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Maciej Gajos’, Rafat Witek?

Petnomocnicy uprawnieni do reprezentowania stron
przed Jednolitym Sgdem Patentowym

1. Wstep

Rozpoczecie dzialalnosci przez Jednolity Sgd Patentowy (Unified Patent
Court - UPC) zbliza sie wielkimi krokami. Jurysdykcja UPC bedzie obejmowac
24 panstwa unijne i bedzie on wytacznie wlasciwy w zakresie orzekania o waznosci
i naruszeniach patentow o jednolitym skutku, jak réwniez w sprawie patentéw euro-
pejskich i dodatkowych certyfikatow ochronnych dla wynalazkéw chronionych tymi
patentami. Nalezy sie spodziewa¢, iz system patentu europejskiego o jedno-
litym skutku bedzie oddziatywat takze na sytuacje przedsiebiorcow z panstw
pozostajacych formalnie poza nim — takich jak np. Polska. Beda oni mogli
sktada¢ wniosek o nadanie ich patentom europejskim jednolitego skutku i dochodzi¢
ochrony przed UPC. Co wiecej, przedsiebiorcy, ktérych produkty lub ustugi znajdag
sie na terytorium jakiegokolwiek panstwa uczestniczacego w systemie, muszg sie
liczy¢ z ryzykiem naruszenia patentu jednolitego i wszczeciem przeciwko nim poste-
powania przed UPC.

W tym artykule pragniemy sie skupi¢ na jednym zagadnieniu o istotnym zna-
czeniu praktycznym, mianowicie mozliwosci petienia funkcji petnomocnika upraw-
nionego do wystepowania przed UPC. Jak sie przekonamy, Porozumienie o UPC?

1 Maciej Gajos — jest prawnikiem, doktorantem w Katedrze Prawa Miedzynarodowego i Europejskiego na Uni-
wersytecie Wroctawskim. W 2019 r. ukonczyt studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wroctawskiego. W 2022 r. uzyskat tytut LL.M. na Uniwersytecie w Amsterdamie. Wspdipracuje
z kancelarig WTS Rzecznicy Patentowi — Witek, Sniezko i Partnerzy.

2 Rafat Witek — jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku, partnerem i wspotzatozycielem kancelarii WTS
Rzecznicy Patentowi — Witek, Sniezko i Partnerzy, mgr inz. biotechnologii, polskim i europejskim rzecznikiem
patentowym specjalizujgcym sie w ochronie i komercjalizacji wynalazkéw z dziedziny biotechnologii i farmacji
oraz sporach patentowych dotyczacych produktéow farmaceutycznych.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN
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wprowadza w tym zakresie pewne zasadnicze wymogi. Profesjonalne zastepstwo
procesowe ma charakter obowigzkowy i wyr6zni¢ mozna dwie kategorie upraw-
nionych petnomocnikéw. Pierwsza kategoria, znacznie szersza, obejmuje petnomoc-
nikéw z panstw-stron Porozumienia o UPC: moga by¢ nimi prawnicy wystepujacy
przed sadami krajowymi tych panstw. W drugiej kategorii bedg sie miesci¢ petnomo-
cnicy z panstw pozostajgcych poza systemem patentu jednolitego, takich jak Polska,
przy czym grupa ta bedzie znaczaco zawezona: naleze¢ do niej beda tylko euro-
pejscy rzecznicy patentowi, ktérzy dodatkowo bedg w stanie wykazac sie posiada-
niem odpowiednich kwalifikacji. W tym tekScie przyjrzymy sie dokfadnie witasciwej
regulacji w tym zakresie.

Najpierw jednak kilka stow o postepach w trwajgcych pracach nad urucho-
mieniem UPC.

2. Prace przed uruchomieniem UPC - aktualizacja

Zgodnie z art. 89 Porozumienia, wejdzie ono w zycie w pierwszym dniu
czwartego miesigca po ztozeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Niemcy, ktére to
z kolei ma nastapi¢ z chwilg, gdy UPC stanie sie operacyjny. Obecnie trwa okres
przejsciowy, ktory rozpoczagt sie z chwilg ztozenia przez Austrie jako trzynastego
panstwa-strony Porozumienia jej dokumentu ratyfikacyjnego w styczniu 2022 r.

Chociaz wczesniej wskazywano jako prawdopodobny termin rozpoczecia
dziatalnosci przez Sad ostatni kwartat 2022 lub poczatek 2023 r., to na chwile
obecng, wobec czasochtonnych prac zwigzanych z wdrozeniem systemu informa-
tycznego, bardziej realnym terminem wydaje sie potowa przysztego roku. Nie
zmienia to jednak faktu, ze w ostatnich miesigcach niewatpliwie poczyniono istotne

postepy.

Szereg waznych krokéw podjeto w szczegdélnosci podczas posiedzenia komi-
tetu administracyjnego, ktore odbyto sie 8 lipca 2022 roku w Luksemburgu. Warto
odnotowac przedstawienie przez komitet doradczy listy rekomendowanych kandyda-
tow na sedziow UPC (rozmowy kwalifikacyjne mialy miejsce wiosng). Uchwalono
ostateczna wersje regulaminu postepowania przed Sadem* oraz tabele optat, ktére
obowigzujg od 1 wrzesnia. Potwierdzono rowniez lokalizacje lokalnych i regionalnych
oddziatdbw Sgdu Pierwszej Instancji. Zajmowano sie wreszcie juz tak praktycznymi
kwestiami jak ubezpieczenie medyczne i socjalne os6b zatrudnionych w Sadzie.

4 https://lwww.unified-patent-court.org/sites/default/files/
ac_04_08072022_rop_annex_2_en_final_for_publication.pdf
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3. Obowigzkowy charakter zastepstwa procesowego

Przechodzac do analizy rezimu prawnego w zakresie petnomocnikéw upraw-
nionych do reprezentowania stron przed UPC, przede wszystkim nalezy odnotowac,
ze profesjonalne zastepstwo procesowe ma charakter obligatoryjny. Strony
moga dokonywac czynnosci procesowych tylko za posrednictwem petnomocnikdw.

W pierwszej kolejnosci Porozumienie w art. 48 ust. 1 wskazuje jako petno-
mocnikdéw prawnikéw uprawnionych do wystepowania przed sadem umawiajg-
cego sie panstwa cztonkowskiego.

Tym samym wprowadza sie odestanie do wewnetrznych przepisow poszcze-
go6lnych panstw, ktére sg stronami Porozumienia. To prawo krajowe bedzie okreslac,
kto moze by¢ peinomocnikiem przed UPC.

Przyktadowo: gdyby Polska byla strong Porozumienia, kwestie te rozstrzy-
galby art. 87(1) ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania
cywilnego, ktory to stanowi, iz w postepowaniu w sprawach wtasnosci intelektualnej
obowigzuje zastepstwo stron przez adwokatéw, radcow prawnych i rzecznikdw
patentowych. Dodatkowo, w roli petnomocnika moze wystepowac przedstawiciel
organizacji, do ktorej zadan statutowych nalezg sprawy popierania wtasnosci
przemystowej i udzielania pomocy twércom projektow wynalazczych — w sprawach
zwigzanych z ochrong wlasnosci przemystowej (ust. 4). Zwolnienie z obowigz-
kowego zastepstwa procesowego nastepuje tylko w sprawach, w ktérych warto$¢
przedmiotu sporu nie przekracza 20,000 tys. ztotych (ust. 2), jak rowniez moze o nim
zdecydowa¢ sad, na wniosek lub z urzedu, jezeli okolicznosci, w tym stopien
zawitosci sprawy, nie uzasadniajg obowigzkowego zastepstwa (ust. 3). Przepis ten
nie bedzie mogt jednak znalez¢ w tym przypadku zastosowania z tego prostego
powodu, ze Polska do systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku nie
przystapita. Legitymacje polskich petnomocnikéw uprawnionych do wystepo-
wania przed UPC determinuje zatem art. 48 ust. 2. Porozumienia.

4. Petnomocnicy z panstw, ktore nie sg stronami
Porozumienia o UPC

Postanowienie art. 48 ust. 2 wprowadza alternatywe dla prawnikéw uprawnio-
nych przed sagdami umawiajacych sie panstw jako petnomocnikéw przed UPC. Ot6z,
zgodnie z jego brzmieniem, strony moga by¢ takze reprezentowane przez euro-
pejskich rzecznikéw patentowych, ktérzy sa uprawnieni do petnienia obowia-
zkéw zawodowych petnomocnikéw przed Europejskim Urzedem Patentowym
zgodnie z art. 134 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich (EPC)®

5 https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%200%20udzielaniu%20patent%C3%B3w
%20(Konwencja%200%20patencie %20europejskim)_0.pdf
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i ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat europejski
uprawniajacy do rozstrzygania sporéw patentowych.

Podkresli¢ nalezy, ze przepis ten bedzie miat fundamentalne znaczenie dla
okreslenia sytuacji petnomocnikéw z tych panstw, ktére sa stronami EPC, natomiast
nie przystapity do UPC: panstw europejskich zaréwno nalezacych do Unii Europej-
skiej, jak i tych pozostajgcych poza nig. Mowa w tym wypadku chociazby o Hisz-
panii, Polsce - cztonkach UE, ale takze Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

4.1 Status europejskiego rzecznika patentowego

Porozumienie o UPC odsyta tym razem nie do przepiséw krajowych, ale
do konwencji EPC. Jej art. 134 okresla wymagania w zakresie tego, kto moze byé
europejskim rzecznikiem patentowym, t.j. moze reprezentowac¢ osoby fizyczne lub
prawne w postepowaniu ustanowionym konwencjg. Warunkiem wpisu na liste
zawodowych przedstawicieli prowadzong przez Europejski Urzad Patentowy (EPO)
jest posiadanie przez dang osobe fizyczng obywatelstwa umawiajgcego sie panstwa,
jak réwniez siedziby firmy lub miejsca zatrudnienia w umawiajgcym sie panstwie
oraz zdania europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (ust. 2).

Art. 134 ust. 3 wprowadzat przy tym tzw. klauzule dziadka, ktora stanowita
dos¢ chetnie wykorzystywang Sciezke zwolnienia z europejskiego egzaminu
kwalifikacyjnego. W kazdym z umawiajgcych sie panstw w okresie roku od jego
przystgpienia do EPC (w przypadku Polski okres ten byt liczony od 1 marca 2004 r.)
o wpis taki mogta ubiega¢ sie kazda osoba bedgca obywatelem tego panstwa,
posiadajgca w nim siedzibe firmy lub miejsce zatrudnienia, a przy tym upowazniona
do reprezentowania w sprawach patentowych oso6b fizycznych lub prawnych przed
centralnym urzedem wiasnosci przemystowej tego panstwa. Jezeli warunkiem
otrzymania takiego upowaznienia nie bylo uzyskanie specjalnych kwalifikacji
zawodowych, niezbedne byto wykazanie co najmniej piecioletniego doswiadczenia.

Oficjalna lista europejskich rzecznikéw patentowych dostepna jest na stronie
EPQ®. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego sg konieczne, jednak
same w sobie niewystarczajgce do wystepowania w roli petnomocnika przed UPC.
Jak wynika bowiem z art. 48 ust. 2, niezbedne jest dodatkowo posiadanie
odpowiednich kwalifikacji.

4.2 Posiadanie odpowiednich kwalifikacji

Porozumienie o UPC upowaznito komitet administracyjny do okreslenia
wymogow dotyczgcych kwalifikacji na gruncie art. 48 ust. 2. Komitet administra-
cyjny zrealizowat te delegacje, wydajac 22 lutego 2022 r. decyzje?, w ktérej

6 https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html
7 https://'www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_22022022_rev_e_0.pdf
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okreslit warunki uzyskania certyfikatu europejskiego uprawniajacego do roz-
strzygania sporéw patentowych. Decyzja obowigzuje od 15 czerwca 2022 r. Na jej
podstawie mozemy zidentyfikowac trzy Sciezki uzyskania przez europejskich rzecz-
nikow patentowych uprawnien niezbednych do reprezentowania stron przed UPC.

4.2.1 Ukonczenie kursu w zakresie postepowan w sprawach
europejskich sporéw patentowych

Zgodnie z regulg 2 decyzji, certyfikat moga otrzymac tylko europejscy
rzecznicy patentowi, ktérzy ukonczyli odpowiednie szkolenie w zakresie postepowan
w sprawach europejskich sporéw patentowych. Co wymaga szczegolnego podkres-
lenia, certyfikat taki moze by¢ wydany przez akredytowane uniwersytety i inne insty-
tucje edukacyjne Swiadczgce ustugi non-profit w zakresie edukacji wyzszej lub
edukacji zawodowej — wymaga sie jednak, by byly to podmioty z siedzibg
w panstwach czionkowskich UE (nie muszg to by¢ panstwa-strony Porozumienia o
UPC). W kompetencje do wydawania certyfikatow zostato réowniez wyposazone Cen-
trum Szkoleniowe UPC w Budapeszcie. Decyzja okresla szczego6towo warunki
uzyskiwania akredytacji (reguty 6-8).

Decyzja formutuje réwniez wymagania co do kursu konczacego sie uzys-
kaniem certyfikatu. Okresla ona podstawe programowg, w ktérej ma miesci¢ sie
m.in. wprowadzenie do nauk o prawie, w tym prawie europejskim, rola, organizacja i
dorobek orzeczniczy Trybunatu Sprawiedliwosci UE w zakresie patentow, jednolita
ochrona patentowa w UE, funkcjonowanie UPC i postepowanie przed nim (reguta 3).
Kurs powinien obejmowacé co najmniej 120 godzin wyktadéw i zaje¢ praktycznych;
musi by¢ zakoriczony pisemnym oraz ustnym egzaminem (reguta 4).

4.2.2 Posiadanie dyplomu studiow prawniczych

Co wiecej, zgodnie z regutg 11, europejscy rzecznicy patentowi, ktérzy
posiadajg dyplom ukonczenia studiéw prawniczych licencjackich lub magisterskich
(ew. zdali rownowazny egzamin) beda uznawani za posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje w rozumieniu art. 48 ust. 2 i bedg mogli wnioskowa¢ o wpisanie ich na
liste uprawnionych petnomocnikow.

4.2.3 Dodatkowe Sciezki uzyskania kwalifikaciji
przewidzianew okresie przejsciowym

Jedno z kluczowych rozwigzan, jakie wprowadza decyzja komitetu administra-
cyjnego, dotyczy okresu przejSciowego (reguta 12). Okres ten potrwa przez rok od
wejécia w zycie Porozumienia o UPC, ktére to, jak wskazywaliSmy wczesniej, wcigz
nie nastgpito. Decyzja formutuje tym samym swojg wiasng ,klauzule dziadka”.
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Mianowicie, warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji zostanie spet-
niony przez europejskiego rzecznika patentowego, jezeli ukoriczyt on jeden
z wymienionych enumeratywnie kurséw lub uzyskat jeden ze wskazanych
w decyzji certyfikatow. Decyzja wymienia 13 uznawanych kurséw/certyfikatow.
WSsrdd nich znajduje sie miedzy innymi kurs ,Zusatzstudium Gewerblicher Rechts-
schutz” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz kurs ,Corso di Perfezionamento
in Brevettistica” na Uniwersytecie w Mediolanie. Na liste trafity jednak nie tylko
szkolenia oferowane przez instytucje dziatajgce w panstwach bedace stronami
porozumienia o UPC. Odpowiednie uprawnienia mozna bowiem uzyskac¢, zdobywa-
jac np. certyfikat z prawa witasnosci intelektualnej na Queen Mary University of
London. Komitet administracyjny umiescit na liscie takze kurs oferowany przez
jeden z polskich o$srodkéw - Podyplomowe Studium Prawa Wtasnos$ci Przemy-
stowej na Uniwersytecie Warszawskim. W przypadku niektérych sposréd wymie-
nionych kurséw, np. kursu na Queen Mary University of London, wprowadza sie
ograniczenie, ze jego ukonczenie musiato nastgpi¢ przed 31 grudnia 2020 r.(tj. data,
po ktérej nastgpit brexit) - co istotne, nie bedzie to jednak dotyczyto kursu na
Uniwersytecie Warszawskim.

Alternatywnie, na ,klauzule dziadka” moze sie powota¢ europejski rzecznik
patentowy dysponujgcy okreslonym doswiadczeniem, t.j., taki rzecznik, ktéry w okre-
sie pieciu lat przed wystgpieniem z wnioskiem o wpis do rejestru, byt samodzielnym
pomocnikiem strony lub sedzig w co najmniej trzech postepowan w sprawie
naruszen patentowych wszczetych przed sgdem jednego z panstw-stron Porozu-
mienia o UPC.

Dodajmy, ze decyzja okresla réwniez procedure rejestracji uprawnionych
petnomocnikow. Lista europejskich rzecznikéw patentowych uprawnionych do repre-
zentowania stron przed UPC prowadzona jest przez sekretarza (art. 48 ust. 3 Poro-
zumienia o UPC). Europejski rzecznik patentowy przedktada sekretarzowi certyfikat,
jezeli taki posiada lub wystepuje z wnioskiem o uznanie innych odpowiednich
kwalifikacji zgodnie z regutg 11 albo 12. Taki wniosek badany jest przez sekretarza,
ktory w razie potrzeby moze zasiegng¢ opinii komitetu doradczego.



