strony

ujawnione ani udostgpnione osobom nieuprawnionym w okresie poprzedzajacym:

e ujawnienie informacji o zgtoszeniu znaku towarowego lub o wyznaczeniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej migdzynarodowego znaku towarowego,

e ogloszenie o zgtoszeniu wynalazku,

e ogloszenie o wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego produktow
rzemies$lniczych i przemystowych,

e publikacj¢ informacji o udzieleniu prawa z rejestracji lub o uznaniu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej ochrony migdzynarodowego wzoru przemystowego.

Tak jak jest to obecnie Urzad Patentowy udziela informacji o zgloszeniu przedmiotu

wlasnosci przemystowej oraz udostgpnia akta sprawy w kazdym stadium postepowania:

e zglaszajacemu i wnioskodawcy, o ktorym mowa w art. 8 rozporzadzenia 2023/2411,
oraz ich pelnomocnikom,

e organom Scigania 1 wymiaru sprawiedliwo$ci, w zwigzku z prowadzonymi przez nie
sprawami,

e innym osobom, ktére przedstawig na pismie zgode zglaszajacego lub wnioskodawcy,

o ktorym mowa w art. 8 rozporzadzenia 2023/2411.

Po ogloszeniu o zgloszeniu przedmiotu wlasnosci przemystowej dokumenty inne niz

urzedowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
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(Dz. U. z 2022 r. poz. 902), beda udostepniane na wniosek. Utrzymano rozwigzanie
uprawniajgce Urzad Patentowy do odmowy udostepniania ww. dokumentow, w przypadku gdy
mogloby to zagrozi¢ uzasadnionym interesom strony, w szczegolnos$ci naruszy¢ tajemnice
przedsigbiorstwa. Nowym rozwigzaniem jest wprowadzenie mozliwosci zlozenia przez strone
o$wiadczenia wskazujacego dokumenty, ktorych ujawnienie mogloby zagrozi¢ jej
uzasadnionym interesom. O$wiadczenie to sktadane bedzie na piSmie i dolaczane do akt.
Przewidziano réwniez mozliwo$s¢ wezwania strony do wskazania informacji, ktorych
udostepnienie zagraza jej uzasadnionym interesom. Brak odpowiedzi na wezwanie Urzgdu
Patentowego bedzie réwnoznaczne ze zgoda na ich udostgpnienie. Odmowa udost¢pnienia
dokumentu begdzie nastgpowata w drodze postanowienia, od ktérego bedzie przystugiwat
wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Proponowane rozwigzania usprawnig proces
udostepniania dokumentow znajdujacych si¢ w aktach z jednoczesng ochrong tajemnic

przedsiebiorstwa (art. 417-419 projektu).

8. Tvtul VIII: Prawa wylaczne jako skladniki mienia

Obecna PWP zawiera regulacje przyporzadkowane poszczegodlnym kategoriom praw
wlasnosci przemystowej. W odrebnych tytutach 1 dziatach ustawy ujeto unormowania
dotyczace wymogow, ktére spelnia¢ powinny kolejno np. wynalazki, wzory uzytkowe, wzory
przemystowe, znaki towarowe, wraz z przewidzianymi dla tych kategorii regutami zgloszenia
1 udzielenia praw wylacznych. W tym zakresie zachowanie tego uktadu w projekcie ustawy jest
w petni uzasadnione. Z kolei czynnikiem zaktocajacym czytelno$¢ obowiazujacej PWP jest
umiejscowienie przepisOw zawierajacych regulacje wspdlne dla wszystkich przedmiotow
wlasnosci przemystowej. Aktualnie przepisy te zazwyczaj sa umiejscowione W czgsci
dotyczacej wynalazkéw (patentow), a na mocy odestan znajdujg zastosowanie do pozostatych
przedmiotow wilasnos$ci przemystowej. W projekcie ustawy przepisy te zgrupowano w jednym
tytule, regulujacym zasady przej$cia praw wytacznych oraz udzielania licencji. Przedmiotowy

tytul faczy unormowania rozproszone w aktualnej PWP.

Dzial I: Przejscie praw wylacznych

W dziale I zawarto og6lng regute zbywalnos$ci praw. Niezmiennie prawa wytaczne s3
zbywalne i podlegaja dziedziczeniu. Prawo ochronne na znak towarowy nadal bedzie moglo

zosta¢ przeniesione w stosunku do czegsci towardw, dla ktorych zostato udzielone. Utrzymano
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réwniez wymog zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci dla umowy
przeniesienia prawa wylacznego.

Przepisy dotyczace przeniesienia praw wylacznych znajda zastosowanie rowniez do
praw wynikajacych ze zgloszenia. Celem projektowanego rozwigzania jest wyeliminowanie
watpliwosci, ktore pojawiaty si¢ w praktyce. Niejednokrotnie zglaszajacy zawierali umowe
przeniesienia zgloszenia np. wynalazku, przy czym na gruncie obecnie obowigzujacych
przepisOw powstawaty watpliwosci, co jest faktycznie przedmiotem tej umowy, czy tylko
prawo do uzyskania prawa wylacznego, czy rowniez pierwszenstwo. Projektowane rozwigzanie
eliminuje to ryzyko. Przeniesienie prawa ze zgloszenia przedmiotu wtasnos$ci przemystowej np.
wynalazku, bedzie réwnoznaczne z wejsciem nabywcy we wszystkie prawa i obowiazki
wynikajace z przedmiotowego zgloszenia na tym etapie, na jakim to zgtoszenie znajdowalo si¢

w chwili zawarcia umowy (art. 420 i art. 421 projektu).

W projekcie uregulowano takze kwestie wspolnosci prawa wylacznego. W pierwszej
kolejnosci zasady dotyczace praw wlasnos$ci przemystowej przystugujacych wigcej niz
jednemu podmiotowi okresli umowa o wspolnosci prawa wylacznego. Jezeli taka umowa nie
zostanie zawarta, wowczas znajdg odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
o wspotwlasnosci w czg$ciach utamkowych (art. 75 1 art. 252 projektu).

Wprowadzono réwniez zasade, iz wspotuprawnionym przystuguje prawo pierwokupu
w przypadku przeniesienia udzialu w prawie. Prawo pierwokupu bedzie mogto by¢ wykonane
w terminie miesigca od dnia otrzymania przez wspotuprawnionych zawiadomienia o tresci
umowy przeniesienia udziatu w prawie. W umowie strony beda mogty przewidzie¢ inny termin.
W zakresie nieuregulowanym znajda zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o wykonaniu
prawa pierwokupu, niepodzielnosci i niezbywalnosci tego prawa oraz sposobie jego
wykonywania przez kliku wspotuprawnionych (art. 422 projektu).

Aktualnie, w stosunku do praw wlasnosci przemystowej przystugujacych wigcej niz
jednemu podmiotowi, stosuje si¢ odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wspdtwilasnosci
w czeséciach utamkowych. Oznacza to, ze co do zasady, kazdy ze wspotuprawnionych moze
rozporzadza¢ swoim udzialem bez zgody pozostatych wspétuprawnionych. Nieograniczona
swoboda w zakresie zbywania udziatu skutkuje tym, ze pozostali wspoétuprawnieni nie
posiadaja realnego wplywu na krag podmiotéw uprawnionych do wspdluzywania lub
wspotkorzystania z przedmiotu wlasnosci przemystowej. Spory wyniklte na tle sposobu
wspoluzywania lub wspotkorzystania moga by¢ przedmiotem dlugotrwatych postepowan

sagdowych. Grozi to ograniczeniem lub nawet paralizem prawa do korzystania z przedmiotu
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wlasnosci przemystowej, co niewatpliwie jest niekorzystne. Z tego wzgledu postanowiono
wprowadzi¢ nowe rozwigzanie w postaci przystugujacego wspotuprawnionym prawa
pierwokupu, ktore znajdzie zastosowanie w wypadku zamiaru zbycia swego udzialu przez
wspotuprawnionego. Oznacza to, ze zbycie udziatu osobie trzeciej nastapi, o ile zaden
z pozostatych wspotuprawnionych nie wykona przyshugujacego prawa pierwokupu.
Wprowadzenie do projektu ustawy instytucji prawa pierwokupu ma na celu wzmocnienie
pozycji pozostatych wspotuprawnionych w sytuacji, gdy jeden z nich nie jest juz
zainteresowany przyshugujagcym mu prawem wytacznym. Zasadne jest zatem ograniczenie jego
swobody w zakresie wyboru podmiotu, ktory nabedzie jego udziat i tym samym dolaczy do
grona wspotuprawnionych.

Warto roOwniez zaznaczyC€, ze projekt ustawy rezygnuje z dotychczasowej instytucji
wspolnego prawa ochronnego na znak towarowy. Aktualne regulacje art. 162 ust.1' i 14 PWP,
wykluczaja przyjecie innej formy wspotwlasnosci prawa do znaku towarowego. Oznacza to, ze
przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy (indywidualnego, czyli przystugujacego
dotad jednemu podmiotowi) na rzecz kilku oséb jest mozliwe jedynie w ramach zmiany jego
charakteru na wspolne prawo ochronne. I odwrotnie, wspolne prawo ochronne moze by¢
przeniesione na rzecz jednej osoby wylacznie jako (indywidualne) prawo ochronne na znak
towarowy. W wyniku rezygnacji w projekcie ustawy ze wspdlnego prawa ochronnego, prawo
ochronne na znak towarowy bedzie mogto zosta¢ zgloszone przez kilka podmiotow, jak
roOwniez przeniesione na rzecz kilku podmiotow na zasadach identycznych jak w przypadku
pozostalych praw wytacznych.

Nowym rozwigzaniem jest projektowany art. 423 projektu. Zgodnie z tym przepisem
zrzeczenie si¢ udziatu w prawie wlasnosci przemystowej przystlugujacemu wigcej niz jednemu
podmiotowi powoduje przejscie tego udziatu na pozostatych wspdtuprawnionych, odpowiednio
do ich udzialu. Oczywiscie powyzsza regulacja znajdzie zastosowanie dopiero wowczas, gdy
strony w umowie o wspolnosci prawa wylacznego nie postanowia inaczej. Projektowane
rozwigzanie jest wzorowane na obecnym art. 168 ust. 3 PWP odnoszacym si¢ do wspolnego
prawa ochronnego. Praktyka wskazuje, iz zaadaptowanie tej instytucji do wszystkich praw
wylacznych bedzie korzystne i pozwoli wyeliminowaé wystepujace w praktyce watpliwosci
odnoszace si¢ np.: do praw nalezacych do wspolnikow spotki cywilnej czy matzonkéw, gdy nie
wiadomo czy ci zawarli umowe o rozszerzeniu wspolnosci majatkowej. Przepis ten znajdzie

roOwniez zastosowanie do praw wynikajacych ze zgloszenia.
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Dzial II: Umowy licencyjne

W dziale II ujeto przepisy regulujace uprawnienia oséb trzecich do korzystania
(uzywania) z przedmiotéw wlasno$ci przemyslowej na podstawie upowaznienia (licencji)
udzielonego przez uprawnionego z prawa wylacznego. W obecnej ustawie przepisy
przewidujace mozliwo$¢ udzielenia licencji, jak i przepisy przewidujace wymogi zawieranych
umow licencyjnych oraz uprawnienia licencjobiorcoOw usytuowano w czeSciach ustawy
odnoszacych si¢ do poszczegdlnych przedmiotow wilasnosci przemystowej. W projekcie
przepisy dotyczace umow licencyjnych ujeto w jednym dziale. Za punkt wyjscia obrano
definicje¢ licencji i umowy licencyjnej. Okreslono nastepnie form¢ zawarcia umowy licencyjnej
oraz sposob ujawnienia licencji. W dalszej kolejnosci ujeto rodzaje licencji, mozliwosci
udzielenia licencji dalszej, obowigzywanie licencji oraz katalog uprawnien, ktére przystuguja

licencjobiorcy.

Mozliwos$¢ udzielenia licencji w odniesieniu do poszczegdlnych przedmiotéw
wlasnosci przemystowej pozostawiono bez zmian. Aktualne pozostaje wytaczenie mozliwosci
udzielenia licencji w przypadku oznaczen geograficznych, stad w art. 424 ust. 1 projektu
znalazto si¢ wyliczenie wybranych kategorii przedmiotow wlasnosci przemystowej. W celu
popularyzowania 1 zwigkszenia atrakcyjnosci umow licencyjnych zrezygnowano z pobierania

optaty od wniosku o wpis licencji w rejestrach Urzgdu Patentowego (art. 424 projektu).

W art. 425 ust. 1 projektu zawarto dotychczasowsg regulacje art. 76 ust. 2 PWP, cho¢
jednoczes$nie zmieniono redakcje przepisu przez ujecie w pierwszej kolejnosci licencji peine;j
jako najszerszej formy korzystania z cudzego prawa wylacznego. Jest to rbwniez najczgsciej
wystepujacy rodzaj licencji.

W projektowanym art. 425 ust. 3 natozono na licencjodawce obowiazek przekazania
licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej
informacji lub doswiadczen technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu wtasnosci
przemystowej. W aktualnie obowigzujacej PWP obowiagzek ten dotyczy wynalazkéw (art. 77
PWP) oraz, na podstawie odestan, pozostatych przedmiotéw wiasnosci przemystowej. Tego
rodzaju informacje moga by¢ przydatne do korzystania z kazdego z przedmiotéw wiasnosci
przemystowej, w tym znaku towarowego, np. znaku niekonwencjonalnego (hologram czy znak
multimedialny), gdzie konieczne bgdzie uzyskanie dodatkowych informacji i do$wiadczen
technicznych (np. w zakresie doboru aparatury, techniki wykonania i wykorzystania znaku,
przeszkolenia personelu). Warto zaznaczy¢, ze obowigzek udostgpnienia licencjobiorcy
informacji lub doswiadczen technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu wiasnosci
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przemystowej bedzie mogl zostaé wylaczony przez strony w umowie licencyjnej (art. 425

projektu).

Znacznie zlagodzono natomiast przepisy dotyczace sublicencji. Zgodnie
Z proponowanymi rozwigzaniami, licencjobiorca uprawniony do korzystania z wynalazku,
produktu leczniczego lub srodka ochrony roslin, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub
topografii bedzie mogt udzieli¢ dalszej licencji (sublicencja), a sublicencjobiorca dalszej
sublicencji tylko za zgoda uprawnionego z prawa wylacznego. Odstgpiono od zakazu
udzielania dalszej sublicencji na rzecz rozwigzania pozwalajacego na jej udzielenie, jezeli
uprawniony wyrazi na to zgode. Analogicznie jak obecnie, licencjobiorca uprawniony do
uzywania znaku towarowego moze udzieli¢ sublicencji, a sublicencjobiorca dalszej sublicencji
na uzywanie znaku towarowego w zakresie udzielonego upowaznienia. Umowa sublicencji
i dalszej sublicencji, tak jak umowa licencyjna, bedzie wymagata zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 426 1 art. 427 projektu).

W projekcie ustawy odzwierciedlono réwniez obecne art. 76 ust. 3, art. 78 oraz art. 163
ust. 3 PWP, przy czym mozliwo$¢ uzywania oznaczenia ,,lic.” rozszerzono na wszystkie prawa

wylaczne (art. 428-430 projektu).

Zakres uprawnien licencjobiorcy w dochodzeniu roszczen z tytutu naruszenia patentu
(oraz dodatkowego prawa ochronnego, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego, topografii
uktadow scalonych) jest obecnie znacznie wegzszy w poroéwnaniu do katalogu mozliwosci, ktore
przystuguja w podobnej sytuacji licencjobiorcy upowaznionemu do uzywania znaku
towarowego. Zgodnie z art. 76 ust. 6 PWP legitymacja do dochodzenia roszczeh z powodu
naruszenia patentu jest przewidziana tylko dla uprawnionego z licencji wylacznej i1 to pod
warunkiem, ze ta zostata ujawniona w rejestrze. Dodatkowo, uprawnienie to nie zostato objete
gwarancja ustawowg, albowiem moze by¢ wylaczone w tresci umowy licencyjnej. Powyzsze
ograniczenia i powstate w ich wyniku roznice uprawnien licencjobiorcy w zalezno$ci od
kategorii praw wylacznych nie tylko nie znajdujg uzasadnienia, ale przede wszystkim wplywaja
na zmniejszenie atrakcyjnosci zawierania umow licencyjnych. Z jednej strony, obowigzujace
przepisy nie naktadajg na licencjodawce obowigzku podejmowania dziatan polegajacych na
sciganiu wszelkich naruszen prawa, z drugiej za$ strony, obecna PWP nie zapewnia
licencjobiorcy dostatecznych narzedzi do podejmowania dziatanh wzgledem podmiotéw
dopuszczajacych si¢ naruszen prawa wylacznego, np.: patentu. Z tego powodu
w projekcie ustawy dokonano ujednolicenia zakresu uprawnien licencjobiorcow

w dochodzeniu roszczen z tytulu naruszenia praw wylacznych. Na tej samej podstawie i na
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wzor uregulowania dotyczacego znakow towarowych przyjetego w wyniku nowelizacji PWP
w 2019 r. postanowiono zrezygnowac z istniejagcego obecnie wymogu ujawnienia w rejestrze
licencji wytacznej jako nadmiernie krepujacego legitymacje licencjobiorcy do dochodzenia

powyzszych roszczen (art. 431 projektu).

W projekcie utrzymano takze mozliwos$¢ udzielenia licencji otwartej. Poza spoteczno-
gospodarczym znaczeniem umow licencyjnych, ktore przyczyniaja si¢ do rozpowszechniania
innowacji 1 osiggni¢¢ nauki, nalezy bowiem mie¢ na uwadze interes wynalazcow
niedysponujacych potencjatem technicznym lub finansowym do tego, by mdc samodzielnie
wytwarza¢ 1 wprowadza¢ do obrotu przedmiot objety patentem albo dysponujacych
potencjatem na tyle ograniczonym, ze uniemozliwia on korzystanie z wynalazku na szersza
skalg. Udostepnianie technologii i innych informacji w drodze umow licencyjnych ma
przynosi¢ wynalazcy korzysci w postaci otrzymywanego od licencjobiorcy wynagrodzenia.
Z kolei uprawniony z licencji — dzigki dostepowi do chronionej informacji — zyskuje szanse
rozwoju technologicznego swego przedsigbiorstwa. To, w jakim zakresie uzyskana licencja
przetozy si¢ na korzysci ekonomiczne, moze zaleze¢ od rodzaju innowacji 1 wielkosci srodkow
finansowych zainwestowanych do jej wykorzystania. Formg utatwienia transferu technologii
jest wlasnie licencja otwarta, ktdra z jednej strony daje uprawnionemu prawo do obnizenia optat
za ochrong, z drugiej za§ otwiera potencjalnym inwestorom dostgp do opatentowanej

technologii na zasadach okreslonych w ustawie (art. 432 projektu).

Projektowany art. 434 stanowi potaczenie dotychczasowej regulacji ujetej w art. 79

PWP oraz odestan znajdujacych si¢ w art. 100, art. 118, art. 163 1 art. 221 PWP.

9. Tvtul IX: Licencja przymusowa

W zakresie licencji przymusowej projekt przenosi rozwigzania przyjete w obecnie

obowigzujacej PWP, przy czym ujeto je w odrgbnym tytule.

Tak jak obecnie, Urzad Patentowy bedzie uprawniony do udzielenia zezwolenia na
korzystanie z wynalazku, na ktory udzielono patentu, patentu europejskiego walidowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktu objetego dodatkowym prawem ochronnym,
zarejestrowanego wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub topografii, tj. licencji
przymusowej, w przypadku gdy:

1) jestto konieczne do zapobiezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczenstwa panstwa,
w szczegoOlnosci w dziedzinie obronnosci, porzadku publicznego, ochrony zycia i zdrowia

ludzkiego oraz ochrony srodowiska lub
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2) zostanie stwierdzone, ze patent, patent europejski walidowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowe prawo ochronne lub prawo z rejestracji jest
naduzywane, lub

3) zostanie stwierdzone, ze uprawniony z prawa wytgcznego wczesniejszego nie godzac si¢
na zawarcie umowy licencyjnej, uniemozliwia, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego

przez stosowanie przedmiotu objetego prawem wytacznym zaleznym.

Analogicznie jak w PWP uregulowano procedur¢ udzielania licencji przymusowe;.
Utrzymano zasade, iz licencja przymusowa jest licencja niewylaczng. Tak jak obecnie,
korzystajacy z licencji przymusowej jest obowigzany uisci¢ na rzecz uprawnionego opftate
licencyjng. Niezmienne, licencja przymusowa moze zosta¢ przeniesiona tylko lacznie
z przedsigbiorstwem lub tg jego czescig, w ktorej jest ona wykonywana. Licencja przymusowa
dotyczaca prawa wylacznego wczesniejszego moze by¢ przeniesiona na inng osobe tylko

tacznie z prawem wytacznym zaleznym (art. 435-440 projektu).

10. Tytul X Depozyt informacji technicznych i technologicznych

Projekt tworzy depozyt zawierajacy informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
w  rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85) zwanej dalej ,,UZNK”.
Przedmiotem depozytu bedzie mogla by¢ dokumentacja, w postaci elektronicznej, obejmujgca

informacje, stanowigce tajemnice¢ przedsiebiorcy.

W projekcie okreslono minimalne wymogi depozytu oraz tre§¢ wydawanego przez
Urzad Patentowy dokumentu potwierdzajacego ztozenie depozytu. Wskazano takze, ze Urzad
Patentowy nie bada przedmiotu depozytu oraz uprawnienia wnioskodawcy do informacji nim
objetych. W tym zakresie Urzad Patentowy bedzie opieral si¢ na o§wiadczeniu wnioskodawcy,
ze depozyt zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa. Potwierdzenie ztozenia

depozytu bedzie wydawane po sprawdzeniu, ze wniosek zostal ztozony prawidtowo.

Proponowany przepis koresponduje z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych
informacji handlowych (tajemnic przedsi¢biorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem,
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2016, str. 1), dalej powotywana
jako ,.dyrektywa 2016/943”. Implementacja dyrektywy 2016/943 nastapita w ustawie z dnia 5

Strona 124 z 158



lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. poz. 1637).
Motywy dyrektywy 2016/943 i ogolne zatozenia zmierzaja do wzmocnienia ochrony tajemnicy
przedsigbiorstwa. W konsekwencji implementacji dyrektywy 2016/943 zmianie ulegta

definicja tajemnicy przedsi¢biorstwa, ktora znajduje si¢ obecnie w art. 11 ust. 2 UZNK.

W praktyce obrotu gospodarczego czegsto dochodzi do bezprawnego pozyskiwania
informacji stanowiacych tajemnice¢ przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci, gdy nastgpuje to bez
zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi i wynika
z nieuprawnionego dostepu, przywlaszczenia, kopiowania dokumentéw, przedmiotow,
materiatlow, substancji lub plikéw elektronicznych obejmujacych te informacje.
Zabezpieczenie interesOw dysponenta informacji technicznych i technologicznych jest jednak
zwigzane w szczeg6Olnosci z udowodnieniem, ze w chwili rozpoczgcia negocjacji dane
informacje istniatly i miaty okre$long tre$¢, ktora podlegata nastgpnie ujawnieniu. Kolejng
okolicznos$cig wymagajaca dowiedzenia jest wykazanie, ze wykorzystanie ujawnionego know-
how przez przedsiebiorce bez zgody dysponenta lub z naruszeniem warunkéw umowy dotyczy

tej samej informacji, ktora byta przedmiotem negocjacji i ustalen w umowie.

Proponowany przepis wprowadzajacy depozyt moze m.in. w opisanej powyzej sytuacji
utatwi¢ przeprowadzenie dowodu na okoliczno$¢ pierwszenstwa istnienia informacji

stanowigcej tajemnic¢ przedsiebiorstwa i na okolicznos¢ tresci (przedmiotu) tej informac;i.

Depozyt moze by¢ réwniez przydatny w postepowaniach sagdowych toczacych si¢ na
podstawie art. 11 ust.1 UZNK, w ktorych sa ustalane okoliczno$ci dotyczace bezprawnego
pozyskania informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w szczegdlnosci, gdy
nastepuje to bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi
1 wynika z nieuprawnionego dostepu, przywtaszczenia lub kopiowania dokumentow. Nalezy
ponadto wskazaé, ze w postgpowaniach sadowych, ktére maja za przedmiot roszczenia z art.
11 UZNK, praktyczng trudnos$cig jest sposob zachowania poufnos$ci informacji. W przepisach
KPC brak jest bowiem skutecznych rozwigzan, ktore pozwalaja zachowaé poufnos$¢ informacji
— nie ujawniajac jej stronie przeciwnej — a umozliwiajac dostep do tych informacji wylacznie
sagdowi. Powyzszy deficyt normatywny, zgodnie z przepisami ww. dyrektywy 2016/943
nakazujacej zapewnienie ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa, moglby zostaé cze§ciowo

rozwigzany za pomoca wprowadzenia depozytu prowadzonego przez Urzad Patentowy.

W projekcie uregulowano réwniez zasady udostepniania depozytu. W przypadku, gdy

w postepowaniu przed sagdem, wnioskodawca powota si¢ na depozyt, Urzad Patentowy, na
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pisemne zadanie, zapewnia sagdowi wglad do depozytu. W przypadku, gdy w ww. postepowaniu

dopuszczony zostanie dowodd z opinii bieglego, sad bedzie mogl, w drodze postanowienia,

zobowigza¢ Urzad Patentowy do udostepnienia depozytu wyznaczonemu bieglemu. Sad bedzie

mogt zobowigza¢ Urzad Patentowy do udostepnienia depozytu pozostatym stronom wytacznie

za pisemng zgoda wnioskodawcy (art. 441 projektu).

11.

Tytul XII Dochodzenie roszczen w postepowaniu cywilnym

Dzial I Przepisy wspolne

Projektowane przepisy sa przeniesieniem dotychczasowego art. 283-286! PWP.

W postepowaniu w sprawach wtasnosci intelektualnej, tak jak obecnie, sg rozpatrywane

sprawy w szczegdlnosci o:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

ustalenie autorstwa projektu wynalazczego oraz projektu racjonalizatorskiego;
ustalenie prawa do prawa wytacznego;
wynagrodzenie za  korzystanie z  projektu  wynalazczego oraz  projektu
racjonalizatorskiego;
wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru uzytkowego lub topografii dla celow
panstwowych;
odszkodowanie za przej$cie na Skarb Panstwa prawa do patentu na wynalazek niejawny
oraz prawa z rejestracji na wzor uzytkowy niejawny;
naruszenie prawa wytacznego;
naruszenie oznaczenia geograficznego produktdw rzemieslniczych 1 przemystowych
objetego tymczasowg ochrong krajows;

ustalenie prawa korzystania z wynalazku albo wzoru uzytkowego, w przypadkach
okreslonych w art. 72 i1 art. 74, dodatkowego prawa ochronnego albo topografii,
w przypadku okreslonym w art. 74;
ustalenie uprzedniego prawa uzywania wzoru przemystowego, w przypadku okreslonym
w art. 175;
ustalenie prawa uzywania w ramach lokalnej dzialalnosci oznaczenia zarejestrowanego
jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
ustalenie prawa dolaczenia do grupy producentéw, rozumieniu art. 4 pkt 3 rozporzadzenia

2023/2411;
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12) przeniesienie prawa wylacznego uzyskanego przez osob¢ nieuprawniong;
13) przeniesienie praw wynikajacych ze zgloszenia znaku towarowego lub prawa ochronnego

na znak towarowy, w przypadku okreslonym w art. 254.

W zwigzku z wprowadzeniem do KPC postgpowania w sprawach wlasnos$ci
intelektualnej, katalog spraw rozpatrywanych w tym postgpowaniu zostat uzupeliony
0 powoOdztwa szczeg6lne, tj. powodztwo wzajemne, o ktorym mowa w art. 479122 KPC oraz

powddztwo o ustalenie, o ktorym mowa w art. 479'2° KPC (art. 443 pkt 14 projektu).

W sprawach dotyczacych roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wiasnosci
przemystowej (art. 446 projektu), sad rozpoznaje wniosek o:
1) zabezpieczenie srodka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego;

3) wezwanie do udzielenia informacji.

Utrzymano mozliwo$¢ zadania przez uprawnionego z prawa wylacznego lub osobe,
ktorej ustawa na to zezwala, zaprzestania dziatan grozacych naruszeniem prawa (art. 444

projektu).

Analogicznie jak w PWP wskazano, iz sad, rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wilasno$cig naruszajacego wytworach co do
ktérych stwierdzono naruszenie prawa oraz srodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich
wytworzenia lub oznaczenia. W szczegolnosci sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu,
przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pieni¢znej lub zniszczeniu.

Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich (art. 445 projektu).

Dzial Il Roszczenia dotyczace wynalazkéw, wzorow uzytkowych, wzorow

przemyslowych i topografii ukladow scalonych

Projektowane przepisy rowniez w zdecydowanej wigkszo$ci przeniesiono z obecnie

obowigzujacej PWP, tj. obecnych przepisow art. 287-295 PWP.

Zauwazy¢ nalezy, ze katalog roszczen zblizono do obowigzujacego na gruncie
przepisOw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze przepiséw o bazach danych oraz
przepisOw o prawnej ochronie odmian roslin. W zwiazku z powyzszym katalog roszczen

uzupetiono o roszczenie o usunigcie skutkdw naruszenia. Brak przedmiotowego roszczenia
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byt krytykowany i aktualnie zostat uzupetniany. W przypadku roszczenia odszkodowawczego
usunieto wymog zawinionego naruszenia przed obiema mozliwo$ciami zadania naprawienia
szkody. W przypadku odestania do zasad ogolnych taki wymog nie byt uzasadniony i stanowit
nadmierne ograniczenie, niezgodne z zasadami ogolnymi. Z kolei w przypadku szczegdlnej
postaci odszkodowania dochodzonej odrgbnie od zasad ogdélnych wprowadzenia przestanki
winy jest w pelni uzasadnione, zgodne z dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
1 Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej (Dz.

Urz. UE L 157 z 30.4. 2004, str. 45), a takze prawidlowo wywazajgce interesy stron.

Zmodyfikowano takze roszczenie o podanie do publicznej wiadomosci orzeczenia albo
informacji o orzeczeniu. Przedmiotowe roszczenie zostato skonstruowane na wzér rozwigzania
przyjetego w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 22025 r. poz. 24), a takze przepisami o bazach danych i o prawnej ochronie
odmian roslin. Brak tego roszczenia w PWP jest krytykowany, za§ mozliwos¢ zadania
orzeczenia przez sad samego podania do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia
lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad nie rekompensuje
braku spowodowanego nieobecnoscig roszczenia o oswiadczenie pochodzace od samego
naruszyciela. Jednocze$nie, odmiennie niz na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zrezygnowano z zastrzezenia, ze musi to by¢ o§wiadczenie
w prasie. Decyzja o sposobie podania o$wiadczenia do publicznej wiadomos$ci jest
pozostawiona sagdowi, co pozwala na elastyczne podejscie, adekwatne do konkretnej sytuacji

(art. 447 projektu).

Uzupetniono rowniez przepisy regulujace kwestie przedawnienia roszczen. Zachowano
zasade, 1z roszczenia z tytutu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem 3 lat i bieg
przedawnienia rozpoczyna si¢ od dnia, w ktorym uprawniony dowiedziat si¢ o naruszeniu
swego prawa i o osobie, ktéra naruszyla patent, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Przy
czym doprecyzowano, ze w przypadku naruszenia patentu o charakterze powtarzalnym oraz
cigglym bieg przedawnienia rozpoczyna si¢ od kazdego dnia, w ktorym naruszenie nastgpito.
Powyzsze ma na celu rozwianie watpliwosci odnos$nie obliczania terminu przedawnienia.
W tym zakresie, za wyrokiem SN z dnia 18 maja 2021, sygn. akt III CZP 30/20, przyjeto, ze
w przypadku czynow o charakterze cigglym poczatek biegu terminu przedawnienia nalezy
liczy¢ oddzielnie co do kazdego naruszenia, co oznacza, ze bieg przedawnienia rozpoczyna si¢

od kazdego dnia, w ktérym naruszenie nastgpito (art. 449 projektu).
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Pozostate zmiany wynikaja z konieczno$ci dostosowania przepiséw do wprowadzonych
zmian systemowych. W art. 452 projektu dodano odestanie dotyczace patentu europejskiego
walidowanego na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej. Natomiast w przypadku wzorow
uzytkowych wskazano, ze roszczen mozna dochodzi¢ za okres rozpoczynajacy si¢ w dniu
publikacji w ,,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa, albo tak
jak jest to obecnie, w przypadku wczesniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby
naruszajacej prawo o dokonanym zgloszeniu — od daty tego powiadomienia. Jednoczesnie, co
juz wyjasniono w czes$ci uzasadnienia dotyczacego wzorow uzytkowych, wprowadzono
obowigzek dofaczenia do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego
sprawozdania o stanie techniki albo informacji o niesporzadzeniu tego sprawozdania.
Jednoczesnie wskazano, ze w przypadku wystgpienia z powodztwem o naruszenie prawa
z rejestracji wzoru uzytkowego sad wyznaczy pozwanemu termin na ztozenie w Urzedzie
Patentowym wniosku o uniewaznienie tego prawa z rejestracji. W przypadku braku
skutecznego ztozenia wniosku o uniewaznienie, w sytuacji pézniejszego uniewaznienia prawa
z rejestracji wzoru uzytkowego, pozwanemu nie bedzie przystugiwato przeciwko powodowi
roszczenie o naprawienie szkody. Jednoczes$nie, w przypadku wzordéw przemystowych
uwzgledniono wprost migdzynarodowe wzory przemystowe, ktorych ochrona zostata uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzory unijne (art. 454 projektu).

Do projektu przeniesiono réwniez dotychczasowy art. 294 PWP, przy czym
doprecyzowano, ze w tych sprawach znajdujg zastosowanie przepisy KPC dotyczace

postgpowania w sprawach wtasnos$ci intelektualnej (art. 456 projektu).

Dzial 111 Roszczenia dotyczace znakow towarowych

% przypadku roszczen dotyczacych znakow towarowych
w zakresie katalogu roszczen wprowadzono analogiczne zmiany, jak w przypadku
wynalazkéw, wzorow uzytkowych, wzorow przemystowych i topografii uktadéw scalonych.
Roéwniez w przypadku znakow towarowych wprost uwzgledniono migdzynarodowe znaki
towarowe, ktoérych ochrona zostata uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i unijne

znaki towarowe.

Jednoczesnie obecny art. 296 PWP zostal podzielony. Czegs$¢ przepisow, tj. aktualne
rozwigzania zawarte w art. 296 ust. 3'-33 PWP, dotyczace wylaczenia mozliwosci zakazania

uzywania pozniej zarejestrowanego znaku towarowego w postepowaniu w sprawie naruszenia
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prawa ochronnego na znak towarowy, zostaly wydzielone jako odrebny art. 461 projektu.

Z kolei obecny art. 296 ust. 1> PWP wskazujgcy uprawnienie zadania zaniechania
wskazanych dziatan w przypadku, gdy istnieje ryzyko, ze m.in. opakowania, etykiety, metki,
zabezpieczenia, elementy lub urzadzenia stuzace weryfikacji autentycznos$ci lub inne $rodki, na
ktérych umieszczony jest znak towarowy, moglyby by¢ uzywane w odniesieniu do towardw,
a takie uzycie mogloby stanowi¢ naruszenia prawa ochronnego, zostat przeniesiony jako art.
459 projektu. Natomiast obecny art. 296 ust. 13 PWP, wskazujgcy na mozliwo$¢ zadania
wskazania stowniku, encyklopedii, czy innym zbiorze informacji, ze reprodukowany znak
towarowy jest zarejestrowanym znakiem towarowy, jako art. 460 projektu, przy czym

uzupetniono przepis o publikacje prasowe lub elektroniczne.

Natomiast obecny art. 296 ust. 14-1° i ust. 2-2! PWP wskazujgce uprawnienia zakazowe
uprawnionego do znaku towarowego, zostaty przeniesione do tytutu regulujacego zakres prawa
ochronnego na znak towarowy (art. 248 projektu). Projektowany art. 462 stanowi

odzwierciedlenie obecnego art. 297 PWP.

Uzupehiono réwniez luke polegajaca na braku odestania, w przypadku znakow
towarowych, do projektowanego art. 450. Przepis ten reguluje kwesti¢ rozliczen pomig¢dzy
nabyweca, licencjobiorcg albo inng osobg, na rzecz ktoérej uprawniony dokonal odptatnego

rozporzadzenia prawem, ktore zostalo uniewaznione (art. 462 projektu).

W odniesieniu do znakéw towarowych powszechnie znanych wskazano, ze uprawniony
moze zada¢ zaprzestania uzywania znaku identycznego albo podobnego w odniesieniu do
towaréw identycznych albo podobnych, gdy uzywanie takie moze wprowadzi¢ odbiorcoOw
w blad, co do pochodzenia towaru Przesadzono rowniez, ze z roszczeniami tymi nie mozna
wystapi¢ w przypadku, o ktorym mowa w art. 254 ust. 1 pkt 3 projektu (art. 464 projektu).

Powyzsza regulacja w pelni uwzglednia wytyczne plynace z art. 6bis Konwencji paryskie;j.

Dzial IV  Roszczenia dotyczace oznaczen geograficznych produktow

rzemieSlniczych i przemyslowych

Zgodnie z art. 466 projektu, w przypadku naruszenia prawa do zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych grupa producentow

lub producent upowazniony do stosowania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego moze
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zadac od osoby, ktora naruszyla to prawo, na mocy odestania do art. 447 projektu: zaniechania
naruszania, usuni¢cia skutkoOw naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci lub
naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogoélnych albo przez zaptate sumy pieni¢znej
w wysokosci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore
w chwili dochodzenia roszczenia bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody
na korzystanie z wynalazku. Sad, rozstrzygajac o naruszeniu bgdzie mogl orzec takze o podaniu
do publicznej wiadomosci orzeczenia, jak rdwniez, w przypadku niezawinionego naruszenia,

0 zaptacie stosownej sumy pieni¢znej na rzecz uprawnionego.

Z roszczeniami bedzie mozna wystapi¢ rowniez przeciwko osobie, ktéra tylko
wprowadza do obrotu produkty, ktore moga wprowadzaé¢ konsumenta w btad co do ich
prawdziwego pochodzenia, jak réwniez przeciwko osobie, z ustug ktdrej korzystano przy
naruszeniu zarejestrowanego oznaczenia geograficznego. Przepis nie bedzie mial zastosowania
do osoby, ktérej odpowiedzialno$¢ jest wylaczona na podstawie art. 4-6 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 pazdziernika 2022 r. w sprawie
jednolitego rynku ustug cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o ustugach
cyfrowych) (Dz. Urz. UE L 277 z 27.10.2022, str. 1, z p6zn. zm.).

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotéw wilasnos$ci przemystowej, roszczenia
z tytulu naruszenia prawa do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego beda mogty by¢
dochodzone za okres rozpoczynajacy si¢ po dniu, w ktérym Urzad Patentowy dokonat
publikacji w ,,Wiadomosciach Urzedu Patentowego™ informacji o decyzji o spelnieniu przez
wniosek o rejestracje oznaczenia geograficznego produktow rzemieslniczych i przemystowych
wymogow wynikajacych z przepisow prawa Unii Europejskiej. Tym samym okres, za ktory
moga by¢ dochodzone roszczenia jest skorelowany z momentem objgcia oznaczenia
geograficznego tymczasowa ochrong krajowa. Roszczen begdzie mozna dochodzi¢ po
zarejestrowaniu oznaczenia geograficznego. Roszczenia, tak jak w przypadku pozostatych
praw wylacznych, beda ulegaly przedawnieniu z uplywem 3 lat. Bieg przedawnienia
rozpocznie si¢ od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial si¢ o naruszeniu swego prawa
1 0 osobie, ktora naruszyta prawo do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, oddzielnie
co do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawni si¢ z uptywem

pigciu lat od dnia, w ktorym nastgpito naruszenie.

Szczegdlne rozwigzanie dotyczy sytuacji, gdzie nie doszlo do zarejestrowania

oznaczenia geograficznego, ale zostala przyznana tymczasowa ochrona krajowa. W takim
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przypadku mozliwe bedzie dochodzenie roszczen za okres, w ktorym trwata tymczasowa

ochrona krajowa (art. 468 projektu).

12. Tytul XII Przepisy karne

Projektowane przepisy sa w istocie odzwierciedleniem obecnych art. 303-310 PWP.

W zwigzku z powyzszym w projekcie, analogicznie jak w PWP, uregulowano kwestie
czynoéw zabronionych polegajacych na:

1) przypisaniu autorstwa projektu wynalazczego, przy czym doprecyzowano, ze chodzi
o prawo do uzyskania prawa wylacznego oraz uprawnienie do wskazywania tworcy
w opisach, rejestrach, czy innych publikacjach;

2) zgloszenia cudzego wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego albo
topografii;

3) wprowadzania do obrotu towaro6w oznaczonych podrobionym znakiem towarowym;

4) nieuprawnionym wprowadzaniu do obrotu produktéw oznaczonych zarejestrowanym
oznaczeniem geograficznym produktow rzemieslniczych i przemystowych;

5) oznaczanie przedmiotow niechronionych prawem wylgcznym wyrdznikiem majacym
na wywotanie mniemanie, ze przedmioty te korzystaja z ochrony lub dokonywanie

obrotu tak oznaczonymi przedmiotami (art. 469—471 1 art. 475476 projektu).
Przeniesiono roéwniez dotychczasowe rozwigzania dotyczace przepadku na rzecz
Skarbu Panstwa materiatow, narzedzi i1 $§rodkéw technicznych stuzacych do popetnienia

przestgpstwa (art. 473 projektu).

13. Tytul XIII Urzad Patentowy

W tytule XIII uregulowano zadania i organizacj¢ Urzgdu Patentowego oraz zagadnienia

zwigzane z ekspertami, asesorami i aplikantami.

Dzial I Zadania i organizacja Urzedu Patentowego

Regulacje dotyczace ustroju Urzedu Patentowego oraz jego dziatalno$ci w znacznym
stopniu stanowig odzwierciedlenie dotychczasowych regulacji. Proponowane zmiany sg
podyktowane przede wszystkim do$§wiadczeniami wynikajagcymi z codziennego stosowania
przepisow w zakresie realizacji zadan przez Urzad Patentowy i jego organizacji. Ponadto

wynikajg z konieczno$ci dostosowania dziatalno$ci Urzedu Patentowego do wyzwan, ktére
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stoja przed nowoczesng administracja. Jest to w szczegdlnosci potrzeba odbiurokratyzowania
obecnych procesoéw, cyfryzacja urzedu, oraz dalsza profesjonalizacja kadr. Zaproponowane
zmiany zostaly opracowane w oparciu o dobre praktyki legislacyjne 1 rozwigzania
funkcjonujace od lat z powodzeniem w innych pragmatykach stuzbowych (przepisy o stuzbie

cywilnej).

W art. 480 projektu uelastyczniono kwestie zwigzane z nadawaniem statutu Urzedu
Patentowego. Zaproponowano tu rozwigzanie, wzorowane na art. 39 ust. 5 ustawy z 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrow (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050 i 1473) i statut bedzie nadawany
w drodze zarzadzenia, a nie rozporzadzenia, jak to jest obecnie. Organizacja — wzorem innych

urzedow naczelnych i centralnych — zostanie okreslona w regulaminie organizacyjnym.

W projektowanym art. 481 zaktualizowano zadania Urzgdu Patentowego. Jest to
odpowiedz na zmieniajace si¢ otoczenie prawne i biznesowe, a takze nowe obszary, w ktérych
Urzad Patentowy realizuje swoje zadania. W pierwszej kolejnosci wprost wskazano, ze Urzad
Patentowy wykonuje zadania z zakresu wlasnosci przemystowej 1 wspiera realizacj¢ polityki
panstwa w zakresie innowacyjnosci. W katalogu zadan Urz¢du Patentowego dodano zadanie
polegajace na realizowaniu dzialan na rzecz wspierania ochrony wlasnosci przemystowe;j,
wzmacniania innowacyjnej gospodarki oraz zréwnowazonego rozwoju systemu prawa
wlasnosci przemystowej, w tym prowadzeniu dziatalnosci edukacyjnej 1 upowszechnianiu
wiedzy o ochronie i wykorzystaniu wilasnosci przemystowej, a takze dzialan zwigzanych
z komercjalizacjag praw wlasno$ci przemystowej 1 transferem wiedzy. Jednocze$nie
wprowadzono wprost mozliwos$¢ realizowania tego zadania poprzez organizacje konkurséw
1 przyznawania nagrdd, czy udzielanie przez Urzad Patentowy patronatéw. Dziatania te wpisuja
sic¢ w prowadzong przez Urzad Patentowy dzialalno$¢ zmierzajaca do podnoszenia
Swiadomosci w zakresie ochrony wlasno$ci przemystowe;j i znaczenia innowacji dla gospodarki
kraju. Powyzsze zadania juz obecnie sa3 wykonywane przez Urzad Patentowy, ale ujete sa
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dziatania Urz¢du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 8, poz. 591z 2011 r. poz.
129). Na mocy przedmiotowego rozporzadzenia do zadan Urzedu Patentowego nalezy
upowszechnianie informacji o ochronie wlasnosci przemystowej prowadzenie dzialalno$ci
zwigzanej z popularyzacjg wiedzy z zakresu wlasnosci przemystowej, Przewidziano takze
mozliwo$¢ udzielania przez Urzad Patentowy pomocy publicznej, w szczegdlnosci pomocy
finansowej spetniajacej przestanki pomocy de minimis. Do nowych zdan Urzedu Patentowego

bedzie nalezato takze prowadzenie depozytu.
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W odniesieniu do nadzoru wykonywanego przez ministra wilasciwego do spraw
gospodarki Prezes Urzedu Patentowego, tak jak to jest obecnie, przygotowuje i przedstawia,
w terminie do 31 marca danego roku sprawozdanie z dziatalnosci Urzedu Patentowego, za rok
poprzedni. Minister wlasciwy do spraw gospodarki zatwierdza sprawozdanie z dziatalnosci
Urzedu Patentowego albo odmawia jego zatwierdzenia i dokonuje oceny dziatalnosci Urzgdu

Patentowego.

Proponuje si¢ odstapienie od pewnej zasztosci historycznej, tj. od dublowania regulacji,
w tym w zakresie obowigzkow sprawozdawczych, ktore wynikajg z art. 262 PWP przez
odstgpienie od wprowadzania delegacji do wydania rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego
zakresu dziatania Urzgdu Patentowego (aktualnie jest to rozporzadzenie Rady Ministrow z 8
stycznia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dziatania Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 59, z p6zn. zm.). Wszelkie obowiazki informacyjne
wynikajace z tego rozporzadzenia, mogg by¢ realizowane juz w obecnym stanie prawnym,
a dodatkowo minister wlasciwy do spraw gospodarki moze wykorzystywaé caly szereg
narzgdzi shuzacych do biezacego nadzoru (np. polecenia, wytyczne, kontrole, Zadania
informacji). Ponadto, zadania i kompetencje Urzedu Patentowego po latach obowigzywania

rozporzadzenia ulegly zmianom, a dodatkowo wynikaja wprost z przepisdw rangi ustawowe;.

W przypadku zasad kierowania Urzgdem Patentowym, a takze w zakresie naborow na
stanowiska kierownicze w Urzedzie, nie przewidziano zmian merytorycznych. W art. 482—485
projektu pozostawiono, co do zasady, status quo z uwagi na to, ze analogiczne rozwigzania
wystepuja w przypadku naboréw na stanowiska kierownicze w wigkszosci urzedow
centralnych. Przewidziano natomiast mozliwo$¢ powotania Prezesa Urzgdu Patentowego na
kolejng kadencje bez koniecznosci przeprowadzania konkursu. Takie rozwigzanie bedzie
moglo by¢ zastosowane przez Prezesa Rady Ministréw dzialajacego na wniosek ministra
wlasciwego ds. gospodarki. Jedoczes$nie dodano przepis zgodnie z ktorym w przypadku
,oproznienia” stanowiska Prezesa Urzedu Patentowego na skutek zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w art. 485 ust. 1 projektu, Urzgdem Patentowym kieruje Zastepca Prezesa Urzgdu
Patentowego wskazany przez Prezesa Rady Ministrow. Takie rozwigzanie ma na celu
utrzymanie ciagtosci pracy Urzedu Patentowego w przypadku wakatu na stanowisku Prezesa

Urzedu Patentowego.
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Dodano przepis regulujacy kwestie przetwarzania danych osobowych przez Urzad
Patentowy. Zgodnie z projektowanym przepisem Urzad Patentowy jest administratorem
danych osobowych przetwarzanych w celu:

1) realizowania zadan okreslonych przepisami niniejszej ustawy;

2) $wiadczenia ustug zwigzanych z upowszechnianiem wiedzy o ochronie wlasno$ci
przemystowej;

3) $wiadczenia ustug zwigzanych z realizacja zadan, o ktorych mowa w pkt. 1 1 2 droga
elektroniczng poprzez system teleinformatyczny Urzedu Patentowego;

4) realizowania dziatalno$ci administracyjnej (art. 486 projektu).

Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w zakresie zadan i funkcji ekspertow powotanych
w Urzedzie Patentowym (art. 487-488 projektu). Planuje si¢ natomiast uelastycznienie
stosunku pracy eksperta przez mozliwos¢ powierzenia tej grupie pracownikow dodatkowych
zadan nie zwigzanych $cisle z orzekaniem. Rozszerzenie katalogu mozliwosci ma zwigzek
z uczestnictwem Urzedu w wielu inicjatywach, w tym w projektach migdzynarodowych, ktore

czesto wymagaja merytorycznego wsparcia ze strony ekspertow.

W istotny sposéb doprecyzowano w art. 489 projektu, zadania tzw. Kolegium
Ekspertéw, ktore stanowi ogdlne zgromadzenie ekspertow. Proponuje si¢ wprowadzenie
usprawnien zarzadczych w zakresie funkcjonowania tej grupy zawodowej. Jednym
z przyktadow jest m.in. kadencyjnos¢ Rzecznika Interesu Zawodowego oraz jego zastgpcy.
Zgodnie z projektowanym przepisem przejsSciowym Prezes Urzedu Patentowego zwotuje
pierwsze Kolegium Ekspertow w celu wyboru Rzecznika Interesu Zawodowego w terminie 3
miesiecy od dnia wejScia w zycie niniejszej ustawy. Rzecznik Interesu Zawodowego petniacy
swoja funkcje przed dniem wej$cia w Zycie niniejszej ustawy, petni t¢ funkcje do czasu wyboru

nowego Rzecznika Interesu Zawodowego.

Kolejnym elementem jest wprowadzenie Regulaminu Kolegium Ekspertow i1 Kodeksu
Etyki Ekspertow Urzedu Patentowego. Posiadanie wzorem innych grup zawodowych (np.
korpus stuzby cywilnej, adwokaci, radcowie prawni) wilasnego kodeksu etyki, bedzie
przejawem profesjonalizacji kadr i potozenia nacisku na zapewnienie wysokich standardow
pracy w Urzedzie Patentowym. Projekty ww. aktow prawnych zostang przygotowane przez
Rzecznika Interesu Zawodowego, zaopiniowane przez Kolegium Ekspertow i zatwierdzone

przez Prezesa Urzedu. Zgodnie z projektowanym przepisem przejsciowym Rzecznik Interesu
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Zawodowego w terminie 9 miesigcy od dnia wejScia w zycie projektowanej ustawy jest
zobowigzany przedstawi¢ projekt Regulaminu Kolegium Ekspertow do zaopiniowania,
a w terminie 12 miesiecy projekt Kodeksu Etyki Ekspertow. Kolegium Ekspertow bedzie
zobowigzane do wyrazenia opinii niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie miesigca od
dnia przedstawienia ww. projektow do zaopiniowania. W przypadku niewyraZenia opinii we
wskazanym terminie, Rzecznik Interesu Zawodowego przedstawi ww. projekty do

zatwierdzenia Prezesowi Urzgdu Patentowego.

Dzial Il Eksperci, asesorzy i aplikanci

Przedmiotowy dzial reguluje zasady zwigzane ze stosunkiem pracy eksperta.
W stosunku do obecnie obowigzujacych rozwigzan uporzadkowano i doprecyzowano zasady
dostepu do zatrudnienia oraz kolejne etapy rozwoju zawodowego tej grupy pracownikow

Urzedu Patentowego.

Proponowane w art. 491 zmiany dotycza uniemozliwienia pozostania ekspertem
osobom, ktore zostaty skazane prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo skarbowe.
Niniejsze rozwigzanie jest wzorowane na przepisach ustawy o shuzbie cywilnej. Jednoczes$nie
z uwagi na trudnos$ci dotyczace pozyskania na rynku pracy ekspertow o okreslonej specjalizacji
(np.: mechanicznej, biotechnologicznej), modyfikacji ulegly rozwigzania dotyczace wymogu
posiadania znajomosci jezykoéw obcych. Dotychczasowy formalny wymog znajomosci co
najmniej jednego jezyka obcego, doprecyzowano wskazujac, iz konieczna jest znajomos$é

jezykoéw obcych w zakresie 1 stopniu niezbednym do wykonywania zadan eksperta.

W projekcie zaproponowano zwigkszenie transparentnosci 1 przejrzystosci naboru na
aplikacje. Podkreslono zasade, ze nabor jest otwarty 1 konkurencyjny. Jednoczesnie informacja
o wolnym stanowisku pracy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie podmiotowej Urzedu Patentowego. Jest to minimum informacyjne. Urzad Patentowy
niezaleznie od obowigzkow planuje, aby informacja o naborach byta dostgpna réwniez
w siedzibie Urzedu Patentowego, w mediach spoteczno$ciowych, a jesli bedzie taka potrzeba
rébwniez w prasie branzowej 1 szkotach wyzszych. Utrzymano mozliwo$¢ skrocenia
w uzasadnionych przypadkach aplikacji z 3 lat do 6 miesigcy. Ma to zwigzek z trudno$ciami
w znalezieniu 1 docelowo utrzymaniu wyksztalconego 1 doswiadczonego pracownika przy
ograniczonych mozliwo$ciach finansowych Urzedu Patentowego. Z uwagi na to, ze umow¢
z aplikantem zawiera si¢ na czas okre§lony — czas trwania aplikacji, zaproponowano wylaczenie

stosowania przepisu art. 25! ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025
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r. poz. 277, 807, 1423, 1661, z 2026 r. poz. 25). Ma to zwiazek z tym, ze zgodnie z kodeksem
pracy umowe na czas okre§lony mozna zawrze¢ na 33 miesigce. Jednoczesnie doprecyzowano,
ze przebieg aplikacji bedzie podlegat ocenie okresowej co 6 miesigcy oraz ocenie koncowej.
Ocena koncowa sporzadzana bedzie nie pdzniej niz po uptywie trzech lat od rozpoczecia
aplikacji. Wskazano réwniez, ze Prezes Urzedu Patentowego rozwigzuje umowe¢ o prace
z aplikantem w przypadku dwukrotnego nieprzystapienia przez niego bez usprawiedliwienia
do egzaminu, w przypadku nieztozenia przez niego powtdrnego egzaminu lub uzyskania dwéch

nastepujacych po sobie negatywnych ocen okresowych przebiegu aplikacji (art. 492 projektu).

Doprecyzowano przepis, zgodnie z ktérym umowe z asesorem zawiera si¢ na czas
nieokre$lony. Asesor rdwniez bedzie podlegal ocenie okresowej co 6 miesigcy oraz ocenie
koncowej. Ocena koncowa sporzadzana jest nie pozniej niz po uptywie dwodch lat od
rozpoczecia asesury. Jednoczesnie wprowadzono rozwigzanie pozwalajace na skrocenie
asesury. W przypadku otrzymania oceny pozytywnej z dwdch kolejnych ocen okresowych oraz
pozytywnej oceny koncowej, asesor zostanie powotywany na eksperta. Natomiast w odwrotnej
sytuacji tj. w przypadku uzyskania przez asesora negatywnej oceny z dwdch kolejnych ocen
okresowych lub gdy po uptywie dwdch lat asesury, asesor nie uzyska pozytywnej oceny
koncowej, Prezes Urzedu Patentowego rozwigze z asesorem umowe O prace za

wypowiedzeniem. (art. 493 projektu).

Zgodnie z projektowanym przepisem przejsciowym do aplikacji i asesury, ktore
rozpoczely si¢ 1 nie zakonczyty do dnia wejScia w Zycie projektowanej ustawy oraz do
odbywajacych te aplikacje aplikantow i asesorow, beda stosowane przepisy dotychczasowe,
przy czy beda stosowane przepisy projektowanej ustawy w zakresie, w jakim regulujg oceny

aplikantow 1 asesorow oraz skutkow takiej oceny.

W art. 495 dodano rozwigzanie analogiczne jak w przypadku urzednikow stuzby
cywilnej, polegajace na tym, ze ekspert, ktory ponownie zostanie zatrudniony w Urzedzie
Patentowym utrzyma swoj status eksperta, bez konieczno$ci ponownego odbywania aplikacji
i asesury. Doprecyzowano takze rote przysiegi, ktora sktada ekspert poprzez dodanie

obowigzku przestrzegania zasad etyki.

Utrzymano 1 podkres§lono petng niezaleznos¢ ekspertow w zakresie orzekania (art. 496

projektu).
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W celu usprawnienia czynno$ci administracyjnych dodano przepis, dzigki ktéoremu
Prezes Urzedu Patentowego bedzie mogl powierzy¢ wyznaczonej osobie niektdre czynnosci

w sprawach z zakresu prawa pracy realizowane wobec ekspertow (art. 497 projektu).

W zakresie obowigzkow ekspertow dodano wymog przestrzegania Kodeksu Etyki
Ekspertéw. Ponadto wprowadzono zasadg, ze ekspert — wzorem urzednikoéw stuzby cywilnej —
nie bedzie mogt podejmowa¢ dodatkowego zatrudnienia oraz zajg¢ zarobkowych bez zgody
Prezesa Urzgdu Patentowego. Odmiennie niz dotychczas, dopuszczono mozliwosé
wystepowania przez ckspertéw w roli biegltego. Dzialania takie eksperci beda mogli
podejmowac za zgoda Prezesa Urzedu Patentowego. Zgodnie z przyjetym zalozeniem, zgoda
Prezesa Urzedu Patentowego bedzie konieczna odrgbnie, do kazdej sprawy. Powyzsze stanowi
odpowiedZ na wielokrotnie podnoszone przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwosci
trudnosci ze znalezieniem bieglego w sprawach patentowych. Niejednokrotnie biegly
o okreslonych kompetencjach sg bezskutecznie poszukiwani przez sad, co niewatpliwie
negatywnie wptywa na postgpowania sagdowe. Rozwigzaniem w takich przypadkach moze by¢

skorzystanie z pomocy ekspertow Urzedu Patentowego (art. 498 projektu).

W kwestiach zwigzanych z wynagrodzeniem, wprowadzono mozliwos$¢ otrzymywania
przez cksperta — wzorem czlonka korpusu stuzby cywilnej — dodatkowego sktadnika
wynagrodzenia, jakim jest dodatek zadaniowy. W dotychczasowej praktyce nie ma takiej
mozliwosci, pomimo tego, ze eksperci Urzedu Patentowego byli angazowani w wiele
ztozonych inicjatyw i projektow zwigzanych z wlasnoscig przemystowa. Ponadto zmieniono
zasady naliczania dodatku za wieloletnig prace. Obecnie dodatek ten jest naliczany za okres
pracy na stanowisku eksperta. Proponuje si¢ przyjecie rozwigzania analogicznego do zasad
obowigzujacych w stuzbie cywilnej. Niezmiennie, ekspertom, asesorom 1 aplikantom za
szczegblne osiagnigcia w pracy mozna przyznaé nagrode ze specjalnie utworzonego w tym celu
funduszu nagréd. Natomiast uregulowano wprost, ze przyznanie nagrody wymaga pisemnego
uzasadnienia. Wprowadzono takze rozwigzanie zaktadajace uregulowanie zasad przyznawania
tychze nagrod w regulaminie wydanym przez Prezesa Urzedu Patentowego. Zgodnie
z przepisem przejsciowym takie zarzadzenie powinno zosta¢ wydane przez Prezesa Urz¢du
Patentowego w terminie 3 miesiecy od dnia wejscia projektowanej ustawy w zycie. Do tego
momentu przyznawania nagrod bedzie odbywato si¢ na dotychczasowych zasadach (art. 499,

504 1 589 projektu).
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Wprowadzono — analogicznie jak w przypadku korpusu stuzby cywilnej — mozliwo$¢
wydania ekspertowi polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Jednoczes$nie proponuje sie,
aby za ten rodzaj pracy przystugiwal czas wolny w takim samym wymiarze albo
wynagrodzenie. Utrzymano uprawnienia eksperta do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
jak réwniez do zasitku chorobowego za czas niezdolno$ci do pracy. Proponuje si¢ przy tym
wprowadzenie zmiany w sposobie liczenia dos§wiadczenia zawodowego, po ktérym przystuguje
dodatkowy urlop wypoczynkowy. Obecnie nalezy przepracowaé, co najmniej 10 lat na
stanowisku eksperta. Modyfikacja dotyczy 10 lat zatrudnienia na czas nieokreslony, co
oznacza, ze czas bedzie liczony de facto od momentu zatrudnienia na stanowisku asesora.
Zmieniono takze zasady naliczania dodatku za wieloletnig prace. W tym zakresie znajda

zastosowanie przepisy ustawy o stuzbie cywilnej (art. 500-502 1 504 projektu).

Wzorem rozwigzan funkcjonujacych w administracji, dodano przepis, ktory eliminuje
ryzyko powstania podlegtosci stuzbowej w ramach stanowisk eksperckich wsrod matzonkow,
0sOb pozostajacych ze sobg faktycznie we wspolnym pozyciu oraz w stosunku pokrewienstwa
do drugiego stopnia wiacznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. Jest to przepis prewencyjny, ktérego zadaniem jest
minimalizacja ryzyka naruszenia zasady bezstronnosci czy tez mozliwosci wystgpienia

konfliktu interesow (art. 503 projektu).

Wzorem propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o shuzbie cywilnej
(UDER102) zaproponowano wprowadzenie przepisu z zakresu godzenia zycia zawodowego
z prywatnym (work-life balance). Proponowany przepis jest analogiczny do zaproponowanego
we wskazanym projekcie UDER 102. Przepis ten bedzie stanowil wyrazng podstawe prawng
do  wdrazania 1 finansowania rozwigzan wspierajacych roéwnowage miedzy zyciem
zawodowym a prywatnym ekspertow, asesorow i aplikantow eksperckich oraz poprawe
dobrostanu w miejscu pracy np. udzielanie dodatkowego platnego czasu wolnego od pracy,
organizowanie programow i akcji, ktore wspieraja zdrowie psychiczne i fizyczne oraz
stosowanie innych form dziatan, odpowiadajacych potrzebom urzedu (np. badania
profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, finansowanie lub dofinansowanie positkow, tzw.
owocowe czwartki, dofinansowanie dojazdow do pracy). W sytuacji wprowadzenia takiego
przepisu w ustawie o stuzbie cywilne, konieczne jest wprowadzenie takiej regulacji w rowniez
w stosunku do korpusu eksperckiego. Brak takiej regulacji bedzie skutkowat brakiem spdjnosci

systemowej pomi¢dzy dwoma grupami pracownikéw Urzedu Patentowego (art. 505 projektu).
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Dzial III Ocena okresowa ekspertow

Nowym rozwigzaniem proponowanym w projekcie jest poddanie ekspertoéw ocenie
okresowej. Takie rozwigzania funkcjonuja juz od wielu lat w shuzbie cywilnej. Zgodnie
z projektem ekspert podlega ocenie okresowej dokonywanej przez bezposredniego
przetozonego, przy czym przesadzono, ze ocena nie moze wkracza¢ w zakres orzekania. W tym
zakresie obowigzujace przepisy gwarantuja ekspertom niezalezno$¢. Wzorem rozwigzan
proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o stuzbie cywilnej (UDER102), ocena
okresowa bedzie sporzadzana co 12 miesiecy. Analogicznie, jak to ma miejsce w projekcie
UDER102, ocena okresowa ulegnie przesunigciu w przypadku usprawiedliwione nieobecnosci
eksperta w pracy. Warunki 1 sposéb przeprowadzania tej oceny, w tym kryteria i skale ocen
okresli rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow. Jednoczes$nie nalezy wskaza¢, ze otrzymanie
przez eksperta dwoch nastepujacych po sobie negatywnych ocen okresowych moze stanowié
podstawe odwotania eksperta ze stanowiska, co bedzie rownoznaczne w skutkach

z wypowiedzeniem umowy o prace (art. 507 1 art. 531 projektu).

Od oceny okresowej ekspertowi bedzie przystugiwal sprzeciw w terminie 7 dni od dnia
zapoznania si¢ z oceng. Sprzeciw wnoszony bedzie na piSmie do Prezesa Urzedu. Wzorem
rozwigzan proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o stuzbie cywilnej

(UDER102), w terminie 7 dni od wniesienia sprzeciwu Prezes Urzedu, moze:

1) odmowi¢ uwzglednienia sprzeciwu, zawiadamiajac o tym eksperta na pismie;
2) uwzgledni¢ sprzeciw w catosci albo w czegsci, wskazujac jednoczesnie sposob

jego uwzglednienia.

W przypadku uwzglednienia sprzeciwu w calosci albo w czeg$ci oceniajacy tj.
bezposredni przetozony eksperta, w terminie 7 dni, sporzadzi ponownie ocen¢ zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w rozstrzygnieciu Prezesa Urzedu Patentowego. Ponowny sprzeciw
o tej oceny nie przystuguje. Natomiast ekspert bedzie miat mozliwos¢ odwota¢ si¢ do sadu

pracy, w terminie 14 dni od dnia zapoznania si¢ z tg ocena.

W przypadku nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie albo nieuwzglednienia sprzeciwu
od oceny okresowej, ekspert bedzie mogt odwotac si¢ do sadu pracy w terminie 14 dni od dnia
uplywu terminu na rozpatrzenie sprzeciwu albo od dnia dorgczenia zawiadomienia

o nieuwzglednieniu sprzeciwu.
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Z uwagi na to, ze obecnie eksperci Urzedu Patentowego nie podlegaja ocenie okresowej,
przewidziano przepis przejSciowy zobowigzujacy do rozpoczecia procesu ocen ekspertow
w terminie 3 miesi¢cy od dnia wejscia projektowanej ustawy w zycie. Jednocze$nie majac na
uwadze, ze wprowadzane rozwigzanie jest nowe 1 nie ma mozliwosci odwotania si¢ do
wczesniejszej praktyki w tym zakresie stosowanie przepisow dotyczacych oceny ekspertow

uzalezniono od wydania aktu wykonawczego, o ktérym mowa w art. 508 projektu.

Dzial IV Odpowiedzialnosé¢ dvscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiazanie stosunku

rac

Rozdzial 1: Odpowiedzialno$¢ dyscyplinarna

Przedmiotowy dzial zostal gruntownie przemodelowany w stosunku do obecnie
obowigzujacych rozwigzan. Powodem proponowanego kierunku zmian sg powstajgce
watpliwosci interpretacyjne, czy oceniajac odpowiedzialnos¢ dyscyplinarng ekspertow mozna
odnosi¢ ja, pomimo odestania w obecny art. 273 ust. 5 PWP, wprost do pragmatyki stuzby
cywilnej. W zwiazku z powyzszym w projekcie zawarto kompleksowa regulacj¢ postepowania

dyscyplinarnego.

W projekcie wskazuje si¢, ze odpowiedzialno$¢ za naruszenie obowigzkow stuzbowych

ponosza eksperci, asesorzy 1 aplikanci (art. 510 projektu).

Okreslono — wzorem ustawy o stuzbie cywilnej — terminy na wszczgcie postepowania
dyscyplinarnego, tj. 3 miesigce od powzi¢cia przez Prezesa Urzedu Patentowego wiadomosci
o naruszeniu obowigzkow stuzbowych. W przypadku, gdy naruszenie obowigzkow stuzbowych
nosi znamiona przestgpstwa, wskazano, ze przedawnienie nastgpuje nie wczesniej niz

przedawnienie przewidziane w przepisach karnych (art. 511 projektu).

Doprecyzowano katalog kar dyscyplinarnych przez okreslenie, ze za naruszenia
mniejszej wagi Prezes Urzgdu Patentowego moze ukara¢ eksperta upomnieniem na pismie.
Takie rozwiazanie funkcjonuje na gruncie ustawy o sluzbie cywilnej, jak 1 np. w ustawie
o radcach prawnych, czy ustawie o adwokaturze. Kolejne kary sg stopniowane w zaleznosci od
wagi przewinienia. W katalogu kar uwzgledniono m.in. zakaz zajmowania stanowiska eksperta,
a w stosunku do asesorow lub aplikantow, odpowiednio wydalenie z asesury lub aplikacji.
Dodatkowo przewidziano mozliwos¢ czasowego (do 6 miesigcy) obnizenia wynagrodzenia
eksperta o nie wigcej niz 25%. W projekcie okreslono rowniez zasady orzekania kary facznej

w przypadku jednoczesnego ukarania za kilka naruszen obowigzkéw shuzbowych (art. 512 -
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514 projektu). W projekcie utrzymane zostaly komisje dyscyplinarne I i II instancji, ktore
powotuje — sposrod ekspertoéw — Prezes Urzedu Patentowego. Jednakze wprowadzono w tym
obszarze szereg szczegdlowych rozwigzan. Wprowadzono minimalng liczbe cztonkow komisji
(10 0s06b) oraz kadencyjnos¢ obu komisji. Wprowadzono rozne okresy kadencji (odpowiednio
41 6 lat), co docelowo doprowadzi do naturalnej rotacji cztonkdw obu komisji. Okreslono, ze
tryb pracy komisji zostanie doprecyzowany w stosownych regulaminach. Kazda z komisji
bedzie posiadata przewodniczacego oraz 2 zastgpcéw. Wykonywanie zadan komisji przez
cztonkow bedzie traktowane jako wykonywanie obowigzkoéw stuzbowych.

Wyzsza Komisja Dyscyplinarna bedzie rozpatrywa¢ odwotania od orzeczen Komisji
Dyscyplinarnej 1 instancji. Czlonkowie komisji beda niezawisli i nie beda zwigzani
rozstrzygnigciami innych organow (z wyjatkiem prawomocnego wyroku sadu) (art. 515-519

projektu).

Zgodnie z projektowanym przepisem przejsSciowym z dniem wejScia w zZycie
projektowanej ustawy Komisja Dyscyplinarna Ekspertow 1 Wyzsza Komisja Dyscyplinarna
Ekspertow stang si¢ odpowiednio Komisja Dyscyplinarng 1 Wyzsza Komisja Dyscyplinarng
i czlonkowie tychze komisji stang si¢ ich czlonkami. Kadencje obu komisji beda
kontynuowane, przy czym do uplywu trwajacej kadencji beda one dziataly w sktadach
osmioosobowych (art. 592 projektu). Wyodrebniono przepisy dotyczace rzecznika
dyscyplinarnego. Prezes Urzedu Patentowego powotuje rzecznika dyscyplinarnego oraz moze
powota¢ zastepce rzecznika. Analogicznie, jak w przypadku korpusu stuzby cywilnej, rzecznik
dyscyplinarny wszczyna postgpowanie wyjasniajagce na polecenie pracodawcy. Rzecznik
przekazuje wniosek o wszczecie postepowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarne;j
lub, za zgodg Prezesa, je umarza (art. 521-522 projektu). Zgodnie z projektowanym przepisem
przejsciowym Prezes Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej bedzie zobowigzany do
powotania rzecznika dyscyplinarnego w terminie 3 miesiecy od dnia wejScia w zycie
projektowanej ustawy. Do czasu powotania nowego rzecznika dyscyplinarnego obecny

rzecznik dyscyplinarny bedzie petnit swoja funkcje (art. 593 projektu).

Kolejne przepisy okreslaja przebieg postepowania przed Komisja Dyscyplinarna.
W ramach zapewnienia roéwnowagi stron i transparentnosci, obwiniony ma prawo do
skorzystania z pomocy obroncy. Obie strony moga odwotaé si¢ od orzeczenia komisji
dyscyplinarnej do Wyzszej Komisji Dyscyplinarnej. Ostatnim etapem jest odwotanie do sadu
apelacyjnego — sadu pracy i ubezpieczen spotecznych. Dopiero orzeczenie sadu konczy

procedury odwolawcze (art. 523—524 projektu).
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Proponowane art. 525-527 opisuja sposéb wykonania kary oraz daty ich zatarcia.
Z kolei projektowany art. 528 wskazuje, ze koszty obroncy ponosi obwiniony. Natomiast ust.
2 tego artykulu umozliwia powolywanie za wynagrodzeniem bieglych 1 specjalistow

w obszarze dzialania komis;ji.

Planowane jest dookreslenie przez Prezesa Rady Ministréw w drodze rozporzadzenia,
warunkéw powolywania 1 odwolywania czlonka komisji dyscyplinarnej; rzecznika
dyscyplinarnego 1 jego zastepcéw; sposobu dokonywania zmian w skladzie komisji
dyscyplinarnej; zakresu czynno$ci rzecznika dyscyplinarnego i1 jego zastepcoOw; trybu
prowadzenia postepowania wyjasniajagcego, organizacji 1 funkcjonowania komisji
dyscyplinarnych oraz trybu prowadzenia postepowania dyscyplinarnego; a takze warunki
1 sposob ustalania naleznosci przystugujacych $wiadkom, obroncom i biegtym (art. 530

projektu).

Do postepowan dyscyplinarnych wszczetych 1 niezakonczonych prawomocnym
orzeczeniem do dnia wejScia w zycie projektowanej ustawy bedg stosowane przepisy

dotychczasowe (art. 591 projektu).

Rozdzial 2: Zawieszenie oraz rozwiazanie stosunku pracy

Projektowany art. 531 reguluje kwestie zwigzane z zawieszeniem oraz rozwigzaniem
stosunku pracy w przypadku eksperta. W proponowanych przepisach przyznaje si¢ Prezesowi
Urzedu Patentowego uprawnienie — w zaleznosci od okoliczno$ci — do odwotania ze
stanowiska, zawieszenia, wygasni¢gcia lub rozwigzania stosunku pracy z ekspertem.

Wprowadzono jasny podzial i zamkniety katalog przestanek dla okreslonych czynnosci.

Projektowanym art. 532 wskazano, ktére przepisy znajdg zastosowanie réwniez do

asesorow 1 aplikantow.

14. Tytul XIV: Zmiany w przepisach

Art. 533 — 564 projektu wprowadzaja zmiany w innych ustawach.
W zdecydowanej wiekszosci wprowadzane zmiany wynikajg z potrzeby aktualizacji
znajdujacych si¢ w innych ustawach odestan. W tym zakresie zmiany zostaty dokonane

w nastgpujacych ustawach:
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1) ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2026
r. poz. 468, 26, 1172 1 1634);

2) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z2026 . poz. 268 1516);

3) ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76);

4) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o0séb fizycznych (Dz. U.
72026 1. poz. 592);

5) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 0s6b prawnych (Dz. U.
22026 r. poz. 554);

6) ustawie z dnia 16 pazdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r.
poz. 2053);

7) ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640
1644),

8) ustawie z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gieldach towarowych ((Dz. U. z 2025 r. poz.
1119122026 r. poz. 516);

9) ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2026 r. poz.
778);

10) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiecbiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej (Dz. U. z 2024 r.
poz. 433);

11) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sagdow powszechnych (Dz. U. z 2024
r. poz. 334, 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178, 1609, z 2026 r. poz. 26 1 370);

12) ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612);

13) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 poz. 1431, 1668 1 z 2026
r. poz. 203 1 607);

14) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2024
r. poz. 15131z 2025 r. poz. 1932);

15) ustawie z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci podmiotoéw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2024 r. poz. 1822 1z 2026 r. poz. 516);

16) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2025 r. poz. 775,

z pézn. zm.Y);

D Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogltoszone w Dz. U. z 2025 r. 894, 896, 1203, 1541,
1811, z 2026 r. poz. 507).
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17) ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
72025 r. poz. 1228 1z 2026 1. poz. 346 1 473);

18) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r.
poz. 722, z péin. zm.?);

19) ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spoldzielniach socjalnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 48);

20)ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670);

21)ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2026 r. poz.
168);

22)ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badaf i Rozwoju (Dz. U.
72024 r. poz. 1170);

23) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2026 1. poz.
101);

24) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534,
72025 r. poz. 1017, 1080, z 2026 r. poz. 160);

25)ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 619);

26)ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierzat wykorzystywanych do celow
naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 465, z 2025 r. poz. 1795);

27)ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025
r. poz. 1131, 1423, 1820, 1863, z 2026 r. poz. 415, 483);

28) ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralnosci
0sOb ubiegajacych si¢ o zatrudnienie i oséb zatrudnionych w podmiotach sektora
finansowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 566);

29) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz. U. z 2024
r. poz. 1571, z p6in. zm.3);

30) ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Lukasiewicz (Dz. U. z 2026 r. poz.
194);

31)ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych 1 ponownym wykorzystaniu

informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2024 r. 1863, z 2025 r. poz. 146,

820, 923, 1014, 1069, 1216, 1556, z 2026 r. poz. 176, 340 i 484.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22024 r. 18711 1897, 2 2025 1. poz.

619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837, 1864, z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637.
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32)ustawie z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1221%).

Projekt przewiduje wprowadzenie do KPC, w ramach postepowania w sprawach
wiasnosci intelektualnej, nowej instytucji tj. listu ochronnego. Listy ochronne zwane tez listami
zaporowymi, to cyt.:,,pisma sktadane do sqdow przez potencjalnych przeciwnikow/pozwanych
w sytuacjach wysokiego prawdopodobienstwa wszczecia postepowania zabezpieczajgcego
w sprawach dotyczqcych glownie sporow patentowych. Pisma takie sq skladane jeszcze przed
wplynieciem do sqdu wniosku o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy antycypujq obrone —
zawierajg wyjasnienia, dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie patentu (lub innego
prawa wytgcznego — przypis moj — AG) nie znajduje podstaw. Zasadniczq funkcjq takich listow
jest wiec dostarczenie sqdowi, do ktorego moze wphyngc wniosek o zabezpieczenie, argumentow
przeciwko wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu albo przynajmniej przeciwko dalszemu
prowadzeniu postepowania o zabezpieczenie jako postgpowania ex parte (czyli bez udziatu
potencjalnie pozwanego). Chodzi tu zatem o uniknigcie wydania przez sqd postanowienia
o zabezpieczeniu przeciwko podmiotowi skladajqcemu list ochronny” (tak dr Agnieszka
Gotaszewska, Postgpowanie zabezpieczajagce w sprawach wlasno$ci intelektualnej, Palestra
6/2022, https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2022/artykul/postepowanie-
zabezpieczajace-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej). Problematyka listow ochronnych jest
wlasciwa postepowaniom o udzielenie zabezpieczenia w sprawach z zakresu wlasnosci
intelektualnej, stad proponowane zapisy zostalty umiejscowione w tytule VII w dziale IVg

Postepowanie w sprawach wtasnosci intelektualne;.

Celem projektowanych zmian jest umozliwienie podmiotom, ktére spodziewaja si¢
ztozenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, przedstawienia sadowi argumentow
przemawiajacych za oddaleniem wniosku o zabezpieczenie, ktory zostanie zlozony
w przysztosci. Postgpowanie zabezpieczajace zostato uksztattowane jako postgpowanie ex
parte, w ktérym obowigzany nie bierze udziatu. Oznacza to, ze sad rozpoznaje zadanie wniosku
o udzielenie zabezpieczenia wylacznie w oparciu o twierdzenia strony zainteresowanej jego
uzyskaniem. W praktyce, zdarzaja si¢ sytuacje uzyskiwania zabezpieczen na podstawie
jednostronnych, niekiedy znieksztalconych badz wybiorczo przedstawianych okolicznosci

faktycznych. W konsekwencji dochodzi do udzielenia zabezpieczenia polegajacego np.: na

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 637 i 820, z 2026 r.
poz. 252.
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zakazie prowadzenia obrotu towarem na czas postepowania, ktére co prawda moze byc¢
kwestionowane poprzez zlozenie §rodka odwotawczego jakim jest zazalenie, niemniej
wstrzymanie wykonania zabezpieczenia lub jego uchylenie przez sad odwotawczy moze by¢
rozciggnigte w czasie, a to z kolei moze prowadzi¢ duzych, czasami wrecz nieodwracalnych
szkod po stronie obowigzanego. Proponowane regulacje maja na celu zminimalizowanie ryzyka
naduzywania instytucji zabezpieczenia roszczen. Wyjasni¢ nalezy, ze instytucja listu
ochronnego jest znana w ustawodawstwach niektorych panstw europejskich np.: w Holandii,
Hiszpanii, czy Szwajcarii. Poszczegdlne ustawodawstwa reguluja zasady dotyczace
procedowania przez sady z takimi listami (np. kwestie wlaczania pisma do akt, obowigzkowego
zapoznawania si¢ z listami ochronnymi przez sad, do ktéorego wpltywa wniosek
o zabezpieczenie, dorgczania lub nie takich listow podmiotom uprawnionym, ktorzy wystepuja
z wnioskami o zabezpieczenie) (por. np. List zaporowy, list ochronny — proba obrony przed
niekorzystnym rozstrzygnigciem wniosku o zabezpieczenie w sprawach wlasno$ci
intelektualnej, https:/Igl-iplaw.pl/2021/10/list-zaporowy-list-ochronny-proba-obrony-przed-
niekorzystnym-rozstrzygnieciem-wniosku-o-zabezpieczenie-w-sprawach-wlasnosci-

intelektualnej/, Listy ochronne — czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilne;?,
https://www.traple.pl/listy-ochronne-czy-jest-na-nie-miejsce-w-polskiej-procedurze-

cywilnej/). Instytucja listu ochronne przewidziana jest takze w Regulaminie Jednolitego Sadu
Patentowego. Zasady 207-209 przedmiotowego Regulaminu okre$laja m.in. podmioty
uprawnione do ztozenia listu ochronnego, jego wymogi formalne oraz skutki wniesienia listu
ochronnego. W przypadku zlozenia wniosku o zastosowanie S$rodkow tymczasowych
w sprawie w odniesieniu do patentu, gdzie ztozono wczesniej list ochronny, sad musi wzigé
pod uwage t¢ okoliczno$¢. Jezeli list wniesiono, sad powinien rozwazy¢ przeprowadzenie
wystuchania ustnego z udziatem zaro6wno wnioskodawcy, jak i pozwanego (zasada 209 ust. 2
lit. d. Rowniez ,,uzasadnienie dla instytucji listu ostrzegawczego dostrzega takze Komisja
Europejska. W komunikacie z 29.11.2017 r. skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego — Wytycznych w sprawie niektérych
aspektow dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej Komisja
Europejska wskazata, ze ,,dokument ochronny, cho¢ nie zostal wyraznie przewidziany
w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, moze by¢ postrzegany
jako dobry instrument umozliwiajacy osiggniecie — w sposob sprawiedliwy i proporcjonalny —
rownowagi miedzy roznymi kolidujgcymi interesami 1 prawami podstawowymi wystepujacymi
w sprawie w zwigzku z mozliwoscig zastosowania srodkow ex parte opisanych w art. 7 ust. 1

oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania praw wlasno$ci intelektualnej”,
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wskazujac jednoczesnie, ze ,,dzigki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiajacy si¢ pozwu
za naruszenie praw wilasno$ci intelektualnej (przykltadowo z powodu otrzymania pisma
ostrzegawczego od wiasciciela praw) informuje wlasciwe organy sagdowe z gory (tj. zanim
ztozona zostanie skarga), wyjasniajac, dlaczego potencjalne roszczenie dotyczace naruszenia
jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne. Gléwnym celem dokumentu ochronnego jest
zapewnienie organom sagdowym mozliwie wielu istotnych informacji bez wystuchania
pozwanych po wplynigciu wniosku o wydanie wstgpnego nakazu sagdowego, ale zanim podjeta
zostanie decyzja w jego sprawie” (tak dr Agnieszka Gotaszewska, Post¢powanie
zabezpieczajace....). Nawet w polskiej praktyce wystepuja listy ochronne, przy czym podejscie
do nich, z uwagi na brak regulacji, jest bardzo zréznicowane — od akceptacji takich listow
1 wlaczanie ich do akt sprawy, po ich zwrot (tak np. informacja Konfederacji Lewiatan: List
ochronny ma ograniczy¢ naduzywanie zabezpieczenia roszczen, https://lewiatan.org/list-
ochronny-ma-ograniczyc-naduzywanie-zabezpieczenia-roszczen/  oraz  dr  Agnieszka
Gotlaszewska, Postgpowanie zabezpieczajace....). Stad tez pozadanym jest uregulowanie

instytucji listow ochronnych w polskich porzadku prawnych.

Majgc na uwadze powyzsze zgodnie z projektowanym art. 479192 KPC,
w sprawach wiasnosci intelektualnej kazdy, kto spodziewa si¢ ztozenia wniosku o udzielenie
zabezpieczenia (wnioskodawca), bedzie mogt zlozy¢ do sadu pismo zawierajace jego
stanowisko w sprawie (list ochronny). Dopuszczalne bedzie zlozenie listu ochronnego do

wiecej niz jednego sadu.

List ochronny bedzie musiat, co do zasady, wskazywac:

1) osobe lub osoby, ktore moga wystapic¢ z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia;
2) przedmiot spodziewanego wniosku o udzielenie zabezpieczenia;
3) uprawdopodobnienie okoliczno$ci przedstawionych w li§cie ochronnym.

Jezeli oznaczenie osoby lub wszystkich oséb, ktore moga wystapi¢ z wnioskiem
o udzielenie zabezpieczenia, bedzie niemozliwe lub nadmiernie utrudnione, woéwczas w liscie

ochronnym nalezy wskaza¢ przyczyne braku oznaczenia takiej osoby lub osob.

Projekt zaklada ograniczenie w czasie obowigzywania listu ochronnego. Zgodnie
z projektowanym art. 4791951 KPC, list ochronny obowigzywat bedzie przez 6 miesiecy od dnia
jego ztozenia. Na wniosek wnioskodawcy ztozony przed uptywem ww. 6 miesigcznego okresu,

okres obowigzywania listu ochronnego bedzie ulegat przedtuzeniu o kolejne 6 miesigcy. Po
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uplywie okresu obowigzywania listu ochronnego sad zwrdci go wnioskodawcy. Od listu
ochronnego pobierana bedzie optata stata w kwocie 1000 zt., a polowe tejze optaty tj. kwote
500 zt od przedtuzenia obowigzywania listu ochronnego (projektowany art. 78a kosztach

sagdowych w sprawach cywilnych).

Wskazano rowniez, ze w przypadku ztozenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
w okresie obowigzywania listu ochronnego, sad po stwierdzeniu, ze wnioskodawca ztozyl
uprzednio list ochronny dotyczacy przedmiotu wniosku, niezwlocznie dolaczy go do akt
sprawy, a odpis listu dor¢czy uprawnionemu. W takim przypadku, zaréwno sad, jak
1 obowigzany, zapozna si¢ z argumentami obowigzanego zawartymi w li§cie ochronnym (art.

art. 533 pkt 11 art. 549 pkt 2projektu).

Dodatkowo w KPC projektuje si¢ dodanie art. 47911301 wprowadzajacego rozwigzanie
pozwalajace na zawieszenie postgpowania o naruszenie prawa z rejestracji. Powyzsze bedzie
mozliwe wowczas, gdy po wytoczeniu powddztwa o naruszenie prawa z rejestracji zostanie
zlozony sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu tego prawa albo wniosek o jego
uniewaznienie. Przedmiotowa propozycja ma na celu przeciwdziatanie naduzywaniu prawa
z rejestracji przez wysuwanie roszczen w przypadkach, gdy uprawniony jest $wiadomy, iz
zarejestrowany na jego rzecz np. wzor uzytkowy nie jest rozwigzaniem nowym. Wysuwanie
w takich przypadkach roszczen, w potaczeniu z ewentualnym zabezpieczeniem roszczenia,
moze mie¢ bardzo niekorzystne skutki dla pozwanego. Przyj¢cie proponowanego rozwigzania,
wraz z rozwigzaniami przewidzianymi w projektowanej ustawy, zabezpieczy uczestnikow
rynku przed tego typu praktykami i jednoczesnie wymusi podjgcie szybkich dziatan
zmierzajacych do wyeliminowania z obrotu prawnego prawa z rejestracji udzielonego na

rozwigzanie niespetniajace ustawowych warunkoéw (art. 533 pkt 4 projektu).

15. Tytul XV: Przepisy przejSciowe, dostosowujace i przepis koncowy

Zastgpienie obecnie obowigzujacych przepisOw rozwigzaniami przewidzianymi
w projekcie prowadzi do powstania wielu sytuacji intertemporalnych, ktéore wymagaja

uregulowania.

Z uwagi na specyfike materii wlasnosci przemystowej oraz potrzebe jasnego

1 jednoznacznego ustalenia stanu prawnego majacego zastosowanie do sytuacji przejsciowych
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powstajacych w zwigzku z wprowadzeniem projektowanej ustawy, w projekcie przyjeto, ze
przepisy dotychczasowe znajda zastosowanie:

1) do ustalenia tresci prawa wylacznego udzielonego przed dniem wejscia w zycie
projektowanej ustawy (art. 565 ust. 1 projektu);

2) do ustalenia przestanek wygasnigcia albo uniewaznienia prawa wylacznego
udzielonego przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy (art. 565 ust. 3
projektu);

3) do ustalenia podstawy sprzeciwu wobec prawa wylacznego udzielonego przed
dniem wejscia w Zycie projektowanej ustawy (art. 565 ust. 4 projektu);

4) do ustalenia podstawy sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego albo
wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowego znaku
towarowego dokonanego przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy (art.
565 ust. 5 projektu);

5) do stosunku cywilnoprawnego zwigzanego z przedmiotem wlasno$ci przemystowej

powstatego przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy (art. 566 projektu).

Jak juz wskazano w czg$ci dotyczacej wzordw przemystowych, dyrektywa 2024/2823
wprowadza wezszg niz obecnie funkcjonujgca w polskim prawie, tzw. klauzulg napraw (obecny
art. 106! PWP). Majac na uwadze potrzebg ochrony praw nabytych przez podmioty obecnie
korzystajace z klauzuli napraw zaproponowano przepis uprawniajacy osoby, ktore dotychczas
korzystaty z klauzuli napraw na gruncie art. 106! PWP do dalszego korzystania z wytworéw w
sposob okreslony w art. 106! ust. 2 PWP, ale nie dtuzej niz przez 5 lat od wejscia projektowane;j

ustawy w zycie (art. 565 ust. 2 projektu).

Z uwagi na czas trwania praw wylacznych konieczne jest wykluczenie sytuacji,
w ktérych konieczne bytoby wieloletnie stosowanie przepisow dotychczasowych. Powyzsze
jest szczegolnie aktualne w przypadku znakow towarowych, ktéorych ochrona moze by¢
wielokrotnie przedtuzana o kolejne okresy dziesigcioletnie. W zwigzku z powyzszym przyjeto
rozwigzanie, iz do utrzymania albo przedtuzenia ochrony prawa wytacznego udzielonego przed
dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy, jezeli okres ochrony uptywa po dniu jej wejécia
w zycie, znajda zastosowanie przepisy projektowanej ustawy. Przepisy art. 338-342
projektowanej ustawy znajda zastosowanie do utrzymania albo przedtuzania ochrony réwniez
takich praw wlasno$ci przemystowej, ktorych okres ochrony uplynat przed dniem wejscia
w zycie projektowanej ustawy. Wskazane art. 338—342 projektowanej ustawy reguluja kwestie

dotyczace pelnomocnikéw tj. wskazujace m.in. kto moze by¢ pelnomocnikiem 1 jak nalezy
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wykaza¢ umocowanie. W tym zakresie projektowane przepisy sa korzystniejsze dla stron
prowadzonych przed Urzgdem Patentowym postepowan, co czyni zasadnym ich szerokie

zastosowanie rowniez do postepowan wszczetych pod rzgdami PWP (art. 567 projektu).

Analogicznie, w przypadku dokonywania wpisow do rejestrow, ktorych przedmiotem sg
prawa wylaczne udzielone przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy, beda stosowane
jej przepisy. Jezeli natomiast wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zostanie ztozony przed
dniem wejscia w zycie projektowane] ustawy, woOwczas znajdg zastosowanie przepisy
dotychczasowe, przy czym beda stosowane art. 338— 342 projektowanej ustawy (art. 568
projektu).

Przepisy dotychczasowe beda stosowane w przypadku wszczetych 1 niezakonczonych
przed dniem wejScia w zycie projektowanej ustawy postepowan zwigzanych ze zgloszeniami
przedmiotow wiasnosci przemystowej, postepowan zwigzanych z konwersja zgtoszen albo
rejestracji unijnych znakoéw towarowych oraz do postgpowan zwigzanych z europejskimi
zgloszeniami patentowymi 1 patentami europejskimi, w ktorych Rzeczpospolita Polska zostata
wyznaczona jako kraj ochrony (art. 569 ust. 1 projektu).

Z uwagi na rezygnacje z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa
wylacznego konieczne jest uregulowanie sytuacji, w ktorej po wejsciu w zycie projektowanej
ustawy postepowanie bgdzie prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisow i nie
zostanie w terminie uiszczona optata wskazana w decyzji o udzieleniu prawa wytacznego tj.
oplata za pierwszy okres ochrony i1 optata za publikacje o udzielonym prawie wytgcznym.
W takim przypadku do skutkéw nieuiszczenia wskazanych optat oraz do zwigzanego z tymi
optatami przywrdcenia terminu, stwierdzenia wygasni¢cia decyzji o udzieleniu prawa
wylacznego, czy tez ubiegania si¢ o zwolnienie od optaty, odroczenia jej ptatnosci oraz do
publikacji o udzielonym prawie wylacznym znajdg zastosowanie przepisy dotychczasowe tj.
art. 52 ust. 2 zdanie drugie, art. 100 ust. 1 w zakresie w jakim odsyta do stosowania art. 52 ust.
2 zdanie drugie, art. 111 ust. 2 zdanie drugie, art. 147 ust. 2 zdanie drugie, art. 182 ust. 3 zdanie
drugie, art. 203 ust. 3, art. 225, art. 226 ust. 3-6, art. 227 i art. 227' PWP. Wskazane przepisy
PWP reguluja kwestie wydania decyzji stwierdzajacej wygasniecie decyzji o udzieleniu prawa
wylacznego, przywrocenia terminu do wniesienia oplaty, ubiegania si¢ o zwolnienie od opfaty
oraz jej odroczenie, a takze publikacji informacji o udzielonym prawie wytagcznym (art. 569
ust. 2 projektu).

Z kolei do postepowan dotyczacych zgloszen przedmiotow wihasnosci przemystowe;j

uznanych za dokonane od dnia wej$cia w zycie projektowanej ustawy znajdg zastosowanie
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przepisy tej ustawy. Nowe przepisy znajda wigc zastosowanie do zgloszen wniesionych
najwczesniej w dniu wejScia w zycie projektowanej ustawy. Nowe przepisy znajda
zastosowanie rowniez wowczas, gdy zgloszenie zostanie ztozone w Urzedzie Patentowym
przed dniem wejscia w zycie nowej ustawy, ale bedzie ono nieckompletne i zostanie uzupetnione
juz po jej wejsciu w zycie (tj. zostanie ono uznane za dokonane juz po wejSciu w zZycie
projektowanej ustawy). Jezeli takie zgloszenie zostanie wniesione za pomocg telefaksu,
wowczas do oceny uznania takiego zgloszenia za dokonane zostang zastosowane przepisy
dotychczasowe. Projektowana ustawa nie przewiduje bowiem juz mozliwosci przestania do
Urzedu Patentowego zgloszenia telefaksem. Dodatkowo w takim przypadku, z uwagi na
projektowang zmiang systemu rozpatrywania zgloszen wzordéw uzytkowych z badawczego na
rejestrowy, ewentualne zgloszenia o udzielenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy zostang
uznane za zgloszenia o udzielenie prawa z rejestracji wzoru uzytkowego (art. 569 ust. 3-5

projektu).

Dotychczasowe przepisy znajdg zastosowanie rowniez do wszczetych i niezakonczonych
prawomocng decyzja do dnia wejscia w zycie projektowanej ustawy postepowan:

1) o ograniczenie patentu albo prawa ochronnego na wzor uzytkowy;

2) w sprawie sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego albo wyznaczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej migdzynarodowego znaku towarowego;

3) w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa
ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji;

4) w sprawie krajowego sprzeciwu, sprzeciwu od wniosku o zatwierdzenie zmiany
specyfikacji produktu;

5) w sprawie o uniewaznienie rejestracji oznaczenia geograficznego produktéw
rzemies$lniczych i przemystowych

6) w sprawie rozpatrywanej w trybie postgpowania spornego.

Konsekwentnie, do postgpowan tych znajda zastosowanie art. 338-342 projektowane;j

ustawy (art. 570 projektu).

Takze postgpowania o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczete 1 niezakonczone
prawomocng decyzja do dnia wejscia w zycie projektowanej ustawy beda rozpatrywane
zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Rowniez w tym zakresie znajda zastosowanie przepisy
art. 338-342 PWP (art. 571 ust. 1 projektu).

Z uwagi na wprowadzenie odmiennych niz dotychczas regulacji dotyczacych wniosku

0 ponowne rozpatrzenie sprawy np. w zakresie terminu na ztozenie wniosku, mozliwosci
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pbézniejszego ztozenia uzasadnienia, przepisy projektowanej ustawy znajda zastosowanie do
ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczacego decyzji albo postanowienia wydanego od dnia
wejscia w zycie projektowane] ustawy. ZauwazyC nalezy, ze postgpowanie zakonczone
rozstrzygnigciem od ktorego sktadany jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy moze by¢

wszczete przed dniem wejscia projektowanej ustawy w zycie (art. 571 ust. 2 projektu).

Z kolei skorzystanie z rozwigzania przewidzianego w art. 360 ust. 2 projektowanej ustawy
tj. regulacji pozwalajacej na uchylenie, na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy,
decyzji stwierdzajacej wygasniecie prawa wylacznego z powodu nieuiszczenia oplaty
okresowej za ochrong, bedzie mozliwe wowczas, gdy szesciomiesigczny termin, o ktorym
mowa w art. 224 ust. 4 PWP, uplynie juz po wejsciu w zycie projektowanej ustawy. W takim
przypadku strona bedzie zobowigzana we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
uprawdopodobnié, ze uchybienie terminu nastgpito bez jej winy i jednoczesnie uisci¢ zalegly
optate okresowa powigkszong o 50%. Przyjete rozwigzanie uzaleznia mozliwo$¢ skorzystania
z wprowadzanego rozwigzania od obiektywnego kryterium jakim jest termin uptywu
dodatkowego sze$ciomiesiecznego terminu na uiszczenie oplaty okresowej, co zapewni

jednakowe traktowanie wszystkich uprawnionych (art. 571 ust. 3 projektu).

W projekcie zachowano mozliwo$¢ ubiegania si¢ przez uprawnionego z patentu o patent
dodatkowy na ulepszenie lub uzupetnienie wynalazku, ktére posiada cechy wynalazku, a nie
moze by¢ stosowane samoistnie. Utrzymano rowniez obecng zasadg, ze w przypadku gdy patent
gléwny traci moc z przyczyny niemajacej wplywu na wynalazek bedacy przedmiotem patentu
dodatkowego, patent dodatkowy moze zosta¢ przeksztalcony w patent samoistny i zachowac
moc przez okres, na ktory zostat udzielony patent gléwny. Doprecyzowano natomiast, ze
wniosek w tym zakresie moze zosta¢ ztozony przez uprawnionego z patentu w terminie
miesigca od dnia dorg¢czenia decyzji o wygasnieciu patentu gtdwnego. Powyzsze rozwigzanie
bedzie stosowane rowniez w odniesieniu do decyzji o wygasnigciu patentu wydanych przed
dniem wejScia projektowanej ustawy w zycie. W takim przypadku wniosek o przeksztalcenie
bedzie musiat zosta¢ ztozony w terminie miesigca od dnia wej$cia w zycie tej ustawy (art. 572

projektu).

Rozwigzanie przewidziane w art. 16 projektowanej ustawy tj. instytucja zmiany decyzji,
bedzie miata zastosowanie do decyzji o udzieleniu prawa wytacznego wydanych przed dniem
wejscia w zycie projektowanej ustawy. Obecnie w przypadku, gdy przed wydaniem decyz;ji
o udzieleniu ochrony nastgpi zmiana zgtaszajacego, o czym Urzad zostanie powiadomiony
dopiero po wydaniu decyzji, konieczne jest stwierdzenie niewaznosci decyzji z powodu
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razacego naruszenia prawa. Projektowane rozwigzanie umozliwia utrzymanie w mocy decyz;ji

administracyjnej (art. 573 projektu).

Z kolei do postgpowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na wzér uzytkowy
wszczetego na podstawie art. 38 ust. 1 PWP, znajda zastosowanie przepisy dotychczasowe tj.
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej. Jednakze, do
przeksztalcenia zgloszenia wynalazku w zgloszenie wzoru uzytkowego dotyczace zgloszenia
wynalazku dokonanego przed dniem wejScia w zycie projektowanej ustawy znajdzie
zastosowanie przepis art. 38 nowej ustawy. Wskazany przepis m.in. precyzuje, ze do wniosku
o przeksztatcenie zalacza si¢ podanie, opis wzoru uzytkowego, zastrzezenia ochronne oraz

rysunki (art. 574 projektu).

Postgpowania o przywrdcenie terminu lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia
z powodu sity wyzszej wszczete na wniosek ztozony przed dniem wejscia w zycie
projektowanej ustawy beda toczyly si¢ z uwzglednieniem art. 243 PWP. Wprowadzenie
przedmiotowego rozwigzania jest konieczne z uwagi na odmiennos$ci regulacji obecnie
obowigzujacej 1 tej projektowanej. Przedmiotowa regulacja odnosi si¢ do wnioskow
o przywrécenie terminu skladanych w oparciu art. 225 ust. 1 i art. 243 ust. 1 PWP oraz
wnioskow o zawieszenie biegu przedawnienia z powodu sity wyzszej sktadanych na podstawie

art. 243 ust. 6 PWP. (art. 575 projektu).

Projekt rezygnuje z utrzymywania kategorii praw do znakow towarowych jaka jest
wspoOlne prawo ochronne. W zwigzku z powyzszym jest konieczne uregulowanie sytuacji
prawnej zarOwno praw, ktore s3 w mocy, jak i1 bedacych w toku postgpowan o udzielenie
ochrony. W zwiazku z powyzszym przyjeto rozwigzanie, iz wspdlne prawa ochronne istniejgce
w dniu wejscia w zycie projektowanej ustawy wygasaja z uptywem okresu ochrony trwajacego
w tym dniu. Niemniej, uprawnieni do ww. praw beda mogli przedtuzy¢ ochrong przeksztatcajac
wspolne prawo ochronne w prawo ochronne na znak towarowy. Wniosek o przeksztalcenie
bedzie mogt zostaé ztozony do czasu uplywu okresu ochrony trwajacego w dacie wejscia
w zycie projektowanej ustawy. Z kolei trwajace w dniu wejscia w zycie projektowanej ustawy
postepowania w sprawie udzielenia wspdlnego prawa ochronnego stang si¢ postepowaniami
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W takim przypadku zgloszenie

wspolnego prawa ochronnego stanie si¢ zgloszeniem znaku towarowego (art. 576 projektu).

Projekt ujednolica sposob naliczania okresow ochrony dla znakéw towarowych

pochodzacych z konwersji. Aktualnie sposéb naliczania okresOw ochrony jest odmienny
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w zalezno$ci od tego, czy konwersji podlega zgloszenie unijnego znaku towarowego, czy tez
konwersja nastepujacej po rejestracji unijnego znaku towarowego. W projekcie przyjeto
zasade, iz 10-letnie okresy ochrony sg naliczane od daty zgtoszenia unijnego znaku towarowego
1 przedtuzanie tak liczonych okresow skutkuje powstaniem obowigzku uiszczenia optaty (art.
244 projektu). Majac na celu jak najszybsze wdrozenie nowego rozwigzania przyje¢to zasade,
iz znajdzie ono zastosowanie rowniez w przypadku, gdy wniosek o konwersje unijnego znaku
towarowego zostal ztozony przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy (art. 577

projektu).

W zwigzku ze zmiang nazwy rejestru patentowego na rejestr patentow, jak rowniez
wyodrebnieniem rejestru patentow europejskich, konieczne jest wprowadzenie stosownych
regulacji dostosowujacych. Tym samym wskazano, ze dotychczasowy rejestr patentowy
z dniem wejscia w zycie ustawy projektowanej ustawy staje si¢ rejestrem patentow. Pozostale
rejestry tj. rejestry dodatkowych praw ochronnych, wzoréw uzytkowych, wzorow
przemystowych, znakéw towarowych i topografii uktadow scalonych staja si¢ odpowiednio
rejestrami dodatkowych praw ochronnych, wzorow uzytkowych, wzorow przemystowych,
znakéw towarowych 1 topografii ukladéw scalonych. Utworzony zostaje réwniez rejestr
patentdw europejskich. Wskazano takze, ze wpisy patentdw europejskich dokonane w rejestrze
patentowym z dniem wejScia w zycie projektowanej ustawy staja si¢ wpisami w rejestrze

patentow europejskich (art. 578 projektu).

Znowelizowany ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. o zmianie niektoérych ustaw w celu
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsigbiorcow (Dz. U. poz. 2185)
art. 241' PWP wprowadzit mozliwo$¢ wnoszenia korespondencji za posrednictwem systemu
teleinformatycznego Urzgdu Patentowego. Za zgoda strony mozliwe jest dorgczanie
korespondencji wylacznie przez system teleinformatyczny Urzedu Patentowego. Analogiczne
rozwigzanie przyjeto w projektowanej ustawie i przewidziano, ze zgoda wyrazona na podstawie
dotychczasowych przepisow staje si¢ zgoda, o ktoérej mowa w art. 346 ust. 7 projektu. Takie
rozwigzanie pozwoli kontynuowa¢ procedowanie w sposOb wybrany przez strony bez
koniecznosci dokonywania dodatkowych formalnosci. Strona, ktéra nie bedzie chciata
prowadzi¢ w ten sposob korespondencji, powinna ztozy¢ oswiadczenie o wycofaniu zgody na
doreczanie korespondencji przez system teleinformatyczny Urzedu Patentowego (art. 579

projektu).
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Art. 447 projektu wprowadza nowy Srodek ochrony w postaci mozliwosci zadania
jednokrotnego albo wielokrotnego ogloszenia o§wiadczenia o odpowiedniej tresci i formie.
W zwigzku z powyzszym przesadzono, ze przepisy projektowanej ustawy znajda zastosowanie
do naruszen praw wylacznych powstatych po wejsciu w zycie nowej ustawy. Do stanow
faktycznych zaistniatych przed dniem jej wejScia w Zycie znajda zastosowanie przepisy

dotychczasowe (art. 580 projektu).

Z dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy, Rada do Spraw Oznaczen
Geograficznych Produktow RzemieS$lniczych i Przemystowych, o ktérej mowa w 195671 PWP
stanie si¢ Rada do Spraw Oznaczen Geograficznych Produktow Rzemie$lniczych
i Przemystowych, o ktorej mowa w art. w 335 projektowanej ustawy. Analogicznie, cztonkowie
dotychczasowej Rady stang si¢ cztonkami Rady do Spraw Oznaczen Geograficznych
Produktow Rzemieslniczych 1 Przemystowych, o ktérej mowa w art. w 335 projektowane;

ustawy, na dotychczasowych warunkach (art. 581 projektu).

W ustawie przewiduje si¢ rowniez wprowadzenie przepisOw dostosowujacych,
zwigzanych z uchyleniem dotychczasowej podstawy prawnej dziatania Urzedu Patentowego,

a takze Prezesa Urzgdu Patentowego 1 jego zastepcoOw (art. 582 i art. 585 projektu).

Konsekwencja wprowadzanych regulacji jest konieczno$¢ rozstrzygnigcia w ustawie
réwniez o pracownikach Urzgdu Patentowego, o mieniu Skarbu Panstwa bedacego we
wiladaniu Urzedu, a takze o nastgpstwie procesowym w sprawach sadowych, sadowo-
administracyjnych lub administracyjnych, bedacych w toku w dniu wejscia w zycie
projektowanej ustawy, w ktorych strong lub uczestnikiem byt Urzad Patentowy albo Prezes

Urzedu Patentowego (art. 582 - 585 projektu).

Z dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy, eksperci, asesorzy i aplikanci, zatrudnieni
obecnie w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, stang si¢ odpowiednio ekspertami,
asesorami 1 aplikantami zatrudnionymi w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
o ktérym mowa w art. 479 projektowanej ustawy, na dotychczasowych warunkach pracy
i ptacy. W projekcie uregulowano réwniez kwestie bedacych toku aplikacji 1 asesur
eksperckich. W takich przypadkach znajda zastosowanie przepisy PWP, przy czym znajda
zastosowanie art. 492 ust. 61 111493 ust. 3-5, regulujace kwestie oceny aplikacji i asesury (art.

586 projektu).

Zobowigzano réwniez Prezesa Urzedu Patentowego do zwolania, w terminie 3 miesigcy

od dnia wejScia w zycie ustawy, pierwszego Kolegium Ekspertow w celu wyboru Rzecznika
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Interesu Zawodowego. Jednoczes$nie przesadzono, ze Rzecznik Interesu Zawodowego petnigcy
swoja funkcje przed dniem wejscia w zycie projektowanej ustawy petni te funkcje do czasu
wyboru nowego Rzecznika Interesu Zawodowego, ale nie dtuzej niz przez 3 miesigce od dnia
wejscia w zycie nowych przepisoéw. Uregulowano rowniez kwesti¢ przyjecia Regulaminu
okreslajacego zasady i tryb jego dziatania Kolegium Ekspertéw oraz Kodeksu Etyki Ekspertow.
Przesadzono rowniez, ze w tych sprawach uchwaty Kolegium Ekspertow beda zapadaty zwykla

wiekszoscig glosow (art. 588-589 projektu).

W zwiazku z wprowadzeniem nowego rozwigzania jakim sg oceny okresowe ekspertow
wskazano, ze oceny te nalezy rozpocza¢é w terminie 3 miesiecy od wejscia w zZycie
projektowanej ustawy. Jednoczesnie stosowanie przepiséw o ocenie ekspertdéw uzalezniono od

wydania rozporzadzenia wykonawczego (art. 587 projektu).

Wskazano rowniez, ze do postepowan dyscyplinarnych wszczgtych i1 niezakonczonych do
dnia wej$cia w zycie ustawy, prawomocnym orzeczeniem stosuje si¢ przepisy dotychczasowe

(art. 591 projektu).

Z kolei Komisja Dyscyplinarna Ekspertow i Wyzsza Komisja Dyscyplinarna Ekspertow
stajg si¢ odpowiednio Komisjg Dyscyplinarna i Wyzsza Komisjg Dyscyplinarna, a cztonkowie
tychze Komisji staja si¢ ich cztonkami. Kadencje ww. Komisji uptyng z dniem uptywu kadenc;ji
trwajagcych w dniu wej$cia w zycie ustawy i do tego czasu komisje dziataja w skladach

osmioosobowych (art. 592 projektu).

Prezes Urzgdu Patentowego zostat zobowigzany do powotania rzecznika dyscyplinarnego
w terminie 3 miesi¢cy od dnia wejscia w zycie ustawy. Rzecznik Dyscyplinarny petnigcy swoja
funkcje przed dniem jej wejscia w zycie, bedzie petnil jg do czasu powotania nowego Rzecznika
Dyscyplinarnego (art. 593 projektu).
Uregulowano takze kwesti¢ utrzymania czasowo w mocy czesci rozporzadzen wykonawczych
do PWP. W mocy, nie dluzej niz 12 miesigcy od dnia wejscia w zycie ustawy, zostang
utrzymane rozporzadzenia wydane na podstawie art. 61 i art. 101 ust. 1 (art. 594 projektu).
W sprawach, w ktérych beda stosowane przepisy PWP znajda zastosowanie dotychczasowe
akty wykonawcze.
W zwiazku z wejsciem w zycie projektowanej ustawy przewidziano uchylenie ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasno$ci przemystowej. Jednocze$nie z uwagi na to, ze
projekt reguluje réwniez tematyke patentoéw europejskich walidowanych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, uchylana jest takze ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu
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europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2) (art. 595 projektu).

W projekcie przyjeto, ze ustawa wejdzie w zycie w terminie 12 miesiecy od dnia
ogloszenia, z wyjatkiem przepisow dotyczacych wzoréw przemystowych, ktore wejda w zycie
z dniem 9 grudnia 2027 r. Powyzsze wynika z art. 38 dyrektywy 2024/2823. Roczny okres
vacatio legis ustawy wynika przede wszystkim z koniecznos$ci wydania okoto 20 rozporzadzen
wykonawczych oraz dostosowania systemow informatycznych Urzedu Patentowego do
wprowadzanych zmian. Zauwazy¢ nalezy, ze wprowadzane zmiany np. systemu wnoszenia
oplat, czy tez sposobu rozpatrywania zgtoszen wzoréow uzytkowych wymagaja catkowitego

przebudowania obecnie funkcjonujacych systemow informatycznych.

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskie;.
Projektowana ustawa nie wymaga przedlozenia wtasciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt ustawy bedzie mial wptyw na dziatalno§¢ mikroprzedsigbiorcow oraz matych
1 $rednich przedsigbiorcow przez umozliwienie im wypracowania wlasciwej strategii
w dziedzinie dzialalno$ci innowacyjnej, zgodnej z celami i1 priorytetami przedsigbiorcy.
Wprowadzenie kompleksowej regulacji umozliwi zminimalizowanie ryzyk prawnych
zwigzanych z brakiem skutecznej ochrony prawnej posiadanych praw wtasnosci przemystowe;,
identyfikowaniem 1 korzystaniem z wlasnych lub cudzych praw wilasnosci przemystowe;j,
a w konsekwencji zminimalizuje takze ryzyka finansowe zwigzane z konieczno$cig ponoszenia

kosztow postepowan sagdowych 1 odszkodowan za potencjalne naruszenia cudzych praw.

Projekt ustawy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z p6zn. zm.), nie podlega procedurze notyfikacji.

Nie ma mozliwosci podjecia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowane;j

ustawy $rodkow umozliwiajacych osiagnigcie zamierzonego celu.
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