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POSTEPOWANIE ZABEZPIECZAJACE
W SPRAWACH WEASNOSCI INTELEKTUALNE]
— WYBRANE ASPEKTY

Artykul przedstawia wybrane problemy postepowania o udzielenie za-
bezpieczenia - specyficzne dla postepowania o udzielenie zabezpieczenia
w sprawach wlasnosci intelektualnej. Obejmuja one praktyke skladania li-
stow ochronnych, kwestie dopuszczalnosci cofniecia wniosku o udzielenie
zabezpieczenia oraz doreczanie postanowien w przedmiocie udzielenia za-
bezpieczenia. W odniesieniu do pierwszej kwestii postuluje ujednolicenie
praktyki sadowej w takim kierunku, aby sad zapoznawal sie z trescia listu
ochronnego - co jednak musi wpisywacé sie w modele postepowania przewi-
dziane w Kodeksie postepowania cywilnego. W odniesieniu do drugiej kwe-
stii — postuluje si¢ ograniczenie dopuszczalno$ci cofania wnioskéow o udzie-
lenie zabezpieczenia. Artykul zamyka krytyczna analiza praktyki sagdowej
w zakresie doreczania orzeczen o udzieleniu zabezpieczenia.

Problematyka postepowania zabezpieczajacego w sprawach wlasnosci in-
telektualnej cieszy sie niestabnacym zainteresowaniem doktryny oraz prakty-
ki — i niezmiennie wywoluje emocje. Dzieje sie tak pomimo braku przepisow,
ktére postepowanie zabezpieczajace w sprawach z zakresu wlasnosci intelek-
tualnej regulowalyby w spos6b odmienny niz postepowanie zabezpieczajace
dotyczace innych roszczen. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywac¢ mozna
przede wszystkim w tym, ze w sprawach wlasnosci intelektualnej nader czesto
we wniosku o zabezpieczenie uprawniony wskazuje sposéb zabezpieczenia
polegajacy na unormowaniu praw i obowigzkéw stron postepowania —na czas
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trwania postepowania (art. 755 § 1 pkt 1 Kodeksu postepowania cywilnego?).
Jezeli postepowanie dotyczy¢ ma naruszenia praw wylacznych, podstawowym
$rodkiem ochrony tych praw jest orzeczenie zakazu dzialan, ktére naruszaja
sfere wylacznosci przyznang uprawnionemu. Zatem takze we wniosku o za-
bezpieczenie roszczen uprawnieni z tytulu praw wylacznych wnioskuja o nato-
zenie, do czasu prawomocnego zakoniczenia postepowania, okreslonych zaka-
zO0w oraz nakazéw na obowigzanego. Nietrudno dostrzec, ze orzeczenie sadu,
uwzgledniajace taki wniosek, natychmiast wykonalne, moze gleboko ingerowac
w sfere aktywnosci obowigzanego, do ktérej si¢ odnosi. Zwazywszy na szybkie
tempo obrotu, w tym gospodarczego, wydany po kilkunastu miesiacach (czy
kilku latach) prawomocny wyrok oddalajacy pow6dztwo nie bedzie mial dla
pozwanego znaczenia — jezeli wcze$niej wobec pozwanego sad orzekt! o zaka-
zaniu produkowania, oferowania czy wprowadzania do obrotu okreslonych
wytworow.

Nie moze zatem dziwi¢, ze uczestnicy obrotu gospodarczego poszukuja in-
strumentow, ktére pozwolilyby im przedstawi¢ ich argumenty w postepowaniu
zabezpieczajacym — takze w tym celu, aby zapobiec wydaniu niezasadnego,
w ich przekonaniu, postanowienia uwzgledniajacego wniosek o udzielenie za-
bezpieczenia. Doceniajac problematyke przestanek udzielenia zabezpieczenia
(uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabez-
pieczenia), nalezy wskaza¢ szereg znakomitych opracowan tej problematyki do-
stepnych dla pelnomocnikéw procesowych?. Stad w artykule zagadnienia te po-
mijam, z pelna $wiadomoscia ich wagi dla uczestnikéw postepowan sadowych,
skupiajac sie na pewnych aspektach postepowania o udzielenie zabezpieczenia,
ktorych rola, przede wszystkim z punktu widzenia obowigzanego, wydaje sie
trudna do przecenienia. Obejmujg one praktyke skladania tzw. listow ochron-
nych (zaporowych), kwesti¢ doreczen postanowien w przedmiocie udzielenia
zabezpieczenia, a takze mozliwo$¢ cofniecia wniosku o udzielenie zabezpiecze-
nia po wydaniu przez sad postanowienia o oddaleniu takiego wniosku oraz po
sporzadzeniu przez sad jego uzasadnienia.

LIST OCHRONNY

B. Matusiewicz-Kulig okresla listy ochronne (zwane tez ,listami zaporo-
wymi”?) jako ,pisma skladane do sadéw przez potencjalnych przeciwnikéw/
pozwanych w sytuacjach wysokiego prawdopodobienistwa wszczecia poste-

! Ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.), da-
lejk.p.c.

> Por. A. Jakubecki, Postgpowanie zabezpieczajgce w sprawach z zakresu prawa wilasnosci intelektualnej,

Krakéw 2002; T. Targosz, Zabezpieczenie roszczeri w sprawie wlasnosci intelektualnej — przestanki udzie-

lenia i specyfika postgpowania, ,Transformacje Prawa Prywatnego” 2019/1.

Niem. Schutzfrist, ang. protective letter. Przepisy procesowe przewiduja instytucje listu zaporo-

wego m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Holandii oraz Belgii.

PALESTRA 6/2022 DOI: 10.54383/0031-0344.2022.6.4 55



Artykuly Agnieszka Golaszewska

powania zabezpieczajacego w sprawach dotyczacych gléwnie sporéw paten-
towych. Pisma takie sg skladane jeszcze przed wplynieciem do sadu wniosku
o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy antycypuja obrong — zawieraja wyja-
$nienia, dlaczego potencjalne roszczenie o naruszenie patentu (lub innego pra-
wa wylacznego — przypis méj — AG) nie znajduje podstaw. Zasadnicza funkcja
takich listow jest wiec dostarczenie sadowi, do ktérego moze wplynaé wniosek
0 zabezpieczenie, argumentéw przeciwko wydaniu postanowienia o zabez-
pieczeniu albo przynajmniej przeciwko dalszemu prowadzeniu postepowa-
nia o zabezpieczenie jako postepowania ex parte (czyli bez udziatu potencjalnie
pozwanego). Chodzi tu zatem o uniknigecie wydania przez sad postanowienia
o zabezpieczeniu przeciwko podmiotowi skladajacemu list ochronny”.

Problematyka listu ochronnego jest zatem typowa dla postepowan o udziele-
nie zabezpieczenia w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej. Podmiot,
ktory liczy sie z mozliwosciag zloZzenia wniosku o zabezpieczenie, podejmuje
w ten sposob probe przedstawienia sgdowi argumentéw, ktére przemawiac
majq na rzecz oddalenia wniosku, ktéry dopiero zostanie do sadu ztozony
w przyszlosci. Praktyka skladania listow nie znajduje przy tym podstaw normaty-
wnych — przepisy Kodeksu postepowania cywilnego nie przewiduja ztozenia
tego typu pisma. Listy ochronne sg jednak skladane. W praktyce XXII Wy-
dzialu Wiasnosci Intelektualnej Sadu Okregowego w Warszawie praktyka
ich sktadania przez pelnomocnikéw jest zauwazalna. Na tle wskazanej prak-
tyki warto poczynic kilka uwag przydatnych z punktu widzenia zawodowego
pelnomocnika (w tym adwokata), reprezentujacego strony w postepowaniach
z zakresu wlasnosci intelektualne;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy wskazac, Ze list zaporowy nie inicjuje postepo-
wania sagdowego. Jest sktadany poza postepowaniem (przed wplywem wniosku
o udzielenie zabezpieczenia), w celu uprzedzenia takiego wniosku. W konse-
kwencji nie ma podstaw do rejestrowania go w tych repertoriach, ktére stuza
do rejestrowania pism wszczynajacych postepowanie. W wydziatach rozpozna-
jacych sprawy wlasnosci intelektualnej sa to repertoria GW, GWo oraz GWz°.
Listy zaporowe z reguly adresowane sg nie do sagdu, a do przewodniczacego wy-
dzialu. W praktyce XXII Wydzialu Wlasnosci Intelektualnej w Sadzie Okrego-
wym w Warszawie list zaporowy jest rejestrowany w dzienniku korespondencji

*  B.Matusiewicz-Kulig, Listy ochronne — czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej, www.
traple.pl/2021/12/18/listy-ochronne-czy-jest-na-nie-miejsce-w-polskiej-procedurze-cywilnej (do-
step: 22.05.2022 1.).

> Zgodnie z zarzadzeniem Ministra Sprawiedliwoéci z 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakre-
su dzialania sekretariatéw sadowych oraz innych dzialéw administracji sadowej (Dz.Urz. Min.
Sprawiedliwoéci, poz. 138 ze zm.) w repertoriach GW rejestruje si¢ pisma wszczynajace poste-
powanie procesowe, w repertoriach GWo rejestruje sie pisma wszczynajace m.in. postepowa-
nie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przed wszczeciem postepowania, o zabezpieczenie
dowodu, o zabezpieczenie §rodka dowodowego oraz o wezwanie do udzielenia informacji,
w repertoriach GWz za$ rejestruje sie zazalenia, ktére podlegaja rozpoznaniu w sadzie tej samej
instancji, ktéry wydal zaskarzone postanowienie.
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wplywajacej do Wydziatu. Jednocze$nie Przewodniczacy Wydziatu zarzadza
poinformowanie wszystkich sedziéw orzekajacych w Wydziale o wplywie listu
zaporowego. Informacja obejmuje, poza faktem wplywu listu, oznaczenie pod-
miotu, ktéry zlozyl list, oznaczenie podmiotu, ktéry zlozy wniosek o udzielenie
zabezpieczenia, oraz oznaczenie roszczen, ktére maja by¢ objete wnioskiem
o zabezpieczenie, oczekiwanym przez podmiot skladajacy list. W przypadku
wplyniecia wniosku o udzielenie zabezpieczenia dalsze czynnosci dotyczace
listu zaporowego podejmowane sa przez sedziego, ktory rozpoznaje wniosek
o udzielenie zabezpieczenia. Czynnosci te naleza do sfery orzekania. W tym
zakresie mozliwe jest przyjecie jednego z nastepujacych rozwiazan:
1) pominiecie przez sedziego listu zaporowego, jako zlozonego przed wszcze-
ciem postepowania;
2) zapoznanie sie przez sedziego z trescig listu zaporowego — bez wilgczania
listu do akt i bez ujawniania wobec uprawnionego faktu zapoznania sie
z trescia listu;
3) zapoznanie si¢ przez sedziego z trescig listu zaporowego — z zarzagdzeniem
wlaczenia listu do akt oraz z ujawnieniem wobec uprawnionego faktu za-
poznania sie z tredcia listu.

W mojej ocenie jako najbardziej prawidlowa jawi sie ostatnia z opisanych
mozliwosci. Gleboka ingerencja orzeczenia o udzieleniu zabezpieczenia w sy-
tuacje obowigzanego nakazuje zapoznanie sie z argumentami podniesionymi
przez obowiazanego w liScie ochronnym. Jest to tym bardziej uzasadnione, ze
postepowanie zabezpieczajace prowadzone jest, co do zasady, jako postepowa-
nie ex parte, w ktorym obowigzany nie bierze udzialu. Z przykroscig wskazac na-
lezy, Ze taki model uksztaltowania postepowania stanowi dla niektérych stron
zastepowanych przez zawodowych pelnomocnikéw procesowych zachete do
przedstawiania stanu faktycznego, ktéry uzasadnia¢ ma udzielenie zabezpie-
czenia w sposOb wybidrczy, z pominieciem szeregu okolicznosci, ktére moga
miec znaczenie dla wyniku postepowania o udzielenie zabezpieczenia®. Z tego
tez wzgledu nie powinno mie¢ miejsca pomijanie przez sad przy rozpoznawa-
niu wniosku o udzielenie zabezpieczenia listu ochronnego oraz przedstawio-
nych w tym liScie okolicznosci.

Powyzsza konstatacja nie odpowiada jednak na pytanie, w jaki sposéb sad
powinien list potraktowa¢. Latwiejsze wydaje sie udzielenie odpowiedzi na

¢ Tytulem przykladu w postepowaniu XXII GWo 43/20 w Sadzie Okregowym w Warszawie
uprawniony, skladajac wniosek o udzielenie zabezpieczenia, powolat sie¢ na prawo wylgczne
z patentu europejskiego, nie wskazujac jednoczesnie, ze w dacie skierowania wniosku o udzie-
lenie zabezpieczenia toczylo si¢ przed Europejskim Urzedem Patentowym postepowanie
o uniewaznienie patentu, w ktérym zostaly sporzadzone opinie wskazujace na zasadnos¢ unie-
waznienia patentu. Patent zostal uniewazniony kilka tygodni po tym, jak uprawniony wystapit
z wnioskiem o zabezpieczenie roszczef majacych stuzy¢ jego ochronie. Na praktyke skladania
wnioskéw o zabezpieczenie z pominieciem szeregu informacji istotnych dla rozpoznania wnio-
sku wskazuje takze T. Targosz, Zabezpieczenie roszczeni w sprawie wilasnosci intelektualnej...
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pytanie o to, jakich dzialan sad podejmowac nie powinien. Stanowczo i konse-
kwentnie wypowiadam sie przeciwko porzadkowi czynnosci sadu, ktéry spo-
woduje, ze sad zapozna si¢ z listem ochronnym, weZmie pod uwage zawarte
w nim argumenty, a jednocze$nie o powyzszym nie poinformuje uprawnione-
go. Innymi slowy, parafrazujac nieco kolokwialnie — uwazam, ze przepisy Ko-
deksu postepowania cywilnego nie pozwalaja na zapoznanie sie przez sedziego
z listem ochronnym i wziecie pod uwage argumentéw powolanych w tym liscie
bez sygnalizacji wzgledem uprawnionego, ze takie czynnosci sad podejmuje.
W moim przekonaniu taki tok czynnosci nie wpisuje si¢ w zaden z modeli po-
stepowania cywilnego przewidzianych w przepisach Kodeksu postepowania
cywilnego.

Przepisy Kodeksu postepowania cywilnego moga ksztaltowaé postepowa-
nie cywilne albo jako postepowanie kontradyktoryjne, albo jako postepowanie
prowadzone ex parte. W pierwszym podstawowym modelu, wywodzacym sie
z zasady audiatur et altera pars, strony znaja nawzajem swoje stanowiska, w tym
twierdzenia, argumenty, dowody. Powyzszemu stuzy zapewnienie wymiany
pism procesowych miedzy stronami, a takze umozliwienie wszystkim stronom
udzialu w rozprawie sadowej. W drugim modelu, charakterystycznym i typo-
wym dla postepowania o udzielenie zabezpieczenia, sytuacja jest odmienna.
Postepowanie toczy sie, co do zasady, z udziatem jednej ze stron. Obowiazany,
do chwili doreczenia mu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, nie zna
twierdzen ani dowodéw przedstawionych sadowi przez uprawnionego. Nato-
miast przepisy Kodeksu postepowania cywilnego nie przewiduja modelu poste-
powania, w ktérym to strona podejmujaca przed sadem obrone (a zatem w po-
stepowaniu zabezpieczajacym — obowigzany) przedstawia sadowi argumenty,
do ktérych nie ma dostepu strona, ktéra skierowata do sagdu zadanie udzielenia
jej ochrony (w postepowaniu zabezpieczajacym — uprawniony). Zatem model
postepowania zabezpieczajgcego, w ktérym sad zapoznaje si¢ z argumentacja
obowiazanego zawarta w liScie zaporowym, a jednoczesnie argumentacja ta nie
jest ujawniana wobec uprawnionego, nie wpisuje si¢ w zaden z modeli poste-
powania cywilnego znanych Kodeksowi postepowania cywilnego.

W konsekwencji uwazam, Ze — w sytuacji, jezeli sad zapozna si¢ z argumenta-
mi obowigzanego zawartymi w liScie ochronnym i bedzie rozwazal te argumenty
przed rozpoznaniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia — uprawniony powi-
nien mie¢ nie tylko $wiadomos¢ czynnosci podejmowanych przez sad, ale takze
(a moze przede wszystkim) mozliwo$¢ zajecia stanowiska wobec nich. Czyn-
nosci procesowe zmierzajace do osiagniecia wskazanego celu moga obejmowac
wydanie zarzadzenia o potraktowaniu listu ochronnego jako odpowiedzi na
wniosek, wlaczeniu go do akt postepowania o udzielenie zabezpieczenia oraz
poinformowanie o powyzszym uprawnionego z jednoczesnym zobowigzaniem
obowiazanego do zlozenia, w okreslonym terminie, dowodu nadania odpisu
listu ochronnego uprawnionemu. Alternatywnie czynnosci te moga obejmo-
wacé zobowiazanie obowigzanego do zlozenia odpowiedzi na wniosek. W tym
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ostatnim przypadku list zaporowy stanowit bedzie nie tyle stanowisko obowia-
zanego wobec wniosku, ile wskazoéwke dla sadu, aby postepowanie o udzielenie
zabezpieczenia przeprowadzi¢ jako postepowanie kontradyktoryjne, zapew-
niajac obowigzanemu mozliwos¢ zajecia stanowiska wobec wniosku.

W kazdym z powolanych przykladéw obowiazany uzyska informacje o tym,
ze toczy sie postepowanie o udzielenie zabezpieczenia. Sytuacja komplikuje
sie wowczas, gdy uprawniony wnioskuje o udzielenie zabezpieczenia w taki
sposob, ze ujawnienie wobec obowigzanego faktu prowadzenia postepowa-
nia zabezpieczajacego zagraza celowi tego postepowania. Przykladowo —jezeli
uprawniony wnioskuje, w ramach zabezpieczenia, o zajecie towaréw np. opa-
trzonych znakiem towarowym czy wytworzonych wedlug wynalazku chro-
nionego patentem, to powziecie przez obowiazanego informacji, ze wniosek
o zabezpieczenie roszczen zostal skierowany do sadu, moze spowodowac np.
wyzbycie sie przez obowigzanego towaréw, co do ktérych ma nastapic zajecie
(co spowodowuje niecelowo$¢ postepowania zabezpieczajacego). Jak w takiej
sytuacji jednoczesnie zapewni¢ prawidlowy przebieg postepowania zabez-
pieczajacego, umozliwi¢ uprawnionemu zapoznanie sie z listem zaporowym,
a jednoczesnie nie informowaé obowiazanego o postepowaniu o udzielenie za-
bezpieczenia? Wydaje sie, ze w omawianej sytuacji racjonalnym rozwiagzaniem
byloby doreczenie przez sagd uprawnionemu odpisu listu zaporowego, ewentu-
alnie poinformowanie uprawnionego, ze taki list zostal ztozony. Innymi stowy
- chodzi o podjecie przez sad czynnosci, w nastepstwie ktérych obowigzany
nie bedzie wiedzial o postepowaniu, a jednocze$nie uprawniony zapozna sie
ze stanowiskiem obowigzanego, zawartym w liscie ochronnym.

Wydaje si¢, ze — ze wzgledu na sygnalizowany wyzej charakter zabezpieczenia
roszczenia w postepowaniach w sprawach wlasnosci intelektualnej — instytucja
listu zaporowego stuzy lojalnemu dziataniu stron postepowania przed sagdem
i w konsekwencji prowadzi¢ powinna do rozstrzygania wnioskow o zabezpie-
czenie w taki sposob, ktéry zmniejszy ryzyko nieprawidlowego rozstrzygniecia
wniosku. Cho¢ zasadne byloby uregulowanie instytucji listu ochronnego w Ko-
deksie postepowania cywilnego, przedstawione wyzej postulaty stanowia gtos
w dyskusji, ktéra zmierza¢ powinna do uksztaltowania prawidlowej praktyki
postepowania z listami ochronnymi do czasu interwencji legislacyjnej przez
ustawodawce.

Powyzsze uzasadnienie dla instytucji listu ostrzegawczego dostrzega takze
Komisja Europejska. W komunikacie z 29.11.2017 r. skierowanym do Parlamen-
tu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego
— Wytycznych w sprawie niektérych aspektow dyrektywy 2004/48 w sprawie
egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej” Komisja Europejska wskazata,
ze ,dokument ochronny, cho¢ nie zostal wyraznie przewidziany w dyrektywie

7 Komunikat z 29.11.2017 r., skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego — Wytyczne w sprawie niektérych aspektéw dyrektywy
2004/48 w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, COM (2017) 708 final.

PALESTRA 6/2022 DOI: 10.54383/0031-0344.2022.6.4 59



Artykuly Agnieszka Golaszewska

w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej®, moze by¢ postrzega-
ny jako dobry instrument umozliwiajacy osiggniecie — w sposéb sprawiedliwy
i proporcjonalny — réwnowagi miedzy ré6znymi kolidujgcymi interesami i pra-
wami podstawowymi wystepujacymi w sprawie w zwigzku z mozliwoscig za-
stosowania Srodkéw ex parte opisanych w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy
w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej”, wskazujac jednocze-
$nie, ze ,dzieki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiajacy sie pozwu za
naruszenie praw wlasnosci intelektualnej (przykladowo z powodu otrzymania
pisma ostrzegawczego od wlasciciela praw) informuje wiasciwe organy sgdowe
z gory (tj. zanim zlozona zostanie skarga), wyjasniajac, dlaczego potencjalne
roszczenie dotyczace naruszenia jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne.
Gléwnym celem dokumentu ochronnego jest zapewnienie organom sgdowym
mozliwie wielu istotnych informacji bez wystuchania pozwanych po wplynieciu
wniosku o wydanie wstepnego nakazu sadowego, ale zanim podjeta zostanie
decyzja w jego sprawie™.

Z praktyka sktadanialistow zaporowych wigze sie widoczny w praktyce XXII Wy-
dzialu Wlasnosci Intelektualnej Sadu Okregowego w Warszawie problem do-
stepu uprawnionych do listéw skladanych przez obowiazanych. Zdarza sie, ze
uprawniony, ktory przygotowuje wniosek o udzielenie zabezpieczenia i po-
wezZmie informacje o zloZeniu przez obowigzanego listu zaporowego, sktada do
sadu wniosek o umozliwienie mu wgladu do tredci listu zaporowego — w tym
celu, aby we wniosku o zabezpieczenie juz podja¢ polemike z twierdzeniami
zawartymi w lidcie ochronnym.

W mojej ocenie w omawianej sytuacji brak jest podstaw do udostepnienia
uprawnionemu tresci listu ochronnego. Podstawy takiej nie zawierajq prze-
pisy Regulaminu urzedowania sadéw powszechnych, ktére dotycza dostepu
stron do akt postepowania. Tymczasem samo zlozenie listu zaporowego nie
inicjuje zadnego postepowania sagdowego. Tak dlugo, jak dlugo nie zostanie
zlozony wniosek o udzielenie zabezpieczenia, nie mamy do czynienia z poste-
powaniem sadowym. W sytuacji zlozenia wniosku i wydania przez sedziego
zarzadzenia o wlaczeniu listu ochronnego do akt sprawy dostep uprawnio-
nego do tresci listu jest mozliwy na zasadach ogélnych. Natomiast w sytuacji,
w ktdrej nie zostal zlozony wniosek o udzielenie zabezpieczenia, udzielenie

¢ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowa-
nia praw wlasnosci intelektualnej (Dz.Urz. UE z 2004 r. nr 157).

Instytucje listu ochronnego expressis verbis przewiduje Regulamin Jednolitego Sagdu Patentowe-
g0. W Zasadzie nr 207 stanowi on, ze podmiot, ktéry spodziewa sie, Zze w najblizszej przyszltosci
moga by¢ zastosowane przeciwko niemu §rodki tymczasowe, moze ztozy¢ w sadzie list zaporo-
wy. Jezeli zostanie ztozony wniosek o nalozenie srodkéw tymczasowych, list zaporowy bedzie
przekazany sedziemu, ktéry bedzie musial uwzgledni¢ stanowisko potencjalnego pozwanego.
Kopia listu bedzie wtedy przekazana réwniez wnioskodawcy. Jezeli w przeciggu 6 miesiecy od
zlozenia listu uprawniony z patentu nie zlozy wniosku o zastosowanie srodkéw tymczasowych,
list zaporowy zostanie usuniety z akt.
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uprawnionemu dostepu do tredci listu nie jest takze mozliwe na podstawie
przepiséw ustawy z 6.09.2001 r. o dostepie do informacji publicznej. Tresci
zawarte w liScie ochronnym nie spelniaja definicji ,informacji publicznej” z
art. 1 powolanej ustawy.

W konsekwencji praktyka wyksztalcona na podstawie powolanych przepi-
sow w XXII Wydziale Wlasnosci Intelektualnej Sgdu Okregowego w Warszawie
nie pozwala na udostepnienie uprawnionemu treéci listu ochronnego przed
zlozeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Realizacja postulatow wska-
zanych w niniejszym artykule (umozliwienie uprawnionemu zapoznania si¢
z tredcig listu zaporowego w toku postepowania zabezpieczajacego) powinna
zapewni( realizacje interesOw uprawnionego w postepowaniu zabezpieczaja-
cym, tak aby interesy te nie doznawaly uszczerbku z tego tytulu, Ze uprawniony,
przygotowujac wniosek o udzielenie zabezpieczenia, nie bedzie mial dostepu
do listu ochronnego i zawartej w tym liScie argumentacji.

COFNIECIE WNIOSKU O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczeniu intereséw obowiazanego w postepowaniu o udzielenie za-
bezpieczenia stuzy¢ powinna takze okreslona wykladnia przepiséw o dopusz-
czalnodci (niedopuszczalnosci) cofniecia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
Powyzszy postulat zglosi¢ nalezy na tle praktyki, ktéra w sprawach wlasno-
Sci intelektualnej takze zyskuje charakter powtarzalny. Polega ona na tym, ze
uprawniony, ktérego wniosek o zabezpieczenie zostaje oddalony, cofa 6w wnio-
sek. Nie dopuszcza tym samym do uprawomocnienia sie niekorzystnego dla
niego orzeczenia sadu oraz eliminuje z obrotu uzasadnienie tego orzeczenia.
Niestety, zdarza sie, ze po uchyleniu przez sad postanowienia oddalajgcego
wniosek, w nastepstwie cofniecia wniosku przez uprawnionego, uprawniony
sklada wniosek w innym sadzie — gdzie powoluje si¢ na to, Ze wniosek nie
zostal dotychczas rozpoznany. Zdarzaja sie niestety i bardziej naganne prak-
tyki. Uprawniony, ktérego wniosek o zabezpieczenie zostaje oddalony, cofa
wniosek, doprowadzajac do uchylenia postanowienia oddalajacego wniosek,
i kontynuuje wobec obowigzanego dzialania polegajace na dalszym wzywaniu
obowiazanego do zaniechania naruszen (przed ktérymi to dziataniami obowia-
zany mogltby podejmowac obrone, gdyby postanowienie o odmowie udzielenia
zabezpieczenia bylo prawomocne). Nadto eliminacja z obrotu orzeczenia i jego
uzasadnienia nie pozwala obowigzanemu podnosi¢ wobec uprawnionego ar-
gumentu rozpoznania wniosku ani powoltywac sie na tresci zawarte w uzasad-
nieniu orzeczenia sadu.

Jednym z czynnikéw lezacych u podstaw opisanych wyzej sytuacji jest,
w moim przekonaniu, wadliwa wykladnia przepiséw o cofnieciu pisma zawie-
rajacego zadanie, wniesionego do sadu. Zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew moze

10" Ustawa z 6.09.2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm..).
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by¢ cofniety przez pozwanego az do rozpoczecia rozprawy, a jezeli z cofnieciem
polaczone jest zrzeczenie sie roszczenia — az do wydania wyroku. Pozew cofnie-
ty nie wywoluje przy tym zadnych skutkéw, jakie ustawa wigze z wytoczeniem
powoddztwa. Zgodnie natomiast z art. 332 § 2 k.p.c. w przypadku cofniecia po-
zwu przed uprawomocnieniem sie wyroku, z jednoczesnym zrzeczeniem sie
dochodzonego roszczenia, a za zgoda pozwanego rowniez bez tego zrzeczenia,
sad pierwszej instancji postanowieniem uchyli swéj wyrok i umorzy postepo-
wanie, jezeli takie cofniecie uzna za dopuszczalne. Powolane przepisy znajduja
zastosowanie w postepowaniu zabezpieczajagcym odpowiednio, na podstawie
art. 13 § 2k.p.c. —ktéry nakazuje odpowiednie stosowanie przepiséw o procesie
do innych postepowan unormowanych w przepisach Kodeksu postepowania
cywilnego.

Odpowiednioé¢ stosowania powolanych przepiséw w postepowaniu zabez-
pieczajacym rozumiana byla w taki sposob, ze zgoda obowigzanego na cofniecie
wniosku po jego oddaleniu, a przed uplywem terminu do wniesienia zazalenia,
nie byla wymagana. Argumentacja zmierzala w takim kierunku, ze w postepo-
waniu o udzielenie zabezpieczenia nie jest mozliwe zrzeczenie si¢ przez upraw-
nionego roszczenia procesowego o udzielenie zabezpieczenia. Przedmiotem
postepowania zabezpieczajacego nie jest bowiem roszczenie materialnopraw-
ne, ale wniosek o przedprocesowe zabezpieczenie roszczenia. Jak wskazywaty
sady — zbedne jest zatem pytanie o wyrazenie zgody obowiazanego na cofnie-
cie wniosku, natomiast brak takiej zgody nie ma znaczenia prawnego. Moz-
liwos¢ cofniecia zlozonego wniosku jest wyrazem mozliwosci dysponowania
przez strony procesu jego przedmiotem. Co do zasady nie powinna by¢ taka
mozliwo$¢ ograniczana'. W konsekwencji sady uznawaly cofniecia wnioskéw
o udzielenie zabezpieczenia dokonywane po oddaleniu wnioskow za skuteczne,
uchylaty postanowienia oddalajace wniosek o udzielenie zabezpieczenia i uma-
rzaly postepowanie zabezpieczajace wywolane tymi wnioskami.

W mojej ocenie w sprawach wlasnosci intelektualnej, wlasnie z uwagi na
szczegoblna dotkliwos¢ zabezpieczenia, konieczna jest rewizja wskazanego wy-
zej pogladu. Moze ona zmierza¢ w dwoch kierunkach. Zgodnie z jednym z nich
odpowiednio$¢ zastosowania art. 332 § 2 k.p.c. w postepowaniu o udzielenie za-
bezpieczenia polega na tym, ze ,roszczenie” w znaczeniu powolanego przepisu
rozumiane jest nie jako zgdanie udzielenia zabezpieczenia (roszczenie proceso-
we, ktore w istocie nie podlega zrzeczeniu), a jako roszczenie, ktérego dotyczy
wniosek o zabezpieczenie (roszczenie prawa materialnego, ktore jak najbardziej
podlega zrzeczeniu). W takim przypadku dopuszczalnosé i skutecznosé cofnie-
cia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, po jego oddaleniu, zalezna bytaby od
zgody obowigzanego lub polaczona bylaby ze zrzeczeniem sie roszczenia, ktore

' Por. np. postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie z 1.07.2015 r. (XVI GCo 45/15), Portal
Orzeczen Sadéw Powszechnych, a w sprawach wlasnosci intelektualnej postanowienie Sadu
Okregowego w Warszawie z 23.03.2021 r. (XXII GWo 80/20) oraz postanowienie Sadu Okrego-
wego w Warszawie z 27.01.2021 r. (XXII GWo 96/20).

62 DOI: 10.54383/0031-0344.2022.6.4 PALESTRA 6/2022



Postepowanie zabezpieczajace... Artykuly

mialo by¢ przedmiotem zabezpieczenia. Alternatywny kierunek nakazywatby
w sprawach wlasnosci intelektualnej przyjecie zaostrzonych kryteriéw oceny
dopuszczalnosci cofniecia wniosku (art. 332 § 2 in fine k.p.c. w zwigzku z art. 13

§2k.p.c).

DORECZENIA ORZECZEN O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

Zamykajac sygnalizowang na wstepie niniejszego artykulu problematyke,
wskazaé nalezy na watpliwosci zwigzane z doreczaniem obowigzanemu po-
stanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Powstaja one wéwczas, gdy wniosek
o zabezpieczenie obejmuje dwa rodzaje zabezpieczenia, z ktérych jeden polega
na uksztaltowaniu praw i obowiazkéw stron na czas toczacego sie postepowania
(np. zakazanie produkowania towaréw w okreslonych opakowaniach), a dru-
gi — podlega wykonaniu przez komornika sagdowego (i polega np. na zajeciu
towaréw).

Na podstawie art. 755 § 3 k.p.c. sad dorecza obowiazanemu postanowienie
wydane na posiedzeniu niejawnym, w ktérym nakazuje mu wykonanie lub
zaniechanie czynnosci albo nieprzeszkadzanie czynno$ciom uprawnionego.
Zatem doreczenie obowigzanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
przez zakazanie okresSlonych czynnosci powinno nastapic¢ przez sad. Jest to
szczegoblnie uzasadnione wéwczas, gdy w postanowieniu o udzieleniu zabez-
pieczenia sad zagrozi obowigzanemu nakazaniem zaplaty oznaczonej sumy
pienieznej (art. 7562 k.p.c.). Wszak w takim przypadku obowigzany musi zna¢
nalozone nan nakazy i zakazy — aby moégl sie do nich dostosowac.

Z kolei, zgodnie z art. 740 § 1 zdanie 2 k.p.c., doreczenia obowigzanemu posta-
nowienia o udzieleniu zabezpieczenia (wydanego na posiedzeniu niejawnym
- przypis moj — AG), ktére podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny, do-
konuje ten organ réwnoczes$nie z przystapieniem do wykonania tego postano-
wienia. Zatem doreczenie obowigzanemu postanowienia o zajeciu okreslonych
towaréw powinno nastapi¢ przez komornika, jednocze$nie z przystgpieniem do
wykonania postanowienia.

Na tle powyzszego rysuje sie postulat, aby — w sytuacji gdy sad orzeka o za-
bezpieczeniu przez unormowanie praw i obowiazkéw stron na czas trwania
postepowania i przez zajecie towaréw — wydawat dwa odregbne postanowienia
cze$ciowe, ktore beda doreczane osobno, kazde zgodnie z przepisem Kodeksu
postepowania cywilnego, ktéry znajduje zastosowanie dla doreczenia postano-
wienia okres$lonej tresci. Zasadne jest przy tym, aby najpierw nastgpito dore-
czenie postanowienia podlegajacego wykonaniu przez komornika, aby unikna¢
sytuacji, gdy obowigzany, po doreczeniu mu postanowienia o nalozeniu naka-
z6w lub zakazéw, powezmie informacje o udzieleniu zabezpieczenia i udaremni
dokonanie zajgcia. Prawidlowe doreczenie postanowienia warunkuje przy tym
zachowanie terminu do wniesienia zazalenia.

W kontekscie powyzszego jako nieprawidlowa oceniam praktyke polegajaca
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na tym, ze doreczenie obowigzanemu postanowienia nakladajacego na obo-
wigzanego okre§lone zakazy lub nakazy nastepuje jednoczesnie z doreczeniem
postanowienia podlegajacego wykonaniu przez komornika — czyli jednocze$nie
z przystgpieniem przez komornika do wykonania tego ostatniego postanowie-
nia. Doreczenie takie, w odniesieniu do postanowienia nakladajacego okreslone
zakazy lub nakazy, nie jest, w moim przekonaniu, skuteczne. W szczegdélnosci
nie jest ono skuteczne na podstawie art. 131 § 1 zdanie 2 k.p.c. Nalezy bowiem
rozrézni¢ doreczenie dokonywane przez sad za posrednictwem komornika
(o ktérym stanowi art. 131 § 1 zdanie 2 k.p.c.) oraz doreczenie dokonywane
przez komornika (o ktérym stanowi art. 740 § 1 zdanie 2 k.p.c.). Sa to dwie r6zne
kategorie doreczen — w ktérych rézny jest organ doreczajacy.

W dalszej kolejnosci nalezy wskaza¢, ze sam fakt, ze obowigzany zapoznat sie
z orzeczeniem sadu nakladajacym nakazy i zakazy i doreczonym w sposéb okre-
Slony w art. 740 § 1 zdanie 2 k.p.c., nie sanuje uchybienia w zakresie dokonania
doreczenia. W $wietle orzecznictwa Sagdu Najwyzszego jest dokladnie przeciwnie.
Sad Najwyzszy wielokrotnie, przede wszystkim na tle przepisow o doreczeniu
zastepczym, wskazywal na rygoryzm przepiséw o doreczeniach — kladac nacisk
na to, ze formalna prawidlowos¢ doreczenia stanowi warunek realizacji prawa
do sadu. Sciste przestrzeganie przepiséw o doreczeniach nie stanowi w tym kon-
tekscie nadmiernego formalizmu, ale pelni wazng funkcje ochronng i gwarancyj-
na dla uczestnikéw postepowania sadowego (w tym dla obowigzanego). Z tego
wzgledu, jak wielokrotnie wskazywat Sad Najwyzszy, przy doreczaniu pisma
sadowego — SciSlej, przesylki sadowej adresowanej do strony (uczestnika poste-
powania), zawierajacej pismo sadowe lub inne pismo zlozone w sprawie — ko-
nieczne jest zachowanie wszystkich wymagan formalnych. W judykaturze Sagdu
Najwyzszego utrwalone jest stanowisko, ze jakiekolwiek uchybienie wskazanym
wymaganiom powoduje nieskuteczno$¢ doreczenia'.

W tym kontekscie nie sposéb uzna¢ doreczenia dokonanego przez organ,
ktory dla dokonania takiego doreczenia nie jest powolany, jako doreczenia pra-
widlowego, bez wzgledu na praktyke sadowa. Jezeli praktyka takowa istnieje, to
w sytuacji, jezeli dotyczy zagadnienia tak fundamentalnego dla prawa do sadu,
jakim jest prawidlowo$¢é dokonywania doreczefi w postepowaniu zabezpiecza-
jacym — nalezy raczej poszukiwac¢ zmiany tej praktyki, anizeli aprobowac oraz
kontynuowac¢ praktyke nieznajdujaca oparcia w obowiazujacych przepisach
prawa.

Poszukiwanie uzasadnienia dla takiej praktyki w potrzebie zabezpieczenia in-
tereséw uprawnionego jest dalece niewystarczajace, w szczegdlnosci wobec ist-

2 Por. np. orzeczenia z 27.01.1936 r. (C.IL. 1995/35), ,Przeglad Prawa i Administracji” 1936/3,
s. 3371z 14.02.1938 r. (C.II. 2078/37), Zb. Urz. 1938, poz. 516, oraz postanowienia z 1.07.1967 .
(IITPRN 47/67), ,Informacja Prawnicza” 1967/9, poz. 7; z 7.01.1969 . (I CZ 208/68), OSNCP 1969/9,
poz. 164; z4.09.1970 . (I PZ 53/70), OSNCP 1971/6, poz. 100; z 21.06.1988 r. (IIl CRN 172/88), nie-
publ.; z17.12.1998 r. (Il CKN 751/98), niepubl.; z 15.05.2008 r. (I CZ 35/08), niepubl. i z 3.07.2008 r.
(IV CZ 51/08), niepubl.; uchwata SN z 15.02.2017 r. (III CZP 105/16), OSNC 2017/10, poz. 112.
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nienia mozliwosci zabezpieczenia intereséw uprawnionego przy zastosowaniu
przepiséw o doreczeniach w zgodzie z ich literalnym brzmieniem. Powyzsze,
jak wskazatam, wymaga wydania dwéch postanowien, z ktérych jedno bedzie
mialo charakter postanowienia czeSciowego — rozstrzygajacych w przedmio-
cie dwoch réznych roszczen podlegajacych zabezpieczeniu (i konsekwentnie
— dwoch réznych sposobéw zabezpieczenia). Postanowienia te podlegac¢ beda
doreczeniu w rézny sposob, tj. przez sad albo przez komornika sadowego —
przy czym zarzadzenie doreczenia postanowienia rozstrzygajacego o zajeciu
moze nastapi¢ wczedniej niz postanowienia rozstrzygajacego o zakazach, w ten
sposob, aby uprawniony mog} zrealizowac¢ zajecie i aby wyeliminowacé ryzyko
usuniecia przedmiotéw spod zajecia, zanim owo zajecie nastapi. Okolicznos¢,
ze sad bedzie obcigzony wieksza liczba czynnosci, nie ma przy tym znaczenia.

WNIOSKI

Charakter postepowania zabezpieczajacego w sprawach wlasnosci intelektu-
alnej oraz rodzaj stosowanych w tym postepowaniu srodkéw wymagaja szere-
gu instrumentéw, ktore z jednej strony doprowadza do udzielenia zabezpiecze-
nia tam, gdzie jest ono konieczne, a z drugiej — wyeliminuja (lub przynajmniej
ogranicza) ryzyko udzielenia zabezpieczenia tam, gdzie celem nie jest uzyskanie
ochrony prawnej, a utrudnienie dziatan konkurencyjnych czy zyskanie prze-
wagi w prowadzonych negocjacjach. Wydaje sie, ze obowiazany takich instru-
mentéw nie jest pozbawiony. I cho¢ niektére z nich (jak list ochronny) nie sq
uregulowane, to w interesie wszystkich uczestnikéw obrotu jest uksztaltowanie
takiej praktyki, aby mogty one by¢ stosowane w sposéb, ktéry nie niweczy celu
postepowania zabezpieczajacego, a stuzy zapewnieniu prawidtowego toku tego
postepowania.
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