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Nowelizacja ustawy Prawo wlasSnoSci przemystowej

27 lutego 2020 r. wejdzie w zycie nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wlasnosci przemystowej. Zasadniczym motywem, ktérym kierowat si¢ polski ustawodawca, byta
potrzeba ujednolicenia prawa polskiego z regulacjami ustanowionymi przez Konwencje¢ o udzielaniu
patentéw europejskich sporzadzong w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r. Cze§¢ zmian
podyktowana zostata rowniez potrzebg korekty pewnych btedow, jakie wystapity w obszarze
implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualne;.

Zachgcamy do zapoznania si¢ z opisem najistotniejszych zmian, ktére nowelizacja
wprowadza.

Poszerzenie kregu uprawnionych podmiotéw do wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie
patentu

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 89 PWP, legitymacja do wszczgcia
postepowania majacego na celu uniewaznienie patentu przystugiwata tylko osobie, ktdra miata w tym
interes prawny. Nowelizacja eliminuje ten wymdég. Od 27 lutego b.r. z wnioskiem o uniewaznienie
patentu w caloSci lub czgSci wystapi¢ bedzie mogt kazdy podmiot, ktéry wykaze, ze zachodza ku
temu obiektywne, wskazane enumeratywnie w tekScie ustawy przestanki.

Obowiazujagcy do tej pory warunek posiadania interesu prawnego byl doS§¢ szeroko
komentowany w literaturze 1 poddawany gruntownej analizie w orzecznictwie. Brak autonomicznej
definicji interesu prawnego w PWP zmuszal do siegania do przepiséw Kodeksu postepowania
administracyjnego, gdzie zgodnie z przepisem art. 28, strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiazku dotyczy postgpowanie albo kto zada czynnoSci organu ze wzgledu na swdj interes
prawny lub obowigzek (tak tez np. wyrok NSA w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2013 r. w sprawie
o sygn. IT GSK 829/12). Interes prawny musiat by¢ indywidualny, konkretny, aktualny, sprawdzalny
obiektywnie; w celu weryfikacji, czy w danym wypadku rzeczywiScie mozna stwierdzi¢ jego
wystepowanie, poszukiwano konkretnej normy prawa materialnego, na ktorej zadanie wnioskodawcy
byloby oparte.

W konsekwencji niejednokrotnie w postgpowaniach w sprawie uniewaznienia patentow
problem interesu prawnego wnioskodawcy zwykt wysuwac si¢ na pierwszy plan: punkt cigzkoSci
rozpatrywanych spraw przenosit si¢ z kwestii merytorycznych na kwestie proceduralne.
Przedsigebiorca broniacy swojego patentu mogt podejmowac dziatania zmierzajagce do oddalenia
zadania wnioskodawcy, wykazujac, ze nie pozostaja oni wobec siebie w relacji bezpoSredniej
konkurencyjnoSci. Tym samym ustalenie wzajemnych stosunkéw wnioskodawcy i uprawnionego
okazywalo si¢ nieraz nadrzedne wzgledem zbadania zasadnoSci materialnych podstaw wniosku.

Zweryfikowanie, czy przedsigbiorcy X oraz Y byli w istocie konkurentami, wymagato
zarazem podjecia szczegdtowych ustalen w zakresie stanu faktycznego, ktdre to niejednokrotnie
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wigzato si¢ z narazeniem pewnych wrazliwych tajemnic przedsigbiorstw na ujawnienie. Ucigzliwa
dla stron pozostawata przy tym okoliczno$¢, ze az do momentu wydania koncowego rozstrzygnigcia
pozostawaly w stanie niepewnoSci co do ostatecznych ustalen w zakresie legitymacji czynnej
wnioskodawcy. Wymdg wykazania interesu prawnego mogt wigc do tej pory w pewnym stopniu
wywolywac swego rodzaju mrozacy efekt — obawa przed wiktaniem si¢ w ztozone, przewlekle
procedury, ktére mogly niejako uderzy¢ w danego przedsigbiorce rykoszetem (zwlaszcza w drodze
odstoniecia przed konkurentem jego strzezonych tajemnic) prowadzita do biernego pogodzenia si¢ z
funkcjonowaniem w obrocie prawnym patentu, ktérego prawidtowoS¢ w innym wypadku zostataby
zakwestionowana i poddana weryfikacji.

Nalezy przy tym jednak nadmieni¢, ze w dziatalnoSci orzeczniczej sadow przejawiala si¢ juz
wczeSniej pewna tendencja do liberalizacji tego wymogu: warto w tym kontekScie przywota¢ chocby
wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 2533/16), ktéry wskazat, ze
,»Zrédlem interesu prawnego w sprawach z zakresu wlasnoSci przemystowej moga by¢ nawet ogélne
normy prawne kreujace prawo do prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej”. OczywiScie jednak, efekt
ptynacy ze ztagodzenia pewnych wskazéwek interpretacyjnych, mogt by¢ tylko ograniczony.

Po usunigciu wymogu posiadania interesu prawnego, uprawnienie do wystapienia z
wnioskiem o uniewaznienie patentu upodabnia si¢ do actio popularis. Do Urzedu Patentowego RP
moze kierowa¢ go kazdy obywatel dysponujacy zdolnoScig procesowa. Mozna si¢ spodziewac, ze
doprowadzi to do swoistego odcigzenia UPRP w prowadzonych przez niego postgpowaniach,
zarazem za$ uwolni przedsigbiorcow od istotnego ryzyka. Tym samym w centrum zainteresowania,
Jjako zasadniczy przedmiot badan, pozostang przestanki materialne uniewaznienia patentow: tu warto
nadmieni¢, ze nowelizacja wprowadza dodatkowg, czwartg przestanke w brzmieniu: ,,zastrzezenia
patentowe nie okreS§laja przedmiotu zadanej ochrony w sposob jasny i1 zwigzty lub nie sg w caloSci
poparte opisem wynalazku”.

Nowa regulacja w zakresie ograniczenia patentu

Kolejng istotng zmiang wprowadzong przez nowelizacje, stanowi regulacja wniosku o
ograniczenie patentu. Zgodnie z brzmieniem dodanego do PWP art. 89' ust. 1, na wniosek
uprawnionego z patentu, patent moze by¢ ograniczony przez zmiang¢ zastrzezeh patentowych. Kolejne
ustepy tego artykutu precyzuja proceduralne aspekty postgpowania, ktore taki wniosek inicjuje. Otoz,
do rozpatrzenia wniosku Prezes UPRP wyznacza eksperta, przy czym dopuszcza si¢ mozliwosé
orzekania ekspertow w zespotach orzekajacych (ust. 2); rozpoznanie wniosku znajduje finat w
wydaniu decyzji o ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia lub umorzeniu postgpowania (ust.
3). Odnotowac trzeba, ze patent w zakresie, w jakim zostal ograniczony, nie bgedzie wywolywat
skutkéw od daty zgloszenia wynalazku.

Co istotne, dopuszcza si¢ wystapienie przez uprawnionego z patentu z takim wnioskiem w
trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu albo w trakcie postgpowania w sprawie o uniewaznienie
patentu — niezbedne jest jednak zlozenie wniosku w odpowiednim czasie. JeSli toczy si¢
postepowanie sprzeciwowe, musi to nastagpi¢ do momentu ustosunkowania si¢ do sprzeciwu; jezeli
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za$§ ma miejsce postepowanie w sprawie o uniewaznienie patentu — przed rozprawa (ust. 5). W takim
wypadku UPRP moze postanowi¢, na wniosek ktdrejkolwiek ze stron, o polaczeniu rozpoznania
wniosku o ograniczenie patentu z toczacym si¢ juz postgpowaniem 1 zbadac je facznie, o ile zapewni
to przyspieszenie lub usprawnienie postgpowania (ust. 6). W przeciwnym razie postgpowanie w
zakresie sprzeciwu lub uniewaznienie patentu podlega zawieszeniu, jezeli rozpatrzenie wniosku o
ograniczenie wywiera bezpoSredni wptyw na werdykt, ktéry ma w nim zapa$¢ (ust. 7).

Procedura pozwalajaca osobie uprawnionej z patentu na wystgpienie z wnioskiem o jego
ograniczenie dopuszczalna byta dotad jedynie w odniesieniu do patentéw europejskich; zmiang t¢
nalezy potraktowac wig¢c jako kolejny krok na drodze ujednolicania regulacji na poziomie krajowym
z prawem unijnym. Tym samym osobie uprawnionej z patentu otwiera si¢ wiec dostep do podjecia
strategii defensywnej w razie, gdy zasadnoS¢ patentu zostanie poddana w watpliwo$¢ w drodze
sprzeciwu czy tez wniosku o uniewaznienie.

Wylaczenie mozliwosci uzyskania patentu na wytwory uzyskiwane za sprawa czysto
biologicznych sposobéw hodowli roslin lub zwierzat

Poza zmianami natury proceduralnej, warto rowniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na nowe
brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 2. Dotad wykluczal on mozliwoS¢ przyznania patentu na odmiany ro$lin
lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat (precyzujac nastgpnie,
ze nie znajduje on zastosowania do mikrobiologicznych sposobéw hodowli ani do wytworéw
uzyskiwanych takimi sposobami). Obecnie rozszerzono zakres tego wylaczenia: nowelizacja
kategorycznie przesadza, ze patenty nie beda mogly zostaé udzielone ,takze [na] wytwory
uzyskiwane takimi sposobami”, t.J. na wytwory uzyskiwane za sprawg czysto biologicznych
sposobow hodowli roslin lub zwierzat.

Ta niepozorna, a jednak bardzo znaczaca korekta stanowi poktosie pojawienia si¢ nowych
kierunk6w w szerszej debacie toczacej si¢ w tle, ktéra to za przedmiot ma rozbieznoSci
interpretacyjne w kwestii udzielania patentow dotyczacych roslin. Mozna zatem potraktowac jg jako
reakcje na gloSne orzeczenia Rozszerzonej Komisji Odwotawczej w potaczonych sprawach G 2/12
Tomatoes II/State of Israel (pomidory II) oraz G 2/13 Broccoli II/Plant Bioscience (brokuty II).
Komisja Odwotawcza, podejmujac te rozstrzygnigcia, uchylita drzwi do udzielania patentow
europejskich na produkty, ktore zostaty uzyskane czysto biologicznymi sposobami hodowli (rosliny
1ich czesci).

Jej decyzje spotkaly si¢ przy tym ze stanowcza odpowiedzig instytucji UE, z Komisja
Europejska na czele, ktora zajeta zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec takiej wyktadni (zob.
zawiadomienie Komisji w sprawie niektorych artykutéw dyrektywy 98/44/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotechnologicznych (2016/C
411/03)). KE stwierdzita, ze interpretacja dokonana przez Komisj¢ Odwolawczg stoi w wyraznej
sprzecznoSci zwlaszcza z przepisem art. 3 ust. 2 dyrektywy biotechnologicznej stanowigcym, ze
przedmiotem wynalazku moze byC¢ material biologiczny, ktéry jest wyizolowany ze swojego
naturalnego Srodowiska lub wyprodukowany przy pomocy sposobu technicznego, nawet jesli
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poprzednio wystepowal w naturze. Warunki te, jak przekonywata KE, niewatpliwie nie zostang
spetnione w wypadku produktow uzyskiwanych na skutek postuzenia si¢ czysto biologicznymi
sposobami. Warto przy tym dodad, ze ta argumentacja spotkala si¢ z szerszg aprobatg: przychylifa si¢
do niej takze Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej, ktéra dokonata w lipcu
2017 r. zmian zasad 27 oraz 28 Regulaminu wykonawczego do Konwencji.

Polski ustawodawca rowniez uznat za potrzebne doprecyzowanie kontrowersyjnej regulacji.
Nie powinno dziwié¢, ze w uzasadnieniu projektu nowelizacji, dla poparcia proponowanej redakcji
przepisu, przywolane zostalo wilaSnie stanowisko Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
Europejskiej przedstawione w zwigzku z dyrektywa biotechnologiczng. Autor projektu podkre§la
zwlaszcza fundamentalng role, jakg w tym kontekScie odgrywa przepis art. 3 ust. 2 dyrektywy.

Inne zmiany

Nalezy zauwazy¢, ze wyzej omOwione rozwigzania prawne nie wyczerpuja petnego spektrum
nowych rozwigzan wprowadzonych przez nowelizacje. Warto wigc odnotowaé takze zmiany w
obszarze dochodzenia roszczen cywilnoprawnych, gdzie ustanawia si¢ nowe regulacje w zakresie
zabezpieczenia dowoddw, czy tez rozszerzenie — w niepelnym jednak zakresie (zmiana nie obejmie
przede wszystkim postepowafi dotyczacych wynalazkow) — uprawnienia do podejmowania dziataf
przed Urzgdem Patentowym na adwokatow oraz radcow prawnych jako profesjonalnych
petnomocnikéw. Zmiany dotkng réwniez trybu postgpowania wszczgtego na skutek wniesienia
sprzeciwu — rezygnuje si¢ z rozpatrywania sprzeciwow przez kolegia orzekajace do spraw spornych,
co — jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji — ,,jest konieczne w celu zachowania
wydajnoSci 1 sprawnosci przeprowadzonego postepowania sprzeciwowego”. Wreszcie art. 47 zostat
uzupelniony o ust. 5, ktéry wyposaza zglaszajacego w uprawnienie do wystgpienia do UPRP z
wnioskiem o podjecie poszukiwania typu miedzynarodowego na temat stanu techniki oraz
sporzadzenie z niego sprawozdania.

Podsumowanie

Ogodlne kierunki rozwigzan zaproponowanych w nowelizacji zastuguja na aprobate. Wydaje
si¢, ze konsultacje publiczne z szerokim udzialem podmiotéw takich jak m.in. Polska Izba
Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony WtlasnoSci Przemystowej, Zrzeszenie
Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenie Polskich Wynalazcow 1 Racjonalizatoréw, czy tez
samorzady prawnicze oraz organizacje przedsigbiorcow, przystuzyly sie postawieniu trafnej
diagnozy w zakresie btedow i deficytow aktualnie obowigzujacych regulacji. Zwlaszcza usunigcie
wymogu posiadania interesu prawnego po stronie podmiotu wystepujacego o uniewaznienie patentu
moze stanowi¢ znaczacy krok na drodze do poprawy obowigzujacych w tym zakresie procedur.
Wyzszy poziom harmonizacji przepisOw na poziomie krajowym 1 europejskim niewatpliwie
powinien by¢ czynnikiem zwigkszajacym poziom pewnosci co do prawa. OczywiScie, praktyka
zweryfikuje nowe rozwigzania, jednak (ostrozny) optymizm wydaje si¢ w tym miejscu jak najbardziej
zasadny.
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