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Szanowny Panie Marszatku,

mam zaszczyt przekaza¢ Panu Marszatkowi podjeta przez Senat - zgodnie z art.
121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolite] Polskiej - na 71. posiedzeniu w dniu

24 stycznia 2019 r. uchwale
- W sprawie ustawy 0 zmianie ustawy -

Prawo wlasnosci przemyslowe;j.

Przyjecie poprawek Senatu moze spowodowaé konieczno$¢ zmiany oznaczen
jednostek systematyzacyjnych, redakcyjnych lub ich fragmentow, w celu zachowania
cigglo$ci numeracji albo cigglosci alfabetycznej, oraz w konsekwencji konieczno$¢

odpowiedniej korekty odestan.

Z powazaniem

(-) Stanistaw Karczewski



UCHWALA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 2019 r.

W sprawie ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 stycznia
2019 r. ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowej, wprowadza do jej tekstu

nastepujace poprawki:

1) w art. 1:
a) w pkt 2 w lit. b, w ust. 4 wyrazy ,,prawa lub” zastgpuje si¢ wyrazami ,,prawa
krajowego, prawa Unii Europejskiej lub”,
b) w pkt 3, w pkt 6 po wyrazie ,,prawa” dodaje si¢ wyrazy ,,krajowego lub prawa
Unii Europejskiej”;

2) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 wyraz ,,obowigzkow” zast¢puje si¢ wyrazami

»Zaclggania zobowigzan”;

3) w art. 1 w pkt 6:
a) w art. 136! ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Jezeli w wyniku zmiany regulaminu uzywania znaku nie zachodza
okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i1 2, oraz zostaly spelnione
warunki, o ktorych mowa w art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4, udziela si¢ prawa
ochronnego na wsp6lny znak towarowy.”,

b) w art. 136° ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Jezeli w wyniku zmiany regulaminu uzywania znaku nie zachodza
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 1 2, oraz zostaly spetnione
warunki, o ktorych mowa w art. 1362 lub art. 138 ust. 6 i 7, udziela sie prawa

ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.”;

4) w art. 1 po pkt 12 dodaje si¢ pkt 12a w brzmieniu:



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

»12a) wart. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,» 1. Po bezskutecznym uptywie terminu na ztozenie sprzeciwu, o ktorym
mowa w art. 152!7 ust. 1, Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy, chyba ze powziat, po ogloszeniu o zgltoszeniu
znaku towarowego, informacje o okolicznosciach, o ktorych mowa

w art. 129!, art. 136! i art. 136°.”;”;

w art. 1 w pkt 13, w art. 1521 w ust. 1 wyrazy ,rejestracji miedzynarodowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” zastepuje si¢ wyrazami ,,na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej migdzynarodowego znaku towarowego”;

w art. 1 w pkt 18, w art. 1525 w ust. 2 wyrazy ,,w sprawie uznania” zastgpuje sie

wyrazami ,,0 uznaniu”;

w art. 1 w pkt 20, w art. 152" wyrazy ,,Z zastrzezeniem art. 152% ust. 1, po”
zastgpuje si¢ wyrazem ,,Po” oraz po wyrazie ,,decyzji” dodaje si¢ wyrazy ,,, chyba

ze decyzja wraz z notg zostata przekazana na podstawie art. 152 ust. 17

w art. 1 w pkt 26 w lit. a, w pkt 2 skresla si¢ wyrazy ,,lub okreslen”;

w art. 1 w pkt 29, w ust. 1 wyrazy ,,lub uniewaznienia” zastepuje si¢ wyrazami
,»albo uniewaznienia” oraz wyrazy ,lub przeniesienia” zastgpuje si¢ Wyrazami

,»albo przeniesienia”;

w art. 1 w pkt 34, w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyraz ,,uzyskal” zastepuje si¢ wyrazem

,,nabral’’;

w art. 1 w pkt 35 w lit. b, w ust. 3 wyrazy ,,braku przedstawienia” zastgpuje si¢

wyrazem ,,nieprzedstawienia”;



12)

13)

14)

15)

w art. 1 w pkt 36 w lit. a, w pkt 7 wyrazy ,,w sprawie wygasni¢cia” zast¢puje sie

wyrazami ,,stwierdzajacej wygasnigcie”;

w art. 1 w pkt 44 w lit. d, w ust. 2! w pkt 2 wyrazy ,,art. 16” zastepuje sie wyrazami
art. 16 ust. 314”;

w art. 1 w pkt 44 w lit. e, w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
»Przepisu nie stosuje si¢ do osoby, ktorej odpowiedzialnos¢ jest
wylaczona na podstawie art. 12—-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng.”;

art. 2 otrzymuje brzmienie:

,»Art. 2. 1. Do postepowan o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy,
wszczetych 1 niezakonczonych przed dniem wejScia w zycie niniejszej ustawy,
stosuje si¢ przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszg
ustawg.

2. Do postgpowan o uniewaznienie albo stwierdzenie wygasnigcia prawa
ochronnego na znak towarowy, udzielonego przed dniem wej$cia w Zycie niniejszej
ustawy, wszczetych po wejsciu w zZycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa.

3. Do postgpowan w sprawie przedluzenia prawa ochronnego na znak
towarowy na dalsze okresy ochrony, wszczetych 1 niezakonczonych przed dniem
wejscia w Zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

4. Do postegpowan o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzedu
Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczetych i niezakonczonych
przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

5. Do postgpowan o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzedu
Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczetych po wejsciu w zycie
niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejsza ustawg, rowniez w przypadku, gdy postepowanie w sprawie

sprzeciwu zostato wszczete przed dniem wej$cia w zycie niniejszej ustawy.”;



16) art. 3 otrzymuje brzmienie:

»Art. 3. Do oceny stosunkow cywilnoprawnych, ktore powstaty przed dniem
wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe, chyba ze

skutki prawne tych stosunkow nastapity po wejSciu w zycie niniejszej ustawy.”;

17) art. 6 otrzymuje brzmienie:

»Art. 6. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.”.

MARSZALEK SENATU

Stanistaw KARCZEWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. Senat rozpatrzyl ustawe o zmianie ustawy —

Prawo wiasnosci przemystowej i uchwalit do niej 17 poprawek.

W zwigzku z tym, ze wart. 129" ust. 1 pkt 13 i ust. 4 (w nowym brzmieniu)
ustawodawca rozroznia prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej i umowy mi¢dzynarodowe,
w celu wyeliminowania watpliwos$ci interpretacyjnych, nalezy precyzyjnie wskaza¢, o jakich
rezimach prawnych stanowig art. 129! ust. 4 i art. 132! ust. 1 pkt 6. Wydawaé by sie mogto,
Ze najszersze z pojec ,,przepisy prawa” obejmuje swoim zakresem wszystkie rezimy prawne
(krajowy, unijny i mi¢dzynarodowy), niemniej temu rozumieniu przeczy znowelizowany

art. 129! ust. 4 (poprawka nr 1).

Uwzgledniajac nomenklature stosowang powszechnie w systemie prawnym, w art. 136
ust. 1 (w nowym brzmieniu) nalezy postuzy¢ si¢ okre§leniem ,,zacigganie zobowigzan”, a nie

okresleniem ,,nabywanie obowigzkoéw” (poprawka nr 2).

Dodawany art. 136! ust. 2 stanowi, ze prawo ochronne na wspélny znak towarowy
bedzie udzielone, jezeli w wyniku zmiany regulaminu uzywania znaku zostang spelnione
warunki, o ktorych mowa w art. 136! ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 136 lub art. 138 ust. 3 i 4.
Spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 136" ust. 1 pkt 1 i 2, literalnie oznacza, ze
w nastgpstwie zmiany regulaminu akt ten bedzie sprzeczny z porzadkiem publicznym lub
dobrymi obyczajami lub zaistnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad co do charakteru
lub znaczenia znaku. Trudno to uzna¢ za zgodne z wolg ustawodawcy. W ocenie Senatu,
nastgpstwem zmiany regulaminu ma by¢ wyeliminowanie okoliczno$ci, o ktoérych mowa
wart. 136" ust. 1 pkt 1 i 2, a nie ich wygenerowanie. Analogiczna uwaga odnosi sie do

dodawanego art. 136% ust. 2 (poprawka nr 3).

W zwigzku z dodaniem do nowelizowanej ustawy art. 136! i art. 136°, nalezy uzupeié
o te przepisy odestanie w niezmienianym art. 147 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem,
po bezskutecznym uplywie terminu na zlozenie sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 15217
ust. 1, Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy,
chyba ze powzigl, po ogloszeniu o zgloszeniu znaku towarowego, informacje
o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 129! (bezwzgledne przeszkody rejestracji). Warto

przy tym zauwazyé, ze stosownej korekty odestania dokonano m. in. w przepisach art. 146'.



_2_

W art. 136! iart. 136® okre$lono dodatkowe przeszkody rejestracji znaku towarowego,
w odniesieniu do wspolnego znaku towarowego i1 znaku towarowego gwarancyjnego

(poprawka nr 4).

Uwzgledniajac tre$é znowelizowanych art. 1526 ust. 2 i art. 233! oraz innych przepiséw
ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej dotyczacych uznawania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mi¢dzynarodowych znakéw towarowych, a takze kierujac
sie § 10 Zasad techniki prawodawczej, nalezy dokonaé korekty terminologicznej w art. 152'?

ust. 1 (poprawka nr 5).

Dodawany art. 152 ust. 2 powinien odnosié si¢ wytacznie do decyzji uznajacej ochrone
migdzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie
dodatkowo decyzji o odmowie uznania takiej ochrony. Brak stosownej korekty spowoduje, ze
nie da si¢ zastosowaé prawidtowo znowelizowanego art. 1527. Przepis ten odnosi si¢ bowiem
do dorgczenia decyzji w sprawie uznania ochrony. Skoro decyzja o odmowie uznania
ochrony nie bylaby dorg¢czana, nie bytoby mozliwe okredlenie terminu na zlozenie wniosku

0 ponowne rozpatrzenie sprawy (poprawka nr 6).

Uzyte na poczatku art. 1527 przepisu sformulowanie ,,z zastrzezeniem art. 1525 ust. 17
jest btedne. Probujac okresli¢ relacje pomiedzy art. 1527%, a innymi przepisami w ustawie,
ustawodawca odestat do art. 152%, ktéry to przepis nie ma zadnego zwigzku (nie jest
wyjatkiem albo uszczegotowieniem) z przepisem zawierajagcym odestanie. Ponadto technika
tzw. zastrzezen zostala uznana przez doktryne za bledng technike legislacyjng. Jezeli
prawodawca musi okres$li¢ relacj¢ pomigdzy przepisami powinien to uczyni¢ w sposob
niebudzacy watpliwosci. Technika tzw. zastrzezen nie do$¢, ze watpliwosci nie eliminuje, to

moze je jeszcze dodatkowo generowac (poprawka nr 7).

W zwigzku z tym, ze art. 156 ust. 1 pkt 2 odnosi si¢ do oznaczen 1 okreslen, za$ art. 156
ust. 2 wylacznie do oznaczen, nasuwato si¢ pytanie, czy zgodne z wola ustawodawcy jest, aby
wyjatek z ust. 2 odnosil si¢ tylko do fragmentu zakresu ust. 1 pkt 2. Ponadto mozna byto mie¢
watpliwo$¢, czy prawidlowe z merytorycznego punktu widzenia jest rozréznianie oznaczen
1 okreslen. W kontekscie znakow towarowych — w ocenie Senatu — ,,okreslenie” miesci si¢

w ,,0znaczeniu” (poprawka nr 8).

Majac na uwadze, ze przewidziane w art. 161 ust. 1 zadania uprawnionego sa

alternatywne, przy czym nie jest mozliwe, aby zada¢ zarazem umorzenia postepowania jak



1 uniewaznienia prawa ochronnego oraz zada¢ udzielenia prawa ochronnego lacznie z jego

przeniesieniem, uchwalono poprawke nr 9.

Poprawke nr 10 przyjeto majac na uwadze terminologi¢ niezmienianego art. 130 oraz

kierujac si¢ § 10 Zasad techniki prawodawczej.

Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny. Przyjeto ja kierujac si¢ § 5 Zasad techniki

prawodawczej.

W zwiazku z tym, ze art. 169 ust. 1 okresla przestanki wygasnigcia prawa ochronnego
na znak towarowy oraz biorgc pod uwage tres¢ ust. 2 w tym artykule i art. 168 ust. 4
(w przepisach tych mowi si¢ o decyzji stwierdzajacej wygasniecie prawa ochronnego;
odmowa stwierdzenia wygasnigcia prawa pozostaje bez wpltywu na prawo), w art. 169 ust. 7
pkt 1 nalezy odnies¢ si¢ konkretnie do decyzji stwierdzajacej wygasniecie prawa ochronnego,
a nie do decyzji w sprawie wygasniecia prawa ochronnego (stwierdzajacej albo odmawiajacej

stwierdzenia wygasni¢cia prawa ochronnego) — poprawka nr 12).

Poprawka nr 13 ma na celu doprecyzowanie odestania do art. 16 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji w ust. 2! pkt 2 dodawanym do art. 296. Odestanie do catego art. 16
jest zbyt szerokie. Wskazany artykut dotyczy bowiem nie tylko reklamy porownawczej, ale
rowniez np. reklamy wprowadzajacej w blad (zob. art. 16 ust. 1 1 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji). Przepis art. 10 ust. 3 pkt. f wdrazanej dyrektywy odnosi si¢

wytacznie do reklamy porownawcze;.

Nowelizowany art. 296 ust. 3 przewiduje, Zze z roszczeniami, o ktorych mowa w art. 296
ust. 1 (zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci, a w razie
zawinionego naruszenia roOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody), mozna wystapi¢ takze
przeciwko osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towarowym
towary, jezeli nie pochodzg one od uprawnionego albo osoby, ktora miata jego zezwolenie na
uzywanie znaku towarowego, a takze przeciwko osobie, z uslug ktorej korzystano przy
naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Jednocze$nie ustawodawca stanowi, ze
przepis art. 296 ust. 3 stosuje si¢ bez uszczerbku dla art. 12—15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng. Sformutowanie ,,bez uszczerbku” jest synonimem
okreslenia ,,nie narusza”. Formuly te maja shuzy¢ — w zamys$le prawodawcy — okresleniu
relacji pomigdzy przepisami, tj. okresleniu, ktdre przepisy maja charakter szczeg6lny i tym
samym ktore majg pierwszenstwo. Zastosowana technika wszystkich watpliwosci nie

eliminuje. Nalezy przy tym pamigta¢ o Dobrych Praktykach Legislacyjnych — ,,Przepisy



okreslajagce wzajemne relacje pomigdzy ustawami w zakresie nienaruszania innych ustaw
przez dang ustawe” w zakresie postugiwania si¢ w aktach formutami ,,nie narusza”, ,nie
wylacza stosowania”, ,,stosuje si¢ bez uszczerbku”. Przepisy okreslajace wzajemne relacje
pomigdzy ustawami (przepisami) w zakresie nienaruszania innych ustaw (innych przepiséw)
przez dang ustawe mozna pozostawia¢ jedynie w przypadku ustaw obowigzujacych. Nalezy
jednak dazy¢ do eliminacji takich przepisow z systemu prawa. W szczegdlnosci nie nalezy
postugiwac si¢ takg formuta w nowo dodawanych do systemu prawnego przepisach. Majac
powyzsze na wzgledzie oraz uwzgledniajac, ze celem zdania drugiego w ust. 3 jest
wylaczenie z zakresu podmiotowego zdania pierwszego osob, ktorych odpowiedzialno$¢ jest
wylaczona na podstawie art. 12—15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga

elektroniczng, uchwalono poprawke nr 14.

Zgodnie z art. 2 rozpatrzonej ustawy, do trybu prowadzenia postgpowan o udzielenie,
uniewaznienie i stwierdzenie wygasni¢cia praw ochronnych na znaki towarowe istniejace
w dniu wejScia w zycie niniejszej ustawy, wszczetych po tym dniu, stosuje si¢ przepisy
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym rozpatrzong ustawa. Przepis ten budzi
watpliwosci. Po pierwsze, nie jest jasne, jaki problem intertemporalny rozstrzyga. Nie budzi
bowiem watpliwosci, Ze postgpowania wszczete po dniu wejscia w zycie ustawy muszg by¢
prowadzone na podstawie znowelizowanych przepisow. Po drugie, rozwigzania przewidziane
w tym przepisie nie odnosza si¢ do wszystkich probleméw miedzyczasowych, ktére beda
nastepstwem nowelizacji. W szczegélnosci nie jest jasne, jakie przepisy zastosowaé
w odniesieniu do postgpowan w sprawie przedtuzenia praw ochronnych na znaki towarowe
na dalsze okresy ochrony, wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w Zycie
ustawy, w zwigzku ze zmiang procedury przedtuzenia praw ochronnych na znaki towarowe
(zmiana art. 153, art. 1 pkt 25 noweli). Ponadto, w zwiazku z nowelizacja art. 1522
(rezygnacja z instytucji kolegiéw orzekajacych do spraw spornych; art. 1 pkt 23 noweli)
nalezy jednoznacznie uregulowa¢ kwesti¢ przepisOw wilasciwych w sprawach postgpowan
wszczetych przed dniem wejscia w zycie noweli na skutek zlozenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzedu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu,
a niezakonczonych do dnia wej$cia w zycie ustawy (w zaleznosci od tego, czy wniosek zostat
juz ztozony czy nie, z uwzglednieniem toczacych si¢ postgpowan w sprawie sprzeciwu) —

poprawka nr 15.



Przepis art. 3 rozpatrzonej ustawy budzi watpliwosci interpretacyjne. Stosunki
cywilnoprawne nie mogg powsta¢ na podstawie nowych przepisow przed dniem wejscia
w zycie tych przepisow. Watpliwosci s3 nastepstwem postuzenia si¢ w przepisie
sformutowaniem: ,,wynikajacych z ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejsza ustawa”. Dazac do zapewnienia jednoznacznos$ci przepisowi przejsciowemu,

przyjeto poprawke nr 16.

Rezygnacja de facto z okresu vacatio legis, moze budzi¢ watpliwosci co do zgodnos$ci
przepisu o wejsciu w zycie z art. 2 Konstytucji. Nie kwestionujac tego, ze ustawa zawiera
przepisy korzystne dla uprawnionych oraz faktu, ze uplyngl juz termin transpozycji
dyrektywy 2015/2436 do krajowego porzadku prawnego, trzeba mie¢ na wzgledzie, ze
zgodnie z pogladami Trybunatu Konstytucyjnego oraz z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektérych innych aktow prawnych, rezygnacja
z okresu dostosowawczego mozliwa jest tylko wowcezas, gdy kumulatywnie spelnione sg dwa
warunki: wazny interes panstwa wymaga natychmiastowego wejscia w zycie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego panstwa prawnego nie stoja temu na przeszkodzie.
Uchwalajac poprawke nr 17 Senat uznal, ze z punktu widzenia interesu panstwa nic nie stoi
na przeszkodzie, aby ustawa weszta w zycie po uptywie standardowego 14-dniowego okresu
dostosowawczego. Czas ten pozwoli w szczeg6lnosci na wydanie niezbednych przepisow

wykonawczych do ustawy.
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