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Uwagi ogolne

1. Projekt ustawy Prawo wilasnosci przemystowej dotyczy bardzo waznych zagadnien
prawnych i obejmuje szeroki zakres regulacji, przewidujac ochrong¢ prawna wynalazkow,
wzorow  uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadow scalonych, a ponadto - co juz nasuwa istotne zastrzezenia
- postgpowanie w sprawie “sprawdzenia” (?) nazw handlowych oraz postgpowanie w sprawie
“przyjmowania i wynagradzania” projektow racjonalizatorskich, a takze zadania oraz
organizacj¢ Urz¢du Patentowego.

W okresie poprzedzajacym przygotowanie opiniowanego projektu ustawy wiele kontrower-
sji budzit szeroki zakres przedmiotowy projektowanej ustawy. Autor niniejszej opinii wypo-
wiadat si¢ za jednolita regulacja (w formie jednej ustawy) kwestii zwiazanych z ochrona wy-
nalazkéw, wzoréw uzytkowych i wzoréw przemystowych, znakow towarowych i oznaczen
geograficznych
oraz topografii uktadéw scalonych; zawsze jednak z zastrzezeniem, ze tego rodzaju akt usta-
wowy musi by¢ bardzo dobrze przygotowany, powinien opiera¢ si¢ na jednakowych (lub
zblizonych) konstrukcjach prawnych, operowa¢ poprawna jednolita terminologia etc. Opi-
niowany projekt ustawy nie spetnia niestety, zadnego z wymienionych warunkow. Nie tylko
nie ujednolica on konstrukcji prawnych ochrony wyzej wymienionych przedmiotéw witasno-
$ci przemystowej, ale ponadto w wielu wypadkach prowadzi do pogorszenia dotychczasowe-
go stanu prawnego, przyjmuje chybione terminy i1 okreslenia, wprowadzajac takze terminolo-
giczny zamegt (zob. nizej - uwagi szczegdtowe). Niezbyt zrozumiaty jest cel prawny szczat-
kowej regulacji dot. nazw handlowych, natomiast préba normowania niektorych kwestii
zwiazanych z projektami racjonalizatorskimi (o niesprecyzowanej treSci znaczeniowej tego
terminu) zupetlie wykracza poza zakres pojeciowy okreslenia: “prawo wiasnosci przemysto-
wej”. Zastrzezenia budzi rdwniez tres¢ proponowanej regulacji dot. wspomnianych “projek-
tow racjonalizatorskich”.

2. Niezgodne z postanowieniami Konstytucji i przyjetymi zasadami legislacyjnymi jest
normowanie postgpowania w aktach wykonawczych do ustawy; zagadnienia proceduralne
stanowia materi¢ ustawowa 1 w zwiazku z tym musza by¢ przeniesione do tekstu ustawy.
Realizacja tego postulatu spowoduje jednakze gleboka zmiang konstrukcji projektowanej
ustawy. Jezeli za§ uwzgledni si¢ ponadto okolicznos¢, iz z projektu ustawy nalezy usunac
przepisy dotyczace projektow racjonalizatorskich oraz nazw handlowych (nie jest rowniez
uzasadnione wprowadzenie do tekstu projektu ustawy przepisOw dot. zadan i organizacji
Urzedu Patentowego), to wydaje si¢ oczywiste, iz tak glebokie zmiany tekstu projektu ustawy
powinny zosta¢ dokonane nie w toku prac komisji sejmowych, ale przez projektodawce
opiniowanego aktu ustawowego.

3. Nalezy wreszcie doda¢, Zze opiniowany projekt ustawy byl w przesztosci dwukrotnie
przedmiotem opinii ekspertow z Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrow. Byly to
opinie bardzo krytyczne, wskazujace ponadto w sposob szczegdtowy na bledy i1 potknigcia
popelnione przy opracowywaniu projektu ustawy. Niestety, autorzy projektu zlekcewazyli
przekazane zastrzezenia Rady Legislacyjnej. Sprawia to, Ze opiniowany tekst projektu ustawy
zawiera tak liczne btedy i uchybienia, iz nie jest w ramach niniejszej opinii ani celowe ani w
zasadzie nawet mozliwe wskazanie wszystkich wadliwych - czy wprost bigdnych - propono-
wanych przepiséw prawnych. Z tego wzgledu nizej - w uwagach szczegoétowych - sa podane
jedynie wybiorczo przyktady wadliwosci niektorych projektowanych przepisoéw prawnych.

4. Zdaniem autora niniejszej opinii tekst projektu ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej
powinien zosta¢ gruntownie przepracowany przez autoréw projektu, a nastgpnie skierowany
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do Rady Legislacyjnej w celu jego zaopiniowania i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Legislacyjnej wiasciwe jest jego skierowanie do postgpowania legislacyjnego w Sejmie.

I1. Uwagi szczegolowe

1) art. 1 ust. 2 - “wynagradza¢ projekty racjonalizatorskie”. Chodzi chyba o wynagradzanie
tworcoOw projektow, a nie samych projektow;

2) art. 3 - w my$l obowiazujacych przepisow przedsigbiorca lub podmiotem gospodarczym
jest rowniez jednostka organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej; ponadto np. art. 81
Kodeksu handlowego stanowi, iz spotka jawna “moze nabywac¢ prawa” (dotyczy to rowniez
spotki komandytowej, zob. art. 144 Kodeksu handlowego). Z niewiadomych powodéw pro-
jektowany art. 3 nie uwzglednia obowiazujacych przepisoOw prawa; brak jest natomiast w 0go-
le definicji “zglaszajacego (wynalazek, wzor itp.)”;

3) art. 6 ust. 1 pkt 1 - jaki sens ma zamieszczanie tego rodzaju “pot - definicji”? Art. 6 ust.
2 pkt 2 - co to jest “sprawdzanie przedrejestracyjne nazw handlowych”? - Jaki sens, charakter
prawny oraz skuteczno$¢ ma “wpis do wykazu nazw handlowych”? Kwestie te sa regulowane
prawidtowo w innych ustawach;

4) art. 7 - przepisy niecelowe, wykraczajace ponadto poza zakres “prawa wilasnosci prze-
mystowe;]”;

5) art. 8 ust. 1 - wadliwe jest zamieszczenie wzmianki o “prawie do wynagrodzenia” tworcy
wynalazku (etc.), ktéremu przystuguje prawo do patentu (prawa ochronnego);

6) art. 10 - przepis nie skorelowany z art. 6 ust. 1 pkt 1; blgdnie méwi si¢ tu o “prawie
wylacznego korzystania z wynalazku” (i wzoru uzytkowego). Urzad Patentowy nie udziela
“prawa wylacznego korzystania” ale “prawa wylacznego korzystania w sposéb zarobkowy
lub zawodowy” i to jeszcze ograniczonego co do czasu trwania oraz obszaru (terytorium RP).
Nieprawda jest takze, iz Urzad Patentowy wydaje decyzj¢ o udzieleniu takiego prawa “po
sprawdzeniu (...) czy sa spetnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa”, bo
jest to po prostu niemozliwe. Urzad Patentowy udziela takiego prawa, gdy nie stwierdzi braku
tego rodzaju warunkow, a nie - gdy stwierdzi zachowanie tych warunkow. Kwestie te sa od
dawna znane specjalistom i szeroko wyjasnione w piSmiennictwie z zakresu prawa wtasnosci
przemystowe;j;

7) art. 11 ust. 1 - zob. wyzej, pkt 6;

8) art. 11 ust. 4 - dlaczego tylko “w umowie migdzy przedsigbiorcami’?

9) art. 12 ust. 1 - co to za prawo pt. “prawo do uzyskania prawa wylacznego korzystania
(...)”. Zob. wyzej, punkty 3, 61 7;

10) art. 16 - brak jest uzasadnienia dla utrzymania prawa pierwszenstwa z wystawienia wy-
nalazku na wystawie - celowe jest tu dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego
(konwencji monachijskiej o udzielaniu patentow europejskich);

11) art. 20 - dlaczego tylko “za uzgodniona zaptata”? Co to znaczy: “przekazac (...) wyna-
lazek™?

12) art. 21 - “W przypadku przekazania wynalazku ...” - zob. pkt 11;

13) art. 22 ust. 3 1 4 - przepisy mato precyzyjne, poza tym wykraczajace poza zakres ustawy
- Prawo wlasnosci przemystowej;

14) art. 24 ust. 1 - w mysl projektowanego przepisu osoba trzecia poprzez umowe z
“przedsigbiorca” uzyskuje prawo do wynagrodzenia w wysoko$ci nie mniejszej niz 20%
“wynagrodzenia przystugujacego tworcy”. A je§li tworcy wynalazku nie przystuguje
wynagrodzenie, tylko prawo do patentu?

15) art. 26 ust. 1 - wynalazek nie moze by¢ “cz¢sécia” stanu techniki;
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16) art. 26 ust. 3 - proponowane rozwiazanie jest zupeknie nieuzasadnione, ponadto nie-
zgodne z konwencja monachijska;

17) art. 28 - nie “wykorzystywany”, ale “stosowany” (sposob);

18) art. 30 ust. 1 pkt 1 - zob. pkt 17;

19) art. 31; niezreczna redakcja - patent nie zawsze “trwa przez 20 lat”;

20) art. 42 ust. 2 - budzi zastrzezenia rozszerzanie pierwotnego zakresu zadanej ochrony;

21) art. 45 - nie jest uzasadnione utrzymywanie tego rodzaju ograniczenia wynalazcy lub
innego uprawnionego do patentu;

22) art. 57 - rozwiazanie trafne, ale sprzeczne z art. 10 ust. 1;

23) art. 58 - nieporadnos$¢ jezykowa; nie “udzielone patenty podlegaja wpisowi”, ale “o
udzieleniu patentu dokonuje si¢ wpisu do rejestru’;

24) Rozdzial 5. Prawa z patentu - patent jest prawem, a zatem nie chodzi tu o “prawa z
prawa (patentu), ale po prostu o “patenty”;

25) art. 68 ust. 1 pkt 1 - niezrozumiaty zwrot: “produktu bedacego przedmiotem wynalaz-
ku”; “przedmiotem wynalazku” moze by¢ okreslone rozwiazanie techniczne, a nie produkt
jako przedmiot materialny;

26) art. 70 ust. 2 1 3 - co to znaczy “uniemozliwiania korzystania”, poza tym dlaczego (ust.
3) “wszelkich” (wyjasnien)?

27) art. 71 ust. 1 pkt 2 - co to znaczy: “korzystanie z wynalazku dla celow panstwowych”, a
takze dlaczego w tym przepisie pojawia si¢ zwrot: “bez prawa wylacznosci”?

28) art. 72 - nalezy uwzgledni¢ rowniez panstwa cztonkowskie OECD, z ktérymi Polska
jest zwiazana unig celna;

29) art. 74 ust. 3 - rozwiazanie wadliwie zmienia stan dotychczasowy; bgdzie ono poza tym
podstawa niepotrzebnych spordéw i1 proceséw sadowych;

30) art. 75 - przepis wadliwie zredagowany (niezrgczny) 1 napisany zargonem;

31) art. 78 ust. 3 - przepis zredagowany wadliwie (niezrgcznie);

32) art. 80 przepis niezbyt jasny;

33) art. 84 ust. 3 - “patent nie jest dostatecznie uzywany” - wadliwa terminologia;

34) art. 85 - przepis zredagowany wadliwie (niezrecznie);

35) art. 87 - jak “zgoda” (licencja) moze by¢ “wykonywana’?

36) art. 95 - “zasady i tryb rozpatrywania oraz badania zgtoszenia” naleza do tzw. materii
ustawowej 1 nie moga by¢ regulowane rozporzadzeniem, tylko ustawa;

37) art. 97 ust. 2 - czy zawsze “przez dziesig¢ lat™?

38) art. 99 ust. 2 - przepis wadliwie zredagowany;

39) art. 100 - zob. wyzej, pkt 23;

40) art. 103 ust. 1 oraz ust. 2 - “tryb postgpowania” (ust. 1) oraz “zasady i tryb rozpatrywa-
nia” (ust. 2) naleza do materii ustawowej i nie moga by¢ regulowane rozporzadzeniem, tylko
ustawa,

41) art. 104 ust. 2 - przepis wadliwie zredagowany;

42) art. 138 ust. 2 - jak mozna “przedtuzy¢” prawo?

43) art. 157 - wadliwe 1 niezbyt zrozumiale jest przyj¢te uregulowanie dotyczace wyczer-
pania praw z rejestracji znakow towarowych. Dlaczego nie zastosowano rozwiazania podob-
nego do uregulowania (eksterytorialnego) wyczerpania patentu, zob. art. 72. Ponadto - celowe
jest oparcie si¢ rowniez 1 w tym przypadku na rozwiazaniu zawartym w art. 51 ust. 3 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (z 1994 r.) ;

44) art. 164 ust. 2 - nalezy odstapi¢ od wymagania dot. przeniesienia przedsigbiorstwa;

45) art. 165 ust. 3 - dlaczego tylko przez oznaczenie “lic.”?
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46) art. 175 ust. 2 - to nie oznaczenie geograficzne uzyskuje ochrong, ale okreslony pod-
miot prawny;

47) art. 196 1 nast. - przepisy do skreslenia jako nie nalezace do materii opiniowanej usta-
wy, nie okreslajace ponadto skutkow prawnych wpisu; o wadliwosci regulacji §wiadczy réw-
niez sformutowanie art. 196, zgodnie z ktorym nazwa handlowa jest nazwa, pod ktora przed-
sigbiorca prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza (...)”; przeciez np. spotki akcyjne weale nie mu-
sza prowadzi¢ dzialalnosci gospodarczej;

48) art. 245 - nie jest uzasadnione catkowite wylaczenie adwokatow i radcow prawnych ja-
ko petnomocnikow;

49) art. 294 1 295 - przyjeta regulacja ma charakter kadtubowy 1 nie okres$la (m.in ) spraw
podlegajacych wlasciwosci (kompetencji) Sadu Patentowego;

50) art. 309 ust. 1 - co to znaczy “osoba z nig zrownana’?

51) art. 327 - proponowana zmiana Kodeksu handlowego nie jest uzasadniona.

Warszawa, dnia 8§ maja 1998 r.



