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Listy ochronne — czy jest na nie miejsce w polskiej

procedurze cywilnej?

Beata Matusiewicz-Kulig, Adwokat

Co to sg listy ochronne?

Listy ochronne to pisma skladane do sadéw przez potencjal-
nych przeciwnikéw/pozwanych w sytuacjach wysokiego
prawdopodobieristwa wszczecia postepowania zabezpiecza-
jacego w sprawach dotyczgcych giéwnie sporéw patento-
wych. Pisma takie sg skladane jeszcze przed wplynieciem do
sgdu wniosku o zabezpieczenie, a zatem z istoty rzeczy
antycypuja obrone — zawierajg wyjasnienia, dlaczego poten-
cjalne roszczenie o naruszenie patentu nie znajduje podstaw.
Zasadniczg funkcjg takich listéw jest wiec dostarczenie
sgdowi, do ktérego moze wplyngé wniosek o zabezpieczenie,
argumentow przeciwko wydaniu postanowienia o zabezpie-
czeniu albo przynajmniej przeciwko dalszemu prowadzeniu
postepowania o zabezpieczenie jako postepowania ex parte
(czyli bez udzialu potencjalnie pozwanego). Chodzi tu zatem
o unikniecie wydania przez sad postanowienia o zabezpie-

czeniu przeciwko podmiotowi sktadajgcemu list ochronny.

Z praktycznego punktu widzenia listy ochronne maja najcze-
$ciej zastosowanie wéweczas, gdy na skutek wymiany kores-
pondencji przedprocesowej strona potencjalnie pozwana
spodziewa sig, ze zostanie zlozony przeciwko niej wniosek o
udzielenie zabezpieczenia roszczen o naruszenie patentu, i
sktada list ochronny, ktéry ma zapobiec takiemu zabezpiecze-
niu. W ten sposéb potencjalnie pozwany podejmuje dziatania
prewencyjne w kierunku uchronienia siebie i swojego
przedsiebiorstwa od dotkliwych $rodkéw tymczasowych,
takich jak zakaz produkcji lub nawet zajecie towaréw na czas
trwania postepowania sgdowego. Trzeba bowiem pamietad,
ze postepowanie zabezpieczajgce do czasu wydania postano-
wienia o zabezpieczeniu jest co do zasady postepowaniem ex
parte, ktdre toczy sie bez udzialu potencjalnie pozwanego i w
ktérym element zaskoczenia tego ostatniego niejednokrotnie
ma zapewnic nalezytg ochrone praw uprawnionego. Stad tez
list ochronny — ma dawad potencjalnie pozwanemu pewng
mozliwos$é podjecia obrony na etapie, na ktérym zwykle nie
ma on mozliwosci wypowiedzenia sig.

Listy ochronne i k.p.c.

Instytucja listéw ochronnych nie jest uregulowana w poste-
powaniu zabezpieczajagcym w polskiej procedurze cywilne.
Przepisy k.p.c.[1] dotyczace postepowania zabezpieczajacego
w ogdle nie przewidujg takiego instrumentu. Co wiecej,
wprowadzajg regulacje, ktéra co do zasady czyni postepo-
wanie zabezpieczajgce postepowaniem ex parte, czyli bez
udzialu obowigzanego, co najmniej do czasu wydania posta-
nowienia o zabezpieczeniu. Wprawdzie nowelizacjg z dnia 4
lipca 2019 r.[2] uchylony zostal przepis art. 735 § 1 k.p.c.,
stanowiacy, ze sad rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie na
posiedzeniu niejawnym, niemniej przyjmuje sie, ze mozliwosé
taka zostala nadal utrzymana przez wprowadzenie § 3 do art.
148 k.p.c., wedlug ktérego sagd moze wydawad postanowienia
na posiedzeniu niejawnym. Dodatkowo art. 740 § 11 2 k.p.c.
wprost wprowadza regulacje nakazujaca brak doreczania
obowigzanemu przez sad postanowiern w przedmiocie
zabezpieczenia podlegajacych wykonaniu przez komornika
(§. nakazujgcych np. zajecie towaréw obowigzanego). O tak
orzeczonym zabezpieczeniu obowigzany powinien sie
dowiedzie¢ dopiero w momencie przystapienia do wykonania
zabezpieczenia, czyli np. z chwilg zajecia jego produktéw
przez komornika wykonujgcego postanowienie. Ma to
oczywiscie na celu zapewnienie uprawnionemu maksymalnej
ochrony i unikniecie sytuacji, w ktérej obowigzany zdazy
wprowadzié na rynek towary lub produkty naruszajace cudze
prawa wylaczne.

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 1., poz. 1805; dalej: k.p.c.).

[2] Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469).




Listy ochronne w praktyce

Brak uregulowania w k.p.c. kwestii listéw ochronnych nie
przeszkadza jednak w podejmowaniu w praktyce préb
zastosowania tej instytucji przed polskimi sgdami. Trzeba
jedynie dodaé, ze praktyka skladania listéw ochronnych,
inaczej okreslanych jako pisma zaporowe, byta do tej pory w
sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej, a zwlaszcza w
sporach o naruszenie patentu, praktyka catkowicie niejedno-
litg. W szczegdlnosci sady nie mialy wypracowanego stano-
wiska co do sposobu procedowania z takimi pismami,
zaréwno w odniesieniu do ich wlgczania do akt sprawy, jak i
zapoznawania si¢ z ich tre$cig przed wydaniem postanowie-
nia o zabezpieczeniu czy udostepniania takich pism upraw-
nionemu skladajagcemu wniosek o zabezpieczenie. Brak
jednolitego podej$cia potegowal fakt, ze spory z zakresu
wlasnosci intelektualnej do lipca 2020 r. nalezaly do
wiasciwosci wszystkich sadéw okregowych w calej Polsce.
Potencjalnie duza liczba sadéw, w ktérych miata i mogla mieé
miejsce praktyka sktadania listéw ochronnych dotyczacych
sporéw z zakresu wlasno$ci intelektualnej, nie sprzyjata

wypracowaniu jednolitej praktyki.

Czy cos si¢ zmieni?

1 lipca 2020 r. rozpoczely w Polsce dziatalno$é wyspecjalizo-
wane sgdy ds. wlasnosci intelektualnej. Aktualnie dziala pied
takich sagddéw, przy czym tylko jeden z nich, Sad Okregowy w
Warszawie, XXII Wydzial Wlasnosci Intelektualnej, jest
wiasciwy do rozpoznawania spraw dotyczacych sporéw
patenowych (sprawy o naruszenie patentéw, ustalenie braku
naruszenia patentu), w tym wnioskéw o zabezpieczenie w
takich sprawach. Ta zmiana spowodowala, Zze coraz wigcej
dyskutuje si¢ o potrzebie uregulowania w Polsce instytucji
tzw. listéw ochronnych, narzedzia mogacego mieé istotne
znaczenie na etapie postepowania zabezpieczajgcego w
sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej, gtéwnie w
sporach patentowych. W wyniku wprowadzenia ograniczonej
liczby sadéw zajmujacych sie sprawami z zakresu wlasnosci
intelektualnej i jednego sadu zajmujacego si¢ sporami
patentowymi szansa dotarcia do sedziego rozpoznajgcego
wniosek o zabezpieczenie argumentéw zawartych w listach

ochronnych staje si¢ wieksza, co moze wzmocnié znaczenie i

[3] Draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court

zintensyfikowad zwyczaj skladania takich listdéw w praktyce.

Potrzeba uregulowania listéw ochronnych w przepisach
procesowych dotyczacych postepowania w sprawach wtasno-
§ci intelektualnej w celu zapewnienia jednolitego podejscia
wyspecjalizowanych sagdéw ds. wlasnosci intelektualnej stata

sie teraz jeszcze bardziej widoczna.

Jakie rozwigzanie wprowadzié?

Powstaje zatem pytanie, w jaki sposéb listy ochronne powin-
ny zosta¢ uregulowane w k.p.c., w tym na ile sagd powinien
zostad zobowigzany do zapoznania si¢ z argumentami takiego
pisma.

Instytucja listéw ochronnych jest dobrze znana i uregulowana
w krajach Europy Zachodniej, wigcznie z zasadami dotycza-
cymi procedowania przez sady z takimi listami po ich
wplynieciu (np. kwestia wlgczania pisma do akt, obowigzko-
wego zapoznawania si¢ z listami ochronnymi przez sad, do
ktérego wplywa wniosek o zabezpieczenie, doreczania lub nie
takich listéw podmiotom uprawnionym, ktérzy wystepujg z
wnioskami o zabezpieczenie). W szczegdlnosci wydaje sie, ze
warto byloby siegnad¢ w tym zakresie do projektu zasad
dzialania Jednolitego Sadu Patentowego, w ktdrych przewi-

dziano procedure postepowania z listami ochronnymil[3].

Zgodnie z zasadg 207 kazdy, kto uwaza, ze jest prawdopodo-
bne, iz w najblizszej przyszlosci zostanie zlozony przeciwko
niemu jako pozwanemu wniosek o zastosowanie srodkéw
zabezpieczajacych (provisional measures), bedzie mdgt ztozyd
do Jednolitego Sadu Patentowego list ochronny (protective
letter). W przypadku faktycznego wplywu wniosku o zabez-
pieczenie list ochronny bedzie przedstawiany sedziemu
prowadzgcemu sprawe, przy czym sad bedzie zobowigzany
wzigé pod uwage argumenty zawarte w liScie ochronnym przy
podejmowaniu decyzji, czy wniosek o zabezpieczenie bedzie
rozpatrywal bez informowania potencjalnie pozwanego (ex
parte). Jednoczednie list ochronny bedzie doreczany wniosko-
dawcy. Dzieki powyzszej regulacji listy ochronne beda dawaé
potencjalnie pozwanemu szanse¢ na obrone w sprawach, w
ktérych srodki zabezpieczajagce moga byl orzekane bez

udziatu stron.

https://www.unified-patent-court.org/news/draft-rules-procedure-updated-march-2017



https://www.unified-patent-court.org/news/draft-rules-procedure-updated-march-2017

List ochronny ma by¢ réwniez rejestrowany w Jednolitym
Sadzie Patentowym i bedzie mie¢ taki sam skutek we wszyst-
kich paristwach, ktdre ratyfikowaly Porozumienie w sprawie

Jednolitego Sadu Patentowego w danym czasie.

Regulacja zaproponowana w projekcie zasad dzialania Jedno-
litego Sadu Patentowego zawiera dobre wskazéwki do
wprowadzenia podobnych rozwigzann w zakresie procedury
stosowanej przed polskimi sgdami wtasnosci intelektualne;j.
W szczegblnosci warto rozwazy¢ wprowadzenie rejestru
listéw ochronnych dostepnych dla wszystkich pieciu sagdéw
wlasnosci intelektualnej (w sprawach patentowych Sadowi
Okregowemu w Warszawie, XXII Wydzial Wlasnosci Intelek-
tualnej) oraz obowigzku zapoznania sie sedziego rozpatruja-
cego wniosek o zabezpieczenie z zarejestrowanym w ten
sposdb listem ochronnym. Obowigzek zapoznania sie z listem
ochronnym przez sad orzekajacy w sprawie powinien
wyprzedzad podjecie decyzji, czy sad dalej bedzie procedowat
wniosek bez udzialu potencjalnego pozwanego, czy doreczy
mu wniosek o zabezpieczenie i zobowigze do zlozenia odpo-
wiedzi, czy tez wyznaczy posiedzenie i dopiero po uzyskaniu
stanowiska drugiej strony zdecyduje o zastosowaniu srodka
tymczasowego. Samo ztozenie listu ochronnego nie powinno
wiec wyklucza¢ prowadzenia postepowania zabezpieczajg-
cego ex parte, ale w zaleznosci od wagi podniesionych w takim
pid$mie argumentéw, dawaé sadowi mozliwo$é podjecia
decyzji w tym zakresie w oparciu o szersze spojrzenie na

sprawe.

Wprowadzenie w tym zakresie regulacji umozliwiajacej
wypracowanie jednolitej praktyki sagdéw bedzie szczegdlne
cenne zaréwno dla podmiotéw, ktére zdecydujg sie na
dochodzenie ochrony praw wlasnosci intelektualnej w Polsce,
jak i dla podmiotéw, ktére podejma decyzje o wprowadzeniu
okredlonego rozwigzania czy produktu na rynek, uwzgled-
niwszy ryzyko zarzutdw naruszenia cudzych praw wylacz-
nych. Szczegdlnie ci ostatni bedg dysponowali wdwczas
bardziej przewidywalnym narzedziem prawnym, pozwalajg-
cym na zminimalizowanie ryzyka zablokowania ich dzialal-
nosci na skutek zabezpieczenia wydanego przez sad, bez
mozliwos$ci zapoznania sie z ich argumentami.

(Tl 1 W)
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Powddztwo wzajemnie w sprawach wlasnosci

intelektualnej - wybrane problemy

Malgorzata Kutaj, Adwokat

Postepowanie w sprawach wiasnosci intelektualnej rzadzi sie
swoimi prawami na wielu plaszczyznach. Jednym z charak-
terystycznych powddztw, ktdre moze zostaé wszczete w
postepowaniu toczacym si¢ z zastosowaniem ww. przepiséw
odrebnych, jest powddztwo wzajemne, dopuszczalne w
przypadku wniesienia powddztwa o naruszenie praw do
znaku towarowego lub wzoru przemyslowego. Pomimo zZe
ten rodzaj powddztwa jest juz doskonale znany na gruncie
przepiséw ogdlnych Kodeksu postepowania cywilnego[l]
(k.p.c.), to wydaje sie, ze jego formuta zaoferowana w ramach
odrebnego postepowania w sprawach wlasnosci intelektual-
nej odznacza sie bardzo duzg specyfika. Nie sposéb omdwié
wszystkich aspektéw wspomnianego powddztwa, stad
zwrdce uwage na te, ktére majg istotne znaczenie pod katem
formalnym prowadzonego postepowania sgdowego i nie
wynikajg wprost z przepiséw regulujagcych wspomniang
instytucje.

Zgodnie z art. 479(122) k.p.c.: ,Powddztwo wzajemne w spra-
wach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru
przemystowego jest dopuszczalne, jezeli obejmuje zadanie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia prawa ochron-
nego na znak towarowy lub obejmuje zgdanie uniewaznienia
prawa z rejestracji wzoru przemyslowego. Przepis art. 204
stosuje sie odpowiednio”. W tym miejscu warto zauwazy¢, ze
wspomniane powddztwo nie jest zupelng nowoscia w
sprawach dotyczacych ochrony wiasnosci intelektualnej,
gdyz od wielu lat jest ono dopuszczalne na gruncie Rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1) oraz
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz. Urz. UEL 3 z
5.01.2002, s. 1,z pd7n. zm.). W zwigzku z tym, ze do momentu
wprowadzenia odrebnego postepowania w sprawach wlas-
nosci intelektualnej wspomniane sprawy o naruszenie praw
do znaku towarowego Unii Europejskiej oraz wzoru wspdlno-
towego toczyly sie wylgcznie przed Sagdem Okregowym w
Warszawie, jedynie w ramach tych postepowanl omawiane

powddztwa wzajemne byly znane i stosowane w praktyce.

W zwiagzku z odpowiednim zastosowaniem art. 204 k.p.c.
przyjmuje sie, ze do powddztwa wzajemnego wytaczanego na
gruncie art. 479(122) k.p.c. stosuje sie przede wszystkim
wymaganie zwigzane z terminem na jego wytoczenie — nie
p9Zniej niz w odpowiedzi na pozew, a jezeli jej nie ztozono, to
w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczeciu
pierwszego posiedzenia, o ktérym zawiadomiono albo na
ktére wezwano pozwanego (z uwagi na wprowadzong
nowelizacje k.p.c. nalezy przyja¢, ze za pierwsze posiedzenie
powinno sie uznal takze posiedzenie przygotowawcze).
Wydaje sie tez, ze kolejny warunek dotyczgcy skutecznosci
wytoczenia powddztwa wzajemnego na gruncie ogdlnych
przepiséw, tj. zwigzek z roszczeniem powoda, réwniez bedzie
co do zasady spelniony w sytuacji wytaczania powddztw
wzajemnych w sprawach wlasnosci intelektualnej. Ponadto
nie bedg istnialy zadne watpliwosci zwigzane z tym, jaki sad
winien je rozpoznad, gdyz wlasciwe do rozpoznawania spraw

wlasnodci intelektualnej sg wyznaczone w tym celu sady

okregowe.

Dla porzadku nalezy wskazaé, ze zgodnie z art. 479(123) k.p.c.
pozew wzajemny powinien zawiera¢ numer wpisu we wiasci-
wym rejestrze zwigzany z danym prawem ochronnym lub
prawem z rejestracji. Do pozwu wzajemnego nalezy dolaczy¢
wyciag z wlasciwego rejestru, okreslajacy numer wpisu oraz
informacje o stanie prawnym udzielonego prawa, chyba ze
wyciag ten zostal zalaczony do pozwu gléwnego.

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1805).




Gléwna rdznica, jakg mozna zauwazyé pomiedzy powddz-
twem Wwzajemnym wytaczanym na podstawie przepiséw
ogdlnych a wytaczanym na gruncie przepiséw odrebnego
postepowania w sprawach wlasnosci intelektualnej, to silne
zwigzanie powddztwa wzajemnego wytaczanego na gruncie
art. 479(122) k.p.c. z powdédztwem o naruszenie praw do
znaku towarowego lub wzoru przemystowego - bez
powddztwa gléwnego powddztwo to nie moze istnieé.
Tymczasem w przypadku powddztwa wzajemnego wnoszo-
nego na zasadach ogdlnych zaréwno w doktrynie, jak i w
orzecznictwie wskazuje sig, ze ma sie zasadniczo do czynienia
z dwiema odrebnymi sprawami, ktére sa lgcznie rozpatry-
wane z uwagi na ich zwigzek oraz ekonomike procesows.
Kazda z tych spraw mogtaby sie jednak toczyé niezaleznie.
Taka mozliwo$¢ nie istnieje w stosunku do powddztwa
wzajemnego wytaczanego na podstawie art. 479(122) k.p.c.,
gdyz jest ono $cisle powigzane z wytoczonym postepowaniem
o naruszenie praw do znaku towarowego lub wzoru przemys-
towego. Polski ustawodawca nie daje mozliwosci zlozenia
powddztwa o uniewaznienie praw do znaku towarowego lub
wzoru przemyslowego czy tez o wygasniecie praw do znaku
towarowego do sgdu powszechnego — tego typu postepowa-
nia moga by¢ wytaczane jedynie przed Urzedem Patentowym
RP. Gdyby zatem doszlo do wytoczenia tego typu sprawy
przed jednym z wyspecjalizowanych sgdéw okregowych,
pozew winien ulec odrzuceniu, w mojej ocenie na podstawie
art. 199 & 1 pkt 1 k.p.c,, tj. z uwagi na to, ze droga sgdowa w
tym wypadku nie bylaby dopuszczalna. Sytuacja diametralnie
sie zmienia, gdy wytoczone zostaje powddztwo o naruszenie
praw do znaku towarowego lub wzoru przemyslowego —
wdéwczas pozwany podmiot moze juz prébowad zakwestiono-
wad waznos$¢ znaku towarowego lub wzoru przemystowego
czy tez rzeczywiste uzywanie oznaczenia. Pokazuje to jednak
calkowite uzaleznienie powddztwa wzajemnego od powddz-
twa gléwnego, bez ktérego powddztwo wzajemne nie moze
samodzielnie funkcjonowad.

Ciekawym zagadnieniem w tym kontekscie jest ustalenie, co
powinien zrobi¢ sad w stosunku do powddztwa wzajemnego,
gdy powdd cofnie wytoczone powddztwo o naruszenie.
Wéwczas przyjmuje sie bowiem, ze pozew ten nie wywolal
zadnych skutkéw, jakie ustawa wigze z jego wytoczeniem.
Skoro nie istnieje powddztwo gléwne, z ktérym immanentnie
zwigzane jest powddztwo wzajemne wytaczane w sprawach
wlasnosci intelektualnej, to nie moze ono istnie¢ samodziel-
nie. Nie moze takze doj$¢ do odrzucenia pozwu wzajemnego,
gdyz zaistnialy brak ma charakter nastepczy i zwigzany jest z
dzialaniem podjetym przez powoda (na ktére notabene
pozwany nie ma zadnego wplywu). W takim wypadku w
mojej ocenie nie pozostaje nic innego jak umorzenie postepo-

wania toczgcego sie z powddztwa wzajemnego na podstawie

art. 355 k.p.c., gdyz wydanie wyroku w tym przypadku stato
sie niedopuszczalne. Wedlug mnie z uwagi na powyzsze
okolicznosci nie moze dojs¢ do oddalenia powddztwa
wzajemnego, zresztg nie dochodzi takze do jego merytorycz-
nego rozpoznania. Niezgodne z przepisami postepowania
cywilnego byloby réwniez dalsze utrzymywanie tej sprawy w
toku w sytuacji cofniecia powddztwa gléwnego, od ktérego
powddztwo wzajemnie jest calkowicie uzaleznione. W takim
przypadku sad powszechny wkraczalby w kompetencje
Urzedu Patentowego RP.

Na koniec warto zauwazy¢, ze wielokrotnie sprawy toczace sie
z uwzglednieniem odrebnego postepowania w sprawach
wlasnodci intelektualnej toczg sie takze z zastosowaniem
przepis6w odrebnego postepowania gospodarczego, w
ktédrym wytoczenie powddztwa wzajemnego jest niedopusz-
czalne. Oczywiste jednak powinno by¢, ze w przypadku
wytoczenia powddztwa wzajemnego na gruncie art. 479(122)
k.p.c. jest ono dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy proces
toczy sie z uwzglednieniem przepiséw o odrebnym postepo-
waniu gospodarczym. Niestety przepisy kolizyjne obydwu
postepowan odrebnych brzmig wrecz identycznie (mozna je
sprowadzié¢ do tego, Ze przepisy innych postepowan odreb-
nych stosuje si¢ wéwczas, gdy nie sg one sprzeczne z postepo-
waniem ani w sprawach gospodarczych, ani w sprawach
wlasnosci intelektualnej), co utrudnia poprawng wyktadnie
wprowadzonych regulacji. Wydawatoby sie jednak zupelnie
nieracjonalne zakazanie wytaczania powddztwa wzajemnego
w sprawach wilasnosci intelektualnej, gdy toczg sie one takze
w rygorze odrebnego postepowania gospodarczego. Byloby to

dzialanie wysoce réznicujgce strony wszczynanych proceséw.
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Czy ustanowienie tego samego petnomocnika przez

pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztow
zastepstwa procesowego?

Joanna Wtaztowska, Adwokat

Procesy o ochrone przed naruszeniami wynikajgcymi z publi-
kacji materialéw prasowych w praktyce nierzadko cechuje
udzial wielu podmiotéw, zaréwno po stronie czynnej, jak i

bierne;j.

Normatywnga podstawg wielopodmiotowosci strony pozwa-
nej jest art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914), zgodnie z ktérym
odpowiedzialno$¢ cywilng za naruszenie prawa spowodowa-
ne opublikowaniem materialu prasowego ponosza: autor
materialu prasowego, redaktor (lub inna osoba, ktéra spowo-
dowata publikacje) oraz wydawca. W zakresie odpowiedzial-
nosci majatkowej powolany przepis statuuje solidarng odpo-
wiedzialno$¢ tych oséb. W konsekwencji pokrzywdzonemu
przystugiwaé moze jedno swiadczenie od wszystkich podmio-

téw okreslonych w art. 38 ust. 1 Prawa prasowego i objetych

wezlem solidarnosci.

\

Wazgc korzysci i ryzyka planowanego sporu sadowego, warto
sie zastanowié, w jaki sposéb wybdr jednego lub wigkszej
liczby podmiotéw, wobec ktérych pokrzywdzony podniesie
roszczenia o majatkows ochrone swoich praw, wplynie na
koszt postepowania, w przypadku gdyby jednak doszlo do
oddalenia powddztwa.

Zgodnie z zasadg odpowiedzialno$ci za wynik procesu (art. 98
k.p.c.[1]) na stronie przegrywajacej spoczywa co do zasady
obowigzek zwrdcenia przeciwnikowi kosztéw niezbednych do
celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Do tej kategorii
zalicza si¢ réwniez wynagrodzenie profesjonalnego
pelnomocnika, w granicach wyznaczonych w przepisach

okreslajgcych stawki optat zawodowych pelnomocnikéw.

Czy w sytuacji, gdy po stronie pozwanej wystepuje kilka
podmiotdw, oddalenie powddztwa bedzie sie wigzad z
obowigzkiem zwrotu przez powoda zwielokrotnionych kosz-
téw sadowych w czesci odpowiadajgcej wynagrodzeniu
pelnomocnika pozwanych? Nie wydaje sie dyskusyjne, ze
kazdy wygrywajacy sprawe wspdtuczestnik reprezentowany
przez innego pelnomocnika powinien uzyskaé na swojg rzecz
zwrot kosztéw zastepstwa procesowego odpowiadajgcych
wynagrodzeniu jednego pelnomocnika. W praktyce jednak,
pozwanych w zwigzku z naruszeniem cudzych praw przez
publikacje prasowg reprezentuje czesto ten sam pelnomocnik.
Czy taka forma reprezentacji powinna skutkowaé ogranicze-
niem przyznawanego wynagrodzenia?

W obowigzujgcych aktualnie aktach wykonawczych reguluja-
cych kwestie oplat za czynno$ci pelnomocnikéw sytuacja
procesowa, w ktdrej kilku wspdtuczestnikdw jest reprezento-
wanych przez t¢ sama osobe, nie jest specyficznie uregulowa-
na. Przepisy Kodeksu postepowania cywilnego normujg
natomiast jedynie solidarng odpowiedzialno$¢ za koszty
poniesione przez wspoéluczestnikéw sporu, ktérzy co do istoty
sprawy takze odpowiadajg solidarnie (por. art. 105 k.p.c.).
Przepis ma zatem zastosowanie w odniesieniu do sytuacji
procesowej, w ktdrej wspdtuczestnictwo wystepuje po stronie

przegrywajacej proces, nie zas w sytuacji odwrotne;j.

Zagadnienie stalo si¢ przedmiotem oceny Sadu Najwyzszego
m.in. w uchwale z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. III CZP
130/06, LEX 212453), zgodnie z ktdrej tezg: ,Wygrywajacym
proces wspdtuczestnikom, o ktérych mowa w art. 72 § 1 pkt 1
k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radce prawnego,
sad przyznaje zwrot kosztéw w wysokosci odpowiadajacej
wynagrodzeniu jednego pelnomocnika”.

Odwotlujac sie do brzmienia art. 98 § 3 k.p.c. (stanowigcego, ze
do niezbednych kosztéw strony reprezentowanej przez
adwokata — radce prawnego — zalicza si¢ wynagrodzenie i
wydatki jednego adwokata), a takze unormowania art. 109 § 2
k.p.c., ktéry naklada na sad obowigzek, by podczas orzekania

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1805; dalej: ,k.p.c.”).



o kosztach procesu uwzglednia¢ celowos¢ i niezbednosé
poniesienia kosztéw z uwagi na charakter sprawy, Sad
Najwyzszy skonstatowal, ze: ,,Sprawa jest jedna, bez wzgledu
na liczbe wystepujgcych w niej osdb, i strona tez jest jedna,
réwniez wtedy, gdy — przy wspdéluczestnictwie procesowym —
w jej charakterze wystepuje kilka podmiotéw. Wielopodmio-
towy charakter strony w danej sprawie nie stanowi wyodreb-
nionego kryterium ustalania kosztéw zwigzanych z zastep-
stwem procesowym”. Uzasadnienie uchwaly nie zawiera
poszerzonej wykladni pojeé¢ ,strona” i ,sprawa”, ktére
determinowaly konkluzje sadu.

Poglad sformulowany w przytoczonej uchwale SN oraz jego
motywy nie zyskaly powszechnej aprobaty ani w doktrynie
(krytycznie m.in. G. Julke, Glosa do uchwaly Sadu Najwyz-
szego z dnia 30 stycznia 2007 r., III CZP 130/06, GSP — Prz.
Orz. 2008, nr 3, s. 67-82), ani w orzecznictwie. Odmienne
stanowisko odno$nie do zwrotu wydatkéw zwigzanych z
ustanowieniem tego samego pelnomocnika przez wspél-
uczestnikéw zajely w szczegdlnosci SA w Lublinie (m.in. w
wyroku z dnia 30 paZzdziernika 2014 r., sygn. I ACa 427/14, LEX
1552042), SA we Wroclawiu (m.in. w wyroku z dnia 8 lipca
2013 r., sygn. I ACz 1316/13, LEX 1413366, przy czym ten wyrok
dotyczy reprezentacji wspéStuczestnikéw formalnych), a takze
SA w Warszawie (w wyroku z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn. VI
ACa 566/19, niepubl.).

W przywolanych orzeczeniach zwrécono uwage na nastepu-
jace argumenty wspierajace wykladnie przeciwng do przyjetej
w ww. uchwale SN:

e w swietle art. 98 § 1 k.p.c. ,strona przegrywajgca”
obowigzana jest zwrdcié koszty procesu ,,przeciwnikowi”,
a zatem nie tyle stronie w znaczeniu procesowym, ile
kazdej osobie wystepujacej w procesie po stronie
przeciwnej, niezaleznie od tego, jak liczne jest po stronie
wygrywajacej grono wspoétuczestnikéw;

e ograniczenie zwrotu wydatkéw na rzecz wspdétuczest-
nikéw reprezentowanych przez jednego pelnomocnika do
tylko jednego wynagrodzenia prowadzi do nieuzasadnio-
nego zwolnienia strony przegrywajacej proces od
obowigzku zwrotu stronie wygrywajacej rzeczywiscie
poniesionych przez nig niezbednych kosztéw obrony jej
praw, wbrew zasadzie wyrazonej w art. 98 § 1k.p.c;

e przepisy procedury cywilnej nie przewidujg ograniczeri
dla wspdtuczestnika sporu w kwestii wyboru pelnomo-
cnika, wobec czego zgodnie z zasada samodzielnego
dzialania wspdluczestnik zachowuje pelng swobode
wyboru pelnomocnika, a wydatki z tego tytulu nalezy
zaliczy¢ do niezbednych kosztéw procesu.

Przykladéw réznic w wykladni omawianego problemu
dostarcza réwniez orzecznictwo Sgdu Najwyzszego. W
postanowieniu z dnia 10 pazdziernika 2012 r. (sygn. akt I CZ
105/12, LEX 1232739) Sad Najwyzszy uznal, ze w sytuacji, w
ktérej wspdluczestnictwo zachodzi po stronie wygrywajacej
proces, zastosowanie majg ogdlne zasady o kosztach procesu i
kazda ze stron wygrywajacych proces ma prawo zadac zwrotu
kosztéw niezbednych do celowej obrony.

Uwzgledniajac przedstawione rozbieznosci wykladnicze, w
przypadku oddalenia powddztwa wywiedzionego przeciwko
wszystkim podmiotom potencjalnie odpowiedzialnym za
naruszenie wywolane publikacjg prasowg ryzyko koniecz-
nosci poniesienia zwielokrotnionych kosztéw zwigzanych z
zastepstwem procesowym strony przeciwnej uznac nalezy za
istotne. W zaleznosci od warto$ci przedmiotu konkretnego
sporu ryzyko to moze by¢ na tyle duze, by przewazy¢ nad
spodziewang korzyscia w postaci zwiekszonej pewnosci
egzekucji roszczenia oraz oczekiwang satysfakcjg z zasgdzenia
dochodzonej kwoty od wszystkich, a nie tylko wybranych

zobowigzanych.
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Klamstwo ma krétkie nogi, ale bywa uprawnione

Krzysztof Witek, Adwokat

Czy klamstwo poplaca?

Nawet dzieci wiedzg, ze nie wolno ktamad. I choé serialowy dr
House uczyt kiedys, ze kazdy klamie, to polskie prawo jest w
tej kwestii surowe. Swiadek, ktéry podczas zeznai sklamie
lub nie powie prawdy, moze sig¢ liczy¢ z perspektywa nawet 8
lat w wiezieniu. Polski ustawodaweca jest pod tym wzgledem
nieublagany: w 2016 r. zaostrzyl odpowiedzialno$¢ karng za
sktadanie falszywych zeznain. I wprowadzil przepis, ktéry do
dzisiaj przyprawia prawnikéw o solidny béle glowy.

Prawo do obrony a sprawa polska

Chodzi o art. 233 § la Kodeksu karnego[1]. Od 15 kwietnia
2016 r. polskie prawo zakazuje zeznawania nieprawdy (lub
zatajania prawdy) z obawy przed odpowiedzialno$cig karng,
ktéra grozi $wiadkowi lub jego najblizszym. Sprawca takiego
czynu musi sie liczy¢ z karg pozbawienia wolnosci od 3
miesiecy do 5 lat. Zagrozenie jest mniejsze niz przy ,,zwyklym”
falszywym zeznaniu, ale nadal powazne. Brzmi stusznie i
chwalebnie, prawda? Tyle ze diabel, jak zwykle, tkwi w

szczegotach.

Prawo jakie jest, kazdy widzi

Zalozenia swoje, a praktyka swoje. Przepis, ktdry mial
»Zwiekszy¢ ochrone wymiaru sprawiedliwosci”[2], prowadzi
do bardzo nieprzyjemnych skutkéw. Dlaczego? W naszym
kregu cywilizacyjnym przyjmujemy, ze kazdy ma prawo do
obrony w procesie karnym. To standard. Ma do niej prawo
niestusznie oskarzony o niegospodarnos$¢ czlonek zarzadu
spotki. Ale ma tez do niej prawo sprawca wypadku drogo-
wego, w ktérym zginelo dziecko. Czy nam sie to podoba, czy
nie, kazdy musi mieé mozliwos¢é obrony przed zarzutami
karnymi. Wynika to m.in. z Konstytucji RP. Brak tego prawa to
skazywanie niewinnych.

Trochg historii

Przed 2016 r. bylo prosciej. Sad Najwyzszy przyjmowal, ze
$wiadek, ktéry umyslnie sktada falszywe zeznania odnosnie
do czynu, ktérego jest sprawca, nie popelnia przestepstwa.
Zeznania musialy dotyczy¢ okolicznosci, ktdre majg znaczenie

[1] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 1. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1., poz. 1444).

dla realizacji prawa takiego $wiadka do obrony[3]. Méwigc po
ludzku: swiadek, ktéry swiadomie sktamal, mdgt nie popelnié
przestepstwa. Konieczne jednak bylo, zeby ktamal w obronie
wlasnej. Zeby klamat po to, by broni¢ sie przed ewentualnymi
zarzutami karnymi.

Nie mdgl oczywiscie klamaé dowolnie: falszywe oskarzenie
innej osoby nie korzystato z ochrony.
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Skad ten problem?

Za cale zamieszanie odpowiada praktyka organéw $cigania.
Policja i prokuratura czesto ulegaly (i ulegajg) pokusie péjscia
na skréty w postepowaniu karnym. Korzystajac z nalozonego
na $wiadkéw obowigzku mdéwienia prawdy, czesto przestu-
chuje sie jako swiadkéw osoby, o ktérych wiadomo, ze sg
sprawcami przestepstw. Takie osoby powinny mieé posta-
wione zarzuty i by¢ przestuchane jako podejrzani. Protokoléw
ich zeznan (jako $wiadkéw) nie mozna wykorzystad na sali
rozpraw. Ale mogg naprowadzi¢ policje na inne dowody,
ktérych inaczej nie udaloby si¢ zdobyd. Zasada réwnosci
broni? W tym przypadku byla (i jest) traktowana jako
fanaberia.

[2] Uzasadnienie rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania karnego oraz niektérych innych ustaw, druk nr 207, str. 19.

[3] Por. uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 20 wrzesnia 2007 r., | KZP 26/07.



Nowy wspanialy swiat

Zmiana art. 233 Kodeksu karnego miata ukrdcié¢ falszywe
zeznania $wiadkéw-sprawcow. Prawo do obrony? Owszem,
ale tylko realizowane na podstawie przepiséw Kodeksu
postepowania karnego. Pozwala on $wiadkom na uchylenie
sie od odpowiedzi na poszczegdlne pytania. Mogg to zrobid,
jesli odpowiedz moglaby narazié ich na odpowiedzialno$é za
przestepstwo lub przestepstwo skarbowe. A ze odmawiajac
odpowiedzi, mimowolnie wskazujg policji obszar, ktérego sie
obawiaja? C6z, nie mozna miec¢ wszystkiego.

Co poszlo nie tak?

Wszystko. Jak to zwykle bywa z nieprzemys$lanymi przepisa-
mi, praktyka art. 233 § la Kodeksu karnego doprowadzita do
rozbieznosci w orzecznictwie. Rok 2020 byt to dziwny rok: w
styczniu Sad Najwyzszy stwierdzil, ze nowe prawo wigze i
sprawca, ktéry zeznal nieprawde z obawy przed odpowie-
dzialnoscig karna, moze byc¢ skazany za skladanie falszywych
zeznan[4]. A w grudniu orzekl, zZe osoba przestuchiwana jako
$wiadek, ktéra zlozyla falszywe zeznania z obawy przed
narazeniem sie na odpowiedzialno$¢ karng, nie popelnia
przestepstwa[5]. Bo art. 233 § la Kodeksu karnego narusza

podstawowe gwarancje procesowe i konstytucyjne.

[4] Por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 15 stycznia 2020 r.,  KZP 10/19.

[5] Por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 10 grudnia 2020 r., KK 58/19.
or. uchwala Sadu Najwyzszego z dnia 9 listopada r., .

6] Por. uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 9 listopada 2021 r., 1 KZP 5/21

Impas méglby trwaé w najlepsze, az w koricu Sad Najwyzszy
zdecydowal sie rozwiaé wszystkie watpliwosci. 9 listopada
2021 r. sktad siedmiu sedziéw z Izby Karnej wydal uchwale, w
ktdrej stwierdzono, ze $wiadek, ktéry sklada falszywe zezna-
nia z obawy przed grozacg odpowiedzialno$cig karng nie
popelnia przestepstwa[6]. Musi jednak realizowad prawo do
obrony. W sentencji uchwaly (jak dotad nie opublikowano jej
uzasadnienia) stwierdzono wprost, ze prawo do obrony, ktére
wynika z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, nie pozwala skazywad
takich oséb. Uchwale nadano moc zasady prawnej, co znaczy

ze powinna wigzad inne sklady Sadu Najwyzszego.

Roma locuta, causa finita?

No wlasnie — powinna. W praktyce jednak nie wiadomo, jak
potoczg sie jej losy. W skladzie, ktéry wydal uchwate znalezli
sie sedziowie, ktérych status jako sedziéw SN bywa
kwestionowany. W tym roku orzeczenie, ktére wydal jeden z
nich, zostalo uchylone przez inny sktad Sadu Najwyzszego.
Stwierdzono, ze zostalo wydane przez nienalezycie obsadzony
sad. Moze si¢ wiec okazal, ze kolejne sktady Sadu Najwyz-
szego (obsadzone przez starych sedziéw) bedsg odmawiaé
stosowania uchwaly. Raczej nie pomoze to w uzyskaniu
jednolitej praktyki orzeczniczej. W aktualnej sytuacji nie
mozemy jednak liczy¢ na nic wiecej.
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Wybrane pytania prejudycjalne sqgdu ds. wiasnosci

intelektualnej w Warszawie

Jacek Piasta, Prawnik

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywolywaly zagadnie-
nia proceduralne dotyczace ochrony praw na dobrach niema-
terialnych. Jedng z przyczyn takiego stanu bylo wprowadze-
nie w ubieglym roku do Kodeksu postepowania cywilnego|1]
nowego rodzaju postepowania odrebnego poswieconego
wlasénie sprawom wlasnosci intelektualnej[2]. Watpliwosci
procesowe wyrazaly réwniez sady, co niejednokrotnie skutko-
walo zwrdceniem sie z pytaniami prejudycjalnymi do Trybu-
nalu Sprawiedliwosci UE o interpretacje prawa unijnego.
Warto przyblizy¢ chociaz niektére z takich postanowien
wydanych w mijajgcym roku.

I. Postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. Sgd Okregowy w
Warszawie w sprawie prowadzonej do sygn. akt XXII GWo
99/20 zwrdcil sie do Trybunatu Sprawiedliwodci Unii
Europejskiej z nastepujgcym pytaniem prejudycjalnym:

a) Czy art. 8 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 1 Dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej[3] powinien by¢ rozumiany w ten sposéb, ze
dotyczy on srodka ochrony praw wtasnosci intelektualnej,
przystugujacego jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone w
tym lub innym postepowaniu przystugiwanie prawa wiasno-
$ci intelektualnej uprawnionemu?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie a):

b) Czy art. 8 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 1 Dyrektywy powi-
nien by¢ rozumiany w ten sposéb, ze wystarczajace jest
uprawdopodobnienie, ze $rodek ten dotyczy istniejgcego
prawa wlasnodci intelektualnej, a nie udowodnienie tej
okolicznosci, w szczegdlnosci w sytuacji, w ktdrej zadanie
udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji

towaréw lub uslug poprzedza dochodzenie roszczen
odszkodowawczych z tytulu naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej?

Powyzsze watpliwosci powstaly w sprawie zainicjowanej
wnioskiem o wezwanie do udzielenia informacji o pochodze-
niu i sieciach dystrybucji towaréw lub uslug naruszajacych
prawo wlasnosci intelektualnej. Zadanie to zostalo zgloszone
przed wszczeciem postgpowania w sprawie o naruszenie
praw wiasnosci intelektualnej. Podstawg prawng wniosku byt
art. 479(113) k.p.c.[4], ktdry stanowi implementacje art. 8

Dyrektywy][5].

Whiosek o udzielenie informacji ztozyta wlascicielka sklepéw

internetowych z artykutami dekoracyjnymi. Wnioskodawczy-
ni twierdzi, ze przystuguja jej autorskie prawa majgtkowe i
osobiste do grafik, ktérych reprodukcje sprzedaje obowigzany
1., a dostarcza mu obowigzany 2. Wedlug obowigzanego 1.
sporne grafiki nie spelniajg jednak przestanek utworu w
rozumieniu prawa autorskiego, a ponadto uprawniona nie
wykazala, by przystugiwaly jej do nich autorskie prawa
majatkowe.

1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, dalej: , k.p.c”).

3] Dalej: ,Dyrektywa”.

[
[2] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 1. 0 zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. poz. 288, z p6zn. zm.).
[
[

4] Art. 479(113) § 1k.p.c.: ,Na wniosek uprawnionego, jezeli wykaze on w sposéb wiarygodny okolicznosci wskazujace na naruszenie, sad moze przed wszczeciem

postepowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku az do zamkniecia rozprawy w pierwszej instancji wezwad naruszajacego do udzielenia informacji o

pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug, jezeli jest to niezbedne dla dochodzenia roszczenia”.

[5] Art. 8 ust. 1 Dyrektywy: ,Paristwa Czlonkowskie zapewniaja, ze, w kontekscie postepowania sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej

oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie powoda, wlasciwe organy sadowe moga nakazaé przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach

dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo wlasnosci intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakgkolwiek inng osobe, u ktérej [...]”.




Problem wykladni prawa unijnego powstal wylacznie w
odniesieniu do jednej z grafik sprzedawanej przez obowiaza-
nego 1. i dostarczanej przez obowigzanego 2., w ktdrej wyko-
rzystano tekst i uklad grafiki pochodzacej od uprawnionej, ale
z zastosowaniem innych rodzajéw czcionki i elementéw
graficznych|[6].

Sad odsytajgcy uznal, ze przestanke rozstrzygniecia wniosku o
udzielenie informacji stanowi ustalenie, czy uprawnionej
przystuguja prawa wlasnosci intelektualnej, co uwarunkowa-
ne jest odpowiedzig na pytanie, czy prawa, na ktére sie
powoluje, sa zwigzane z dobrami objetymi ochrona wynikaja-
ca z Dyrektywy i czy okolicznos¢ ta powinna by¢ stwierdzona
w postepowaniu o udzielenie informacji, czy tez jedynie
uprawdopodobniona.

W uzasadnieniu przedstawionego pytania prejudycjalnego
zwrécono uwage na wystepowanie w polskiej doktrynie
prawa dwéch przeciwnych wykladni art. 479(113) k.p.c.
Wedlug pierwszego pogladu, w odréznieniu od przepiséw
implementujacych art. 6 i 7 Dyrektywy, ‘wykazanie w wiary-
godny sposéb okolicznos$ci wskazujacych na naruszenie
prawa’ z art. 479(113) k.p.c. oznacza obowigzek ich udowod-
nienia. Zgodnie z drugim pogladem wystarczajgce jest
uprawdopodobnienie tych okolicznosci[7].

Zdaniem sadu za konieczno$cia udowodnienia przystugi-
wania prawa wlasno$ci intelektualnej przemawia art. 4 ust. 1
lit. a Dyrektywy[8]. Wedlug tego przepisu ,za osoby upraw-
nione do wystepowania o zastosowanie srodkéw, procedur i
$rodkéw naprawczych okres$lonych w niniejszym rozdziale
Paristwa Czlonkowskie uznajg: a) wlascicieli praw wlasnosci
intelektualnej, zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa”.
Odniesienie do ,wlasciciela praw”, a nie ,osoby, ktdra jest
domniemanym podmiotem praw wlasnosdci intelektualnej”
ma byé tym bardziej istotne, ze w art. 9 ust. 1 Dyrektywy
postuzono si¢ pojeciem ,,domniemanego naruszyciela”.

W postanowieniu zauwazono, ze z dotychczasowego orzecz-
nictwa TSUE[9] wynika, iz w postepowaniu dotyczgcym
zgdania informacji z art. 8 Dyrektywy nie jest konieczne
stwierdzenie naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej, a

jedynie uprawdopodobnienie okolicznos$ci naruszenia.

Watpliwe jednak dla sgdu pozostaje, czy rozumowanie to
mozna zastosowac takze do kwestii, czy w ogdle wniosko-

dawcy przystugujg prawa wlasnosci intelektualne;j.

Ostatecznie sad odsylajacy zaproponowal odpowiedz pozy-

tywng na pierwsze pytanie, tzn. zgdanie udzielenia informacji
z art. 8 ust. 1 Dyrektywy przysluguje jedynie wtedy, gdy
zostanie stwierdzone przystugiwanie uprawnionemu prawa
wlasnosci intelektualnej. W razie gdyby TSUE nie podzielil tej
oceny, sad zasugerowal, ze odpowiedZ na pytanie drugie
powinna by¢ negatywna, czyli nie jest wystarczajace
uprawdopodobnienie, ze srodek ochrony dotyczy istniejgcego
prawa wlasnosci intelektualnej — konieczne jest udowod-
nienie tej okolicznosci.

II. Pytanie prejudycjalne skierowane przez Sad Okregowy w
Warszawie postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt
XXII GWzt 63/19[10], zostalo zadane w sprawie dotyczacej
roszczen z tytulu naruszenia praw wylgcznych do znakdéw
towarowych. Powodem jest spdtka prawa amerykariskiego.
Wyprodukowany przez niego sprzet elektroniczny i opatrzony
przystugujacymi mu unijnymi znakami towarowymi jest
dystrybuowany na terytorium RP przez jeden podmiot, z
ktérym powdd zawarl umowe dystrybucyjna. Towary takie
wprowadzal na rynek polski réwniez pozwany, jednak bez
zgody powoda, a produkty nabywat od innego sprzedawcy niz
autoryzowany dystrybutor na terytorium RP. Powdd domaga
sie w postepowaniu sgdowym m.in. zakazania pozwanemu
naruszania przystugujagcych mu praw z unijnych znakdéw
towarowych, nakazania wycofania z obrotu i zniszczenia
towardw oznaczonych unijnym znakiem towarowym
powoda, ktdre to towary nie zostaly uprzednio wprowadzone
do obrotu na terytorium EOG przez powoda lub za jego zgods.
Pozwany powoluje si¢ natomiast na zasade wyczerpania

prawa.

[6] Uprawniona powolala si¢ réwniez na przystugujace jej roszczenia zwigzane z nieuczciwg konkurencja. W postanowieniu przyjeto, ze dwie pozsotale grafiki

sprzedawane przez obowigzanego s3 niewolniczymi kopiami grafik uprawnionej, a uprawniona uprawdopodobnita i udowodnita, ze obowigzany 1. je sprzedawal.

Zatem ochrona przystuguje w tym przypadku na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie jest konieczne

ustalenie przez sad odsylajacy, czy s to utwory.

[7] Jako przedstawicielke pierwszego stanowiska sad przywolal m.in. E. Stefariska w: Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, red. M.

Manowska, Warszawa 2021, art. 479(113); natomiast drugi poglad zostat przypisany T. Targoszowi w: Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
[w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 80.

[8] Przepis ten odnosi si¢ réwniez do srodkéw okreslonych w art. 8 Dyrektywy.
[9] Wyrok TS z dnia 18 stycznia 2017 r., C-427/15, NEW WAVE CZ, a.s. vs. ALLTOYS, spol. s r.0., ZOTSiSPI 2017, nr 1, poz. I-18.
[10] Sprawa z powddztwa Harman International Industries Inc. vs. AB SA, sygn. akt przed TSUE: C-175/21.




W toku postepowania ustalono, ze powdd stosuje systemy
oznaczeni swoich produktdw, ale w przypadku niektdrych
egzemplarzy towardéw stwierdzenie, na ktdry rynek zostaly
one przeznaczone, wymaga skorzystania z narzedzia infor-
matycznego, ktérym dysponuje powdd (m.in. bazg danych).

Sad postanowil przedstawi¢ TSUE pytanie, czy zgodna z
prawem unijnym, w szczegd6lnos$ci ochrong swobody przeply-
wu towaréw w UE, jest praktyka sadéw krajowych, ktére
uwzgledniajgc roszczenia z tytulu naruszenia praw wylacz-
nych do unijnego znaku towarowego i orzekajgc o zajeciu
towaréw w postepowaniu zabezpieczajacym, odwoluja sie w
tresci orzeczen do ,przedmiotéw, ktdre nie zostaly wprowa-
dzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za
jego zgoda”. Sad zwraca uwage, ze takie okreslenie nie jest
wystarczajgco precyzyjne i o jego desygnatach w istocie
bedzie rozstrzygal organ egzekucyjny na podstawie o$wiad-
czenl uprawnionego lub dostarczanych przez niego narzedzi.
Ponadto kwestionowanie takich ustalerl organu egzekucyj-
nego przez obowigzanego w postepowaniu zabezpieczajgcym
i egzekucyjnym jest niemozliwe lub ograniczone[11]. Prowadzi
to do ryzyka, ze orzeczone zakazy i nakazy zostang na etapie
postepowania egzekucyjnego zastosowane takze do egzem-
plarzy towardéw, co do ktérych prawo wylaczne na znak towa-
rowy ulegto wyczerpaniu. Zdaniem sgdu odsytajacego rozwia-
zaniem tego problemu mogtoby by¢ odwolanie sie w tresci
orzeczenia np. do oznaczeri czy numerdw seryjnych egzem-
plarzy produktéw oznaczonych znakami towarowymi,
ktérych dotyczg orzekane zakazy lub nakazy[12].

W uzasadnieniu postanowienia zauwazono, Ze nawet na
gruncie prawa krajowego opisywana ogélna redakcja orzecze-
nia moze by¢ kwestionowana, gdyz realizacja rozstrzygniecia
sgdu o zadaniach stron powinna byé mozliwa na podstawie
samej tresci sentencji, bez potrzeby odwolywania sie do
uzasadnienia lub dokonywania dalszych czynnosci.

III. Pytanie pierwsze zadane postanowieniem Sgdu Okrego-
wego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2021 r., sygn. akt XXII
GWzt 69/14[13], dotyczy zasadniczo tego samego zagadnienia,
co przedstawione w pkt. Il powyzej. Dodatkowo sad powzial
watpliwo$é, czy uprawniony z rejestracji wspdlnotowego

znaku towarowego (obecnie unijnego znaku towarowego)

moze powolaé si¢ na uprawnienie do uniemozliwienia
osobom trzecim uzywania znaku towarowego w obrocie
handlowym bez jego zgody[l4], w przypadku gdy: 1)
uprawniony prowadzi w EOG oraz poza nim dystrybucje
towaréw oznaczonych znakiem towarowym za posrednic-
twem autoryzowanych dystrybutoréw, ktérzy mogg dokony-
waé dalszej sprzedazy towaréw odbiorcom innym niz korico-

, wylacznie nalezgcym do oficjalnej sieci dystrybucji, a
jednoczesnie autoryzowani dystrybutorzy zobowigzani sg do
nabywania towarédw jedynie od innych autoryzowanych
dystrybutoréw lub od podmiotu uprawnionego do znaku
towarowego; 2) towary oznaczone znakiem towarowym nie
majg cech odrdzniajgcych, ktére pozwolilyby na ustalenie
miejsca ich wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego ze
znaku towarowego lub za jego zgoda, a uprawniony nie
udostepnia zadnego narzedzia ani nie stosuje systemu
oznaczenn — pozwalajacych potencjalnemu nabywcy towaru
oznaczonego znakiem na samodzielng weryfikacje legalnosci
obrotu tymi towarami na terytorium EOG przed nabyciem
towaru — i odmawia dokonania takiej weryfikacji na prosbe
nabywcy; 3) pozwany nabyl towary oznaczone znakiem na
obszarze EOG i odebral oswiadczenia od sprzedawcow
towardw oznaczonych znakiem, Ze moga one by¢ legalnie

przedmiotem obrotu na terytorium EOG.

TELLECTUAL
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[11] Wskazano, ze problem ten dotyczy takze m.in. egzekucji postanowieri w przedmiocie nakazania wyjawienia informacji oraz zastosowania srodkéw

tymczasowych.

[12] Sad odsytajacy stwierdzit, ze w odniesieniu do towaréw, ktdre znajda si¢ w posiadaniu pozwanego po wydaniu orzeczenia, ochrona swobodnego przeptywu

towardw réwniez nakazywataby mozliwos¢ ich jednoznacznego identyfikowania jako wprowadzonych lub niewprowadzonych do obrotu na terytorium EOG.

[13] Sprawa z powddztwa Hewlett-Packard Development Company LP vs. Senetic SA, sygn. akt przed TSUE: C-367/21.

[14] Mowa o ochronie na podstawie art. 9 i art. 102 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego

— obecnie art. 91 art. 130 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii

Europejskiej.
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Informatyzacja postepowania upadtosciowego

Maciej Majewski, Aplikant adwokacki

Temat informatyzacji postepowari sadowych jest w Polsce Zmiana przepiséw w zakresie informatyzacji

obecny niezmiennie juz od wielu lat. Srodowiska prawnicze s3 a toczace si¢ postepowania

w zasadzie zgodne co do tego, zZe zmiany w tym zakresie sg . .. . L .
) ] . > . o ) Oczywiste jest, ze informatyzacja postepowan nie powinna
konieczne i powinny nastgpié jak najszybciej[1]. Jako gléwne L . _ ‘. .
odbywac sie z dnia na dzienl. Wystarczy wskazaé, ze w odnie-

zalety informatyzacji postepowarn wskazuje si¢ uproszczenie sieni , 4 liwosci dzani
ST ) v u zaréwno do mozliwosci przeprowadzania rozpraw w

procedur, minimalizacje kosztédw oraz oszczednos¢ czasu. Sg trvbie online. iakido d L d h tred
o R : ybie online, jak i do doreczania pism sadowych[4] za posred-

one szczeg6lnie aktualne w odniesieniu do postepowan . . . .
o ] - nictwem Portalu Informacyjnego wdrozenie nowych rozwig-
upadiosciowych, w przypadku ktdrych mamy przewaznie do zanl przebieglo z pewnymi trudnosciami. Niektére sady nie
ieni liczbg dokumentéw oraz wieloma P 8 P ) ay
czynienia ze znaczng licz Lo .
yn ) ) 2 . ;‘ ) ) dysponowaly odpowiednim sprzetem, oprogramowaniem lub
wystepujacymi w sprawie podmiotami. . e .
PHACY P P laczem, ktére umozliwialyby sprawne przeprowadzanie rozp-

. . . . raw juz w dniu wejscia w zycie nowych przepiséw. W
Potrzeba informatyzacji spraw upadlosciowych i restruktu- , , . e
i kneta volskiemu ustawodawey. ktéry kilka przypadku doreczeri za posrednictwem portalu réwniez nie
;yzacy]nyc e um.1 3 P d Y i Y ) obylo sie bez komplikacji[5]. Cze$é sedziéw zdecydowala sie
at temu przystapit do prac nad stosowng nowehzac3. 1 odstgpi¢ od takiego trybu przesylania korespondencji. W

rudnia 2021 r. ostatecznie weszla w zycie zapowiadana juz . .
& 4 p J niektdrych sagdach wydano wrecz ogdlne zarzadzenia prezesa

2018 1.1 i isé lujgcych - S . .
0?1 018 r 1s’tf)tna zrmana pI‘ZGP.ISOW re?u }1} acye pos.tqpowa danego sgdu przewidujace odstapienie w calej jednostce od
nie upadlosciowe, wprowadzajgca m.in. jego pelng informa- , .

: ; e e . doreczen poprzez Portal w konkretnym okresie lub nawet do
tyzacje. Unormowania nowelizujgce brzmienie ustawy z dnia

28 lutego 2003 r. Prawo upadlosciowe[2] (dalej: ,PU”)

zawarte zostaly w art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 1. 0

odwolania[6].

Krajowym Rejestrze Zadtuzonych[3]. Ten ostatni akt prawny
zawiera przy tym szereg przepiséw zmieniajacych — w
mniejszym lub wiekszym zakresie — réwniez inne krajowe
regulacje, m.in. Prawo restrukturyzacyjne, Prawo o ustroju
sagdéw powszechnych, ustawe o Krajowym Rejestrze
Sadowym czy ustawe o udostepnianiu informacji gospodar-
czych i wymianie danych gospodarczych. Znajdziemy tam
takze ,,samodzielne” unormowania odnoszace sie do tytulo-

wego rejestru.

[1] Obecnie — poza zmiang oméwiong w tekscie — w pelni funkcjonalne systemy teleinformatyczne obstuguja jedynie elektroniczne postgpowanie upominawcze i
postepowanie rejestrowe w sprawach o wpis do KRS. W ograniczonym zakresie obslugiwane jest takze postepowanie wieczystoksiegowe.

[2] T,j. Dz. U.22020 1., poz. 1228 z pézn. zm.

[3] T.j. Dz.U. 22020 poz. 1228. Zapoznanie si¢ z art. 19 i pozostalymi przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Zadtuzonych nowelizujacymi inne akty prawne (art.
14-26a) wymaga co do zasady siegniecia do pierwotnego tekstu ustawy — w tekscie jednolitym wskazane unormowania zostaly pominiete. Odnotowad tylko
nalezy, ze w tek$cie pierwotnym nie znajdziemy art. 26a oraz aktualnego brzmienia art. 25 pkt 5 ustawy. Ich brzmienie wynika z péZniejszej regulacji — art. 153
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz
wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1545). Do zapoznania si¢ z tym przepisem takze konieczne jest
siegniecie do tekstu ogloszonego (pominiety w tekscie jednolitym).

[4] W dalszym ciagu w formie tradycyjnej dokonywane sg jednak doreczenia tej korespondencji, ktéra sad przesyta pelnomocnikowi wraz z pismem drugiej strony
lub innym niepochodzacym od sagdu dokumentem.

[5] Problemy zwigzane ze wspomnianymi doreczeniami staly si¢ nawet przyczynkiem wystapienia do Ministra Sprawiedliwosci przez Rzecznika Praw
Obywatelskich (sygn. IV.510.47.2021.KP).

[6] Jako podstawe prawng takich decyzji wskazuje si¢ art. 22 § 1 ust 1lit. a w zwigzku z art. 9a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 . Prawo o ustroju sagdéw
powszechnych (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 2072) — zob. np. zarzadzenie nr 750/2021 Prezesa Sadu Okregowego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2021 1. w sprawie

tymczasowego odstgpienia od realizacji elektronicznych doreczeni pism sgdowych pelnomocnikom za posrednictwem Portalu Informatycznego.




O ile wspomniane wyzej rozwigzania maja — przynajmniej w
zalozeniu — charakter tymczasowy (zwigzany ze stanem
epidemii), o tyle zmiany w postepowaniu upadlo$ciowym
postrzega¢ nalezy jako regulacje docelows. Jednoczesnie,
inaczej niz w przypadku przedstawionych wyzej srodkéw
ydoraznych”, ich wejscie w Zycie nie musialo przebiegaé w
sposéb nagly. Pomijajac samg vacatio legis, ustawodawca
przewidzial stosowne przepisy przejsciowe. Nalezy bowiem
zaznaczy¢, ze zgodnie z nowymi regulacjami w systemie
teleinformatycznym powinna by¢ prowadzona calo$é doku-
mentacji sprawy. Nikogo nie trzeba przekonywad, ze przenie-
sienie do tego systemu akt calosci juz zakoriczonych lub
toczgcych sie postepowani przyniostoby stronom zdecydowa-
nie wiecej problemdéw i opéznieni niz korzysci. W art. 30 i 31
wspomnianej na wstepie ustawy prawodawca zrezygnowat
wiec z takiego rozwigzania. Jednoczesnie w art. 27 przewi-
dzial, ze w nowo tworzonym Krajowym Rejestrze Zadluzo-
nych nie bedg w ogdle ujawniane sprawy wszczete przed
nowelizacja. Dopelnieniem tych regulacji bylo catkowite
wylaczenie stosowania nowych przepiséw do juz toczgcych
sie w dacie jej wejscia w zycie spraw (art. 28)[7].

Pierwsze kroki w nowej rzeczywistosci

W sprawach wszczetych od 1 grudnia obowigzuje juz pelna
informatyzacja postgpowania upadlo$ciowego. Zgodnie z
nowym brzmieniem art. 216a ust. 1 PU wnoszenie pism
procesowych i dokumentéw moze odbywaé sie wylacznie za
posrednictwem systemu teleinformatycznego obstugujgcego
postepowanie sgdowe, z wykorzystaniem udostepnianych w
systemie formularzy elektronicznych (wniesione w inny
sposéb nie wywolujg skutkéw prawnych[8]). Na zasadzie
wyjatku od tego rygoryzmu ustawodawca dopuscil uczestnic-
two w postepowaniu upadlo$ciowym w inny sposéb, z tym ze
mozliwo$é te ograniczyl wylgcznie do pewnych kategorii
podmiotéw. Uprzywilejowani w ten sposéb zostali ci
wierzyciele, ktérym przystuguja naleznosci ze stosunku
pracy[9], naleznosci alimentacyjne oraz wymienione w
przepisie renty. Wskazane osoby moga nie tylko sktadad
pisma z pominieciem systemu, lecz takze ustnie wnosié
wnioski lub skladaé oswiadczenia bezposrednio w biurze
podawczym kazdego sadu rejonowego, przedkladajac
jednoczesnie ew. dokumenty.

[7] Zasada ta ma jeden wyjatek, opisany w art. 29 ustawy.

[8] Stosunkowo marginalny wyjatek w tym zakresie przewiduje nowy art. 216ab PU.

Majac powyzsze na uwadze, zasadnicza cze$é uczestnikéw
postepowania do udzialu w sprawie upadlo$ciowej potrzebo-
wad bedzie konta w dedykowanym systemie teleinformatycz-
nym. Zalozenie konta oraz dostep do systemu sg mozliwe za
posrednictwem strony internetowej https://prs.ms.gov.pl/krz
(przy czym utworzenie konta wymaga postuzenia si¢ przez
uzytkownika kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Za posrednictwem strony mozliwe jest réwniez przegladanie
zawarto$ci Krajowego Rejestru Zadtuzonych (korzystanie z tej
funkcjonalnodci nie wymaga posiadania konta). W nowo
powstalym Rejestrze uzyskamy informacje np. o osobach,
wobec ktdrych sg albo byly prowadzone m.in. postgpowania
restrukturyzacyjne lub upadlosciowe, o wspdlnikach spélek,
ktérzy ponosza swoim majatkiem odpowiedzialnosé za ich
zobowigzania, czy o osobach, wobec ktérych komornik lub
sad umorzyl postepowanie egzekucyjne z uwagi na brak
mozliwosci uzyskania z egzekucji sumy wyzszej od kosztéw
egzekucyjnych. W rejestrze znajda sie takze obwieszczenia
dotyczace informacji o wskazanych osobach (okreslone
stosownymi przepisami).

[9] Chyba ze chodzi o reprezentanta upadtego albo osobe wykonujaca czynno$ci zarzadcze lub nadzorcze nad przedsigbiorstwem dtuznika.
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Artykuly zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowig porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegétowych
informacji dotyczacych omawianych kwestii proszone sg o bezposredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspdlnicy.




