Uwagi Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych do datowanego na dzien 21 marca 2019 r.

projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych

ustaw (UD 497)

Przepis Przepis Propozycja zmiany (tre§¢ zmienionego | Komentarz
projektu ustawy przepisu lub informacja o koniecznosci
zmienianej wykreslenia istniejacego przepisu)
Art. 1 pkt 3) 87°§1 Nadac nastepujace brzmienie: Projektowane wprowadzenie nowej kategorii

,§ 1. W postepowaniu w sprawach wtasnosci
intelektualnej obowiqzuje zastepstwo stron
przez adwokatéow, radcéw prawnych lub
rzecznikéw patentowych. Przepis art. 87" § 2i §
3 stosuje sie odpowiednio”.

spraw — ,spraw wtasnosci intelektualnej” —
oznacza, ze dotychczas uzywane w kpc pojecie
,spraw  wihasnosci  przemystowe]”  zostaje
zastgpione nadrzedng, szersza  kategorig
obejmujacg nie tylko sprawy wynalazkow,
wzoréow i znakéw towarowych ale takze
podlegajace przepisom prawa autorskiego
sprawy ochrony m.in. utwordw literackich,
plastycznych, architektonicznych, wzornictwa
przemystowego a takze programow
komputerowych.

Trzy ostatnie wymienione kategorie utworéw
stanowia typowe przyktady rozwigzan
granicznych, w ktérych przewija sie element
techniczny (w programach komputerowych
wrecz dominuje).

Na takie rozszerzenie kategorii spraw wskazuje
przyjeta szczatkowa definicja spraw wtasnosci
intelektualnej zawarta w przedstawionym do
opiniowania projekcie nowelizacji w art. 479%°§
1i 2, gdzie ,,sprawy wtasnosci intelektualnej” to
sprawy wtasnosci przemystowej oraz sprawy o
ochrone praw autorskich i pokrewnych, ochrone
innych praw na dobrach niematerialnych
ochrone ddbr osobistych w zakresie w jakim
dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w
celu indywidualizacji, reklamy Ilub promogji
przedsiebiorstwa, towaréw lub ustug oraz o
ochrone débr  osobistych w  zwigzku z
dziatalnoscig naukowa lub racjonalizatorska.
Jednoczesnie w  projekcie  rozrdinia  sie
zastepstwo w sprawach witasnosci intelektualnej
oraz w sprawach wiasnosci przemystowej.
Whprowadza to niejasnos¢ i niepewnos¢ co do
stanu prawnego, gdyz projektowany przepis
wskazuje co prawda na te same przedmioty
ochrony w  kategorii ,spraw  wfasnosci
intelektualnej” ale przyznaje prawo do
reprezentowania w tych sprawach wytacznie
adwokatom i radcom prawnym.

Wytgczenie rzecznikéw patentowych z kategorii
petnomocnikéw, ktérzy majg reprezentowad
strony w ,sprawach wtasnosci intelektualnej”
nie znajduje uzasadnienia. Projekt pomija
catkowicie  wystepowanie w  omawianych
sprawach  kumulacji  podstaw  prawnych.
Przyktadowo typowa kumulacja to ochrona
wzoréw  przemystowych zaréwno prawem
autorskim jak i prawem wtasnosci przemystowe;j.
Znak towarowy jako utwdr, chroniony jest
zaréwno na podstawie prawa autorskiego jak i
na podstawie prawa wiasnosci przemystowe;j.
Nasladownictwo  wyrobu moze stanowié
naruszenia prawa z patentu regulowane
przepisami prawa wtasnosci przemystowej jaki i




czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Takie czesto wystepujace sytuacje prowadzg do
zatarcia granicy pomiedzy dwiema kategoriami
ochrony i skutkujg wieloscig roszczen opartych
na wielu podstawach prawnych. W przypadku
pozostawienia powyzszego rozrdznienia spraw z
zakresu wtasnosci intelektualnej i przemystowej
dwém grupom zawodowych petnomocnikéw
(adwokatom i radcom z jednej strony i
rzecznikom patentowym z drugiej strony),
mogtoby to doprowadzi¢ do problemdéw
praktycznych dotyczacych tych wtasnie spraw
gdzie kumuluja sie roszczenia. Projektowana
regulacja w swojej postaci podziatu zawodowych
petnomocnikéw na dwie kategorie prowadzitaby
wiec do nieuzasadnionego z punktu widzenia
intereséw  klienta  wykluczenia  rzecznikow
patentowych z postepowan o ochrone praw.

Dzieki przyznaniu kompetencji rzecznikom
patentowym w zakresie prowadzenia wszystkich
spraw z zakresu wtasnosci intelektualnej
mozliwe bytoby ograniczenie kosztéow dla oséb
dochodzacych lub bronigcych swoich praw w
sadach, gdyz nie bedzie zachodzi¢ koniecznosé
korzystania z pomocy kilku profesjonalnych
petnomocnikéw.

Omawiany problem wystepuje drastycznie w
dziedzinie tak zwanych nowych technologii,
szczegllnie w sferze rozwigzan informatycznych
i komputerowych, co ma znaczenie z punktu
widzenia krajowej strategii rozwoju w dziedzinie
cyfrowej. Kategoria wynalazkéw wspomaganych
komputerowo, podlegajagca ochronie w obu
systemach (prawa wiasnosci przemystowej i
prawa autorskiego) jest tutaj przyktadem
wzajemnego przenikania sie przedmiotow i
zakresow ochrony, co swiadczy o tym, ze jest to
wtasnie rozwigzanie z kategorii ,wtasnosci
intelektualnej”, jakkolwiek najczesciej wymaga
formalnego  zgtoszenia patentowego jako
wynalazek.

Nadto wprowadzenie rozgraniczenia
odnoszacego sie do zakresu spraw
prowadzonych przez adwokatéw i radcéw

prawnych oraz rzecznikédw patentowych, bytoby
niezgodne z dotychczasowg linig orzecznictwa,
ktéra  potwierdza  zasadno$¢  przyznania
szerokiego zakresu uprawnienn dla rzecznikow
patentowych w sprawach witasnosci
intelektualnej, czego przyktadem jest chociazby
uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 26 lipca 2017
r. w sprawie |l CZP 26/17, w ktérej Sad
Najwyzszy stwierdzit, ze w sprawie o zwalczanie
nieuczciwej konkurencji, ktérej przedmiotem
jest takze roszczenie dotyczace naruszenia
majatkowych praw autorskich do utworu,
petnomocnikiem procesowym moze by¢ takze
rzecznik patentowy.

Wyrazem jednosci pojecia "wtasnosé
intelektualna" i jego wewnetrznej spdjnosci jest
ustanowienie Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej /WIPO/ na mocy Konwencji z dnia
14 lipca 1967 r. Konwencja w art. 2 pkt viii)
definiuje pojecie "wtasnosci intelektualnej".
WIPO administruje szeregiem porozumien
miedzynarodowych, ktérych przedmiot stanowig




regulacje tradycyjnie zaliczane do zakresu
dziatalnosci rzecznikdw patentowych, miedzy
innymi - Uktad o wspétpracy Patentowej /PCT/,
Porozumienie madryckie o miedzynarodowej
rejestracji znakéw oraz Protokét do ww.
Porozumienia.

Nie mozna réwniez zapomnie¢ o regulacjach
okreslajacych zasady funkcjonowania unijnego
systemu udzielania praw na znaki towarowe
oraz wzory — organem odpowiedzialnym jest

Urzad  Unii  Europejskiej ds. Wtfasnosci
Intelektualnej /European Union Intellectual
Property Office/ EUIPO/ przed ktérym
reprezentujg strony réwniez rzecznicy
patentowi..

Jednoczesnie wskazujemy, iz aktualnie tocza sie
prace nad druga nowelizacja przepiséw K.P.C. (w
ramach projektu ustawy o zmianie ustawy
Kodeks postepowania cywilnego (druk nr 3137)
co do ktérej Polska Izba Rzecznikow
Patentowych w piSmie z dnia 25 marca 2019 r.
(skierowanym na rece Pana Posta Arkadiusza
Mularczyka, Przewodniczacego Komisji
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach)
wniosta swoje uwagi. Dotyczg one art. art. 87 §
2, art. 87" § 2, Art. 91 pkt 3), Art. 94 § 2, Art. 95,
Dziat Il (od art. 117 do art. 124), Art. 1751, Art.
327 § 5, Art. 394 § 1 pkt 1), Art. 394 § 1 pkt 2),
Art. 398% § 1 zaproponowane zostaty zmiany
polegajgce  na  uwzglednieniu  rzecznikdéw
patentowych jako profesjonalnych
petnomocnikéw, obok radcéw prawnych i
adwokatéw. Majac to na uwadze prosimy o
uwzglednienie tego faktu przy okazji nowelizacji
ktéra jest przedmiotem uwag Polskiej Izby
Rzecznikéw Patentowych.

W przypadku uwzglednienia zmian o ktdrych
mowa W niniejszej propozycji, zmianom winny
podlega¢ réwniez przepisy K.P.C odnoszace sie
m.in. do:

a) art. 87 § 1 K.P.C. w zakresie reprezentowania
przez rzecznikbw patentowych w sprawach
wtasnosci intelektualnej (obecnie jest w zakresie
spraw wiasnosci przemystowej);

b) art. 87" § 1 K.P.C.). w zakresie obowiazku
zastepstwa procesowego takze przez rzecznikow
patentowych w postepowaniu przed Sadem
Najwyzszym ze wskazaniem, iz dotyczy to spraw
wiasnosci intelektualnej (art. 87" § 1 K.P.C.).

Nowelizacjag powinien by¢ tez objety przepis
ustawy o rzecznikach patentowych tj. art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych - w zakresie w jakim ustawa ta
winna przyznawac uprawnienia rzecznikom do
wystepowania w sprawach wiasnosci
intelektualnej. W __ omawianym  zakresie
zataczamy propozycje zmiany tego przepisu
wraz z uzasadnieniem w zatgczniku nr 1 do

tabeli).

Art. 1 pkt 3)

Art.87°§2

Nada¢ nastepujace brzmienie:

,§ 2. Sqd wydajgc postanowienie moze zwolni¢

formie sad
Proponuje

Nalezy doprecyzowaé w jakiej

dokonuje  takiego  zwolnienia.

sie wprowadzenie do tej instytucji prawnej




strony, na wniosek lub z urzedu, z
obowigzkowego zastepstwa przez
petnomocnikdw, jezeli szczegdlne okolicznosci,
w tym stopiern zawitosci sprawy, nie
uzasadniajqg  obowigzkowego  zastepstwa.
Zwolnienie moze nastgpi¢ w kazdym stanie
sprawy, w tym takze na wniosek ztozony w
pismie procesowym wszczynajgcym
postepowanie.”

postanowienia sadu.

Art. 1 pkt 3)

Art.87°§3

Nada¢ nastepujace brzmienie:

,§ 3. W sprawach zwiqzanych z ochrong prawa
twarcy projektu wynalazczego do
wynagrodzenia, petnomocnikiem twdrcy moze
by¢ rdéwniez przedstawiciel organizacji, do
ktorej zadan statutowych nalezq sprawy
popierania twdrczosci wynalazczej i udzielania
pomocy twércom w tym zakresie.”

W zwigzku z proponowang definicja spraw

wtasnosci intelektualnej i wprowadzeniem
przymusu profesjonalnego zastepstwa, nalezy
zawezi¢ wyjatek od tego przymusu do Scisle
okreslonych spraw pomocy dla twdércow
projektéw wynalazczych w zakresie ochrony ich
prawa do wynagrodzenia. Pozwoli to na
wyeliminowanie mozliwosci obchodzenia nakazu
profesjonalnego zastepstwa przez przedstawicieli
réznych organizacji. Wobec wyeliminowania wg
projektu mozliwosci samodzielnego dziatania
przed sadem przez przedsiebiorcow jak tez ich
zastepowania przez pracownikéw, ograniczenie

dla organizacji jest tym bardziej konieczne.

Art. 1 pkt 4)

Art.479° §1

Scali¢ § 1i § 2 w ten sposdb, ze powstanie art.
479" bez paragraféw.

Rozréznienie dwodch kategorii spraw wtasnosci
intelektualnej nie znajduje uzasadnienia.

Nadto sugerujemy rozwazenie, czy dodawanie
kolejnego przepisu okreslajagcego wtasciwosé
sadu poza art. 17 K.P.C. moze wywotywac
watpliwosci. Art. 17 K.P.C. co do zasady powinien
stanowi¢ catos¢ regulacji jezeli chodzi o
wtasciwos¢ sadéw okregowych. Sugerujemy
ewentualne rozwazenie, czy przepisy, ktére
zalazty sie w odrebnym artykule, nie powinny
zostac przeniesione do art. 17 kpc.

Art. 479%

Nadac nastepujace brzmienie po scaleniu
479%§1i2)

,Przez sprawy wtasnosci intelektualnej rozumie

sie sprawy z zakresu:

1) praw autorskich i praw pokrewnych,
dotyczgce w szczegdlnosci  utwordw,
ochrony wizerunku, artystycznych
wykonan a  ponadto  programow
komputerowych,

2)  wiasnosci przemystowej,
szczegolnosci  wynalazkéw, — wzoréw
uzytkowych, wzoréw przemystowych,
topografii uktadow scalonych, znakéw
towarowych, oznaczeri geograficznych,
jak réwniez tajemnic przedsiebiorcy o
charakterze technicznym, zapobiegania i
zwalczania nieuczciwej konkurencji,

3)  ochrony prawa do firmy,

4)  ochrony baz danych,

5)  ochrony praw zwigzanych z rejestracjq i
uzywaniem nazw domen internetowych

6)  ochrony débr osobistych w zakresie w
Jjakim dotyczy ona wykorzystania przez
przedsiebiorce cudzego dobra osobistego
w celu oznaczenia, indywidualizacji,
promocji lub reklamy prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarczej, towaréw
lub ustug,

7) ochrony dobr osobistych w zakresie
tworczosci i dziatalnosci  naukowej,
badawczej, artystycznej, i wynalazczej,

dotyczgce w

Uzasadnione jest wprowadzenie postepowania
odrebnego dla szerokiego zakresu spraw
wtasnosci intelektualnej. Najszersza definicja
tych spraw wynika z Konwencji o ustanowieniu
Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej z
dnia 14.07.1967 (Dz. U. z 1975 nr 9 poz. 49),
ktéra wymieniajac prawa witasnosci
intelektualnej, wskazuje ponadto ,wszelkie inne
prawa dotyczace dziatalnosci intelektualnej w
dziedzinie przemystowej, naukowej, literackiej i
artystycznej”.

Réwniez Porozumienie w sprawie Handlowych
Aspektéw  Praw  Wtfasnosci  Intelektualnej
(Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, TRIPS) — zatgcznik do
porozumienia w sprawie utworzenia Swiatowej
Organizacji Handlu (WTO) z 1994 r., ustalajgce
minimalne standardy ochrony, wyznacza tak
szeroki zakres praw wtasnosci intelektualne;j.

W  dyrektywie = 2004/48/WE  Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie  egzekwowania praw  wtasnosci
intelektualnej, w art. 1 zdanie drugie, wskazano,
ze ,do celdw niniejszej dyrektywy, okreslenie

"prawa wiasnosci intelektualnej]" obejmuje
prawa wtasnosci przemystowej”.
Konwencja paryska o ochronie wtasnosci

przemystowej z dnia 20 marca 1883 r., akt
sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z
1975 r. Nr 9, poz. 51) zalicza do wtasnosci
przemystowej nazwy handlowe i oznaczenia
pochodzenia jak réwniez zwalczanie nieuczciwej




8) ochrony wynikéw prac badawczych i
rozwojowych,

9)  ochrony odmian roslin,

10) ochrony nazw pochodzenia, chronionych
nazw geograficznych, gwarantowanych
tradycyjnych  specjalnosci,  oznaczen
geograficznych napojow spirytusowych,
nazw wyrobdéw winiarskich,

11) ochrone innych praw wynikajgcych z
dziatalnosci twérczej.

konkurencji.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach

patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.

2106) w art. 2 pkt 1 sprawy witasnosci

przemystowej definiuje nastepujaco:

- uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie
oraz dochodzenie praw odnoszacych sie do
przedmiotéw wtasnosci przemystowej, w
szczegolnosci wynalazkéw, Wwzorow
uzytkowych, wzoréw przemystowych oraz
topografii uktadéw scalonych, a takie
znakéw towarowych, nazw handlowych i
oznaczen geograficznych,

- zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

sprawy z zakresu:

1)  praw autorskich i praw pokrewnych,
dotyczgcych utworéw, ochrony
wizerunku, artystycznych wykonan a
ponadto programdéw komputerowych,

Konieczne wydaje sie wymienienie gtéwnych
przedmiotéw prawa autorskiego, analogicznie
jak wymieniono przedmioty prawa wtasnosci
przemystowej

sprawy z zakresu:

2)  wifasnosci

przemystowej,  dotyczqce
wynalazkdw, wzoréw uzytkowych,
wzoréw  przemystowych, topografii

uktadow scalonych, znakéw towarowych,
oznaczenn geograficznych, jak rowniez
tajemnic przedsiebiorcy o charakterze
technicznym,

Konieczne  jest réwniez  doprecyzowanie
przedmiotéw ochrony wtasnosci przemystowej

sprawy z zakresu:

3) wifasnosci przemystowej, dotyczqcych
zapobiegania i zwalczania nieuczciwej
konkurencji,

Zaliczenie zwalczania nieuczciwej konkurencji w
wersji zawartej w opiniowanym projekcie w
art. 479* kpc definiujgcym, co zaliczaé
,ponadto” do witasnosci intelektualnej (a nie
przemystowej) jest nieprawidtowe. Kwestie te
rozstrzyga Konwencja paryska (patrz wyzej).
Proponowane brzmienie powinno rozwiac
watpliwosci.

sprawy z zakresu:

4)  ochrony prawa do firmy

Prawo do firmy w rozumieniu art. 43" do 43"
Kodeksy cywilnego jest przedmiotem wiasnosci
intelektualne;j.

sprawy z zakresu:

5)  ochrony baz danych

Prawa baz danych sg przedmiotem wtasnosci
intelektualnej.

sprawy z zakresu:

6) ochrony praw do domen internetowych

Prawa do domen internetowych sg przedmiotem
witasnosci intelektualnej.

sprawy z zakresu:

7)  ochrony dobr osobistych w zakresie w
jakim dotyczy ona wykorzystania przez
przedsiebiorce cudzego dobra osobistego
w celu oznaczenia, indywidualizacji,
promogji lub reklamy prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarczej, towaréw

Redakcja tego przepisu w opiniowanej wersji
projektu jest niejasna (nie wiadomo, czy
wykorzystanie dotyczy dobr osobistych czy
ochrony). Proponuje sie zamieszczony obok
zapis. Dobro osobiste moze przystugiwac
kazdemu natomiast w postepowaniu odrebnym
powinny by¢ rozpatrywane tylko sprawy o
naruszenie tego dobra przez przedsiebiorce.

lub ustug Proponowana nowa wersja jednoczesnie nie
wyklucza ochrony dobra osobistego
przedsiebiorcy  naruszanego przez innego
przedsiebiorce.
sprawy z zakresu: W przepisie tym, wymieniajgc dziatalnos$é nauko-

8) ochrony dobr osobistych w zakresie
twdrczosci i dziatalnosci  naukowej,
badawczej, artystycznej, i wynalazczej,

wa i racjonalizatorska pomija
projektow wynalazczych na poziomie
innowacyjnosci wyzszym od projektu
racjonalizatorskiego a takze autoréow prac
badawczych. Stad propozycja doda¢ prace
badawcze a ponadto aby zamiast dziatalnosci
racjonalizatorskiej ~ wprowadzi¢  dziatalnosé
wynalazcza.

sie  twodrcow

sprawy z zakresu:

9) ochrony wynikéw prac badawczych i
rozwojowych,

Wyniki prac badawczych i rozwojowych stanowig
przedmiot wtasnosci indywidualnej




sprawy z zakresu:

10) ochrony odmian roslin

Nowe odmiany roslin sg przedmiotem wtasnosci
intelektualne;j.

sprawy z zakresu:

11) ochrony nazw pochodzenia, chronionych
nazw geograficznych, gwarantowanych
tradycyjnych  specjalnosci,  oznaczen
geograficznych napojow spirytusowych,
nazw wyrobdw winiarskich,

Wymienione sprawy dotyczace ochrony nazw
produktéw spozywczych i rolnych oraz napojéw
spirytusowych i wyrobdéw winiarskich s3
przedmiotem wtasnosci intelektualnej. Nie
zmienia takiego zaliczenia fakt regulowania ich
odrebnymi ustawami lub rozporzadzeniami
unijnymi.

sprawy z zakresu:

12) ochrony innych praw wynikajgcych z
dziatalnosci twdrczej.

Katalog otwarty zgodnie z definicjg wynikajaca ze
wspomnianej wyzej Konwencji o ustanowieniu
Swiatowe] Organizacji Wtasnosci Intelektualnej.

Art. 479°§2

Nada¢ nastepujace brzmienie:

13) ,8 2. Sqd Okregowy w Warszawie jest
wyfqgcznie  wilasciwy ~ w  sprawach
wtasnosci  intelektualnej  dotyczgcych
wynalazkdw, wzoréow uzytkowych,
topografii uktadéw scalonych, odmian
roslin oraz tajemnic przedsiebiorstwa o
charakterze technicznym a ponadto
ochrony praw do programéw
komputerowych.”

Skoncentrowanie wszystkich spraw o charakterze
technicznym w jednym sadzie jest koniecznoscia
wobec stopnia ich skomplikowania i trudnosci.
Jednoczesnie  nalezy  ograniczy¢  sprawy
dotyczace programéw komputerowych
rozpatrywane przez SO w Warszawie do
zagadnienn technicznych i zwigzanych z nimi
kwestii ochrony czyli praw do programu,
naruszen tych praw (z wylaczeniem obrotu
prawami, udzielania licencji, wynagrodzen
tworcéw, itp.). W przeciwnym wypadku np.
umowy licencyjne dotyczace oprogramowania
komputerowego beda podlegac jurysdykcji Sadu
Okregowego w Warszawie, co moze wptyngc¢ na
obrét tym oprogramowaniem na terenie catego
kraju.

Niezaleznie od powyzszego nalezy zauwazy¢, ze
pojecie ,charakter techniczny” jest pojeciem
nieostrym. Orzecznictwo bedzie musiato okresli¢
jakie rodzaje spraw nalezg do kategorii
posiadajacych charakter techniczny a jakie nie.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479"

Uwaga ogélna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

Przepis ten nie konkretyzuje o jakie inne
postepowania odrebne chodzi. Zasadne bytoby
wskazanie tych przepisbw poprzez stosowne
odestanie. Cze$¢ spraw wtasnosci intelektualnej
ma charakter cywilny jak i gospodarczy, co
utrudnia ustalenie, jaki tryb postepowania
(odrebnego, czy przepisy ogdlne) majg miec
zastosowanie.

Dlatego postuluje sie wyfaczenie zastosowania
przepisow dotyczacych spraw gospodarczych,
ktéry to tryb, jak wynika z doniesien prasowych,
Ministerstwo Sprawiedliwosci planuje
przywroécic. Ze wzgledu na duza kazuistyke oraz
stopienn skomplikowania spraw z zakresu
wtasnosci intelektualnej ograniczenia wynikajace
z projektowanej procedury  gospodarczej
spowodujg, ze utrudnionym bedzie sktadanie
dowoddw oraz pism, ktére czesto wymagaja
zaangazowania wyspecjalizowanych ttumaczy
oraz specjalistbw réznych nauk, aby najlepiej
zaprezentowac czego dotyczy spor i przedstawic
swoje stanowisko. Prekluzje dowodowe by¢
moze bedg stuzyty przyspieszeniu postepowan,
ale nie wyjasnieniu skomplikowanych zagadnien
technicznych, co w sprawach tego typu jest
kluczowe i niewskazane jest przedktadanie
szybkosci postepowania ponad cel nalezytego
wyjasnienia sprawy.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479" §1

Nadac¢ nastepujace brzmienie (jako § 1):

,§ 1. Sqd wifasnosci intelektualnej nie jest
zwigzany  postanowieniem o  przekazaniu
sprawy wydanym na podstawie art. 200 § 2.

Przepis nie wskazuje o jaki rodzaj sadu chodzi,
stad doprecyzowanie, ze jest to sad witasnosci
intelektualnej.




Sqd ten w razie stwierdzenia swej
niewtasciwosci  przekaze sprawe  innemu
sqdowi nie wytqczajqc sqdu przekazujgcego.”

Art. 1 pkt 4) Art. 479" § 1 | Dodaé § 2 w nastepujacym brzmieniu: Uzasadnione jest utworzenie nowej jednostki

redakcyjnej przepisu w celu wskazania
,§ 2. W sprawach, w ktdrych wystepuje | wihasciwosci sadu w przypadku kumulacji
kumulacja roszczern opartych na roznych | roszczen opartych na rdinych podstawach
podstawach prawnych, o wtfasciwosci sqdu | prawnych.
rozstrzyga przestanka o ktérej mowa w ust 1.,
wart. 479% § 2 oraz art. 479°§ 2.”

Art. 1 pkt 4) Art. 479% Uchylié art. 479% lub doprecyzowaé jego tresé | Przepis nie wskazuje o wysokos¢ jakiego zadania
chodzi. Jesli chodzitoby o naprawienie szkody, to
wobec brzmienia art. 322 kpc przepis ten
nalezatoby uchyli¢, ewentualnie zmieni¢ poprzez
uwzglednienie odestania do art. 322 wskazujac
na odpowiednie zastosowanie tego przepisu.

Art. 1 pkt 4) Proponuje sie doda¢ nowy przepis po art. | W zwigzku ze stopniem skomplikowania spraw

479% w brzmieniu: oraz czesto bardzo obszernym pozwem i jego
zatgcznikami, konieczne jest w tym

W  sprawach  wfasnosci  intelektualnej | postepowaniu odrebnym wskazanie dtugiego

wyznaczony termin wniesienia odpowiedzi na | terminu odpowiedzi na pozew. Postuluje sie

pozew jest nie krotszy niz 2 miesigce.” ponadto wprowadzenie dtuzszych terminéw na
dostarczenie pism przez strony z siedzibg za
granica, na wzor rozwigzan stosowanych przez
Urzad Patentowy RP na gruncie ustawy Prawo
wtasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000
r. (art. 242 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej).

Art. 1 pkt 4) Proponuje sie doda¢ nowy przepis po art. | W sporach o wtasnos$¢ intelektualna wystepuja

479 w brzmieniu: przypadki uniewaznienia w odrebnym
postepowaniu prawa, ktére powstaje na mocy
,Mozina Zgdaé wznowienia postepowania, | wzruszalnej decyzji administracyjnej (dotyczy to
jezeli wyrok zostat oparty na prawie, ktore | wszystkich praw  witasnosci  przemystowej
zostato nastepnie uniewaznione prawomocng | powstajacych na podstawie decyzji Urzedu
decyzjq administracyjnqg lub prawomocnym | Patentowego RP lub Urzedu Unii Europejskiej do
wyrokiem sqdu.” spraw Witasnosci Intelektualnej), a wczesniej
wydany zostaje wyrok sadu w sprawie o
naruszenie tego prawa. Nastepnie prawo to
zostaje zniesione, z skutkiem od dnia powstania.
W  takiej sytuacji zachodzi  koniecznos¢
wznowienia postepowania w sprawie o0
naruszenie za$ przestanki takiego wznowienia nie
sg objete art. 401 d0 403 kpc. Watpliwe wydaje
sie zastosowanie art. 403 § 2, zatem
proponowane uzupetnienie jest uzasadnione.

Art. 1 pkt 4) Art. 479% Nadac nastepujace brzmienie: Przepis w aktualnym brzmieniu uzywa pojecia
nieostrego pojecia , niewspdtmierne obcigzenie”,

,Przepisow art. 479%, art. 479" lub art. 479" | co  moze wywotywa¢ watpliwosci natury

nie stosuje sie jesli specyfika sprawy, a w | praktycznej, w jakich warunkach przepis ten

szczegdlnosci dysproporcja pomiedzy powagg | bedzie miat zastosowanie. Wydaje sig, iz

naruszenia a obcigzeniem obowigzanego lub | przyjecie  jako  punktu  odniesienia  do

pozwanego $rodkami wskazanymi w tych | dysproporcji pomigdzy powaga naruszenia a

przepisach tego nie uzasadnia.” obcigzeniem obowigzanego lub
pozwanego srodkami w postaci zabezpieczenia
srodkéw dowodowych, w tym wyjawienia lud
wydania Srodka dowodowego lub udzielenie
informacji bytoby wtasciwsze.

Art. 1 pkt 4) Art. 479 § Nadac¢ nastepujace brzmienie: W proponowanym brzmieniu przyjeto

1 koncepcje stosowania odpowiednio przepiséw

»8 1L
dowodowego na wniosek uprawnionego, jezeli

Sqd udziela zabezpieczenia Srodka

uprawniony wykaze, Zze naruszenie prawa jest
prawdopodobne, oraz e posiada interes

prawny w udzieleniu zabezpieczenia”.

dotyczacych zabezpieczenia roszczen gdzie

nalezy wykazywac uprawdopodobnienie
roszczenia oraz interes prawny. Wydaje sie, iz nie
jest to poprawne z punktu widzenia celu jaki
wniosek o zabezpieczenie dowodu ma byc

osiggniety. Przy zatozeniu, ze nowa formuta




zabezpieczenia dowodu na odnosi¢sie do

koniecznosci uprawdopodobnienia, nalezatoby
przyjag¢  zatozenie, ze nie chodzi o
uprawdopodobnienie roszczenia a

uprawdopodobnienie samego faktu naruszenia
prawa. Whniosek ten nie zmierza w istocie do
uprawdopodobnienia roszczenia, gdyz nie jest to
wniosek o zabezpieczenie roszczenia tylko
dowodu. Nadto, niezasadne jest wprowadzanie
nowej, nieznanej przepisom K.P.C. definicji
zgodnie z ktdra uprawniony ma wykaza¢ swoje
roszczenie w ,wystarczajacy stopniu”. Nalezy
zatem rozwazy¢ dokonanie zmiany obecnie
projektowanego przepisu poprzez wskazanie, ze
uprawniony sktadajacy wniosek o udzielenie
srodka musi

zabezpieczenia dowodowego,

uprawdopodobni¢ fakt naruszenia prawa.

Art. 1 pkt 4) Art. 479 § | Nadaé nastepujace brzmienie: Zabezpieczenie $Srodka dowodowego powinno
2 by¢ mozliwe nie tylko wéwczas gdy opdznienie w
»§ 2. Interes prawny w zabezpieczeniu srodka | ewentualnym zabezpieczeniu tego érodka
dowodowego istnieje  wtedy, gdy brak | mogtoby  uniemozliwi¢  osiggniecie  celu
zqdanego zabezpieczenia uniemozliwia lub postepowania dowodowego ale réwniez w
powaznie  utrudnia  przytoczenie  lub | sytuacji gdy opdznienie przeprowadzenia tego
udowodnienie istotnych faktow, jak réwniez | dowodu mogtoby ten cel zbytnio utrudnié.
wtedy, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia srodka | Pojecie zbytniego utrudnienia jest znane i
dowodowego  lub  opdznienie moze | stosowane od wielu lat w art. 310 K.P.C. gdzie
uniemozliwi¢ lub zbytnio utrudni¢ osiggniecie wskazano, ze dowdd podlega zabezpieczeniu
celu postepowania dowodowego.” réwniez woéwczas, gdy zachodzi obawa ze jego

przeprowadzenie stanie sie zbyt utrudnione.
Art. 1 pkt 4) Art. 479'° § | Uwaga ogélna bez wskazania propozycji | Podzielajac co do zasady koniecznoé¢ szybkiego
5-§8 zmiany tego przepisu. rozpoznania zazalenia na postanowienie w
przedmiocie udzielenia zabezpieczenia s$rodka
dowodowego, nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz
analiza przepiséw nie daje odpowiedzi na
pytanie, czy zazalenia bedzie rozpoznawat sad
wtasnosci intelektualnej Il instancji, czy inny sad.
Przepisy te wymagaja doprecyzowania w

omawianym zakresie.

Art. 1 pkt 4) Art. 479" § | Nada¢ nastepujace brzmienie: Przepis nie zawierat mozliwosci ztozenia przez
8 pozwanego wniosku o wydanie postanowienia

,§ 8. Uwzgledniajqgc zazalenie obowigzanego
lub  pozwanego, powofujgcego sie na
ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa, sqd moze

w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach

wytgczy¢ wyjawienie uprawnionemu
zabezpieczonego srodka dowodowego. W
takim  przypadku  zabezpieczenie = srodka
dowodowego upada. Sgd, na wniosek
obowigzanego lub  pozwanego, wydaje
postanowienie stwierdzajqce upadek
zabezpieczenia, na  podstawie  ktdérego

obowiqzany lub pozwany odbiera przedmioty i
protokoty ztozone w sqdzie.”

upadek
réwniez odbioru przedmiotow i

stwierdzajacego zabezpieczenia jak
protokotow

ztozonych w sadzie.




Art. 1 pkt 4) Art. 479" § | Uwaga ogélna bez wskazania propozycji | Przepisy nie wskazuja wyraznie w jakim celu
3 zmiany tego przepisu. powotuje sie biegtego/biegtych przy
zabezpieczeniu $srodka dowodowego.
Art. 1 pkt 4) Art. 479'% Nada¢ nastepujace brzmienie: Brak wskazania minimalnego terminu na
whniesienie pozwu do sadu moze spowodowac
»Udzielajgc zabezpieczenia srodka | wyznaczanie przez sad bardzo  krétkich
dowodowego przed wszczgciem postgpowania, | terminéw. Wydaje sie wiasciwe wprowadzenie
sqd wyznacza termin, w jakim pozew winien | minimalnego 14 dniowego okresu, w ktérym
byc wniesiony do sqdu pod rygorem upadku | pozew powinien zosta¢ wniesiony do sadu.
zabezpieczenia. Termin ten nie moZe byc
krétszy niz 14 dni i nie dtuiszy niz miesigc od
daty uprawomocnienia sie postanowienia.”
Art. 1 pkt 4) Art. 479'® § | Nadaé nastepujace brzmienie: Przepis w obecnym ksztatcie wydaje sie bardziej
2 przejrzysty niz pierwowzor.
,§ 2. W przypadku gdy naruszenie prawa
wifasnosci intelektualnej dokonane jest w
zwigzku z prowadzonq
dziatalnosciq gospodarczq, zqdanie o ktérym
mowa w § 1 moze dotyczy¢ w szczegdlnosci
dokumentéw bankowych, finansowych lub
handlowych.”
Art. 1 pkt 4) Art. 479" & | Uchyli¢ (nie wprowadzaé) pkt 3 Nie znajduje uzasadnienia wskazywanie przez
2 pkt 3) powoda okolicznosci, z ktérych wynika, ze
pozwany dysponuje S$rodkiem dowodowym
objetym  zadaniem. Nadto, obligatoryjne
wskazywanie tych okolicznosci w praktyce
procesowej bedzie dos$¢ utrudnione. Nie
wiadomo tez, co jest wystraczajgce do uznania,
ze powdd wypetnit dyspozycje tego przepisu —
kryteria  ,wskazania  okolicznosci” s tutaj
niejasne. W ocenie PIRP wystarczajgca jest tresé
art. 479" pkt 2) gdzie powdd musi wykazaé
okolicznosci  uzasadniajgce  wniosek i tam
ewentualnie moze wykazywaé, ze S$rodek
dowodowy znajduje sie u pozwanego lub ze jest
wysokie prawdopodobienstwo jego posiadania
przez pozwanego. Nadto przepis art. 479'% daje
mozliwos¢  udzielenia  odpowiedzi  przez
pozwanego, w tym rowniez w zakresie
zgtoszonego przez powoda zgdania, czy pozwany
posiada dany srodek dowodowy.
Art. 1 pkt 4) Art. 479'” § | Nadaé nastepujace brzmienie: Zasadnym wydaje sie wprowadzenie terminu na
1 wydanie przez sad postanowienia w przedmiocie
»$ 1. Sqd wydaje postanowienie w przedmiocie | wniosku o wydanie lub wyjawienie $rodka
obowiqzku wyjawienia lub wydania srodka | dowodowego. Brak takiego terminu moze
dowodowego na posiedzeniu niejawnym nie | spowodowaé opéinienie w szybkim uzyskaniu
pdZniej niz w ciggu miesiqgca od daty wpfywu | takiego $rodka dowodowego w sprawie. Nadto
wniosku. Na postanowienie stuzy zazalenie.” aktualna pozostaje uwaga w kontekscie
problematyki, jaki sad (w szczegdlnosci czy sad
wtasnosci intelektualnej w Il instancji, czy tez
inny sad) bedzie rozpoznawat to zazalenie.
Art. 1 pkt 4) Art. 479" § | Nadaé nastepujace brzmienie: Jesli dobrze odczytujemy intencje ustawodawcy
4 w rozdziale 3, wyjawienie lub wydanie $rodka

,§ 4. W zakresie, w jakim pozwany powotuje sie
na ochrone prawngq tajemnicy przedsiebiorstwa

sqd w przedmiocie wniosku orzeka na

dowodowego nie jest przeprowadzane przed
whniesieniem powddztwa. Przy takim zatozeniu,




posiedzeniu niejawnym, na ktérym moze

wystuchac pozwanego.”

w przepisie tym btednie uzyto okreslenia

obowigzany zamiast pozwanego. Jesli to
zatozenie jest btedne, nalezatoby caty rozdziat 3
podda¢ odpowiedniej modyfikacji uwzgledniajac
odpowiednig terminologie
Nadto,

zabezpieczeniu $rodka dowodowego (art. 479

(uprawniony,
przy

100

obowigzany). podobnie  jak
§ 6), utrzymujac ta sama konwencje, nalezatoby
wystuchaé pozwanego na posiedzeniu
niejawnym. W przeciwnym razie traci sens
wystuchanie pozwanego na posiedzeniu jawnym
przy obecnosci powoda, gdzie bedy ujawniane
informacje

przedsiebiorstwa.

stanowigce tajemnice

Poza powyzszym nie jest jasne w jakim trybie jest
wystuchanie pozwanego. Zgodnie z art. 479'” §
2 po uwzglednieniu zadania uprawnionego (czyli
po wydaniu postanowienia) sad poucza
pozwanego ochronie tajemnicy przedsigbiorstwa
a gdy ten sie na nig powotuje, sad moze okresli¢
szczegblne zasady korzystania z tego S$rodka
dowodowego oraz zapoznawania sie z nim lub
wprowadzi¢  dodatkowe ograniczenia. Nie
wiadomo zatem, czy wystuchanie pozwanego ma
by¢ w zwigzku z rozpoznawaniem przez Sad
zazalenia na postanowienie, czy tez pozwany ma
sktada¢ wniosek o uchylenie lub zmiane tego
postanowienia, czy tez jest tutaj przewidziana
jakas inna procedura, ktéra nie do konca jest
klarowna. Bardziej

przejrzyste bytoby

zastosowanie podobnych zapiséw jak w art.
479'® § 8 gdzie jednoznacznie okreslono, ze
uwzglednienie okolicznosci dotyczacych ochrony
przy
obowigzanego lub

tajemnicy przedsiebiorstwa nastepuje

uwzglednianiu _ zazalenia

pozwanego i moze warto doprecyzowac przepis
w podobnym kierunku.

Art. 1 pkt 4) Art. 479" § | Nadaé nastepujace brzmienie: Aktualne sa w tym miejscu uwagi do art. 479 §
1 1.
,§ 1. Sqd na wniosek uprawnionego, ktéry w
uprawdopodobnit naruszenie prawa, moze | Warto rowniez dodac, ze w praktyce procesowej
wezwacé przed wszczeciem postepowania w | trudno byloby wykazaé ,w wystarczajacym
sprawie o naruszenie prawa wifasnosci | stopniu” roszczenie, bez konkretnych informacji,
intelektualnej lub w jego toku az to zamkniecia | ktérych domaga sie uprawniony. Dopiero ich
rozprawy w pierwszej instancji do udzielenia | udzielenie ~mogtoby umozliwi¢ powodowi
informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji | wykazywanie w ,wystarczajgcym stopniu” jego
towardw lub ustug, jezeli jest to niezbedne dla | roszczenia, niezaleznie od tego, ze zwrot
okreslenia Zrodta lub zakresu naruszenia.” ,Wystarczajacy stopien” jest zwrotem nowym i
moze rodzi¢ problemy interpretacyjne.
Art. 1 pkt 4) Art. 479" § | Nadaé nastepujace brzmienie: Nie jest zasadne wprowadzanie do przepisu
2 obowigzku zaptaty na rzecz obowigzanego do

,§ 2. Jezeli sqd wezwat do udzielenia informacji
przed wszczeciem postepowania w sprawie o
naruszenie prawa wtasnosci intelektualnej, sqd
wyznaczy uprawnionemu termin na wszczecie
postepowania przy czym postepowanie to
powinno byc¢ wszczete nie wczesniej niz w

udzielenia informacji, Swiadczenia pienieznego w

wysokosci odpowiadajacej wartosci towaréw
badz ustug, ktérych informacja dotyczyta. Przede
wszystkim nie wiadomo, co w sytuacji, gdy
obowigzany takich informacji nie udzieli, a wiec

nie bedzie wiadomo jaka miataby by¢ wartosé




terminie 1 miesigca od uprawomocnienia sie
postanowienia o udzieleniu informacji.”

towaréow badz ustug, ktérych ta informacja
dotyczyta. Poza tym nie jest jasne kto ma
wylicza¢ wartos$¢ tych towaréw i ustug, a jesli
zaktadamy ze czyni to obowigzany lub pozwany
to czy ta warto$¢ bytaby w jakis sposéb
weryfikowana Poza

przez sad. powyzszym

wydaje sie bardziej zasadne wprowadzenie

ewentualnych innych $rodkdéw, ktére bytyby

dolegliwe  dla uprawnionego,  chcacego
naduzywa¢ swojego prawa do udzielenia
informacji. Mozna wskaza¢ na przyktadowe

zapisy, ktére mogtyby sie pojawi¢ w rozdziale 4:

,Jezeli  uprawniony nie  wnidst  pisma
wszczynajacego  postepowanie w  terminie
wskazanym przez sad albo pismo
wszczynajacego postepowanie zostato

wycofane, jak réwniez gdy pismo wszczynajace
postepowanie zostato zwrécone albo odrzucone
albo powddztwo badz wniosek oddalono lub
postepowanie umorzono, obowigzanemu lub
pozwanemu przystuguje roszczenie o:

1) naprawienie

szkody, wyrzadzonej

wykonaniem obowigzku udzielenia informaciji,
a) na zasadach ogdlnych albo

b) przez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajacej opfacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie z
prawa  witasnosci

intelektualnej  ktérego

naruszenie wykazywat uprawniony.

Roszczenie obowigzanego, o ktérym mowa w
ust. ..., wygasa jezeli nie bedzie dochodzone w
ciggu roku od dnia jego powstania.

W przypadku wykorzystania przez uprawnionego
informacji uzyskanych w zwigzku ze ztozeniem
wniosku o udzielenie informacji , dla celéw
innych niz okreslenie zakresu dochodzonych
przez uprawnionego roszczen, obowigzanemu
lub, przystuguje roszczenie o naprawienie
szkody, wyrzadzonej wykonaniem obowigzku

udzielenia informacji, na zasadach ogdlnych.

Art. 1 pkt 4)

Art. 4797 §
3

Nadac¢ nastepujace brzmienie:

,§ 3. Sqd uwzgledniajgc wniosek, okresla
termin udzielenia informacji, rodzaj i zakres
informacji, a takze zasady zapoznania sie z nimi
przez uprawnionego.”

Przepis ten nalezato doprecyzowac o wskazanie
przez sad w postanowieniu jaki rodzaj i zakres
informacji.

Odnoszac sie do zdania drugiego nie wiadomo, o
jakiej odpowiedzialnosci (tzn. za jakie dziatanie
lub zaniechanie uprawnionego) ma od podlegaé
stad
usuniecia drugiego zdania w § 3.

odpowiedzialnosci  karnej, propozycja




Art. 1 pkt 4)

Art. 479" §
5i§6

Uwaga ogodlna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

Wykonalno$¢ postanowienia uwzgledniajacego
wniosek uprawnionego z chwilg jego wydania,
moze w Swietle ochrony prawnej tajemnicy
przedsiebiorstwa spowodowac hipotetycznie, iz
tajemnica ta bedzie musiata byé ujawniona
zanim zgodnie z § 6 obowigzany lub pozwany
zostanie

przestuchany (w  przepisie jest

odniesienie wytacznie do wystuchania
obowigzanego). Do rozwazenia pozostaje zatem
kwestia wykonalnosci tego postanowienia przed
wystuchaniem obowigzanego lub pozwanego

powotujagcego sie na ochrone tajemnicy

przedsiebiorstwa.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479" §

Nada¢ nastepujace brzmienie:

,§ 6. W przypadku, w jakim obowiqzany lub
pozwany powotuje sie na ochrone prawng
tajemnicy przedsiebiorstwa lub odmawia
udzielenia odpowiedzi w oznaczonym zakresie,
jezeli udzielenie odpowiedzi mogfoby narazi¢
jego lub bliskich wymienionych w art. 261 § 1
na odpowiedzialnos¢ karng, haribe albo jezeli
udzielenie odpowiedzi miatoby by¢ potqczone z
pogwatceniem istotnej tajemnicy zawodowej,
sqd orzeka na posiedzeniu niejawnym, na
ktorym moze wystucha¢ obowigzanego lub
pozwanego.”

Nalezy zauwazy¢, iz zabrakto w tym przepisie

mozliwosci  wystuchania  pozwanego. Nie

doprecyzowano réwniez z jakich przyczyn

obowigzany lub pozwany moze odmowic

udzielenia odpowiedzi, co wymagato
dookreslenia. Nie jest tez jasne, w jakim trybie
sad wystuchuje obowigzanego (i pozwanego).
Nalezy bowiem zauwazy¢, ze Sad po raz pierwszy
dowiaduje sie o ewentualnej ochronie prawnej
tajemnicy  przedsiebiorstwa lub
odpowiedzi po

postanowienia obowigzanemu lub pozwanemu.

odmowy
udzielenia doreczeniu
Zatem czy wystuchanie odbywa sie w zwigzku z
whniesieniem zazalenia na postanowienie, czy tez
w wyniku ewentualnego wniosku o zmiane lub
uchylenie postanowienia (wzorujac sie czesciowo
na art. 742 § 1 K.P.C).
doreczeniu obowigzanemu lub pozwanemu
postanowienia, zgodnie z § 4, sad nie orzeka juz

Nadto, po wydaniu i

w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji
gdyz takie postanowienie zostato wydane na
podstawie § 4 i wykonywane jest na podstawie §
5, tylko — jak sie wydaje - w przedmiocie jego
ewentualnego uchylenia lub zmiany jesli
obowigzany lub pozwany taki wniosek ztozy lub
W ramach zazalenia na to postanowienie.
Bardziej przejrzyste bytoby gdyby zastosowano
przyktadowo podobne zapisy jak w art. 479'* § 8
gdzie jednoznacznie okreslono, ze uwzglednienie
okolicznosci
przedsiebiorstwa nastepuje przy uwzglednianiu

zazalenia obowigzanego lub pozwanego i moze

dotyczacych ochrony tajemnicy

warto doprecyzowac podobnie ten przepis. Jak

wida¢  nastrecza on  wiele  probleméw
interpretacyjnych i wymaga doprecyzowania, by¢
moze W powigzaniu ze zmiang pozostatych

przepisow w tym rozdziale.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479
art. 479"

120 _

Uchyli¢ (nie wprowadzaé) art. 479'° — art.

479"

Proponuje sie skresli¢ wskazane przepisy pro-
jektu, dotyczace uniewazniania praw wytgcznych
lub stwierdzenia wygasniecia tych praw — w
ramach powddztwa wzajemnego.

Mozliwos¢ uniewazniania praw wytgcznych w
trybie pozwu wzajemnego dotyczy tylko znakéw
towarowych i wzoréw przemystowych,
wprowadza niejednolito$¢ w traktowaniu praw
Préba

wytgcznych. rozszerzania omawianych




regulacji na wynalazki i wzory uzytkowe tez
bytaby ryzykowna gdyz powierzataby sadom
ocene trudnych spraw technicznych zwtaszcza
badania poziomu wynalazczego. Wydaje sie, iz
na tym etapie nowelizacji, uniewaznianie och-
rony i stwierdzanie wygasniecia nalezatoby po-
zostawi¢ Urzedowi Patentowemu w trybie
spornym, na dotychczasowych zasadach, zas sad
mégtby rozpatrywaé powddztwa wzajemne tylko
wobec  unijnych  znakéw  towarowych i
wspdlnotowych  wzoréw, tak jak to sie
dotychczas dzieje. Nie jest wykluczone, ze po
powstaniu wyspecjalizowanych sadéw, w dalszej
perspektywie, przeniesienie tych uprawnien do

sadéw mogtoby znaleZ¢ swoje uzasadnienie.

Nalezy zauwazy¢, ze w odniesieniu do ochrony

unijnej  postepowania w  trybie pozwu

wzajemnego ma zalety, gdyz toczy sie w

Warszawie i po  polsku.  Przenoszenie

rozpatrywania uniewaznien i stwierdzania

wygasniecia prawa wylacznych z  Urzedu

Patentowego RP do sadéw niczego nie poprawia.

W miejsce powyzszych regulacji sugerujemy

rozwazenie wprowadzenia przepiséw, ktére
umozliwityby sgdom zobowigzanie pozwanego
do ztozenia w okreslonym terminie (nie krétszym
niz dwa miesigce) odpowiedniego wniosku do
Urzedu Patentowego RP dziatajgcego w trybie
spornym, pod rygorem prowadzenia postepowa-
nia sadowego o naruszenie praw wytacznych w
razie braku takiego wniosku.

W $lad za tym powinno pdj$¢ zawieszenie
postepowania sagdowego (po stwierdzeniu przez
sad, ze wniosek taki nie jest oczywiscie

bezzasadny) kierowanego do Urzedu
Patentowego wniosku o uniewaznienie albo
wygasniecie praw. Réwniez do sadéw wiasnosci
intelektualnej nalezatoby pozostawic
rozstrzyganie o zniesieniu tego zawieszenia przed
uprawomocnieniem sie

decyzji Urzedu

Patentowego na podstawie oceny dziatan
uprawnionego wobec orzeczen Urzedu i sadéw

administracyjnych.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479 §
1

Uwaga ogodlna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

Przepis nie wskazuje jednoznacznie, w jakich

sytuacjach mozliwe jest zlozenie pozwu
wzajemnego. Brakuje klarownego powigzania
powddztwa  wzajemnego z  powddztwem
gtéwnym. Nie wiadomo co w sytuacji, gdy
powddztwo wzajemne miatoby objgé réwniez
roszczenia z tytutu np. naruszenia przepiséw

ustawy o zwalczaniiu nieuczciwej konkurencji.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479" §
2

Nadac¢ nastepujace brzmienie:

,§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do

zqdania  uniewaznienia  lub  stwierdzenia

wygasniecia wspolnego prawa ochronnego na

Wydaje sie zasadne rozciggniecie uprawnien

wynikajgcych z zadania uniewaznienia lub
stwierdzenia wygasniecia prawa ochronnego w

przypadku powddztw wzajemnych na wspdlne




znak towarowy, prawa ochronnego na wspdlny

znak  towarowy oraz znak towarowy
gwarancyjny, uznania ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego, a

takze do Zgdania uniewaznienia uznania

ochrony miedzynarodowego wzoru

przemysfowego”.

prawa ochronne o ktérych mowa w art. 122
ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, oraz na
wspolne znaki towarowe oraz znaki towarowe
gwaracyjne o ktérych mowa w art. 136 i nast.
ww. ustawy. Przepis tez postuguje sie pojeciem
wspolny znak towarowy gwrancyjny ktérego nie
ma juz w obecnie obowigzujacej ustawie Prawo

wtasnosci przemystowej.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479 §
2

Uchylié¢ (nie wprowadzag) art. 479'%'§ 2

120 126

- art. 479
K.P.C. (vide: poprzedni wiersz tabeli) bytoby

Jesli zostatyby w projekcie art. 479

zbedne z3daé od powoda wzajemnego sktadania
wyciggdw z rejestru na okoliczno$¢ trwania
ochrony. Uniewaznianie (stwierdzanie
wygasniecia) toczytoby sie w trybie powddztwa
wzajemnego, zatem fakt istnienia ochrony
winien by¢ udokumentowany juz w pozwie

gtéwnym.

Art. 1 pkt 4)

Art. 4792

Nadac¢ nastepujace brzmienie:

W  sprawach  rozpoznawanych  wedtug
przepisow niniejszego rozdziatu przepisu o
uniewaznieniu lub stwierdzeniu wygasniecia
prawa, okreslone w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r.

stosuje sie w zakresie, w jakim nie sq one

— Prawo wfasnosci przemystowej,

sprzeczne z przepisami niniejszego rozdziatu.”

120 126

-art. 479
K.P.C. (vide: poprzednie wiersze tabeli) bytoby

Jesli zostatyby w projekcie art. 479

zbedne wskazywanie publikatora ustawy Prawo
wtasnosci przemystowej, zwtaszcza, ze ustawa
podlega ciggtym zmianom.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479" §
1i3

Uwaga ogélna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

120 126

- art. 479
poprzednie wiersze tabeli), to

Jesli zostatyby w projekcie art. 479
K.P.C.
przepis 479
zadanie

(vide:
124 . . , , P
§ 3 powinien zawiera¢ réwniez

udzielenia informacji, czy zostata

wniesiona skarga do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie lub skarga
Sadu

Adminisracyjnego. Nadto, przepis art. 479" § 3

kasacyjna do Naczelnego
moze wprowadzaé niejednoznacznos¢ w zakresie

decyzja Urzedu
zaskarzona do

oceny sytuacji w ktorej

Patentowego zostanie
Sadu

Warszawie. Nie wiadomo czy sad moze zawiesi¢
postepowanie, gdy sprawa bedzie przedmiotem

rozpoznania przez WSA ale jest na etapie

Wojewddzkiego Administracyjnego w

przekazywania przez Urzad Patentowy, czy tez
nie. Warto rozwazy¢ réwniez zwrdcenie sie przez
sad do WSA w Warszawie oraz NSA, czy sprawa
w przedmiocie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia nie toczy sie przed tymi sagdami.

Art. 1 pkt 4)

Art. 479" §

Uwaga ogodlna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

120 126

- art. 479
(vide: poprzednie wiersze tabeli), to

479" § 3
doprecyzowany.w zakresie ustaleina mozliwosci
wpisu do rejestru Urzedu Patentowego wyroku

Jesli zostatyby w projekcie art. 479
K.P.C.

przepis powinien  by¢

sadu oddalajgcego powddztwo wzajemne.

Powstaje bowiem pytanie, czy taki wyrok bedzie
wpisany do Urzedu

moégt  byé rejestru

Patentowego i czy bedzie on skuteczny — zgodnie




z trescia § 2 tego przepisu, wobec osdb trzecich.

Nadto, wydaje sie, iz powinny w $lad za tym
przepisem iS¢ zmiany przepisow dotyczacych
prowadzenia przez Urzad Patentowy tego typu
rejestru.

Art. 1 pkt 4)

Art. 4797 §

Uwaga ogélna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

Nie jest zrozumiate, dlaczego ustawodawca
wprowadza szczegétowa definicje interesu
prawnego w § 2 tego przepisu, skoro § 1 nie
wspomina nic na temat interesu prawnego. Do
rozwazenia, czy przepis ten znajduje sie w
odpowiednim miejscu, lub czy nie nalezatoby
zmodyfikowac tresc § 1.

Art. 3

Uwaga ogélna — btedna jednostka redakcyjna

Nalezy zauwazy¢, ze w art. 261 ust. 2 istnieje juz
punkt 3") stad konieczne jest wskazanie innej
jednostki redakcyjnej tego przepisu.

Art. 9

Uwaga ogodlna bez wskazania propozycji
zmiany tego przepisu.

Brzmienie art. 9 nie jest spdjne z uzasadnieniem,
w ktérym wyjasniono ,, projekt w art. 9 ustawy
zaktada, ze wszystkie wszczete i niezakoriczone
do dnia wejscia w 2ycie niniejszej ustawy
postepowania, zardbwno w pierwszej, jak i drugiej
instancji beda rozpoznawane wedtug
dotychczasowych przepiséw.” Fragment ten
zdaje sie odnosi¢ do ust. 2, ktéry gdyby brzmiat
tak jak w uzasadnieniu mdgtby by¢ oceniony
pozytywnie. Natomiast z brzmienia
projektowanego przepisu wynika, ze aby przepisy
dotychczasowe mogty byé stosowane nadal w
danym postepowaniu, musi zosta¢ wniesiony
Srodek odwotawczy lub nadzwyczajny Srodek
zaskarzenia. Termin ich wniesienia tylko
czeSciowo zalezy od stron postepowania, na
termin napisania i doreczenia uzasadnienia
strony  nie maja  wptywu. Brzmienie
projektowanego przepisu zdaje sie oznaczac, ze
w przypadku niewniesienia wymienionych w
przepisie pism Sad bedzie zmuszony zaczaé
stosowac nowe przepisy w trakcie postepowania.
Taka konstrukcja nie stuzy pewnosci prawa i
obrotu. Co do ust. 3 wydaje sie on sprzeczny z
ust. 2 Zestawiajac te dwa ustepy wydaje sie
niejasne czy przepisy doczasowe stosuje sie
zawsze w sprawach wszczetych i
niezakonczonych przed wejsciem w zycie zmian,
czy tylko wtedy gdy zostata w sprawie wniesiona
apelacja, zazalenie, skarga kasacyjna i skarga na
orzeczenie referendarza sgdowego. Dlatego
nalezatoby rozwazy¢ wykreslenie ust. 2 w catosci,
oraz zmiane brzmienia ust. 3 na brzmienie
oddajace koncepcje  zaprezentowana w
uzasadnieniu. ,W sprawach wszczetych i
niezakoriczonych do dnia wejscia w Zycie
niniejszej ustawy, ktore podlegatyby rozpoznaniu
w postepowaniu w sprawach  wtasnosci
intelektualnej stosuje sie przepisy
dotychczasowe. Wtasciwy do rozpoznania takiej
sprawy  pozostaje sqd wfasciwy  wedtug
dotychczasowych przepisow”




Art. 10

Nadac nastepujace brzmienie:

,Ustawa wchodzi w Zycie po uptywie 3

miesiecy od dnia jej ogtoszenia”.

Zamiast okreslania konkretnej daty wejscia w
zycie (1 stycznia 2020 r.), powinna by¢ wskazana
data liczona od dnia ogtoszenia nowelizacji.
Proponuje sie zatem  wprowadzenie 3
miesiecznego okresu vacatio legis ktére powinno
wystarczy¢ w celu prawidtowego stosowania

zmienionej ustawy.

Zatacznik nr 1 do ww. tabeli (propozycja zmiany art. 9 ustawy o rzecznikach patentowych)

Nowy
przepis

Art. 9 ustawy
o rzecznikach
patentowych

Proponuje sie doda¢ nowy przepis w brzmieniu:
W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 o rzecznikach
patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106) w art. 9
wprowadza sie nastepujgce zmiany:
1) dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:
»1a. Rzecznik patentowy wystepuje w
charakterze petnomocnika w postepowaniu
cywilnym w trybie przewidzianym dla spraw
wtasnosci intelektualnej.”
2)  dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:
»,2a. W sprawach wiasnosci intelektualnej
rzecznik patentowy moze udzieli¢ dalszego
petnomocnictwa (substytucji) adwokatowi,
lub radcy prawnemu.”

W zwiazku z proponowanym nowym brzmieniem
art. 87° § 1 nalezy dokona¢ nowelizacji art. 9
ustawy rzecznikach patentowych uzupetniajac go
o wskazanie rzecznika patentowego jako
petnomocnika w postepowaniu cywilnym w
trybie przewidzianym dla spraw w wtasnosci
intelektualnej.

Jednoczes$nie konieczne staje sie umozliwienie
udzielania przez rzecznikbw  patentowych
dalszych petnomocnictw adwokatom lub radcom
prawnym.

Ustawy dotyczace poszczegdlnych zawoddw w
obecnym brzmieniu uniemozliwiaja wzajemne
udzielanie substytucji. Konsekwentnie,
nalezatoby zatem zmieni¢ odpowiednio ustawe o
adwokaturze i ustawe o radcach prawnych celem
dopuszczenia

dalszych  petnomocnictw dla

rzecznikéw patentowych.

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o
adwokaturze (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1184 z
pdin. zm.). art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,Adwokat
petnomocnictwa

moze udzieli¢ dalszego

(substytucji) innemu
adwokatowi, radcy prawnemu, a takze w zakresie
ustawami -

przewidzianym odrebnymi

rzecznikowi patentowemu.”

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z pdzn.
zm.) art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,Radca prawny moze udzieli¢c dalszego
petnomocnictwa (substytucji) innemu radcy
prawnemu, adwokatowi, prawnikowi

zagranicznemu wykonujacemu stata praktyke w
zakresie wynikajgcym z ustawy o $wiadczeniu
przez prawnikéw zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej a takie w zakresie
ustawami -

przewidzianym odrebnymi

rzecznikowi patentowemu.”




