ZNACZENIE DLA BIZNESU

Dawid Sierzant

Rok 2015 obfitowat, a 2016 wciaz obfituje
w zmiany w zakresie przepiséw dotycza-
cych ochrony praw wiasnosci intelektual-
nej. Istotne nowosci tycza sie przepiséw
zwigzanych z ochrong patentéw, wzor-
nictwa przemystowego czy znakéw towa-
rowych. Zmian jest wiele. Sa to zaréwno
zmiany systemowe, jak i zmiany czysto
Jtechniczne”. Obejmuja swoim zasiegiem
zarébwno regulacje krajowe, jak i unijne.
W praktyce nowelizacje pociagaja za soba
dla przedsiebiorcéw dziatajacych w Polsce
dosy¢ istotne skutki. Powinni sie z nimi
zapoznac w szczegolnosci przedsiebiorcy
z branz, w ktérych ochrona wynalazku,
marki lub produktu jest istotna dla ich
biznesu, a takze ci, ktérzy chca skutecznie
chroni¢ wilasnos¢ intelektualng swojego
przedsiebiorstwa.

Nowelizacje przepiséw

Dla porzadku warto wymieni¢ nowelizacje

przepiséw chronologicznie, przyjmujac za

kryterium date wejscia w zycie:

a) ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie
ustaw regulujacych warunki dostepu
do wykonywania niektérych zawodow
(weszta w zycie 30 listopada 2015 r.);

b) nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000
r. Prawo wiasnosci przemystowej z 24
lipca 2015 r. (weszta w zycie 1 grudnia
2015r);

c) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia

2015 r. majaca na celu zblizenie usta-

wodawstw panstw cztonkowskich od-

noszacych sie do znakéw towarowych

(czes$¢ weszta w zycie 12 stycznia 2016

r., pozostate czesci wejda w zycie od 15

stycznia 2019 r.);

Rozporzadzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grud-

nia 2015 r. zmieniajace Rozporzadze-
nie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego

(weszto w zycie 23 marca 2016 1.);

&

e) nowelizacja ustawy z 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej
z 15 wrzes$nia 2015 r. (weszta w zycie
15 kwietnia 2016 1.).

Jak wida¢, wszystkie zmiany weszly juz
w zycie. Termin dla panstw cztonkowskich
na implementacje Dyrektywy 2015/2436
to styczen 2019 r. (w odniesieniu do wiek-
szosci przepiséw). W niniejszym artykule
zostang omowione jedynie dwie pierwsze
nowelizacje. O zmianach w prawie euro-
pejskim wspomne jedynie w wymiarze
bardzo praktycznym, tj. w zakresie istotnej
zmiany terminologii, z ktérg przedsiebior-
cy moga sie zetkna¢ w toku dziatalnosci
gospodarczej oraz w zakresie zmian wyso-
kosci optat za rejestracje i utrzymywanie
znaku towarowego w systemie unijnym.

Profesjonalnym
pelnomocnikiem przed
Urzedem Patentowym
w sprawach zwigzanych
z ochrona znakoéw
towarowych moze by¢

nie tylko rzecznik
patentowy, ale rowniez
radca prawny oraz

\ adwokat.

Z

Koniec monopolu rzecznikéw
patentowych w sprawach
znakéw towarowych

Dotychczas profesjonalnym petnomoc-
nikiem w postepowaniu przed Urzedem
Patentowym oraz przed Urzedem Unii
Europejskiej ds. Whasnosci Intelektual-
nej (EUIPO - dawniej OHIM) w sprawach

zgltoszeniowych - tj. w sprawach zwiaza-
nych z dokonywaniem zgtoszer oraz utrzy-
mywaniem ochrony znakéw towarowych
- mégt by¢ tylko rzecznik patentowy.
Istniat wiec w tym zakresie przymus ko-
rzystania z ustug rzecznika patentowego,
okreslany jako tzw. przymus rzecznikowski,
funkcjonujacy na wzér przymusu adwokac-
ko-radcowskiego obowiazujacego przed
sadami powszechnymi i przed Sadem Naj-
wyzszym. Inni petnomocnicy zawodowi, tj.
radcowie prawni i adwokaci, mogli do tej
pory reprezentowac strone przed Urzedem
Patentowym jedynie w tzw. postepowa-
niach spornych, czyli na etapie wystapienia
sporu co do rejestracji znaku towarowego
lub innego prawa wytacznego. Nie mieli
natomiast takiego uprawnienia w tzw.
postepowaniach zgloszeniowych, czyli
w postepowaniach zmierzajacych do uzy-
skania prawa ochronnego na znak towa-
rowy oraz zmierzajacych do utrzymywania
ochrony znaku, np. poprzez wnoszenie
opfat za kolejne okresy ochrony.

Majac na wzgledzie, ze prawo znakéw to-
warowych nie wymaga wiedzy technicznej,
lecz wiedzy stricte prawniczej, ustawodawca
— idac sladem innych panstw Unii Euro-
pejskiej — zdecydowat sie na zniesienie
przymusu rzecznikowskiego w tym za-
kresie. Obecnie, na podstawie nowelizacji
z 5 sierpnia 2015 r. (tzw. trzecia transza de-
regulacyjna), profesjonalnym petnomocni-
kiem przed Urzedem Patentowym w spra-
wach zwigzanych z ochrong znakéw towa-
rowych moze by¢ nie tylko rzecznik patento-
wy, ale réwniez radca prawny oraz adwokat.
Nalezy uzna¢, ze jest to krok w dobrg strone,
bowiem zgtoszenie znaku towarowego jest
czynnoscig stosunkowo prosta, podobnie
zresztg jak wnoszenie optat na konto banko-
we Urzedu Patentowego. W zwiazku z tym
nie byto powodu, aby ogranicza¢ uprawnie-
nia stron do wyboru innych petnomocnikéw
zawodowych w tym wzgledzie.
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Grace period, czyli

sposob na nielojalnych
wspotpracownikéw

Istotng zmiana na korzy$¢ innowacyj-
nych przedsiebiorstw przewidziang
w nowelizacji z 24 lipca 2015 r. jest wpro-
wadzenie tzw. ulgi w nowosci (z ang. grace
period lub period of grace). Cecha nowosci
stanowi warunek konieczny dla mozliwo-
$ci uzyskania patentu. Chodzi tutaj o no-
wos¢ w wymiarze globalnym. Innymi sto-
wy, patent moze zostac udzielony tylko na
wynalazek badZz rozwigzanie techniczne
wczesdniej nieobecne w stanie techniki.

W dotychczasowym stanie prawnym, je-
zeli np. wspotpracownik przedsiebiorcy
ujawnit publicznie wynalazek przed do-
konaniem jego zgtoszenia patentowego
przez przedsiebiorce w Urzedzie Patento-
wym (np. poprzez publikacje opisu wyna-
lazku w czasopismie naukowym lub bran-
zowym), to wylaczato to zasadniczo moz-
liwos¢ uzyskania ochrony patentowej na
takie rozwigzanie techniczne. Uznawano
bowiem, ze wynalazek taki pozbawiony
jest cechy nowosci.

Obecnie jest mozliwe uzyskanie paten-
tu jeszcze przez szes¢ miesiecy od dnia
ujawnienia wynalazku przez takiego
nielojalnego wspétpracownika lub jaka-
kolwiek inng osobe trzecig. W postepowa-
niu o udzielenie patentu nalezy wéwczas
wykaza¢, ze ujawnienie publiczne byto
,0czywistym naduzyciem” w stosunku do
przedsiebiorcy zgtaszajacego wynalazek
w Urzedzie Patentowym. Zaréwno ,nad-
uzycie’, jak i jego ,0czywisto$¢” sg klauzu-
lami generalnymi, ktére moga by¢ réznie
rozumiane. Znaczenie tych poje¢ zosta-
nie dookreslone dopiero przez doktryne
i praktyke orzecznicza. Nalezy jednak oce-
ni¢, ze jest to istotny krok w celu utatwienia
uzyskania przez przedsiebiorcéw ochrony
patentowej, w tym zwlaszcza przez przed-
siebiorcow, ktdérzy nie zabezpieczyli sie
nalezycie przed takim scenariuszem. Za-
bezpieczenie takie polega zazwyczaj na
zawarciu ze wspoétpracownikami odpo-
wiednich uméw o zachowaniu poufno-
$ci. Warto zaznaczy¢, ze opisywana ulga
w nowosci dotyczy nie tylko patentdw, ale
rowniez wzoréw uzytkowych.

Wzory przemystowe — powrét
do praw autorskich

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem
ustawy Prawo wiasnosci przemystowej
(art. 116), ochrona prawno-autorska nie
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miata zastosowania do wytworéw, ktére
zawierajg zarejestrowany wzér przemysto-
wy, po wygasnieciu prawa z rejestracji na
taki wzor.

Oczywiscie chodzi tutaj o wzory spetnia-
jace jednoczesnie cechy utworu w rozu-
mieniu przepiséw prawa autorskiego.
(W praktyce bedzie to zdecydowana wiek-
szo$¢ wzoréw.) Innymi stowy, wytaczono
mozliwos¢ kumulacji ochrony na podsta-
wie rezimu przepiséw prawa autorskiego
i prawa z rejestracji wzoru przemystowego.
Ma to dla przedsiebiorcéw duze znaczenie
praktyczne, bowiem ochrona prawa z re-
jestracji wzoru trwa maksymalnie 25 lat
od dnia zgloszenia, natomiast prawa
autorskie majatkowe trwaja az 70 lat od
dnia $mierci tworcy.

Istotng zmiang

na korzys¢ innowacyjnych
przedsiebiorstw
przewidziang

w nowelizacji z 24 lipca
2015 r. jest wprowadzenie
tzw. ulgi w nowosci.

Dotychczasowy stan prawny byt zatem
wyraznie korzystny dla przedsiebiorcow
,nieinnowacyjnych’, a wiec przedsiebior-
cow, ktorych model biznesowy opierat sie
na powielaniu wzornictwa juz istniejgcego
na rynku. Mogli oni do tej pory swobod-
nie eksploatowaé wzér przemystowy po
wygasnieciu jego ochrony, bez narazania
sie na zarzuty z tytutu naruszenia majat-
kowych praw autorskich. (Oczywiscie o ile
nie naruszali jednoczesnie innych przepi-
sOw prawa, np. ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji.)

W wyniku wejscia w zycie omawianej no-
welizacji z 24 lipca 2015 r,, art. 116 zostat
uchylony. Oznacza to powrét do kumu-
latywnej ochrony wzoréw przemysto-
wych i majatkowych praw autorskich.
Ochrona prawno-autorska takich wzoréw
bedzie zatem trwac nadal po wygasnieciu
prawa z rejestracji wzoru przemystowego.
W praktyce oznacza to ryzyko roszczen
ze strony uprawnionych do autorskich
praw majatkowych dla przedsiebior-
cow chcacych korzysta¢ ze wzoréw
w stosunku do ktorych ochrona juz

wygasta. Zmiana taka nastapita w wyni-
ku orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci Unii Europejskiej z 9 wrzesnia 2011 r.
w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09
(Flos), w ktérym to orzeczeniu Trybunat
przesadzit, ze kumulatywna ochrona
wzoréw przemystowych, bedacych jed-
noczesnie utworami, powinna trwac réw-
niez po ustaniu prawa z rejestracji wzoru
przemystowego.

Wzory przemystowe

- zgtoszenia w WIPO

Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. przewiduje
wprowadzenie do ustawy Prawo wiasno-
$ci przemystowej przepiséw regulujacych
kwestie rozpatrywania zgtoszern miedzy-
narodowych wzoréw przemystowych
w trybie tzw. systemu haskiego. W uprosz-
czeniu chodzi tutaj o dokonanie zgtosze-
nia wzoru przemystowego w wielu krajach
za pomocg jednego zgtoszenia, tj. przy
pomocy wniosku skfadanego w Swiato-
wej Organizacji Whasnosci Intelektualnej
(z ang. World Intellectual Property Orga-
nization, w skrécie WIPO) z siedziba w Ge-
newie. Jest to regulacja w zasadzie analo-
giczna do obowigzujacych juz uregulowan
odnoszacych sie do miedzynarodowych
znakéw towarowych, zgtaszanych w tzw.
systemie madryckim. Nowelizacja w tym
zakresie byta konieczna z uwagi na zobo-
wigzania wynikajace z uczestnictwa Polski
(od 23 grudnia 2003 r.) w systemie haskim.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze obecnie,
przede wszystkim z uwagi na mozliwos¢
prostego i szybkiego zarejestrowania
wzoréw wspdlnotowych w EUIPO, system
haski w Polsce nie jest popularny, a zgto-
szenia dokonywane w tym trybie naleza
do rzadkosci (wg danych WIPO na 2014 r.
z Polski pochodzi jedynie 31 zgtoszen).
System haski moze by¢ jednak atrak-
cyjny dla przedsiebiorcéw dziatajacych
poza Unia Europejska (np. w Rosji lub
w Chinach).

Zwolnienia z oplat za zgtoszenie znaku
towarowego i wzoru przemystowego
Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. wprowa-
dzita ponadto mozliwosci ubiegania sie
o czesciowe zwolnienie z optat urzedo-
wych zwigzanych ze zgtaszaniem znakéw
towarowych i wzoréw przemystowych.
Dotychczas zgtaszajacy mogt ubiegac sie
o zwolnienie jedynie przy zgtoszeniach
patentéw i wzoréw uzytkowych. Dodatko-
wo obnizono prég optaty naleznej w przy-
padku uzyskania takiego zwolnienia z 30
do 20% catej kwoty.



Z uzasadnienia nowelizacji wynika, ze usta-
wodawca kwestie te potraktowatjako szcze-
golnie istotng, mogaca mie¢ bezposrednie
przetozenie na polepszanie innowacyjnosci
polskiej gospodarki. W jego ocenie, nowa
regulacja przetozy sie bezposrednio na zna-
czacy wzrost liczby dokonywanych zgtoszen
krajowych. Gwoli Scistosci trzeba pamietac,
ze dotychczas obowiazujace opfaty trudno
uznac¢ za wygdrowane. Przyktadowo, opta-
ta za zgtoszenie wynalazku wynosi obecnie
550 zt, wzoru przemystowego 330 zt, znaku
towarowego do trzech klas 550 zt. Dla po-
réwnania, zgtoszenie popularnych znakéw
Unii Europejskiej to koszt rzedu 850 euro za
jeden znak.

Rejestr dodatkowych praw
ochronnych (SPQ)

Przepisy nowelizacjiz 24 lipca 2015 r. zobli-
gowaty Urzad Patentowy do prowadzenia
nowego rejestru, tj. rejestru dodatkowych
praw ochronnych (SPC - supplementary
protection certificate). Dodatkowe pra-
wo ochronne to — upraszczajac - prawo
majace na celu przedtuzenie ochrony na
produkty lecznicze lub produkty ochro-
ny roslin, wytwarzane wedtug wynalazku
chronionego patentem jeszcze po jego
wygasnieciu (przez maksymalnie pie¢ lat
od wygasniecia patentu). Takie przedtuze-
nie ma zrekompensowac uprawnionemu
z patentu z tej dziedziny nauki okres fak-
tycznej niemoznosci korzystania z opaten-
towanego wynalazku w czasie pomiedzy
zgtoszeniem patentowym a uzyskaniem
pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu produktu leczniczego lub produktu
ochrony roslin. W przypadku innowacyj-
nych produktéw — zwtaszcza lekdw - okres
oczekiwania na pozwolenie na dopuszcze-
nie do obrotu moze by¢ bardzo dtugi, np.
z uwagi na koniecznos$¢ przeprowadzenia
testéw klinicznych.

Dotychczas informacje o dodatkowych
prawach ochronnych byty publikowane
w rejestrze patentowym, co powodowato
ryzyko wprowadzenia w bfad co do cha-
rakteru udzielonego prawa i powigzania
z ochrong patentowga wynalazku. Ponadto
odszukanie informacji na temat dodatko-
wego prawa ochronnego byto utrudnio-
ne. Ten stan rzeczy ma ulec zmianie wraz
z wprowadzeniem dodatkowego, specjal-
nego rejestru. Przedsiebiorcom chcacym
wprowadzi¢ na rynek produkt genetycz-
ny umozliwi to uzyskanie bardziej przej-
rzystej informacji odnosnie do tego, czy
moga tego dokonac.

Listy zgody — utatwienie

w rejestracji znakow
towarowych

Kolejna zmiana wprowadzona nowelizacjg
z 24 lipca 2015 r. stanowi ukton w strone
podmiotéw ubiegajacych sie o prawo
ochronne na znak towarowy. Dzieki tej
zmianie umozliwiono rejestracje znaku to-
warowego identycznego lub podobnego
do znaku juz zarejestrowanego (lub wcze-
$niej zgtoszonego) na rzecz innej osoby,
jezeli osoba ta wyrazita na to pisemna zgo-
de (tzw. list zgody, ang. letter of consent).
Wczesniejsza praktyka Urzedu Patentowe-
go wykluczata taka mozliwos¢, gtéwnie
z uwagi na brak wyraznej podstawy praw-
nej. Problem listéw zgody zostat rozwia-
zany w omawianej nowelizacji, w ktérej
dopuszczono mozliwo$¢ uzyskania listu
zgody w formie pisemnej.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze nowelizacja
w tym zakresie — mimo Zze wielokrotnie
wskazywana jako bardzo istotna — stracita
mocno na znaczeniu z uwagi na kolejng
nowelizacje z 15 wrzesnia 2015 r., ktéra we-
szta w zycie w dniu 15 kwietnia 2016 r. W jej
wyniku Urzad Patentowy zostat w ogole
zwolniony z obowiazku badania kolizji po-
miedzy zgtoszonym znakiem a istniejacym
znakami towarowymi. Urzad zajmie sie
taka kolizja tylko na skutek sprzeciwu wia-
Sciciela wczesniejszego znaku.

Niemniej listy zgody pozostaty w ustawie,
lecz w nieco zmienionej formie. Mianowicie
sprzeciw wlasciciela znaku wczesniej-
szego bedzie nieskuteczny, jezeli wcze-

$niej wydal on zgtaszajagcemu pisemny
list zgody. Z jednej strony zatem, uzysku-
jac od wtasciciela wczesniejszego znaku
list zgody, wykluczamy ryzyko zwigzane
z rejestracjg znaku towarowego (tj. z nie-
pewnoscig prawna zwigzang z oczekiwa-
niem na to, czy wniesie on sprzeciw wobec
naszego zgtoszenia). Z drugiej nalezy mie¢
na wzgledzie, ze podjecie préby uzyskania
listu zgody doprowadzi do powziecia przez
wiasciciela znaku wczedniejszego wiedzy
0 naszym zgtoszeniu. Jezeli nie monitoruje
on stale zgtoszen wptywajacych do Urzedu
Patentowego i EUIPO, wéwczas mdégtby sie
on o naszym zgtoszeniu nie dowiedzie¢.

Pozostate zmiany zwigzane
znowelizacjg z 24 lipca 2015 .
Pozostate zmiany obejmuja doprecyzowa-
nie zasady wyptat wynagrodzenia twor-
com:

wynalazku,

wzoru uzytkowego,

wzoru przemystowego,

topografii uktadu scalonego.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, je-
zeli strony nie postanowig inaczej w umo-
wie, wynagrodzenie bedzie wypfacane
twoércy w catosci lub w czesciach, przy
czym catos¢ wynagrodzenia (lub jego
pierwsza rata) bedzie ptatna najpdzniej
w ciggu dwdch miesiecy po uzyskaniu
pierwszych korzysci z wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego.
Natomiast pozostate raty beda wyptaca-
ne nie pdzniej niz do uptywu pieciu lat od
daty uzyskania tych pierwszych korzysci.
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Zmiana dotyczy réwniez wynalazkéw
biotechnologicznych z zakresu genety-
ki i zostata spowodowana koniecznoscia
uwzglednienia w polskim porzadku praw-
nym wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej w sprawie C-428/08
(Monsanto Technology). W wyroku tym Try-
bunat wskazat jako konieczne natozenie
na zgtaszajacych wynalazki biotechnolo-
giczne obowigzku ujawnienia zaréwno
w opisie patentu, jak i w zastrzezeniach
patentowych przemystowego zastosowa-
nia sekwencji lub czeiciowej sekwencji
genu.

Doprecyzowano réwniez przepisy doty-
czace skutkéw dziedziczenia praw ochron-
nych na znaki towarowe. Prawa uzyskane
w wyniku spadkobrania beda mianowicie
podlegaty wpisowi do rejestru znakéw to-
warowych jako wspdlne prawa ochronne.

Koniec OHIM-u

i wspolnotowego znaku
towarowego

Na koniec najwazniejsze zmiany wynikaja-
ce z prawa europejskiego. Czes$¢ sposrod
Czytelnikéw prawdopodobnie zetkneta

sie z Urzedem ds. Harmonizacji Rynku We-
wnetrznego w Alicante, zwanym potocz-
nie OHIM (ang. Office for Harmonization
in the Internal Market). Urzad ten zajmowat
sie rejestrowaniem tzw. wspéilnotowych
znakéw towarowych, czyli znakéw o za-
siegu obejmujacym terytorium catej Unii
Europejskiej.

Z dniem 23 marca 2015 r. OHIM przeksztat-
cit sie w Urzad Unii Europejskiej ds. Wta-
snosci Intelektualnej (EUIPO - ang. Euro-
pean Union Intellectual Property Office).
Z kolei wspélnotowy znak towarowy
zmienit nazwe na znak towarowy Unii
Europejskiej. Z dniem wejscia w zycie no-
welizacji wszystkie dotychczasowe wspol-
notowe znaki towarowe zostaty automa-
tycznie przeksztatcone w znaki towarowe
Unii Europejskiej lub zgtoszenia znakéw
towarowych Unii Europejskiej. Warto za-
pamietac¢ nowg terminologie, gdyz nalezy
sie spodziewac, ze jeszcze przez jaki$ czas
bedzie ona stosowana zamiennie ze stara.

Ponadto zmieniono opfaty za udzielenie
prawa ochronnego na znak towarowy
oraz przedtuzenie ochrony. Optate ob-

nizono jedynie przy zgtoszeniu znaku
towarowego w jednej klasie (o 50 euro).
Natomiast przedsiebiorca, ktéry zgtosit
lub chce zgtosi¢ znak towarowy w trzech
klasach dobr i ustug — co byto dotychczas
reguty, bowiem za zgtoszenie w trzech kla-
sach optata byta taka sama jak za zgtosze-
nie w jednej klasie, czyli 900 euro - zaptaci
1050 euro, a zatem wiecej o 150 euro niz
dotychczas.

Optaty bedg sie ksztattowaty nastepujaco:
optata za zgtoszenie znaku w jednej
klasie débr i ustug — 850 euro;
optata za druga klase débr i ustug
- 50 euro;
optata za kazda nastepna klase débr
i ustug — 150 euro;
optata za przedtuzenie ochrony w jed-
nej klasie débr i ustug — 850 euro;
optata za przedtuzenie drugiej klasy
débr i ustug — 50 euro;
optata za przedtuzenie kazdej nastep-
nej klasy débr i ustug — 150 euro.

Dawid Sierzant
radca prawny,
kancelaria Domanski Zakrzewski Palinka sp.k.



