
UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), zwanej dalej „p.w.p.”), wynika z konieczności wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 45). Projekt zawiera również szereg przepisów dostosowujących do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 737), zwanej dalej „EPC”, i Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 oraz z 1994 r. poz. 330), zwanego dalej „PCT”. Projekt zawiera również szereg przepisów o charakterze porządkującym lub wyjaśniającym występujące w praktyce wątpliwości interpretacyjne.
I. Zmiany związane ze zbliżeniem przepisów krajowych do przepisów Konwencji 
o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., oraz Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.
Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego niektóre instytucje prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w szczególności dostosowuje przesłanki uzyskania na wynalazek ochrony patentowej i wprowadza prawo do ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych.

Zmiany w art. 4 ust. 2 p.w.p. (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) wynikają z konieczności uwzględnienia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). Zgodnie z art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Zatem zgłoszenia w postaci elektronicznej powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich takim podpisem. Jednocześnie wnioskodawca nie uważa za pożądane wskazanie bezpośredniego odniesienia do tego przepisu rozporządzenia, a jedynie ogólne odniesienie do języka oraz do formy, uregulowanych odpowiednio przez przepisy prawa międzynarodowego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zmiana art. 19 ust. 1 i art. 128 p.w.p. zakłada, iż dowód pierwszeństwa jest wydawany na podstawie zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym. Przyjęcie takiego rozwiązania usuwa uchybienia natury legislacyjnej, gdyż zgłaszający mogą korzystać z uprzedniego pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia w Polsce zarówno przy dokonywaniu kolejnego zgłoszenia w kraju, jak i za granicą (art. 1 pkt 2 i 24 projektu).

Zmiana w zakresie art. 28 p.w.p. (art. 1 pkt 3 projektu) stanowi ujednolicenie terminologii stosowanej przez Prawo własności przemysłowej z terminologią stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich oraz aktów ją rewidujących. Również dodanie ust. 2 stanowi próbę ujednolicenia przepisów prawa krajowego z przepisami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Mimo braku obowiązku prawnego takiego zbliżenia regulacji, takie działanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknięcia obowiązywania różnych treści praw w odniesieniu do patentów obowiązujących na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jednocześnie, uwzględniając dotychczasowy dorobek prawny oraz rozwiązania polskiego systemu prawnego, nie jest konieczne, w opinii wnioskodawcy, zrezygnowanie ze wskazania, że za wynalazek nie uważa się wytwórców lub sposobów, których – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki – możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. W polskim porządku prawnym stanowi to odrębny warunek, podczas gdy w porządku zgodnym z EPC te warunki zawierają się w warunku dotyczącym nadawania się do przemysłowego stosowania (por. sprawy T 541/96, T 1336/13).
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2) przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym RP została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. Mając to na uwadze, nie jest zasadne utrzymywanie tak znaczących różnic w definiowaniu, co nie może zostać uznane za wynalazek, ponieważ w praktyce stanowi to wyłącznie ograniczenie dla polskich podmiotów prowadzących innowacyjną działalność, podczas gdy w tych samych okolicznościach patenty zagranicznych podmiotów podlegają procedurze tzw. walidowania na terenie RP.

Projekt doprecyzowuje przepis art. 29 ust. 1 pkt 2. Wyraźne ustalenie, iż nie podlegają opatentowaniu wytwory uzyskane czysto biologicznym sposobem hodowli roślin lub zwierząt, jest zgodne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, które wyraziły je w związku z dyrektywą nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawej wynalazków biotechnologicznych (Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998, str. 13) (wynika to zwłaszcza z art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy). Ponadto, dla zapewnienia spójności p.w.p. z systemem ochrony odmian roślin i ras zwierząt, niezbędne jest doprecyzowanie, iż nie jest możliwe uzyskanie patentu na wytwory uzyskiwane mikrobiologicznymi sposobami, o ile wytwory te są odmianami roślin lub rasami zwierząt. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dopuszcza udzielanie patentów na wynalazki, które nie są odmianami roślin lub rasami zwierząt, a których przedmiotem jest mikrobiologiczny sposób hodowli lub wytworów uzyskanych takim sposobem (art. 1 pkt 4 projektu).

Zmiana w art. 33 ust. 1 usuwa istotny brak wymogu wskazania w opisie problemu technicznego, który odgrywa kluczową rolę przy ocenie w szczególności poziomu wynalazczego rozwiązania. Ponadto projekt w ust. 3–31 przewiduje usunięcie przesłanki „bezpośredniego oddziaływania na materię”, co ma na celu również ujednolicenie polskiego systemu ochrony patentowej z Konwencją (art. 1 pkt 5 projektu).

Propozycja zawarta w art. 1 pkt 6 projektu zmierza do harmonizacji przepisu z art. 82 Konwencji oraz zasadą 44 przepisów wykonawczych do Konwencji, uzupełnionej o poprawkę dotyczącą określenia cech technicznych.

Projekt, nadając nowe brzmienie art. 37 p.w.p., poszerza możliwość wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (art. 1 pkt 7 projektu). 


Z kolei nowelizowany art. 47 p.w.p. wprowadza tzw. poszukiwanie typu międzynarodowego. Jest ono zgodne z art. 15 ust. 5 PCT i umożliwia przeprowadzenie tego typu poszukiwania w odniesieniu do zgłoszenia krajowego dokonanego w krajowym urzędzie patentowym.  Poszukiwanie to pozwala na uzyskanie przez zgłaszającego bardziej szczegółowych informacji o stanie techniki niż te otrzymywane w ramach poszukiwania prowadzonego przez urząd krajowy, ponieważ przyjmuje ono zakres międzynarodowy. Dzięki temu w stosunkowo wczesnej fazie postępowania zgłaszający ubiegający się o ochronę krajową będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym staraniu się o ochronę patentową swojego wynalazku w innych państwach w ramach systemu międzynarodowego PCT. Wprowadzana zmiana zbiega się w czasie z powstaniem, z dniem 1 lipca 2016 r., Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który, podobnie jak EPO, działa jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań (art. 1 pkt 8 projektu).


Zaproponowane brzmienie art. 49 doprecyzowuje przesłanki odmowy udzielenia patentu (art. 1 pkt 10 projektu).


Zmiany zaproponowane w art. 66 doprecyzowują zakres praw przysługujących uprawnionym z patentu (art. 1 pkt 11 projektu). Projektowana zmiana odpowiada praktyce, w szczególności w zakresie rozstrzygnięciu wprost, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej bez jego zgody, w czasie trwania patentu, przechowywania chronionego wynalazku lub produktu otrzymanego bezpośrednio chronionym sposobem.

Mając na uwadze spójność wspólnotowego i krajowego systemu ochrony, niezbędne jest uzupełnienie p.w.p o tzw. „przywilej hodowcy” przewidziany w art. 15 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.1994, str. 1, z późn. zm.) (art. 1 pkt 12 projektu).

Zmianie ulega również tytuł rozdziału 8, gdyż w dotychczasowym brzmieniu nie uwzględniał on zawartych w tym rozdziale przepisów dotyczących ograniczenia patentu (art. 1 pkt 13 projektu).

Dodanie art. 891 p.w.p. (art. 1 pkt 15 projektu) wprowadza procedurę umożliwiającą zmianę zastrzeżeń patentowych po udzieleniu patentu. Proponowana zmiana również stanowi próbę ujednolicenia systemu ochrony patentowej w Polsce i systemu ochrony patentowej na podstawie EPC. W celu umożliwienia przedsiębiorcy realizacji strategii defensywnej, w przypadku zakwestionowania ważności patentu, uprawniony z patentu ma możliwość ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę dotychczasowego zastrzeżenia niezależnego. W sytuacji skutecznego ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych decyzja o unieważnieniu patentu w zakresie, w jakim patent został unieważniony, wywiera skutek wsteczny, co znaczy, że jest skuteczna od dnia, w którym powstała ochrona patentowa (od daty zgłoszenia). Jest to spowodowane okolicznością, że z uwagi na pewność obrotu prawnego osoba, która nabyła to prawo, które jej się nie należało, nie może czerpać korzyści z niesłusznie nabytego prawa. W konsekwencji w odniesieniu do odpowiedzialności takiej osoby, zgodnie z art. 291 ustawy – Prawo własności przemysłowej, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Zaproponowana zmiana art. 932 ust. 4 p.w.p. porządkuje zasady przesyłania wykazów sekwencji nukleotydów lub aminokwasów (art. 1 pkt 16 projektu).  

Usuwa się również błąd redakcyjny zawarty w art. 933 ust. 2, zastępując błędnie użyty zwrot „wynalazki biotechniczne” prawidłowym „wynalazki biotechnologiczne” (art. 1 pkt 17 projektu).

II. Zmiany w pozostałym zakresie

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu polega na uzupełnieniu odesłania w tym przepisie do umowy międzynarodowej lub przepisów prawa UE zarówno do języka, jak i do formy, w jakich prowadzone jest postępowanie. Ma to na celu prawidłowe stosowanie w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE. Wobec tego zgłoszenia w postaci elektronicznej w postępowaniach prowadzonych na podstawie nowelizowanej ustawy powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich podpisem złożonym zgodnie z rozporządzeniem.

W zakresie pozostałych zmian projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, wprowadzając zmiany w redakcji art. 94 i art. 97 p.w.p., zarówno w zakresie pojęcia wzoru użytkowego, jak i jego użyteczności i nowości (art. 1 pkt 18 i 19 projektu). Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, wprowadzając zmiany w redakcji art. 94 i art. 97 p.w.p., zarówno w zakresie pojęcia wzoru użytkowego, jak i jego użyteczności i nowości. Proponowana nowa definicja wzoru przemysłowego umożliwia uzyskiwanie ochrony na niższym poziomie niż patent. Służy temu uproszczenie i ujednolicenie pojęć – wyeliminowanie zwrotu „użyteczność” i zastąpienie go zwrotem „przemysłowej stosowalności”, które jest już stosowane i interpretowane na gruncie ochrony patentowej. Ponadto oczekiwane jest umożliwienie formalnego niezaliczania dotychczas do wzorów użytkowych takich rozwiązań jak: wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable – wytwory, w których istotna jest powtarzalna struktura, mająca fizyczną postać, jednak trudny do zdefiniowania jest jeden z wymiarów, jak np. długość lub szerokość.

W uzupełnieniu do zmiany definicji wzoru przemysłowego konieczne jest doprecyzowanie liczby niezależnych zastrzeżeń ochronnych, przy zachowaniu możliwości objęcia różnych postaci przedmiotu zastrzeżeniami zależnymi. Przepisy art. 97 mają doprecyzować formalne wymagania dot. uzyskania prawa ochronnego na wzór przemysłowy.

Zmiany zaproponowane w art. 108 ust. 6 i art. 114 ust. 2 p.w.p. również mają charakter porządkujący związany z rezygnacją z opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego jako obowiązkowego elementu dokumentacji zgłoszeniowej (art. 1 pkt 21 i 22 projektu).

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 1173 ust. 3 i art. 118 ust. 1 p.w.p. dostosowują odesłania do wprowadzanych zmian (art. 1 pkt 23 i 24 projektu).

Nowelizacja rozszerza możliwość zwolnienia z opłat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemysłowe i znaki towarowe (art. 1 pkt 26 projektu). Jest to propozycja proinnowacyjna mająca na celu wspieranie uprawnionych, w szczególności osób fizycznych i przedsiębiorców na starcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Zmiana art. 236 p.w.p. (art. 1 pkt 28 projektu) wynika z przedstawianych przez przedsiębiorców postulatów w tzw. Białej Księdze Innowacji. Jednym z rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców w toku konsultacji było umożliwienie realizacji zadań rzecznika patentowego przez radców prawnych i adwokatów. Zmieniany art. 236 ust. 1 stanowi, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193). Na obecnym etapie świadomość i edukacja adwokatów i radców prawnych w zakresie technicznych i technologicznych aspektów innowacji pozwala na dopuszczenie tych zawodów do pełnienia funkcji profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Jednocześnie postępowania w przedmiocie patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych, z powodu ich technicznego charakteru, powinny pozostać w ramach uprawnień profesjonalnych pełnomocników mających odpowiednie przygotowanie zawodowe, poświadczone stosownym zaświadczeniem. Takie rozwiązanie może wpłynąć na zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, obniżenie kosztów tej pomocy oraz na rozwój sektora usług prawnych.

Ponadto wprowadzana zmiana w ust. 3 jednoznacznie przesądza, iż osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spoza UE oraz państwa członkowskiego EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej) mogą działać wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. W stosunku do tych osób wyłączone jest prawo do samodzielnego występowania przed Urzędem. Dotychczasowe brzmienie przepisu mogło budzić w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne (art. 1 pkt 27 projektu). 

Odnośnie sprzeciwów wnoszonych na podstawie art. 246 p.w.p., tj. wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, projekt rezygnuje z ich rozpatrywania przez kolegia orzekające do spraw spornych. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu lub w przypadku uznania sprzeciwu za zasadny będzie wydawana decyzja o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa i umorzeniu postępowania w całości lub części. Rozwiązanie takie jest konieczne w celu zachowania wydajności i sprawności przeprowadzonego postępowania sprzeciwowego. W efekcie prowadzi do uniknięcia sytuacji, w której w sposób pozytywny został rozpatrzony sprzeciw, a jednocześnie, w wyniku zaniechań po stronie uprawnionego, decyzja w tym zakresie nie może zostać w praktyce wyegzekwowana. Zgodnie z zasadą zawartą w art. 63 ust. 3, zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, a opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. W takiej sytuacji, w przypadku braku przekazania Urzędowi Patentowemu zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego, postępowanie, w wyniku którego sprzeciw został uznany za zasadny, nie spełniłoby swojego celu. Takie rozwiązanie wpływałoby w sposób negatywny na pewność w obrocie prawnym i gospodarczym.
Natomiast w przypadku podniesienia przez uprawnionego zarzutu, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa będzie rozpatrywana w trybie administracyjnym przez wyznaczonego przez Prezesa Urzędu eksperta lub zespół orzekający. Zaznaczyć należy, że podobnie jak dotychczas, stroną postępowania będzie również wnoszący sprzeciw, a Urząd będzie rozstrzygał sprawę w granicach sprzeciwu i będzie związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Również w tym zakresie sprzeciwy nie będą rozpatrywane w postępowaniu spornym, czego konsekwencją jest uchylenie art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. oraz zmiana art. 247 p.w.p. (art. 1 pkt 29 i 30 projektu). Projekt jednocześnie stanowi, iż rozpoznawanie spraw w postępowaniu sprzeciwowym należy do ekspertów. Przedmiotem proponowanej regulacji są zarzuty o charakterze merytorycznym. Wprowadzane rozwiązanie ma więc zapobiec celowemu przedłużaniu postępowania przez osobę zainteresowaną utrzymywaniem niepewności w obrocie prawnym, co zagraża interesom innych przedsiębiorców.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie uprawnień nadzorczych ministra właściwego do spraw gospodarki nad działalnością Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 260 p.w.p. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, a nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z tym konieczne jest doprecyzowanie uprawnień, jakie przysługują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru, obok środków o charakterze niewładczym, takich jak zalecenia lub opinie, które z samego charakteru nie wymagają regulacji na poziomie ustawy (art. 1 pkt 33–35 projektu). W konsekwencji celowe jest wprowadzenie sprawozdania z działalności Urzędu Patentowego, które ma stanowić instrument, dzięki któremu minister właściwy do spraw gospodarki będzie w sposób szczegółowy informowany o działalności Urzędu Patentowego. Ponadto projekt określa kadencję Prezesa Urzędu Patentowego na 5 lat, z możliwością pełnienia tej funkcji przez tę samą osobę nie więcej niż przez dwie kadencje. Długość kadencji ma stanowić równowagę dla uprawnień Prezesa Urzędu Patentowego, w szczególności w kontekście znaczącego wpływu na kształtowanie polityki państwa w zakresie własności przemysłowej i specyficznych środków prawnych, jakie przysługują Prezesowi Urzędu Patentowego wobec rzeczników patentowych (m.in. wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych, a także skreślenia lub odmowie skreślenia z tej listy; uprawnienie do zaskarżania uchwał organów samorządu do Sądu Najwyższego; zwrócenie się do organów samorządu o podjęcie uchwały w określonej sprawie, art. 25 i art. 56 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).

Projekt przewiduje w art. 267 ust. 3 p.w.p. możliwość skrócenia aplikacji eksperckiej do sześciu miesięcy. Z możliwości tej będzie można skorzystać, w przypadku gdy aplikację ekspercką będzie odbywał zatrudniony już w Urzędzie Patentowym pracownik służby, który dobrze zna specyfikę pracy w Urzędzie, a musi się jedynie nauczyć orzekania jako ekspert (art. 1 pkt 36 projektu).

Proponuje się także wprowadzenie regulacji związanych z wyłączeniem członka kolegium orzekającego do spraw spornych. Zgodnie z projektem wniosek o wyłączenie przewodniczącego lub członka kolegium będzie zgłaszany na piśmie lub ustnie do protokołu. O wyłączeniu członka kolegium orzekać będzie przewodniczący, a o wyłączeniu przewodniczącego kolegium lub całego kolegium orzekającego – inne kolegium orzekające. Dodatkowo przyjęto zasadę, że ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu przez kolegium rozpatrujące sprawę bez składania wyjaśnień przez eksperta, którego wniosek dotyczy (art. 1 pkt 37 projektu).
Projekt przewiduje także uporządkowanie przepisów regulujących kwestię roszczeń cywilnoprawnych, przysługujących uprawnionym w sytuacji naruszenia prawa z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 1 pkt 39 i 40 projektu). Przede wszystkim dokonuje się rozdzielenia odrębnych roszczeń, tj. uregulowanie roszczenia o zabezpieczenie dowodów w art. 2861 oraz tzw. roszczenia informacyjnego w art. 2862 p.w.p.. Obydwa roszczenia zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w ramach wdrożenia odpowiednio art. 7 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Taka systematyka wynika z okoliczności, że są to innego rodzaju roszczenia służące innym celom. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów uwzględnia okoliczność, że właściwe przedstawienie, uzyskanie i przechowywanie dowodów jest elementem o pierwszorzędnym znaczeniu dla ewentualnego dalszego ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej. Z kolei roszczenie informacyjne ma za zadanie umożliwić pozyskanie dokładnej informacji o pochodzeniu naruszających prawo towarów lub usług, o kanałach ich dystrybucji oraz identyfikacji wszelkich osób trzecich zaangażowanych w naruszenie, w celu dokładnego określenia skali naruszenia praw uprawnionego. Uporządkowanie przepisów w szczególności wyraża się w odpowiednim wskazaniu, że zabezpieczenie dowodów wymaga uprawdopodobnienia roszczenia z tytułu naruszenia prawa lub zagrożenia jego naruszenia, a celem w ten sposób dokonanego zabezpieczenia dowodów jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem. Wobec powyższego istotne jest odesłanie 
do art. 733 k.p.c., zgodnie z którym zabezpieczenie upada w przypadku niewniesienia pisma wszczynającego postępowanie we wskazanym przez sąd terminie. Ponadto uporządkowaniu uległo odesłanie do stosowania odpowiednich przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, gdzie dopuszczono rozpoznawanie spraw z zakresu zabezpieczenia dowodów na postępowaniu niejawnym, co jest istotne z uwagi na brzmienie akapitu drugiego art. 7 dyrektywy, zgodnie z którym: „Gdy środki zapewniające zachowanie dowodów są zastosowane bez wysłuchania drugiej strony, dotknięte tym strony są powiadamiane najpóźniej niezwłocznie po zastosowaniu środków. Na żądanie stron, których dotyczy wydana decyzja, w odpowiednim czasie po powiadomieniu o środkach odbywa się kontrola sądowa, włącznie z prawem do wysłuchania, i w toku której podejmowana jest decyzja o zmianie, odwołaniu lub potwierdzeniu środków.”. Rozwiązania zaproponowane w projektowanym art. 2862 ust. 9–11 stanowią natomiast wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygnatura akt SK 19/16), zgodnie z którym art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) w dotychczasowym brzmieniu jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego możliwości zabezpieczenia roszczenia przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń o naruszenie praw wyłącznych, tzw. roszczenie informacyjne. W zaproponowanym kształcie intencją projektodawcy jest zapewnienie proporcjonalności rozwiązania, przez zapewnienie silnego związku między realizacją roszczenia informacyjnego a roszczeniem o naruszenie prawa własności przemysłowej.
Mając na uwadze regulacje dotyczące zmiany w sposobie pełnienia nadzoru nad Urzędem Patentowym RP, w szczególności wprowadzenie kadencyjności Prezesa Urzędu, konieczne jest uregulowanie w przepisach przejściowych sytuacji do czasu przeprowadzenia naboru na to stanowisko (art. 4 projektu). Zgodnie z proponowanymi przepisami, nabór należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jednocześnie do czasu powołania nowego Prezesa Urzędu funkcję sprawuje dotychczasowy Prezes. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3-miesięcznego vacatio legis (art. 6 projektu), który jest odpowiednim okresem na przygotowanie się do wprowadzanych zmian.


Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej, w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania przepisów uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).


Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. 
Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). W związku z tym nie podlega notyfikacji zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.


Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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