MW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE e (od5) 25 a6 o S o oty 22 579 00 01

e-mail: kontakt@uprp.gov.pl | www.uprp.gov.pl

.“ U RZA_D PAT E N TO WY al. Niepodlegtosci 188/192

Edyta Demby-Siwek
Prezes

Warszawa, 19.07.2024 r.
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Wasz znak: DIP-VII.054.3.2024

Pan Piotr Zabadata
Zastepca Dyrektora
Departamentu Innowacji
i Polityki Przemystowej
w Ministerstwie Rozwoju
i Technologii

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2024 r., DIP-VII.054.3.2024, dotyczace
interpelacji poselskiej nr 3682 w sprawie optat za ochrone wynalazkow, uprzejmie
wyjasniam, co nastepuje.

W przedmiotowej interpelacji poruszono kwestie zwigzane z uiszczaniem optat
za ochrone wynalazkéw, a w szczeg6lnosci wydawania przez Urzad Patentowy decyzji
0 wygasnieciu patentu z uwagi na brak wniesienia optaty za kolejne lata ochrony.
Wskazano, ze w decyzji udzielajacej ochrony Urzad wskazuje termin wniesienia optat za
ochrone od 4 do 20 roku ochrony patentu oraz wysoko$¢ naleznej optaty za
poszczegblne lata. W decyzjach tych nie jest natomiast wskazywana data wymagalno$ci
optat. Podniesiono réwniez, ze w przypadku braku optaty zgloszeniowej za pierwsze
trzy lata Urzad wysyta wezwanie do wnioskodawcy, natomiast w kolejnych latach juz
tego nie robi.

Majac powyzsze na uwadze zwrdcono sie o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy umieszczanie w decyzjach patentowych, obok wskazanej rocznej optaty, daty
jej wymagalno$ci (zgodnie z sugestiami wynalazcoéw), jest mozliwe do wprowadzenia
w najblizszym czasie?

Poproszono réwniez o przestanie danych statystycznych, za lata 2020-2024,
dotyczacych decyzji stwierdzajacych wygasniecie patentu z powodu braku optaty za
kolejne lata ochrony.

1/4



Odnoszac sie do poruszonych w piSmie zagadnien w pierwszej kolejnosci warto
wyjasni¢, ze Urzad Patentowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i ustalong
na ich podstawie praktyka na kazdym etapie postepowania informuje zgtaszajacego
(podmiot uprawniony z patentu) o wymaganych optatach i terminach wigzacych strone
na gruncie obowigzujacych przepisow. Wydawana przez Urzad Patentowy decyzja
o udzieleniu patentu zawiera wezwanie do uiszczenia optaty za pierwszy okres ochrony
patentu (obejmujacy pierwsze trzy lata ochrony), natomiast optaty za kolejne okresy
ochrony sg wnoszone przez uprawnionych bez wezwania, w wysokosci i terminach,
o ktorych Urzad powiadamia w tresci informacji zawartej pod decyzjg o udzieleniu
patentu.

PowyZsza procedura wzywania oraz sposOb uiszczania optat wynika
z obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci
przemystowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170, dalej powotywana jako ,PWP”).

Zgodnie z art. 224 ust. 1 PWP termin do uiszczenia optaty jednorazowej za
ochrone lub optaty za pierwszy okres ochrony, okresSlonej w decyzji
o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub odpowiednio prawa z rejestracji, wynosi
trzy miesigce od daty doreczenia wezwania. Ww. wezwanie zawarte jest w tresci decyzji
0 udzieleniu patentu i wskazuje wysoko$¢ wymaganej optaty oraz termin do jej
uiszczenia.

Z kolei zgodnie z art. 224 ust. 2 PWP optaty za dalsze okresy ochrony s3, co do
zasady, uiszczane z gory, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptywa poprzedni okres
ochrony. Ustawa przewiduje roéwniez termin dodatkowy na wniesienie optaty za kolejny
okres ochrony, ktéry zgodnie z utrwalonym orzecznictwem peini role podobng do
przywrocenia terminu. Zgodnie z brzmieniem art. 224 ust. 4 PWP optate za kolejny
okres ochrony mozna uiszcza¢ rdwniez w terminie szeSciu miesiecy po uptywie terminu
podstawowego tj. terminu okreslonego ww. w art. 224 ust. 2 PWP, przy ré6wnoczesnym
uiszczeniu optaty dodatkowej w wysokosci 30% optaty naleznej. Termin ten nie podlega
przywroceniu.

Jak wczes$niej podkreslono, pod decyzja o udzieleniu patentu Urzad zamieszcza
informacje o terminach uiszczenia optaty za kolejne okresy ochrony, jak rowniez wykaz
obowigzujacych w dniu wydania decyzji stawek optat. Dodatkowo warto zaznaczy¢, ze
na wniosek uprawnionego, Urzad Patentowy informuje o zblizajagcym sie terminie
uiszczenia optaty za dalszy okres ochrony - informacja o terminie ptatnosci jest
przesytana uprawnionemu nie pdzniej niz na miesigc przed dniem, w ktérym uptywa
poprzedni okres ochrony (art. 224 ust. 22 PWP). Od takiego wniosku nie jest pobierana
optata. Zatem uprawnionemu, ktéry wystgpit z takim wnioskiem Urzad Patentowy
przypomina o koniecznos$ci wniesienia optaty okresowe;j.

Wyjasnienia wymaga, ze praktyka polegajaca na tym, ze Urzad Patentowy wzywa
strony tylko do uiszczenia optaty za pierwszy okres ochrony wynika z brzmienia
obowiagzujgcych przepiséw. Zauwazy¢ nalezy, ze Urzad Patentowy dazy by polska
gospodarka byta innowacyjna i liczba patentéw rosta. Stad tez w tresci decyzji
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o udzieleniu patentu oraz w pouczeniu zawarta jest informacja o obowigzujacych
terminach i wysokoSci optat, co utatwia osobie zainteresowanej wywigzanie sie
z cigzacych na niej obowigzkéw. Co wiecej, w celu utatwienia uprawnionym
monitorowania termindw wnoszenia optat Urzad udostepnit ww. ustuge polegajaca na
wysytaniu przypomnien o uptywajacym terminie do wniesienia optaty za kolejny okres
ochrony. Z tej mozliwo$ci moze skorzysta¢ bezptatnie kazdy uprawniony. Nalezy
réwniez zauwazy¢, ze terminy na wniesienie optaty za kolejny okres ochrony sg bardzo
dtugie - roczny termin podstawowy plus sze$¢ miesiecy terminu dodatkowego. Urzad
Patentowy stuzy takze informacja. W Urzedzie funkcjonuje Centrum Informacji
0 Ochronie Wtasnosci Intelektualnej i kazdy moze skontaktowac sie z Urzedem
Patentowym w wybranej przez siebie formie - telefonicznie, na piSmie, poprzez
elektroniczng skrzynke podawcza czy poprzez poczte elektroniczng na adres skrzynki
Centrum Informacji o Ochronie Wtasnosci Intelektualnej (dane kontaktowe podane sa
na stronie internetowej Urzedu Patentowego).

Niezaleznie od powyzszego warto =zasygnalizowaé, Ze rozwazane jest
wprowadzenie regulacji majacych na celu ztagodzenie dotkliwych dla wynalazcow
konsekwencji uchybienia terminéw do wnoszenia optat okresowych za kolejne lata
ochrony. Planuje sie wprowadzenie mniej restrykcyjnych niz dotychczas przestanek
wzruszenia decyzji stwierdzajacych wygasniecie praw wytacznych. Zaktada sie, Ze
strona, ktora uchybila terminowi do wniesienia optaty za kolejny okres ochrony
wynalazku bedzie mogta podwazy¢ decyzje stwierdzajaca wygasniecie patentu,
sktadajagc wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ktdrym uprawdopodobni, Ze
uchybienie terminu do wniesienia optaty nastgpito bez jej winy. Dzieki wprowadzeniu
takiego rozwigzania strony - w przeciwienstwie do obecnego stanu prawnego - nie beda
musiatyby wnosi¢ o zawieszenie biegu terminu do wniesienia optaty okresowej
i wykazywac¢ zaistnienia nadzwyczajnych okoliczno$ci, a wiec przedstawia¢ materiatu
dowodowego w tym zakresie. Wystarczajace bedzie uprawdopodobnienie, Ze uchybienie
terminu nastgpito bez winy uprawnionego.

Rozwazana jest réwniez rezygnacja z warunkowego charakteru decyzji
0 udzieleniu prawa wytgcznego. W takim przypadku jedng oplata za zgloszenie
zostalyby objete trzy obecnie funkcjonujgce optaty, to jest optata za zgtoszenie, optata za
publikacje o udzielonym prawie i optata za pierwszy okres ochrony. W konsekwencji
strona po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa wylacznego nie bedzie musiata
podejmowac juz zadnych dodatkowych czynno$ci zwigzanych z rejestracjg uzyskanego
prawa i wydaniem dokumentéw potwierdzajacych udzielenie ochrony. Przyjecie takiego
rozwigzania eliminowatoby ryzyko stwierdzenia wygasniecia decyzji o udzieleniu
patentu z uwagi na brak wniesienia optaty za pierwszy okres ochrony.

Ponizej przedstawiam liczbe decyzji o wygasnieciu patentu z powodu braku
uiszczenia optaty za kolejny okres ochrony wydanych w latach 2020-2024 (stan na
dzien 30 czerwca 2024 r.):

Rok Liczba decyzji o wygasnieciu patentu
2020 1381
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2021 4018

2022 1874

2023 3514

2024 (stan na 30.06.2024) 1180
SUMA 2020-2024 11967

Mam nadzieje, Ze powyzsze wyjasnienia okaza sie pomocne.

Z powazaniem,
Edyta Demby-Siwek
Prezes
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
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