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Warszawa, 9 kwietnia 2021 .
KL/156/116/ED/2021

Pan

Jarostaw Gowin

Wiceprezes Rady Ministréw

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Pani
Edyta Demby-Siwek
Prezes Urzedu Patentowego RP

Szanowni Paristwo,

majac na uwadze poprawe warunkéw wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz eliminacje barier
prawnych rozwoju przedsiebiorczosci Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje zmian do ustawy
z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo wilasnosci przemystowej, jednoczesnie zwracajac sie z prosbg o ich
wykorzystanie w toku prac nad nowelizacjg przepiséw ustawy.

MAciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

W zatgczniku:
Propozycje zmian Konfederacji Lewiatan do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci

przemystowej
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Propozycje zmian Konfederacji Lewiatan do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci
przemystowej (dalej PWP)

Publikacja przez Urzad wraz ze sprawozdaniem ze stanu techniki (art. 47 ust. 1 i 4) wstepnej oceny
dotyczacej wymogu jednolitosci zgloszenia i spetnienia warunkéw wymaganych do uzyskania patentu
(art. 47 ust. 3)

Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedstawiona sugestia przyczyni sie do zwiekszenia mozliwosci oceny
pogladu Urzedu Patentowego RP wzgledem zdolnosci patentowej zgloszonego rozwigzania oraz
zasadnos¢ sktadania przez strony trzecie uwag do majgcego rozpoczgé sie whasciwego postepowania.

Badanie przez Urzad Patentowy RP w postepowaniu sprzeciwowym oraz spornym, analogicznie do
postepowania zgtoszeniowego, uprawnienia do korzystania z pierwszenstwa (tzn. wprowadzenie
przepisu podobnego do art. 48 dla postepowania sprzeciwowego i spornego)

Konfederacja Lewiatan zwraca uwage, ze obecnie brak jest analogicznych przepisdw do regulacji
zawartych w art. 48, ktdre zaktadatyby konieczno$¢ badania zasadnosci uznania pierwszeristwa réwniez
na etapie postepowania sprzeciwowego i spornego, ktére to badanie w postepowaniu zgtoszeniowym
pierwszenstwa dla wynalazku moze mieé kluczowe znaczenie przy ocenie jego zdolnosci patentowe;j
w postepowaniu sprzeciwowym oraz spornym. Wynika to z faktu, ze zaréwno nowo$¢, jak i poziom
wynalazczy ocenia sie w oparciu o stan techniki, ktérego zakres zalezy od uznania lub braku uznania
pierwszenstwa dla wynalazku. Nieprawidtowe uznanie pierwszenstwa moze w konsekwencji skutkowa¢
wykluczeniem z postepowania spornego dokumentu ze stanu techniki, w Swietle ktérego sporny
wynalazek nie ma zdolnosci patentowej.

Wprowadzenie zapisu przyznajacego pierwszenstwo postepowaniu sprzeciwowemu oraz
postepowaniu wszczetemu z wniosku o uniewaznienie patentu nad rozpoczetym jui postepowaniem
o0 ograniczenie patentu przez zmiane zastrzezen patentowych (art. 89%)

Zaproponowana zmiana jest zgodna z Konwencjg o patencie europejskim i zawarta w zasadzie
R. 93(2) EPC, zgodnie z ktdrg postepowanie sprzeciwowe pefni funkcje nadrzedna nad postepowaniem
o ograniczenie (limitation) czy nawet uniewaznieniem (revocation) patentu z wniosku uprawnionego.
Stosownie do przepisow Konwencji wnioski uprawnionego o ograniczenie lub uniewaznienie patentu nie
sg przyjmowane, jezeli w toku jest postepowanie sprzeciwowe. Z kolei w przypadku, gdy w trakcie
trwania postepowania z wniosku o ograniczenie lub uniewaznienie patentu ztozony jest sprzeciw,
postepowanie z wniosku uprawnionego jest umarzane i moze on skladaé stosowne wnioski w toku
postepowania sprzeciwowego. Tym samym, wskaza¢ mozna, ze Europejski Urzad Patentowy przyznaje
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nadrzedng role postepowania spornego i tak samo powinno by¢ w postepowaniu spornym przed
Urzedem Patentowym RP.

Poprzez wprowadzenie sugerowanej zmiany mozliwa bedzie eliminacja sytuacji, w ktérych uprawniony
moze sktadac kolejne wnioski o zmiane zastrzezen, co powadzi do blokowania postepowania spornego.

Uchylenie rozdziatu 5' pwp dotyczacego dodatkowego prawa ochronnego (ang. Supplementary
Protection Certificate, dalej: ,SPC”) w zwigzku z uregulowaniem tej materii w rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 469/2009

Majac na uwadze, ze przestanki udzielania i uniewazniania SPC zostaly regulowane w rozporzadzeniu
469/2009 stosowanym bezposrednio w prawie polskim, za btedne uznajemy ich zawarcie w przepisach
PWP. Dodatkowo, warto podkresli¢, ze przepisy odnoszace sie do uniewaznienia SPC zawarte w PWP s3
niespdjne z przepisami rozporzadzenia. W pewnym zas zakresie nie wspotgraja ze soba.

Za jedyne dopuszczalne przepisy, ktére moglyby pozosta¢ w rozdziale 5! PWP Konfederacja Lewiatan
uwaza te dotyczace szczegdtowych wymogdw, jakim miatyby podlega¢ wnioski o udzielenie SPC, a takze
te odnoszace sie do wpiséw do rejestréw urzedowych i licenciji.

Stosowanie takich samych terminéw przewidzianych w art. 242 ust. 1 do podmiotow krajowych oraz
zagranicznych, skrdécenie terminu wynikajacego z art. 242 ust. 2 do dwéch miesiecy, a takie
wykluczenie stosowalnosci art. 242 ust.3 w postepowaniu spornym (art. 255')

Przyznanie podmiotom zagranicznym diuzszego o jeden miesigc terminu na zajecie stanowiska, przy
uwzglednieniu mozliwosci komunikacji elektronicznej, wydaje sie by¢ nieuzasadnione i stronnicze
wzgledem tych podmiotdw. Majac na uwadze przyspieszenie postepowan przed Urzedem Patentowym
RP za zasadne nalezy przyjac¢ skrocenie terminu przewidzianego w art. 242 ust. 2. W przypadku
koniecznosci przedtozenia ttumaczenia przysiegtego z jezyka obcego na jezyk polski mozina rozwazyé
wprowadzenie zastrzezenia, ze samo tflumaczenie moze zosta¢ zfozone w terminie pdzniejszym niz sam
dokument. Przedstawiona uwag zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna mie¢ zastosowanie réwniez
do podmiotdw krajowych.

Uwzgledniajgc potrzebe zapewnienia mozliwie szybkiego zakoriczenia postepowant spornych,
istotne jest takie wykluczenie stosowalnosci art. 242 ust. 3 dla wskazanych postepowan. Co wiece],
wskazujemy na konieczno$é¢ sktadania w postgpowaniu spornym dowodéw w jezyku polskim,
a w przypadku ztozenia nieprzettumaczonych dowoddéw w wyznaczonym terminie uznanie ich za
nieztozone.
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Zniesienie wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskiwaniu dostepu do akt postepowania (art.
251 ust. 2)

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, ze zniesienie tego wymogu pozytywnie wplynie na
przejrzystos$¢ postepowania oraz umozliwi stronom trzecim sktadanie na biezgco uwag do juz toczacego
sie postepowania. Uwzgledniajgc nowelizacje PWP z dnia 16 pazdziernika 2019 r. wprowadzajaca art. 37
umozliwiajgcy przeredagowywanie zastrzezen patentowych do czasu wydania ostatecznej decyzji
0 udzieleniu patentu w sposob rozszerzajacy pierwotny zakres zgdanej ochrony pod warunkiem
ujawnienia jako przedmiot rozwigzania w opisie zgtoszeniowym z dnia jego zloienia, propozycja ta
wydaje sie by¢ kluczowa.

Dopuszczamy rowniez mozliwos¢ chocby zapewnienia dostepu lub publikacji sktadanych przez
zgtaszajgcego w toku postepowania zmienionych zastrzezen patentowych.

Przygotowanie wytycznych okreslajacych katalog zachowan, ktére uzasadnialyby wydawanie przez
Kolegium Orzekajace ds. Spornych Urzad Patentowy RP postanowienia o prekluzji dowodowej
w postepowaniu spornym (art. 255° ust. 5), a takze objecie prekluzja dowodowga wszelkich wnioskéw
stron

W swietle obowigzujgcych przepiséw, Urzad Patentowy RP nie mozliwosci wystarczajgcego
dyscyplinowania stron w przypadku nadmiernego przewlekania przez nie postepowania. Co wiecej,
nalezy zauwazy¢, ze przepis art. 255° ust. 5 nie obejmuje wnioskdw stron postepowania.

Woprowadzenie zasady rozstrzygniecia postepowania spornego na jednej rozprawie, a wiec w czasie
jednego posiedzenia Kolegium Orzekajacego ds. Spornych

Zaproponowane rozwigzanie pokrywa sie z praktyka stosowang w postepowaniach przed Europejskim
Urzedem Patentowym. Zgodnie z praktyka Europejskiego Urzedu Patentowego, po fazie pisemnej
postepowania, w ktdrej strony w okreslonych terminach majg mozliwos¢ sktadania wszelkich dowoddw
i twierdzen, rozstrzygniecie w danej instancji uzyskiwane jest na jednym posiedzeniu (Wydziaty do Spraw
Sprzeciwdw oraz analogicznie apelacja na jednym posiedzeniu Komisji Odwotawczej).

Potaczenie spraw z kilku wnioskéw o uniewaznienie tego samego patentu

Opowiadamy sie za wprowadzeniem mozliwosci potgczenia wnioskdw o uniewaznienie tego samego
patentu ztozonych przez réine podmioty do jednego postepowania. Wskazujemy jednoczesnie,
ze analogiczne rozwigzanie funkcjonuje juz przed Europejskim Urzedem Patentowym.
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Proponowane rozwigzania majgce na celu ochrone przed naduiywaniem procesowych srodkéw
ochrony praw wiasnosci intelektualne;j:

— w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne dodanie nowego przepisu (art. 36z
ust. 10), ktory bedzie wskazywat, ze za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w art. 36z ust. 1
(nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania podmiotéw uprawnionych do obrotu detalicznego
produktami leczniczymi i przedsiebiorcéw zajmujgcych sie obrotem hurtowym produktami
leczniczymi w ilosci odpowiadajacej potrzebom pacjentéw) nie uwaza sie sytuacji, w ktérej brak
jego realizacji wynika z zaistnienia wyjgtkowych okoliczno$ci, w szczegéinosci w przypadku
udzielenia przez sad zabezpieczenia zakazujgcego wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego;

— w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, Srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyroboéw medycznych, dopisanie w art. 34 ust. 1 dodatkowej
okolicznosci zwalniajacej wnioskodawce z odpowiedzialnosci za brak zapewnienia ciggtosci dostaw,
w sytuacji, w ktdrej niewykonanie zobowigzania jest skutkiem udzielenia przez sad zabezpieczenia
zakazujgcego wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego;

— w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, Srodkéw spoiywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych, odstgpienie od wymogu wykazania
dostepnosci leku w obrocie juz na etapie sktadania wniosku o objecie refundacjg (uchylenie art. 10
ust. 1 pkt 2), badZ wprowadzenie obowigzku przedstawienia dowodu dostepnosci bezposrednio
przed wydaniem decyzji refundacyjnej lub po przedstawieniu projektu obwieszczenia
refundacyjnego — pod sankcjg wygasniecia decyzji refundacyjnej.

Zwracamy sie z proébg o przyjecie naszych postulatéw a w przypadku watpliwosci badz dalszych

rozbieznosci prosimy o mozliwo$é¢ dialogu w przedstawionym temacie.

Konfederacja Lewiatan, KL/156/116/ED/2021
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