Krakéw, dn. 10 pazdziernika 2019 r.

Szanowny Pan

Jerzy Meysztowicz

Przewodniczacy Komisji Gospodarki i Rozwoju
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

Rada Rzecznik6w Patentowych Szkét Wyzszych, bedaca stowarzyszeniem
zrzeszajacym rzecznikow patentowych dziatajacych w szkotach wyzszych oraz na
rzecz szkot wyzszych, niniejszym przedktada ponizej uwagi dotyczace projektu
ustawy o zmianie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z
2018 r.poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501, druk nr 3664,), dalej "u.p.w.p.".

Na wstepnie pragniemy zaznaczy¢, ze wiele z proponowanych zmian w u.p.w.p.
jest bardzo potrzebnych i popieranych przez nasze S$rodowisko. Wsréd nich
szczegblnie pozadane sg nastepujace zmiany:

1.

2019-10-10

Zmiana art. 19 u.p.w.p., ktéra usuwa wskazanie, ze dokument pierwszenstwa
wydaje sie w celu zastrzezenia pierwszenstwa za granica, a przeciez
pierwszenstwo mozna zastrzegac takze do zgtoszen krajowych.

Zmiana art. 28 pkt. 5 u.p.w.p, ktéra stanowi ujednolicenie krajowego
prawodawstwa z przepisami Konwencji o patencie europejskim w podejsciu
do ochrony wynalazkéw wspomaganych komputerowo.

Zmiana art. 33 ust. 1 u.p.w.p., ktéra takze stanowi ujednolicenie krajowego
prawodawstwa z przepisami Konwencji o patencie europejskim w kwestii
wymogu przedstawienia w opisie patentowym ,problemu technicznego do
zZmiany
umozliwia szersze niz dotychczas zastosowanie utrwalonej w systemie
europejskim metodologii badania poziomu wynalazczego.

rozwigzania” przez rzeczony wynalazek. Wprowadzenie tej

Zmiana art. 34 ust. 2 u.p.w.p., ktéra wprowadza bardziej klarowng definicje
wymogu jednolitosci zgtoszenia patentowego.

Zmiana art. 47 ust. 1 i 3 u.p.w.p., ktéra wprowadza termin 9-miesieczny na
przygotowanie przez Urzad Patentowy sprawozdania o stanie techniki.
Bardzo pozadane jest przygotowywanie w tym samym terminie wstepnej
opinii o spetnieniu przez zgtoszenie wymogu jednolitosci i ocene spetnienia
warunkéw do uzyskania ochrony. Z pewnoscig uzyskanie takich informacji
przez Zgtaszajacych przed uptywem 12-miesiecznego okresu pierwszenstwa
bedzie miato pozytywny wptyw na mozliwo$¢ podjecia decyzji przez
Zgtaszajacego dotyczacej ewentualnego zakresu rozszerzenia zakresu
ochrony patentowej.
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6. Zmiana art. 49 ust. 1 u.p.w.p., ktéra wprowadza dodatkowe Kkryterium
wydania przez Urzad Patentowy decyzji o odmowie udzielenia prawa na
wynalazek, jesli Urzad stwierdzi, Ze ,zastrzezenia patentowe nie okreslaja
przedmiotu Zadanej ochrony w sposdéb jasny i zwiezty oraz nie s w catosci
poparte opisem”

7. Zmiana art. 66 u.p.w.p. ktéra doprecyzowuje i rozszerza zakres zakaz osobie
trzeciej przez Uprawnionego, kiedy osoba trzecia nie majac zgody,
korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy.

8. Zmiana art. 89 ust. 1 u.p.w.p., ktéra znosi koniecznos$¢ wykazywania interesu
prawnego przy uniewaznianiu patentu.

9. Dodatnie art. 89! u.p.w.p., ktéory wprowadza mozliwo$s¢ dokonywania
ograniczenia patentu przez uprawnionego poprzez zmiane zastrzezen
patentowych. Instytucja ta dobrze znana z praktyki postepowan przed
Europejskim Urzedem Patentowym nareszcie znalazta swoje miejsce w tym
projektowanym przepisie. Wprowadzenie mozliwoSci ograniczenia zakresu
patentu na wniosek uprawnionego ma donioste praktyczne znaczenie.

Doceniajgc powyzsze pozytywne propozycje zmian w u.p.w.p., rownocze$nie
chcielibySmy wyrazi¢ najwyzszy niepokdj dotyczacy proponowanych zmian w art.
236 u.p.w.p. W propozycji zmiany ust. 1! tego przepisu, Ustawodawca proponuje
rozszerzy¢ o radcéw prawnych i adwokatéw zakres petnomocnikéw przez UPRP
w sprawach dotyczacych wzoréw przemystowych i oznaczen geograficznych. Opinia
Krajowej Rady Radcéw Prawnych przedstawiona w toku procedowania zmian
u.p.w.p. idzie jeszcze dalej i postuluje, aby pelnomocnikiem strony w postepowaniu
przed Urzedem Patentowym RP w sprawach zwigzanych z dokonywaniem
i rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony wynalazkéw, produktow
leczniczych oraz produktéw ochrony roslin, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych moze by¢
oprocz rzecznika patentowego, takze adwokat lub radca prawny.

Uczelnie oraz instytuty badawcze stanowiag grupe podmiotéw, ktére dokonuja
najwiecej zgtoszen patentowych. Jak wynika z raportu Urzedu Patentowego za rok
2018, wsrdd 27 podmiotéw, ktére dokonaty wiecej niz 20 zgtoszen wynalazkow i
wzoréw uzytkowych sg 3 firmy, za to jest 13 politechnik i uczelni technicznych, 10
uniwersytetow oraz 1 instytut badawczy. tacznie te 24 instytucje dokonaty 1431
zgtoszen wynalazkéw oraz wzoréw uzytkowych. Szkoly wyzsze stanowia zatem
najbardziej istotne ogniwo polskiej mysli wynalazczej oraz zaplecze dla
rozwijajacej sie innowacyjnej gospodarki, a my - jako przedstawiciele
srodowiska rzecznikéw patentowych szkdél wyzszych - czujemy sie w
obowiazku do zajecia stanowiska w tej sprawie.

Proby rozszerzenia zakresu uprawnien adwokatéw i radcéw prawnych
o postepowania zwigzane z m.in. dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen oraz
utrzymywaniem ochrony wynalazkéw, wzoréw uzytkowych oraz wzoréw
przemystowych - miata juz miejsce wczes$niej, jednak dotychczas rzad nie
zdecydowat sie na ich wprowadzenie, uwzgledniajac stuszne uwagi i argumenty
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samorzadu rzecznikéw patentowych oraz innych srodowisk i instytucji. Dotychczas
uprawnienia tych grup zawodowych zostaty rozszerzone o mozliwos$¢ wystepowania
przed urzedem patentowym w sprawach znakéw towarowych. Z perspektywy czasu
ten ruch nalezy oceni¢ bardzo krytycznie. Na rynku pojawity sie firmy, ktére
agresywnie reklamuja ustugi zwiazane ze zglaszaniem znakéw (a rzecznicy nie maja
mozliwos$ci prowadzenia reklamy), a przy tym docieraja do nas sygnaty, ze nie firmy
te nie zapewniajg przy tym nalezytych standardéw swiadczenia ustug.

Stowarzyszenie w 2018 roku przedstawito opinie w procesie legislacyjnym
dotyczacych procedowania zmian dotyczacych rozszerzenia ww. uprawnien
adwokatow i radcow prawnych w przesztosci i teraz chcielibySmy powtérzyé nasze
stanowisko.

Podnoszone przez radcéw prawnych i adwokatéw argumenty, Ze znaczaca czes¢
z nich od wielu lat z powodzeniem zajmuje sie t3 dziedzing prawa (np. w sprawach
spornych) i nierzadko posiada wieksza wiedze od samych rzecznikéw patentowych
i w zwigzku z tym majg kompetencje i wiedze do prowadzenia postepowan
zgloszeniowych w sprawie rozwigzan, swiadcza wedtug nas o nieznajomosci tego
czym zajmuje sie rzecznik patentowy, na czym polega sporzadzanie dokumentacji
zgloszeniowej i prowadzenie postepowania zgtoszeniowego. Postepowania sporne
obejmuja zasadniczo tylko kwestie prawne, a zwtaszcza formalnoprawne, dotyczace
aspektéw samego postepowania spornego. Nie kwestionujac zdolnos$ci radcéw
prawnych i adwokatéw do wystepowania w postepowaniu spornym przez Urzedem
Patentowym RP nalezy zauwazy¢, Ze jest to postepowanie catkowicie odmienne od
postepowania zgtoszeniowego w sprawach wynalazkéw, produktéw leczniczych oraz
produktéw ochrony roslin, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych, ktére ma na celu zapewnienie
zglaszajacemu odpowiedniego zakresu ochrony jego rozwigzania, poprawne
sformutowanie opisu zgloszeniowego, a takze bardzo czesto przygotowanie dla
zglaszajacego calej strategii ochrony patentowej w skali europejskiej czy tez
miedzynarodowej. Na podstawie naszej wieloletniej praktyki mozemy potwierdzic,
ze bardzo pomocna jest w zawodzie rzecznika biegta znajomos$¢ jakiej$s dziedziny
techniki, lecz nie jest to warunek konieczny (wszakze rzecznikami sg zaréwno osoby
z wyksztatceniem technicznym jak i prawniczym). Niemniej jednak do rzetelnego
swiadczenia pomocy w zakresie postepowan przed urzedem patentowym w
sprawie uzyskania ochrony na rozwigzania - w naszej opinii - konieczna jest
znajomos¢ zasad przeprowadzania badan patentowych, znajomos$¢ klasyfikacji
patentowych, zasad sporzadzania opisow zgloszeniowych rozwigzan
technicznych jakimi sa wynalazki i wzory uzytkowe, postugiwania sie jezykiem
technicznym i specyficznym jezykiem opisu zgloszeniowego, bedacym
polaczeniem jezyka technicznego i prawniczego. Konieczna jest takze znajomos¢
przepiséw miedzynarodowych ieuropejskich - biegtos¢ i wiedza w powyzszym
zakresie mozna osiggna¢ tyko w drodze aplikacji rzecznikowskiej, zwtaszcza jej czesci
praktycznej prowadzonej pod opieka patrona z co najmniej 5-letnim do$wiadczeniem
w zawodzie rzecznika patentowego oraz praktykujgc ten zawod i nabywajac
doswiadczenia w sporzadzaniu opiséw zgloszeniowych dotyczacych przedmiotéow
wtasnosci przemystowe;.
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Z punktu widzenia klienta - zgtaszajacego rozwigzanie do ochrony w urzedzie
patentowym, ktérego twdrca moze by¢ np. pracownik uczelni lub przedsiebiorstwa,
niezwykle istotne jest zapewnienie mu mozliwie kompletnych informacji na temat
zagrozen w procesie uzyskiwania ochrony, mozliwych obej$¢ jego rozwigzania oraz
potencjalnych strategii dziatania. W trakcie aplikacji radcowskiej i adwokackiej
aplikanci nie zapoznajg sie na zadnym etapie z zasadami przeprowadzania badan
patentowych, sporzadzania opiséw zgloszeniowych, zwigzanymi z poprawng
interpretacjag dokumentéw patentowych i wystepujacych na nich symboli, specyfika
postepowania przed Urzedem Patentowym RP, jak réwniez z przepisami prawa
miedzynarodowego i europejskiego z dziedziny wiasno$ci przemystowej. Dlatego tez
proponowane w projekcie ustawy dopuszczenie tych grup zawodowych do
reprezentacji klienta w postepowaniu zgtoszeniowym budzi niepokoj catego
$Srodowiska rzecznikowskiego, w tym niepokéj rzecznikéw patentowych szkét
wyzszych.

W szkotach wyzszych zatrudnia sie zar6wno radcéw prawnych, jak réwniez
rzecznikow patentowych. Z naszej wiedzy wynika, Ze obecnie w Polsce nie ma Zadnej
uczelni, ktéra odwazytaby sie powierzy¢ radcy prawnemu sporzadzanie w imieniu
uczelni opisow zgloszeniowych wynalazkéw i wzoréw uzytkowych oraz
reprezentowanie uczelni w postepowaniu zgltoszeniowym - zwtaszcza teraz, gdy
punkty do oceny dziatalno$ci naukowej podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni (wydziatu) zdobywa sie nie za samo dokonanie zgtoszenia rozwigzania do
ochrony, ale za uzyskanie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzor
uzytkowy oraz za wdrozenie rozwigzania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego zauwazyto zatem, Ze nie jest wazna liczba, ale jako$¢ zgtaszanych do
ochrony rozwiazan, a co za tym idzie jako$¢ opisu zgloszeniowego. Opis zgtoszeniowy
przygotowany przez profesjonalnie przygotowanego pelnomocnika ma znaczenie nie
tylko dla oceny dziatalnos$ci naukowej wydziatu, ma takze wptyw na mozliwosé
wdrozenia rozwigzania do stosowania w przemysle i zaowocowaé wzrostem
innowacyjnos$ci gospodarki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyzZszego, jak réwniez inne instytucje
przyznajace $rodki na innowacje, ktadg obecnie duzy nacisk na wspétprace nauki
z przemystem - rozwigzania powstajgce w uczelni lub przy jej udziale powinny mie¢
zdolno$¢ komercjalizacyjng, ktoéra pozwoli na znalezienie przedsiebiorcy
zainteresowanego nabyciem licencji, nabyciem praw do rozwiazania czy tez
wniesieniem praw do rozwigzania aportem do spoéiki. Przedsiebiorcy nie beda
zainteresowani rozwigzaniem, je$li zakres ochrony, jaki zostat ustalony w opisie
zgtoszeniowym, nie zapewnia im pozadanego zakresu ochrony lub tez pozwala na
latwe obejscie rozwiazania i utrate przewagi konkurencyjnej na rynku.

W naszej opinii osoby reprezentujace jakikolwiek inny zawéd poza zawodem
rzecznika patentowego nie dajg gwarancji posiadania wystarczajacej wiedzy do tego,
aby zabezpieczy¢ wskazane powyzej interesy zgtaszajgcych.

Nalezy mie¢ na uwadze odpowiedzialno$¢ rzecznika patentowego za btedy
popetnione przy wykonywaniu zawodu w kontekscie wartos$ci przedmiotu sporu w
sprawach wtasnosci przemystowej siegajacych wielu milionéw ztotych.

2019-10-10 Strona4z 5

Rada
Rzecznikow
Patentowych
Szkot
Wyzszych

Siedziba:

pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wroctaw

E: biuro@patentmen.org.pl
www.patentmen.org.pl

KRS: 0000014429
REGON: 260017832



Zdajemy sobie sprawe, Ze istnieje konieczno$¢ statego doskonalenia posiadanych
kompetencji przez rzecznikéw patentowych i wskazane bytoby zintensyfikowanie
wsparcia dla tej grupy zawodowej tak, aby mogta zapewnic jeszcze lepszej jakosci
ustugi na rzecz uczelni wyzszych i innowacyjnych przedsiebiorcéw, a nie proponowac
zmiany legislacyjne, ktére w naszej opinii przyniosg same szkody dla polskiej nauki
oraz dla szybko rozwijajacych sie przedsiebiorstw wysokich technologii.

Prosimy o wziecie pod uwage powyzszych argumentéw - na catym S$wiecie
specjalizacja w §wiecie prawniczym postrzegana jest obecnie jako naturalny proces
prowadzacy do rzetelnej i profesjonalnej obstugi klienta oraz zabezpieczenia jego
interesow. Niech zatem daZenie do rzekomego obniZenia stawek nie przestoni
interesow zglaszajacych.

Wedle najglebszego przekonania rzecznikow patentowych bedacych
czlonkami naszego stowarzyszenia, zawodd rzecznika powinien by¢ otwarty na
czlonkdéw innych korporacji prawniczych, ale dla zachowania bezpieczenstwa
klientow w kwestiach wlasnosci przemystowej w zakresie dokonywania
i prowadzenia spraw zgloszen patentowych, zgloszen wzoréw uzytkowych oraz
zgloszen wzor przemystowych przed Urzedem Patentowym RP uwazamy, Ze
niezbedne jest uzyskanie przez czlonkéw innych korporacji prawniczych
uprawnien rzecznika patentowego w ramach aplikacji rzecznikowskiej, przy
czym adwokaci i radcy prawni mogliby zosta¢ zwolnieni z pewnych jej czesci.

W przypadku potrzebny zasiegniecia dodatkowych informacji dotyczacych
przedloZzonego stanowiska Stowarzyszenia, uprzejmie prosimy o bezposredni
kontakt (kom. +48501362024, e-mail: biuro@patentmen.org.pl).

tqczqc wyrazy szacunku,

rzecz. pat. Maciej Czarnik
Przewodniczqcy Zarzqdu Stowarzyszenia
Rada Rzecznikéw Patentowych Szkot Wyzszych
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