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ponizej przedstawiam stanowisko Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych w sprawie
nowelizacji art. 236 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej. Zwracam sig z uprzejma prosba
o rozwazenie mozliwoéci ewentualnego wykorzystania sformutowanych nizej propozycji
w procesie formutowania senackich wnioskéw o charakterze legislacyjnym.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostgpu do
wykonywania niektérych zawodow (druk sejmowy 2331, druk senacki 957) — wprowadzita,
miedzy innymi, zmiany dotyczace art. 236 ust. 1i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ktorg dalej okreslamy jako ,P.w.p.”.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 236 ust. 1i3 P.w.p.:

,1. Petnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzgdem Patentowym w sprawach
zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen oraz utrzymywaniem ochrony
wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych , znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych moze by¢ tylko, z wyjatkiem ust.2, rzecznik
patentowy.”

,3. Osoby niemajace miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej moga w sprawach, o ktérych mowa w ust.1, dziata¢ tylko za posrednictwem
rzecznika patentowego.”

Dotychczasowa regulacja prawna rdznicuje sytuacjg prawng stron postepowania
przed Urzedem Patentowym RP, w sprawach wskazanych w ust. 1, w zaleznosci od ich
miejsca zamieszkania wzglednie siedziby. Podmioty krajowe majg petng zdolnosc
postulacyjna, moga dziata¢ samodzielnie przed Urzgdem Patentowym RP, jezeli jednak
zamierzajg dziata¢ przez petnomocnika, krag mozliwych petnomocnikéw jest ograniczony do
rzecznikow patentowych.



Podmioty niemajace miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej pozbawione sa zdolnosci postulacyjnej, moga dziata¢ tylko przez rzecznika
patentowego.

Nalezy podkredlié, ze w szeregu krajow Unii Europejskiej podmioty nie bedace
rezydentami réwniez pozbawione s3 zdolnosci postulacyjnej w postepowaniu przed
krajowym Urzedem Patentowym, niezaleznie od tego, czy osoba nie bedaca rezydentem
pochodzi z obszaru Unii Europejskiej, czy tez spoza tego obszaru. Bezwzgledny przymus
dziatania nie-rezydenta poprzez petnomocnika krajowego obowigzuje na terenie -
Niemiec,Butgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, totwy, Rumunii, Stowacji, Stowenii,
Szwecji.

Zgodnie z art. 8 ustawy ,deregulacyjnej” z dnia 25 czerwca 2015 r.:

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wifasnosci przemystowej (Dz. U.z 2013
r. poz. 1410) w art. 236:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Petnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzgdem Patentowym w
sprawach zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen orz
utrzymywaniem ochrony wynalazkéw, produktéw leczniczych oraz produktow
ochrony roslin, wzoréw uzytkowych, wzorow przemystowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadow scalonych moze by¢ rzecznik patentowy lub
osoba $wiadczaca ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001
r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. 2011 r. Nr 155, poz. 925, z péén. zm.) zwanej
dalej ,ustawg o rzecznikach patentowych”.”;

2) po ust. 1 dodaje sie ust. 1' w brzmieniu:

,11. Petnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w
sprawach zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgloszen oraz
utrzymywaniem ochrony znakéw towarowych moze by¢ rzecznik patentowy,
adwokat, radca prawny lub osoba $wiadczaca ustugi transgraniczne w rozumieniu
ustawy o rzecznikach patentowych.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,3. Osoby niemajace miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawach, o ktérych mowa w ust. 1 i 1' moga dziata¢ za posrednictwem
odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. Obowiazek ten
nie dotyczy oséb majacych miejsce zamieszkania lub siedzibe na obszarze Unii
Europejskiej, panstwa cztonkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym



Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej.

Polska Izba Rzecznikdow Patentowych proponuje nadanie art. 8 ww. ustawy
,deregulacyjnej” nastgpujgcego brzmienia:

LJArt. 8

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej ( Dz. U. z 2013 r. poz.
1410) w art. 236:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Petnomocnikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawach
zwiazanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen oraz utrzymywaniem ochrony
wynalazkéw, produktéw leczniczych oraz produktéow ochrony roélin, wzorow
uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i
topografii uktadéw scalonych moie by¢ rzecznik patentowy lub osoba $wiadczaca
ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach
patentowych (Dz. U. 2011 r. Nr 155, poz. 925, z p6Zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg o
rzecznikach patentowych”.”;

4 poust. 1 dodaje sie ust. 1'w brzmieniu:

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Osoby niemajace miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawach, o ktérych mowa w ust. 1 i—1* moga dziata¢ tylko za
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Uzasadnienie zmian proponowanych przez Polskg lzbe Rzecznikéw Patentowych:

Unormowanie objete art. 8 ww. ustawy, ktére nie ma charakteru deregulacyjnego i
dotyczy przepisu usytuowanego poza ustawg o rzecznikach patentowych (regulujacej
warunki dostepu i zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego) — zostato wtaczone
do ustawy o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu do wykonywania niektorych
zawodéw - jako odpowiedz polskiego ustawodawcy na pismo Komisji Europejskiej
skierowane do éwczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radostawa Sikorskiego
wzywajace do "usuniecia uchybienia”, polegajacego na tym, ze "przepisy ustawy Prawo
wtasnosci przemystowej /.../ wydajq sie ograniczac swiadczenie ustug transgranicznych przez
rzecznikéw patentowych z innych paristw cztonkowskich" (pismo Komisji Europejskiej z dnia
23 stycznia 2014 r., znak: 2013/4303;C(2014)256 final).

Art. 8 nadajacy nowe brzmienie art. 236 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, w
wersji przyjetej przez Sejm RP , z jednej strony — nie uwzglednia w petni
zalecen Komisji Europejskiej, z drugiej za$ strony -
wyraznie wykracza poza zakres jej oczekiwan.

Komisja Europejska krytycznie odniosta sig do art. 236 P.w.p., z uwagi na to, iz przepis
ten — ,uniemozliwia ustugodawcom niemajgcym siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rzeczywiste Swiadczenie ustug transgranicznych w Polsce dla oséb niemajgcych
miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postepowaniach
przed Urzedem Patentowym, ale takze uniemozliwia ustugobiorcom majqcym miejsce
zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybrania rzecznika
patentowego z innego paristwa cztonkowskiego, jako petnomocnika strony w
postepowaniach przed Urzedem Patentowym.” (str. 4 ww. pisma).

Komisja Europejska odwotata si¢ do utrwalonego orzecznictwa Trybunatu, zgodnie z
ktérym — ... swobodne Swiadczenie ustug obejmuje nie tylko swobode
ustugodawcy w oferowaniu i wykonywaniu ustug dla ustugobiorcow zamieszkatych lub
majqcych siedzibe w panstwie cztonkowskim innym niz paristwo, na ktdrego terytorium
znajduje sie ustugodawca, lecztakze swobode przyjmowania ustug lub
korzystania, jako ustfugobiorca nieskrepowany ograniczeniami,z usfug
oferowanych przez ustfugodawce majqgcego siedzibe w
innym panstwie cztonkowskim.” (str. 4 ww. pisma).

Komisja Europejska wyrazita ocene, iz — ... artykut 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej i Artykufy 16 i 19 Dyrektywy Ustugowej wykluczajq przepisy prawa krajowego,
takie jak Artykut 236 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, na
mocy ktéregouniemozliwia sie rzecznikom patentowym z innych
parstw czftonkowskich rzeczywiste swiadczenie usfug na terytorium



Rzeczypospolitej Polskiej i poprzez ktory wymogi dyskryminacyjne sq natozone na
ustugobiorcow.” (str. 5 ww. pisma).

Art. 236 ust. 1 w wersji przyjetej przez Sejm RP realizuje czesciowo postulat Komisji
Europejskiej poprzez wprowadzenie zapisu zapewniajgcego osobom swiadczgcym ustugi
transgraniczne mozliwo$¢ zastepowania stron w postepowaniach przed Urzedem ,w
sprawach zwiqzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszeri oraz utrzymywaniem
ochrony” przedmiotow wtasnosci przemystowe;.

Dezyderat Komisji Europejskiej nie zostat natomiast zrealizowany w art. 236 ust. 3,
ktory — wyeliminowat osoby $wiadczace ustugi transgraniczne z grona petnomocnikéw
reprezentujgcych osoby niemajace miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej w postepowaniach przed Urzedem Patentowym ,w sprawach
zwiqzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen oraz utrzymywaniem ochrony”.

Kolejna usterka, ktoéra pojawita sie w zdaniu 1-szym art. 236 ust.3, polega na
pominieciu stowa ,tylko”, ktére wystepuje zarowno w dotychczasowej wersji tego przepisu,
jak i w pierwotnym przedfozeniu rzgdowym. Pominiecie tego stowa skutkuje zniesieniem
przymusu dziatania podmiotu zagranicznego za posrednictwem petnomocnika krajowego. Co
wigcej, brak wyrazu ,tylko” w tekscie uchwalonym przez Sejm skutkuje wewnetrzng
sprzecznoscig ust. 3, poniewaz w zdaniu 2-gim mowa jest o ,obowigzku” dziatania za
posrednictwem petnomocnika.

Zachowanie uchwalonej przez Sejm redakcji art. 236 ust.3 powoduje, ze niejasnym
staje sie status osob z obszaru ,Unii Europejskiej, panstwa cztonkowskiego, Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej”, poniewaz nie jest wiadomym z jakiego
obowigzku w istocie sa one zwolnione.

W tym stanie rzeczy mozliwe sg rézne interpretacje przepisu art. 236 ust.3 przy czym
kazda z tych interpretacji wydaje sie by¢ niezamierzona przez ustawodawce, a jednoznacznie
niekorzystna dla gospodarki narodowej, poniewaz przewidujgca wieksza swobode dziatania
dla podmiotéw zagranicznych, niz dla polskich.

I tak, mozliwe jest przyjecie, iz podmiot z terenu Unii etc. jest nie tylko zwolniony:
— z obowiazku dziatania za posrednictwem profesjonalnego petnomocnika, ale rowniez

— ma petng swobode wyboru petnomocnika rowniez spoza kregu petnomocnikéw
profesjonalnych wskazanych w ust. 1 art. 236.



Brzmienie art. 236 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej w wersji przyjetej przez
Sejm RP zdecydowanie wykracza poza zakres zadan Komisji Europejskiej co najmniej w
dwaoch kwestiach.

Po pierwsze, Komisja Europejska nie wymaga od polskiego ustawodawcy zniesienia
przymusu rzecznikowskiego wobec oséb majacych miejsce zamieszkania lub siedzibe na
obszarze Unii Europejskiej, panstwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej. W tym miejscu ponownie przywotujemy przyktad 11 krajow Unii
Europejskiej (Niemiec, Butgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, totwy, Rumunii, Stowacji,
Stowenii, Szwecji), w ktérych obowigzuje bezwzgledny przymus dziatania nie-rezydenta
poprzez petnomocnika krajowego, réwniez w tych przypadkach gdy nie-rezydent pochodzi
z obszaru Unii Europejskiej.

Po drugie, Komisja Europejska nie ingeruje w stosunki wewnetrzne w naszym kraju.
W szczegolnosci nie domaga sie dopuszczenia do postepowania przed polskim Urzedem
Patentowym w sprawach dotyczacych znakéow towarowych — polskich adwokatow i
polskich radcow prawnych.

Przyznanie adwokatom i radcom prawnym uprawnienia do zastgpowania stron we
wskazanych wyzej postepowaniach wyraznie wykracza poza cele deregulacji, ktorymi,
zgodnie z uzasadnieniem rzgdowego projektu ustawy, maja by¢ — usuniecie wzglednie
ograniczenie barier w dostepie do zawodéw regulowanych, w przedmiotowym przypadku —
w dostepie do zawodu rzecznika patentowego.

Wskazanych wyzej czynnosci w zadnym razie nie mozna utozsamiac ze swiadczeniem
pomocy o charakterze wytgcznie prawnym. Podstawowym zadaniem petnomocnika na
etapie poprzedzajagcym zgtoszenie jest przeprowadzenie badan dotyczacych wszelkich
oznaczen chronionych na rzecz konkurentéw po to, aby unikng¢ kolizji z cudzymi,
wczesniejszymi oznaczeniami, identycznymi wzglednie podobnymi, chronionymi wzglednie
uzywanymi w odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych. Ustawa o rzecznikach
patentowych zalicza je do sfery pomocy technicznej swiadczonej przez rzecznika
patentowego. Kolejna czynnos$¢ wykraczajgca poza sfere pomocy prawnej to state
monitorowanie rynku w celu wyeliminowania z obrotu prawnego oznaczern podobnych,
ktére mogtyby zagrozic sile dystynktywnej znaku chronionego na rzecz klienta.
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