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Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy Prawo wifasnosci przemystowej

(UD263)

Jedng z kluczowych kwestii dla podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza,
a takze dla wszelkiego rodzaju twoércéw, autordw, czy osdéb przejawiajgcych aktywnosé
kreatywng, jest ochrona wtasnosci intelektualnej. Dzieki niej funkcjonowanie wielu branz
moze miec uzasadnione ekonomicznie. Wskaza¢ bowiem nalezy, ze wiele produktéw i ustug
na rynku jest efektem wieloletnich badan, ktére czesto sg niezwykle kosztowne. Bez prawnej
ochrony rezultatéw tych badan, ekonomiczny sens ich prowadzenia bytby w wielu
przypadkach wysoce dyskusyjny. Dzieki prawom wiasnosci intelektualnej osoba (badz
podmiot), ktéra wykazata sie innowacyjnoscig moze wytacznie decydowac o efektach swoich
prac i czerpaé¢ z nich korzysci majatkowe bez obawy o dziatania podmiotéw chcacych
je skopiowad i korzystaé z nich badz sprzedawac jako wtasne. Problem dotyczy miedzy innymi
koniecznosci ochrony nowych rozwigzan technologicznych (wynalazkéw), symboli, ktorymi
postuguja sie poszczegdlne marki (znakdw towarowych), atrakcyjnego i unikatowego designu
réznych przedmiotéw np. telefondw (wzoréw przemystowych), a takie wielu innych

produktow np. nowych lekdow.

Tworzenie przejrzystego i skutecznego prawa ochrony intelektualnej jest we wspotczesnej
gospodarce kluczowe. Otoczenie prawne jest bowiem jednym z najwazniejszych czynnikéw
decydujgcych o rozwoju polskich innowacyjnych firm. Wskazaé w tym miejscu nalezy,
ze ,dobre prawo” jest szczegdlnie potrzebne Polsce, poniewaz nasz kraj nie wypada dobrze
w rankingach innowacyjnosci na tle naszych europejskich sgsiadéw. W rankingu Global
Innovation Index 2021 Polska zajeta 40 lokate na 132 panistwal. Wynik ten w skali $wiata
wydaje sie dobry, jednak w rankingu tym wyprzedza nas zdecydowana wiekszos¢ panstw Unii
Europejskiej oraz inne rozwiniete panstwa Swiata zachodniego. Potwierdzajg to réwniez

wyniki European Innovation Scoreboard 2021 publikowane przez Komisje Europejska. Zgodnie

L https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2021/Gll_2021_results.pdf (dostep na
dzien 18.05.2022 r.).
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z tym rankingiem Polska zajeta 4 miejsce od konca sposrédd wszystkich 27 panstw

cztonkowskich UEZ2.

Prawo witasnosci intelektualnej w Polsce jest regulowane co do zasady dwoma aktami
prawnymi — ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
22021 r., poz. 1062) oraz ustawg z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wfasnosci przemystowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Drugi ze wskazanych aktédw prawnych w najblizszym czasie moze
zostac zastgpiony nowym, zaproponowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdyz
25 kwietnia 2022 r. do konsultacji zostat skierowany projekt ustawy Prawo witasnosci

przemystowej (UD263).

Wskazaé nalezy, ze przedmiotem prawa wiasnosci przemystowej jest ochrona przede
wszystkim: wynalazkéw, topografii uktadéw scalonych, znakéw towarowych, wzoréw
uzytkowych i przemystowych. Prawa te sg chronione np. poprzez udzielanie patentow i praw
ochronnych. Zabezpieczajg one przed dokonywaniem naruszen i okreslajg ramy prawne

dotyczace dysponowania nimi w obrocie gospodarczym.

Celem zmiany prawa witasnosci przemystowej jest w opinii Ministerstwa uregulowanie
w jednym akcie prawnym w przejrzysty sposéb ochrony witasnosci przemystowej,
zaproponowanie nowych rozwigzan oraz uproszczenie i skrocenie procedur. Zaproponowane
rozwigzania maja by¢ odpowiedzig na zgtaszane przez przedsiebiorcéw postulaty. Wskazac
nalezy, ze istotnie — projekt ustawy Prawo wfasnosci przemystowej — nie stanowi rewolucji,
a ewolucje, co jest jego zaletg. Wiekszos¢ instytucji prawnych w nim przewidzianych jest
tozsama badZ bardzo zblizona do przepisdw obecnej ustawy. Zmiany polegajg gtdwnie
na wprowadzaniu drobnych usprawnien proceduralnych i doprecyzowaniu pewnych pojec.
Jest to z pewnoscig projekt dobry, choé w pewnych aspektach wymagajagcym weryfikacji

i przemyslenia czesci rozwigzan.

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048 (dostep na dziert 18.05.2022 r.).
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W przypadku ochrony przewidzianej dla wynalazkdow nie zdecydowano sie

na wprowadzenie znaczgcych zmian. Majg one raczej charakter porzadkujacy, ustawodawca
co do zasady postuguje sie tozsamymi z obecnym stanem prawnym definicjami, za$ ochrona
patentowa ma ten sam zakres. Projekt ustawy reguluje tg materie w art. 24 i nastepnych. Brak
znaczacych zmian w zakresie ochrony prawnej wynalazkéw znajduje uzasadnienie w tym,
ze prawna ochrona patentowa nie jest jedynie domeng prawa polskiego. Polska jest bowiem
strong licznych uméw miedzynarodowych, ktére wskazujg wspétczesne standardy ochrony

patentowej.

Podobnie jak w przypadku ochrony patentowej wynalazkéw, niewielkim jedynie zmianom,
gtéwnie redakcyjnym, podlega nowelizacja dodatkowych praw ochronnych oraz topografii
uktaddédw scalonych. Tu réwniez ustawodawca zdecydowat sie zachowaé rozwigzania prawne

w niemal niezmienionym ksztatcie.

W zakresie pozostatych procedur projektodawca zdecydowat sie na wprowadzenie
bardziej znaczgcych zmian. Jedng z bardziej istotnych ma by¢ zastgpienie systemu badawczego
systemem rejestrowym w przypadku procedury zgtoszenia wzoru uzytkowego. System
rejestrowy jest co prawda szybszy i mniej skomplikowany, ale nie jest pozbawiony wad.
Zmieniona procedura ma przypominac tg, ktéra stosowana jest obecnie w przypadku wzoréw
przemystowych, a zatem pozbawiona jest w znacznym stopniu mechanizmu weryfikacji
poprawnosci zgtoszenia i tego, czy nie narusza ono praw innych osdb. Dodatkowo
zrezygnowano z publikowania informacji o zgtoszeniu wzoru uzytkowego. Bedzie miata ona
miejsce dopiero po udzieleniu prawa z rejestracji wzoru uzytkowego. Cho¢ zmiana ta bedzie
z pewnoscig prowadzi¢ do przyspieszenia procesu uzyskiwania prawa wytgczonego, moze ona
zagrozi¢ prawom uprawnionych, ktérym juz udzielono prawa wytgczonego. Procedura
rejestracyjna jest znacznie uproszczona w stosunku do procedury badawczej, co stwarza
ryzyko udzielenia prawa z rejestracji, ktére narusza wczesniejsze prawo ochronne innego

uprawionego badz tez ktére nie spetnia wymogdw ustawowych. Przy czym uprawniony
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z wczesniejszego prawa wytacznego na wzér uzytkowy najprawdopodobniej dowie sie

o naruszeniu dopiero po udzieleniu prawa, gdyz dopiero wtedy nastgpi informacja
o udzieleniu prawa wytgcznego. Moze to w znaczacy sposdb ograniczyé wczesniej istniejgce
juz prawa i stwarza istotne ryzyko naduzy¢. Ponadto uprawnieni bedg zmuszeni bardzo
doktadnie monitorowaé publikacje dotyczace wzordw uzytkowych i sprawdzaé, czy nowe
wzory uzytkowe nie wkraczajg w ich prawa wytaczne. W Swietle powyzszego zasadnym bytoby
rozwazenie powrotu do procedury badawczej badz przynajmniej wprowadzenie zmiany

polegajgcej na publikacji informacji o nowych zgtoszeniach wzoréw uzytkowych.

Wskaza¢ nalezy takze na to, ze w procedurach zgtoszeniowych przewidzianych nowym
projektem ustawy zgtoszenie uwaza sie za dokonane w dniu, w ktérym wptyneto ono
do urzedu, nie za$ w dniu nadania u operatora pocztowego. Rozwigzanie takie moze by¢ dla
wielu podmiotdw mylgce, z uwagi na fakt, iz jest swego rodzaju odstepstwem
od przewidzianego w wielu ustawach i procedurach sposobu komunikowania sie podmiotéw
z organami publicznymi. Stwarza to rowniez ryzyko dla podmiotéw dokonujacych zgtoszen
spowodowane opdznieniami w dostawie przesytki. Tego rodzaju odstepstwo od zazwyczaj
stosowanej reguty, ze o dacie wniesienia pisma decyduje data stempla pocztowego zostato
przewidziane w szeregu przepisow - w art. 15 ust. 3, art. 38 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 133
ust. 4, art. 153 ust. 5, art. 182 ust. 4 oraz w 257 ust. 3 projektu ustawy. W tym przedmiocie

nalezatoby rozwazy¢ powrét do rozwigzan sprawdzonych i przyjetych w innych procedurach.

W przypadku znakéw towarowych projekt ustawy wprowadza podziat na przepisy
materialne i proceduralne porzadkujgc tym samym rozproszone dotychczas przepisy. W tym
zakresie warto jednak zwrdci¢ uwage na regulacje zawartg w art. 183. Zgodnie z jego trescia
zgtoszenie znaku towarowego obejmuje tylko jeden znak towarowy. W przypadku znakéw
barwnych za jeden znak uwaza sie oznaczenie obejmujgce jedno zestawienie koloréw. Celowe

bytoby umozliwienie sktadania w takim przypadku kilku zgtoszen w jednym wniosku.
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Zwtaszcza, ze w celu usprawnienia postepowan w tym zakresie, powinny by¢ one prowadzone

przez jedng osobe.

W zakresie zgtaszania znaku towarowego warto przyjrzed sie takze procedurze zgtaszania
opozycji, ktéra w mysl art. 205 moze byé podnoszona przez uprawnionego z tytutu np.:
wczedniejszego prawa osobistego lub majgtkowego badz z prawa ochronnego
do wczesniejszego znaku towarowego. Wskazaé nalezy, ze w trosce o szybko$¢ postepowania
termin na wniesienie opozycji w stosunku do terminu na wniesienie sprzeciwu (obecnie
istniejgcej instytucji o znaczeniu analogicznym do opozycji) ma ulec skréceniu z 3 do
2 miesiecy. Zaproponowane skrécenie terminu, w swietle szeregu innych zmian skutkujgcych
przyspieszeniem procedury, wydaje sie nie by¢ zasadne. Podkresli¢ nalezy, ze zamiarem
ustawodawcy prawdopodobnie jest uksztattowanie modelu opozycji na wzdr postepowania
toczacego sie przed EUIPO, gdzie terminem wfasciwym do zgtoszenia sprzeciwu sg réwniez
3 miesigce. Wskaza¢ bowiem nalezy, ze termin ten moze nie by¢ wystarczajacy, aby
dowiedziec¢ sie o zgtoszeniu, wnikliwie je przenalizowac i sporzadzi¢ opozycje do zgtoszenia
podobnego znaku towarowego badz do znaku towarowego wczesniejszego. W efekcie
przyspieszajgc procedure w tym zakresie mozemy dziataé na szkode wielu podmiotéw, ktérych
prawa mogg potencjalnie by¢é naruszane przez nowe zgtoszenia. Wskaza¢ nalezy, ze
analogicznie nalezatoby wydtuzyé termin na wniesienie opozycji przewidziany w art. 225 ust.
2. Negatywnie nalezy réwniez oceni¢ zakaz przywracania terminu do wniesienia opozycji

przewidziany w art. 205 ust. 2.

Kolejnym zagadnieniem, na ktére warto zwrdci¢ uwage sg przepisy dotyczgce roszczen
na wypadek naruszenia praw wtasnosci przemystowej. Jedna z tych regulacji przewidziana
zostata w art. 470 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy. Zgodnie z projektowang normg uprawniony
z patentu, ktérego prawo zostato naruszone lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze
zgdad od naruszajgcego patent m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci na zasadach

ogdlnych. Wskaza¢ nalezy, ze obecna regulacja przewiduje, ze roszczenie to ma charakter
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autonomiczny i jest niezalezne miedzy innymi od przepisdw o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Wydaje sig, ze obecne rozwigzanie dobrze sprawdza sie w praktyce gospodarczej i pozwala
w efektywny sposéb dochodzié roszczen pienieznych w przypadkach naruszen praw
wytgcznych. W uzasadnieniu projektodawca nie wyjasnit motywéw wprowadzenia
przedmiotowej zmiany, ograniczajac sie jedynie do stwierdzenia, ze obecne rozwigzanie ,nie

byto prawidtowe” (strona 102 Uzasadnienia).

Negatywnie nalezy ocenic takze wprowadzenie w art. 287 ust. 2 Projektu przystugujgcego
wspoétuprawnionym prawa pierwokupu, ktére znajdzie zastosowanie w wypadku zamiaru
zbycia swego udziatu przez wspoétuprawnionego. Uzaleznienie mozliwosci zbycia osobie
trzeciej od braku skorzystania przez uprawnione podmioty z prawa pierwokupu moze wptyngc

negatywnie na elastycznosc¢ rynku.

Warto wskaza¢ takze na rezygnacje przez ustawodawce z regulowania tak zwanych
»projektdow racjonalizatorskich” w projekcie nowej ustawy. Instytucja ta uregulowana jest
obecnie w art. 7 ustawy. Jest to skromna regulacja prawna okreslajgca, ze przedsiebiorcy moga
przewidzie¢ przyjmowanie projektdw racjonalizatorskich na warunkach okreslonych
w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji. Przepisy okreslajg tez minimalne
wymagania, jakie musi spetni¢ regulamin racjonalizacji. Przedsiebiorca moze uznac za projekt
racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, kazde rozwigzanie nadajgce sie do wykorzystania,
niebedgce wynalazkiem podlegajgcym opatentowaniu, wzorem uzytkowym, wzorem
przemystowym lub topografig uktadu scalonego. Nalezy wskazaé, ze regulacje te majg istotne
znaczenie dla czesci przedsiebiorcéw, ktérzy przewidujg przyjmowanie projektéw w swojej
firmie. Przedmiotowa regulacja przyczynia sie do popularyzacji ruchu innowacji
pracowniczych, pobudzajgc kreatywnos¢ i innowacyjnos¢ wsrdd pracownikdw przedsiebiorcy.
Co wiecej, przepisy dotyczace przyjmowania i wynagradzania projektéw racjonalizatorskich
majg zastosowanie nie tylko do przedsiebiorcéw ale rowniez np. do jednostek naukowych,

jednostek wojskowych.
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By¢ moze warto rozwazy¢ pozostawienie instytucji projektdw racjonalizatorskich

w zmienionej formie — jako podstawe dla przyjmowania przez przedsiebiorcéw regulaminéw
oraz wynagradzania tworcow. Instytucja ta przyczynia sie bowiem do zwiekszenia
innowacyjnosci w szczegdlnosci u rodzimych przedsiebiorcdw, co moze przyczynié¢ sie
do wiekszej liczby zgtoszen przedmiotdw praw wiasnosci przemystowych do ochrony.
Zgtaszanie projektéw przez pracownikéw nie jest bowiem zakorzenione w stosunku pracy,
a wynika raczej z nacisku jaki przedsiebiorca kfadzie na efekt pracy wynalazczej w postaci
rozwigzania, ktére z perspektywy przedsiebiorcy jest przydatne, daje mu przewage
konkurencyjng i ma potencjat wdrozeniowy. Projekty racjonalizatorskie majg przede
wszystkim na celu stymulowanie twdrczosci innowacyjnej i postepu technicznego,
w szczegolnosci wsrdd pracownikéow przedsiebiorcy. Majg zacheca¢ twérce do tworzenia
rozwigzan zaspokajajgcych praktyczne potrzeby, ktérych wdrozenie powala na osiggniecie
korzysci. Warto zauwazy¢, ze np. w Niemczech ok 80% wszystkich zgtoszen do ochrony
w urzedzie ds. wiasnosci intelektualnej wtasnie pochodzi od oséb pozostajgcych w stosunku

zaleznosci pracowniczej do przedsiebiorcy.

Analizujgc poszczegdlne przepisy prawa wtasnosci przemystowej zauwazy¢ mozna,
ze cze$¢ norm moze budzi¢ watpliwosci interpretacyjne. Przyktadami mogg by¢ uzycie w art.
7 ust. 3 okreslenia ,pomoc przedsiebiorcy”, czy uzycie pojecia ,stuszna proporcja” w art. 10
ust. 2. Pojecia te powinny z pewnoscig zosta¢ doprecyzowane, gdyz w obecnym brzmieniu
mogg wywotywaé rozbieznosci orzecznicze. Doprecyzowania, uzupetnienia oraz drobnych
korekt wymagajg réwniez inne przepisy:

1) Art. 9 ust. 2 — zasadnym bytoby doprecyzowanie , W przypadku przekazania projektu

wynalazczego do korzystania , o ktorym mowa w ust. 1 [...]";

2) Art. 10 ust. 4 — zasadnym bytoby doprecyzowanie ,Jezeli umowa nie stanowi inaczej,

cato$é wynagrodzenia wyptaca sie [...]";

3) Art. 11 - zasadnym byloby doprecyzowanie ,Jezeli korzysci osiggniete przez

przedsiebiorce okazg sie znaczaco wyzsze od korzysci przyjetych za podstawe
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do ustalenia wyptaconego wynagrodzenia, tworca projektu wynalazczego moze zadac

stosownego podwyiszenia wynagrodzenia.”;

4) Art. 13 — zasadnym bytoby doprecyzowanie ,Ustawowe przestanki wymagane
do udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji ocenia sie wedtug przepiséw obowigzujgcych w dniu dokonania zgtoszenia
w Urzedzie Patentowym”;

5) Art. 15 ust. 6 — zasadnym bytoby przywrdcenie koniecznosci ,niezwtocznego”
powiadamiania zgfaszajgcego w okolicznosciach wskazanych w przepisie
,O zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5, Urzad Patentowy
powiadamia niezwtocznie zgtaszajgcego [...]”;

6) Art. 31 ust. 2 — proponuje sie doprecyzowanie, jaki skutek bedzie miato ztozenie
rysunkdw wykraczajgcych poza zakres pierwotnego zgtoszenia (np. poprzez
niedopuszczalnos¢ takiego zgtoszenia);

7) Art. 31 ust. 6 — w obecnym brzmieniu projektowanego przepisu Urzad nie informuje
o pozostawieniu zgtoszenia bez rozpoznania, co moze skutkowa¢ btednym
przekonaniem zgfaszajgcego, ze jego zgtoszenie jest prawidtowe. Nalezatoby zatem
wprowadzi¢ mechanizm, w ktérym zgtaszajagcy bytby przez Urzad o tym fakcie
poinformowany;

8) Art. 33 — zasadnym bytoby dodanie obowigzku ,niezwtocznego” powiadomienia
,,Po wptynieciu wstepnego zgtoszenia wynalazku, Urzad Patentowy nadaje mu kolejny
numer, stwierdza date wptywu oraz niezwtocznie zawiadamia o tym zgtaszajgcego”;

9) Art. 46 ust. 2 —zasadnym bytoby doprecyzowanie zdania drugiego ,,Przepisy art. 15 ust.
1i 3 stosuje sie odpowiednio”;

10) Art. 48 ust. 3 — proponuje sie z rezygnacji w wymogu jednolitosci zgtoszenia , Urzad
Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgtoszeniu wydzielonemu

daty zgtoszenia pierwotnego, jezeli uzna, ze zgtoszenie to nie dotyczy wynalazku

ujawnionego w zgtoszeniu pierwotnym—atbe—zgleszenie—to—spetniato—warunek
jednolitesei. [...]";
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11) Art. 56 ust. 1 — proponuje sie doprecyzowanie tresci przepisu. Zaproponowane

brzmienie art. 56 moze rodzi¢ watpliwosci interpretacyjne odnosnie tego, czy odmowa
jest mozliwa, gdy nie spetniono wszystkich tacznie czy ktéregokolwiek z punktow
z przywotanego artykutu;

12) Art. 56 ust. 2 — proponuje sie dokonanie zmian przepisu w taki sposéb, aby wniesienie
whniosku o udostepnienie dowoddéw przez zgtaszajgcego powodowato odpowiednie
wydtuzenie terminu do zajecia stanowiska przez zgtaszajacego. Moze sie bowiem
okaza¢, ze zgtaszajgcy bedzie zmuszony zajac¢ stanowisko z uwagi na zblizajacy sie
termin, podczas gdy dowody nie bede mu jeszcze udostepnione przez urzad;

13) Art. 205 ust. 1 pkt 2 — proponuje sie wykreslenie sformutowania ,,z prawa ochronnego”,
gdyz moze budzi¢é to watpliwosci interpretacyjne ,z—prawa—ochronnege
do wczesniejszego znaku towarowego lub osoba uprawniona do wykonywania praw
z niego wynikajacych”;

14) Art. 387 ust. 2 — zasadnym bytoby doprecyzowanie ,,Strony mogg zada¢ sprostowania

lub uzupetnienia protokotu w terminie 14 dni od jego doreczenia”.

Podsumowujgc, projekt nowej ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej, jest projektem
dobrym. Nie stanowi on catkowitej rewolucji w systemie ochrony wtasnosci przemystowej,
araczej wprowadza rozwigzania bedgce ewolucjg obecnych instytucji, ktére w wielu
przypadkach prowadza do istotnego skrdcenia i uproszczenia postepowania. Nowe przepisy
sg réwniez pozbawione wielu norm budzgcych watpliwosci interpretacyjne. Jednoczesnie
podkresli¢ nalezy, ze projekt ustawy nie jest pozbawiony wad. Cze$¢ norm moze stanowié dla
przedsiebiorcdw pewne utrudnienie, a niekiedy ostabié¢ posiadane przez nich prawa witasnosci
przemystowej i narazaé na naruszenia ze strony podmiotéw trzecich. Dlatego koniecznym
wydaje sie dokonanie pewnych korekt uwzgledniajgcych uwagi rynku, zgtaszanych przez
podmioty majgce praktyczne doswiadczenie w stosowaniu przepiséw dotyczacych praw

wiasnosci przemystowe;.
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