Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w przedmiocie wprowadzenia do Kodeksu
Postepowania Cywilnego tzw. listow ochronnych

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dokonata wnikliwej analizy regulacji i funkcjonowania
listéw ochronnych w innych panstwach europejskich oraz zapoznata sie z funkcjonujacg w Polsce
praktyka sktadania takich listow.

Ustawowa regulacja tzw. listéw ochronnych w Europie zostata wprowadzona w Szwajcarii.
Niemczech, Holandii i Hiszpanii. W Szwaijcarii i Niemczech list ochronny moze zostac ztozony w
jakiejkolwiek sprawie przez kazdg osoba, ktéra obawia sig, ze moze zosta¢ wszczete
postepowanie zabezpieczajace, ktére bedzie toczy¢ sie bez jej udziatu. W Holandii i Hiszpanii listy
ochronne moga by¢ sktadane przed wszczeciem ewentualnego postepowania zabezpieczajgcego
jedynie w sprawach o naruszenie patentu. W Belgii, podobnie jak w Polsce, listy ochronne nie sa
uregulowane, choc¢ sg one sktadane w sadach w zwigzku z obawg udzielenia zabezpieczenia bez
wystuchania obowigzanego w sprawach o ochrone wtasnosci intelektualnej.

Odrebna regulacja tzw. listéw ochronnych znajduje sie rowniez w Rules of Procedure of the
Unified Patent Court obowigzujgcych w postepowaniu przed Jednolitym Sadem Patentowym.

Analiza przepiséw istniejagcych w poszczegélnych panstwach, a takze tych regulujacych
postepowanie przed Jednolitym Sgdem Patentowym pozwala na sformutowanie wniosku, ze listy
ochronne moga mie¢ znaczenie w tych postepowaniach zabezpieczajgacych, w ktérych
rozstrzygniecie o udzieleniu tymczasowego zabezpieczenia odbywa sie bez wystuchania
obowigzanego, na podstawie jedynie wniosku ztozonego przez uprawnionego. Co wiecej
obowigzany nie ma nawet mozliwosci, aby dowiedzie¢ sie, ze takie postepowanie zostato
zainicjowane przez uprawnionego.

List ochronny sktadany przez obowigzanego, jeszcze przed wszczeciem postepowania
zabezpieczajgcego przez uprawnionego, ma pozwoli¢ sadowi orzekajgcemu na poznanie
stanowiska podmiotu, ktéry ma podstawy przypuszczaé, ze sad wyda postanowienie o
zabezpieczeniu tymczasowym roszczenh bez jego udziatu i nie bedzie on mogt przedstawic¢ swoich
argumentow.

W Hiszpanii w przeciwienstwie do innych jurysdykcji, w ktérych przewiduje sie mozliwosé
sktadanie listéw ochronnych, list ochronny jest doreczany uprawnionemu po jego ztozeniu w
sgdzie, niezaleznie od tego, czy wnidst juz on wniosek o zabezpieczenie. W Niemczech, Holandii
i Szwajcarii uprawniony jest informowany o ztozeniu listu ochronnego przez obowigzanego po
whniesieniu przez niego wniosku o tymczasowe zabezpieczenie. Wéwczas uprawniony moze tez
ustosunkowaé sie do argumentéw obowigzanego zawartych w liscie ochronnym. Po rozwazaniu
argumentow stron, sady majg swobode co do tego, czy postanowienie w sprawie wniosku o
tymczasowe zabezpieczenie roszczen wydac¢ jednak bez stuchania obowigzanego czy tez
zarzadzi¢ rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie z udziatem obu stron.

Nalezy podkresli¢, ze wniesienie listu ochronnego nie wptywa na uprawnienia sadu do
decydowania o tym, czy udzielenie zabezpieczenia nastgpiw procedurze ex parte czy inter partes.
W zadnym z analizowanych systemow prawnych wniesienie listu ochronnego nie obliguje sadu do
rozpoznania whiosku o zabezpieczenie w procedurze inter partes.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zwraca uwage, ze zgodnie z nowelizacja Kodeksu
postepowania cywilnego z 8 marca 2023 r. w sprawach wtasnosci intelektualnej zasada jest, ze
rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia odbywa sie z udziatem obowigzanego.



Stosownie do art. 75582? Kodeksu postepowania cywilnego w sprawach wtasnosci intelektualnej
sad udziela zabezpieczenia po wystuchaniu obowigzanego, chyba ze konieczne jest
natychmiastowe rozstrzygniecie wniosku. W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w
sytuacji, gdy rozstrzygniecie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach wtasnosci intelektualnej
odbywa sie w procedurze inter partes, sktadanie dodatkowych pism przez potencjalnie
obowigzanych pozostaje bez wptywu na przebieg takiego postepowania. Niezaleznie bowiem, czy
taki list zostanie ztozony, sad i tak dorecza potencjalnemu obowigzanemu wniosek o
zabezpieczenie, ktéry odpowiadajac na niego moze ustosunkowac sie do twierdzen i argumentéw
uprawnionego. Nalezy zauwazyc, ze listy ochronne sktadane przed wszczeciem postepowania o
zabezpieczenie, ktdre z zatozenia ma charakter inter partes, nie moga wptyna¢ w jakikolwiek
sposdb na przebieg postepowania zabezpieczajacego.

Nie ma watpliwosci, ze obecnie na gruncie Kodeksu postepowania cywilnego zasadg jest w
sprawach wtasnosci intelektualnej podejmowanie decyzji o zabezpieczeniu z udziatem
obowigzanego. Wyjatki stanowig te sytuacje, w ktérych istnieje koniecznos¢ natychmiastowego
rozstrzygniecia wniosku oraz przypadki okreslone w art. 755822 zdanie drugie Kodeksu
postepowania cywilnego : ,,Nie dotyczy to sposobow zabezpieczenia w catosci podlegajacych
wykonaniu przez komornika albo polegajgcych na ustanowieniu zarzagdu przymusowego nad
przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo zaktadem wchodzgcym w sktad
przedsiebiorstwa lub jego czesScig albo czescia gospodarstwa rolnego™.

Zwroci¢ nalezy uwage, ze przepisy te, przewidujgce wyjatkowo mozliwos¢ udzielenia
zabezpieczania bez udziatu drugiej strony stanowig implementacje art. 9 ust. 4 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48WE z 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania praw
wtasnosci intelektualnej (Dyrektywa 2004/48). Przepis ten wprost przewiduje mozliwosé
udzielenia zabezpieczenia bez wystuchania drugiej strony zaréwno poprzez zakaz wprowadzania
do obrotu, jak i zajecie towaréw, w sytuacjach, gdy zdaniem organu orzekajgcego uzasadnia to
przypadek szczegolny, wymagajacy natychmiastowego podjecia decyzji przez sad. Jako przyktad
sytuacji wymagajacej natychmiastowego podjecia decyzji przez sad przepis ten wskazuje
opo6znienie w udzieleniu zabezpieczenia, ktére mogtoby spowodowac dla wtasciciela praw
szkode nie do naprawienia. Dyrektywa 2004/48 zobowigzuje zatem Panstwa strony do
wprowadzenia przepisow, ktére we wtasciwych przypadkach pozwalajg na udzielenie
zabezpieczenia bez wystuchania podmiotu obowigzanego. Ponadto art. 3 Dyrektywy 2004/48
naktada na panstwa cztonkowskie obowigzek takiego uksztattowania srodkéw zabezpieczajgcych
i naprawczych, aby byty one ,sprawiedliwe istuszne, nie nadmiernie skomplikowane czy
kosztowne, ani tez nie pociggaty za sobag nierozsadnych ograniczen czasowych czy
nieuzasadnionych opdZnien, a takze aby byty one skuteczne, proporcjonalne iodstraszajgce
i stosowane w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu ograniczent handlu prowadzonego zgodnie z
prawem i zapewnié zabezpieczenia przed ich naduzywaniem”. Proporcjonalno$é stosowanych w
tym zakresie srodkéw wymaga réwniez uwzglednienia nalezytej ochrony intereséw podmiotu
uprawnionego, ktére w szczegdélnych, bardzo nielicznych przypadkach moga wymagac podjecia
decyzji w procedurze ex parte. W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego wskazane w art.
755822 Kodeksu postepowania cywilnego sadu przypadki, w ktérych mozliwe jest udzielenie
zabezpieczenia w procedurze ex parte sg zgodne z art. 3 oraz art. 9 ust. 4 Dyrektywy 2004/48 i
zabezpieczajg w sposéb nalezyty interesy podmiotdw potencjalnie obowigzanych. Nalezy
podkreslié, ze po pierwsze nawet w tych przypadkach, gdy zabezpieczenie moze by¢ udzielone ex
parte, strona obowigzana bedzie miata prawo do wystuchania na poézniejszym etapie
postepowania, a wiec w postepowaniu zazaleniowym. Po drugie istniejace regulacje zapewniajg
stronie obowigzanej mozliwos$¢ uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy zostanie oddalone
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powodztwo podmiotu uprawnionego badz nie zostanie ono w ogole wniesione, a zabezpieczenie
spowoduje szkode w majatku obowigzanego. Po trzecie, zgodnie z art. 14882 Kodeksu
postepowania cywilnego sad moze skierowac sprawe na posiedzenie jawne i wyznaczy¢ rozprawe
takze wowczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (a wiec bez udziatu
podmiotu obowigzanego) w sytuacji, gdy uzna, ze wymaga tego interes obowigzanego

W ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przywotane przepisy pozwalajg przyjac, ze
przewidziane w Kodeksie postepowania cywilnego srodki sg proporcjonalne i pozwalajg sadowi
orzekajgcemu w konkretnej sprawie na wtasciwe wywazenie intereséw stron, zapewniajac w
nalezyty sposéb zaréwno uprawnionemu, jak i obowigzanemu ochrone przystugujacych im praw.

Majac powyzsze na uwadze, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego nie rekomenduje
wprowadzenia do Kodeksu postepowania cywilnego mozliwosci sktadania tzw. listéw ochronnych
w postepowaniu zabezpieczajgcym w sprawach wtasnosci intelektualne;.



