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Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2019 r,, GMS-WP-173-156/19, dziatgjac na
podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sadzie Najwyzszym (t. Dz.U. z
2019r. poz. 825) w zatgczeniu uprzejmie przesytam uwagi Sadu Najwyzszego do rzqdowego

projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wfasnosci przemysfowey.
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SAD NAJWYZSZY

Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Studiow i Analiz Warszawa, dnia 1"{ sierpnia 2019 .

Sadu Najwyzszego

BSA1-021 - 208/19

UWAGI
do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo wiasnosci przemystowej
(druk sejmowy 3664)

1. Jak wynika z uzasadnienia opiniowanego projektu, wprowadzone zmiany dzielg sie na
dwie grupy. Do pierwszej nalezg zmiany zwigzane ze zblizeniem przepiséw krajowyzh do
przepiséw Konwendji o udzielaniu patentow europejskich (,Konwencja o patencie europejskim”)
sporzgdzonej w Monachium w dniu 5 paZdziernika 1973 r. oraz Uktadu o wspdtpracy patentowej,
sporzadzonego w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 .

2. Drobne zmiany majgce na celu lepsze dostosowanie przepiséw ustawy - Prawo
wiasnosci przemystowej (dalej: ,p.w.p.") do traktatdw miedzynarodowych w zasadzie nie nasuwaja
zastrzezen. Pozytywnie nalezy oceni¢ w szczegdlnosci ujednolicenie terminologii wystepujzcej w
polskiej ustawie z terminologia Konwencji patencie europejskim, co ma zapobiec rdznej tresci
praw udzielanych w trybie krajowym i konwencyjnym. Zasadne wydaje sie takZze wprowadzenie
tzw. poszukiwania typu migdzynarodowego (art. 47 ust. 5-7 p.w.p. w wersji wynikajgcej z projektu)
oraz dodanie do art. 69 ust. 1 p.w.p. - w $lad za rozporzgdzeniem Rady (WE) 2100/94 z dnia 27
lipca 1994 r. w sprawie wspdlnotowego systemu ochrony odmian roélin - przepisu
ustanawiajgcego  tzw. przywilej hodowcy. Najistotniejsza w tej grupie modyfikacji jest zmiana
polegajgca na wprowadzeniu mozliwosci ograniczenia patentu przez zmiane zastrzezen
patentowych (art. 89" pw.p. w wersji wynikajacej z projektu). Wprowadza to wieksza
elastycznos¢ w poréwnaniu z dostepng dotychczas mozliwoscig uniewaznienia patentu ,w czesci”,

3. W drugiej grupie przepiséow zmieniajgcych na uwage zastuguje problem roszczen
cywilnoprawnych przystugujgcych w razie naruszenia prawa z patentu lub innych praw wytgcznych
wlasnosci przemystowej. Od dawna budzi on kontrowersje w doktrynie. Projekt stara sie
uporzadkowa¢ niektére przepisy obowigzujgce w tej materii. Artykut 286" p.w.p. w obecnym
brzmieniu reguluje w ustepie pierwszym dwie kwestie istotne dla dochodzenia roszczen z tytutu
naruszenia  praw wiasnosci  przemystowej, tj. zabezpieczenie dowoddéw (pkt 1) oraz
,Zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajgcego patent (..) do ztozenia informacji,
ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczert okreslonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1,
o pochodzeniu i sieciach dystrybugji towardw lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce
prawdopodobne” (pkt 2). Projekt rozdziela unormowanie zabezpieczenia dowodéw oraz
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roszczenia informacyjnego pomiedzy dwa odrebne artykuty. | tak, zabezpieczenie dowoddw
naruszenia praw nadal unormowane ma by¢ w art. 286" p.w.p., natomiast regulacja roszczenia
informacyjnego

- w nowym art. 286°. Zmiana ta zastuguje na aprobate, gdyz umozliwia obszerniejsze i bardzie]
precyzyjne unormowanie dwoch roznych zagadnien. Jesli chodzi o zabezpieczenie dowoddw,
znowelizowany art. 286' w ust. 2 wymienia expressis verbis uprawdopodobnienie roszczenia z
tytutu naruszenia prawa lub zagrozenia jego naruszenia jako przestanke zabezpieczenia.
Dotychczas przestanka ta nie byta wymieniona w ustawie, ale doktryna postulowata wywiedzenie
jej z prowspéinotowej wyktadni art. 286' oraz z istoty instytucji zabezpieczenia dowodéw
w postepowaniu cywilnym.  Nowy jest przepis wigzgcy roszczenie o zabezpieczenie dowoddw
zcelem w postaci przeprowadzenia postepowania dowodowego przed sadem  (art. 286
ust. 3 wwersji wynikajgcej z projektu). Ponadto rozszerzone zostato odestanie do odpowiedniego
stosowania przepiséw o zabezpieczeniu dowoddw zawartych w k.p.c. (art. 286" ust. 8).

Wyodrebniony z ustepu 1 pkt 2) obecnego art. 286" nowy artykut 286> ma stanowi¢
implementacje art. 8 dyrektywy 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wiasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE z 30.04.2004 r, 17/t.2, L 157 5. 32-39) w odniesieniu
do praw wiasnosci przemystowej. Przyjeta w jego poprzedniej wersji konstrukcja zabezpieczenia
roszczen przez ztozenie informacji od poczatku budzita wiele watpliwoéci, zaréwno co do jej
zgodnosci z art. 8 dyrektywy, jak i stosunku do instytucji polskiego postepowania cywilnego
w 0gdlnosci. Projekt stara sie usungé niektdre z sygnalizowanych w doktrynie nieprawidtowosci i
juz z tego wzgledu zastuguje na aprobate. Zwraca uwage oddzielenie zobowigzania do udzielenia
informacji od zabezpieczenia dowoddw poprzez uregulowanie ich w dwdch odrebnych
artykutach, o czym juz byta mowa, a takze rezygnacja z wadliwego, zreszta czysto werbalnego
potraktowania pierwszego z nich jako zabezpieczenia roszczen zasadniczych. Juz wczesniej
doktryna skianiata sie, cho¢ nie bez wahan, ku uznaniu ,wniosku o zobowigzanie” potencjalnego
naruszyciela do udzielenia informacji za odrebne pomocnicze roszczenie materiainoprawne.
Zastrzezenia wywotuje natomiast postuzenie sie w proponowanym art. 286° ust. 1 terminem
Lnaruszajacy’. Zdaje sie on przesadza¢ o fakcie naruszenia prawa wytgcznego, podczas gdy
postepowanie w sprawie zobowigzania do ztozenia informacji nie tylko moze sie toczy¢ przed
wszczeciem postepowania w sprawie naruszenia, ale nawet bez zwigzku z nim (jezeli do wszczecia
postepowania zasadniczego w ogéle nie dojdzie). Zastrzezenia wywotuje takze uznanie w art. 282°
ust. 1 za przestanke wystgpienia z roszczeniem informacyjnym ,wykazania wiarygodnych
okolicznosci wskazujgcych na naruszenie patentu” (lub podobnych mu praw). Po pierwsze,
okolicznosci nie sg ,wiarygodne” lub ,niewiarygodne”, gdyz sg czyms obiektywnym; wiarygodny
powinien by¢ sposéb ich wykazania. Uzyte sformutowanie jest niezrecznym skrétem myslowym.
Przede wszystkim jednak przepis wprowadza przestanke nieznang dotad ustawie, a sformutowang
bardzo podobnie do innych, znanych od dawna (uprawdopodobnienie, wykazanie istotnego
prawdopodobieristwa). Mnozenie tak zblizonych poje¢ o niejasnym wzajemnym stosunku jest nie
tylko zbedne, ale wrecz wadliwe, gdyz generuje dodatkowe watpliwosci co do ich znaczenia i
wzajemnego stosunku.

Podobnie jak art. 286" p.w.p. w aktualnym brzmieniu, takze nowy art. 2867 nie formuiuje
wyraZznie obowigzku wytoczenia powoédztwa 0 naruszenie po wykonaniu obowigzku udzielenia
informacji przez domniemanego naruszyciela. Istnienie takiego obowigzku pojawia sie jednak
w kontekscie roszczenia o naprawienie szkody wyrzgdzonej wykonaniem obowigzku udzielenia
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informacji, ,jezeli uprawniony nie wszczat postepowania przeciwko naruszajgcemu patent lub
inne  prawo albo jezeli wykorzystat uzyskane informacje do celéw innych niz dochodzenie
roszczen, o ktdrych mowa w  ust. 11 2° (art. 2867 ust. 9-11). Obowigzek wszczecia przez
uprawnionego postepowania 0 naruszenie lepiej bytoby sformutowac wyraznie i w odrebnej
jednostce redakcyjnej.  Nawet w takim ujeciu bedzie to jednak tylko substytut wyraznego
zwigzania dochodzenia roszczenia informacyjnego z dochodzeniem roszczen zasadniczych, jak to
czyni dyrektywa 2004/48/WE. Zgodnie z art. 8 dyrektywy wystapienie z roszczeniem o udzielenie
informacji moze bowiem nastgpi¢ tylko ,w kontekscie postepowania dotyczacego naruszenia
prawa wiasnosci intelektualnej”, czyli postepowania zasadniczego.

W doktrynie zgtoszono istotne watpliwosci co do nadmiernie liberalnego ujecia w prawie
polskim szczegdlnego $rodka, jakim jest roszczenie informacyjne. Niedawny wyrok Trybunatu
Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r,, SK19/16 (DZ. U.z 2018 r., poz. 2302, OTK ZU A/2018,
poz. 74) dotyczyt wprawdzie zgodnosci z Konstytucjg obecnego art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.,
a juz nie pkt 2, ale problem wydaje sie réwnie aktualny na gruncie obydwu punktdw, a wiec takze
proponowanego brzmienia art. 286 ust. 1. We wspomnianym wyroku Trybunat pordwnywat
zakres ochrony przyznanej prawu wifasnosci przemystowe] z ochrong praw podmiotu
zobowigzanego do ujawnienia informacji wynikajaca z wolnosci gospodarczej i tajemnicy
przedsiebiorstwa. Trybunat uznat, ze sama mozliwos¢ wystgpienia o informacje bez koniecznosci
wszCzecia postepowania w sprawie naruszenia prawa wkasnosci przemystowej ingeruje w wolnos¢
gospodarczg wbrew zasadom okreslonosci przepiséw prawa i proporcjonalnodci. Zdaniem R.
Skubisza ,uzasadnienie wyroku zawiera watki, ktére mogg by¢ podstawg twierdzenia o
niezgodnosci z Konstytucjg takze art. 286 ust. 1 pkt 2) pw.p.” (zob. idem, [w:] Opus Auctorem
Laudat. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesor Monice Czajkowskiej-Dabrowskiej, Warszawa
2019, s. 242). Ten sam poglad mozna odnie$¢ do nowego art. 286° ust. 1 p.w.p. w brzmieniu
zaproponowanym w projekcie. '

Podsumowujac, zawarte w projekcie uregulowanie dotyczace roszczenia informacyjnego
niewatpliwie poprawia przepisy p.w.p. obowigzujgce w tej materii obecnie. Z drugiej jednak
strony nie zawiera unormowania kompleksowego, ktére wyeliminowatoby dalsze watpliwosci
dotyczace zaréwno zabezpieczenia dowoddw, jak i zharmonizowania roszczenia informacyjnego
z odpowiednimi instytucjami postgpowania cywilnego w ogdinosci. Liczne watpliwosci w tym
przedmiocie od lat formutowane byty w doktrynie (zob. A. Jakubecki [w:] System Prawa
Prywatnego - T. 14A, red.S. Skubisz, Warszawa 2012, 5.666 i n.. oraz przytoczona tam literature,
k. Zelechowski, [w:] P. Kostariski, £. Zelechowski, Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2014,
s. 493). Na marginesie komentowanego projektu trzeba ponadto zwrdci¢ uwage na bardzo
zréznicowang tre$¢ przepisdéw implementujgcych te same przepisy dyrektywy 2004/48/WE: w
pw.p. z jednej strony i w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r,, poz. 1191) z drugiej. Stan taki nie znajduje uzasadnienia i powinien
by¢ skorygowany w przysztosci.

Przepisy intertemporaine projektu prawidtowo rozgraniczajg prawo wiasciwe dla
postepowan 0 uniewaznienie patentu w zaleznosci od daty ztozenia wniosku o uniewaznienie -
przed lub po wejsciu w zycie znowelizowane] ustawy - oraz dla postepowan dotyczacych
sprzeciwu.
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