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. Uwagi wstepne

Opinia zostata sporzgdzona przez zespdt ekspertdbw-badaczy, w tym wyktadowcow
akademickich (dalej jako: ,Autorzy”), dziatajagcych w ramach Centrum Oceny Skutkéw
Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako: ,Centrum”; wiecej na temat Centrum —
Zatgcznik nr 1), w skitadzie:

- prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kozminski',

- prof. ucz. dr hab. Piotr Rylski?,

- dr Katarzyna Kotruchow?.
Opinia stanowi integralng cato$¢ i wspélne dzieto Autoréw, bez okre$lania procentowego
udziatu w jej stworzeniu. Autorzy o$wiadczajg, ze opinia powstata na podstawie ich analiz i
stanowi rezultat ich pracy intelektualne;j.

Opinia stanowi prébe oceny prawnej wraz z ewaluacjg skutkdéw spoteczno-gospodarczych
wprowadzenia nowych przepisbw Kodeksu postepowania cywilnego* w zakresie
postepowania zabezpieczajacego w sprawach wtasnosci intelektualnej w drodze nowelizacji
moca ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego
oraz niektorych innych ustaw® (dalej jako: ,Nowelizacja Kodeksu postepowania
cywilnego z marca 2023 r.” lub ,Nowelizacja z 2023 r.”), tj.: przepiséw w brzmieniu:

' Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zaktadu Ekonomicznej Analizy Prawa, kierownik Centrum
Oceny Skutkow Regulacji oraz kierownik Podyplomowego Studium Zagadnien Legislacyjnych na
Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny, partner zarzgdzajgcy w kancelarii Jabtoriski Kozmiriski.
2 Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Postepowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego,
czfonek Biura Studiow i Analiz Sgdu Najwyzszego. Radca prawny, Dyrektor Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwosci, czionek zarzadu Towarzystwa Naukowego Procesualistow Cywilnych, a takze czionek
Stowarzyszenia Przyjaciot Francuskiej Kultury Prawnej Henri Capitant, oraz Miedzynarodowego
Stowarzyszenia Prawa Procesowego.
3 Doktor nauk medycznych, rzecznik patentowy.

4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywiinego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1568).
5Dz.U.z2023r., poz. 614.



afewart, 230(1] po § 1 doduje si¢ § 11w brzmienin:

"§ 1L W osprawach wymienionyeh woart. 47989 ] sqd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszezenie. bierze pod
y % ) ] i A

wwage prawdopodobiciistive uniewaznienia prawa wylgeznego w innym toczqeym sie postepowaniu. Okolicznosé te ustala
sig woparcin o informacje pochod=qee od stron, chvba e jest ona znana sqdowi z urzedu.";

{0 wart. 736 dodaje si¢ § 5w brzmieniu:

"§ 5 W osprawach wymietionych woart. 47989 waiosek powinien zawieraé ponadto informacje, ezy toezy lub toezylo sie
postepowanic w przedmiocie uniewaznienia prawa wylgeznego alho oswiadezenie strony lub uczestnika postgpowania o

brakuwied=y o takin postgpowanin.";

fopwart. 741 § 112 otrzymujy brzmienie:

"y 1. Na postanowienie sqdu piervszef instancji w przedmiocie zabezpieczenia przystuguje —azalenie. Zazalenie przysiuguje
takze na postanowienie sydu drugicj instancji o udzieleniu zubezpicczenia, = wyjatkiem postanowienia wydanego wwynil
rozpoznania zaZalenia na postanowienie sqdu pierwvszef instancyi.

§ 2. Zazalenic na postanowienic sydu pierwszej instancji rozpoznaje sqd drugiej instancji. Nu postunowienie sqdu drugiej

instancji praysiuguje zuzalenic do innego skladu rego sqdi.™;

(o) wart. 753 po § 21 dodaje si¢ § 22123 w brzmieniu:

"y 220 W osprawach wymienionyeh woart. 479f89] sqd udziela zabezpicczeniu po wysluchaniu obowiyzanego, chyba ¢
kanieczne Jest natychmiastowe rozstrzvgniecie waioskn. Nie dotyezy to sposobow zabezpicezenia w caloser podlegajgcych
wykonaniu przez komornika alho polegajgcych na ustanowienin zar=qdu przymusovego nud przedsighiorsnvem hub
gospodarstwem rohiym atho zakladen wehodzqeym w sklad przedsighiorstwa lub jego czesciq alho czesciy gospodarstva

rolego.

& 22 Wsprawach wymienionyeh w art. 479{89] sqd oddalu winiosek o ud=ielenie zabezpieczenia, jezeli zostal on zlozony
po uphnwic 6 micsigey od dnia, w ktorym stromu lub uczestnik postepowania  powzigl wiadomosé o naruszeniu
preyvsiugujqeego nue prava wylgeznego." (...)"

Autorom sporzadzajgcym niniejszg Opinie towarzyszyto zatozenie przeprowadzenia
weryfikacji przedmiotowej nowelizacji z perspektywy czasu jej obowigzywania,
uwzglednienia praktycznych doswiadczen zwigzanych z jej stosowaniem (ex post), oceny
w kontek$cie dynamicznie zmieniajgcej sie rzeczywistosci spoteczno-gospodarczej, a takze
ewentualnego sformutowania postulatéw de lege ferenda lub innych wnioskéw w zakresie
potencjalnych korekt omawianych przepiséw w przysztosci. Z tego powodu omoéwiono
zaréwno historyczny ksztatt regulacji, racje stojace za Nowelizacjg z 2023 r., jej relacje do
linii orzeczniczej, a takze aktualne dyskusje na temat zmian Kodeksu postepowania
cywilnego.

Przeprowadzona analiza ma charakter interdyscyplinarny, a Autorzy opinii reprezentowali
rézne perspektywy badawcze, specjalizacje oraz doswiadczenia zawodowe, w tym
zwlaszcza ekspertyze z zakresu: ekonomicznej analizy prawa (law & economics),
legisprudencji i polityki prawa oraz oceny skutkéw regulacji, procedury cywilnej oraz
procesowego prawa cywilnego poréwnawczego, prawa wiasnosci intelektualnej oraz nauk
medycznych.



Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze postepowanie w sprawach wtasnosci intelektualne;j
cechuje wiele odrebnosci, ktére majg swoje przetozenie takze na postepowanie
zabezpieczajgce. Potrzeba zabezpieczenia roszczen w sprawach wiasnosci intelektualnej
wynika z tego, ze prawa na dobrach niematerialnych, w szczeg6lnosci tych chronionych na
mocy prawa wtasnos$ci przemystowej, sg czasowe i dos¢ krétkotrwate. Dlatego w przypadku
naruszenia prawa kluczowe jest szybkie udzielenie ochrony, co staje sie problematyczne
przy trwajgcym nieraz kilka lat procesie. Uzyskanie ochrony po prawomocnym orzeczeniu
sgdowym w postepowaniu merytorycznym dotyczacym ewentualnego naruszenia prawa
wyfacznego czesto nie spetnia swojej funkcji, poniewaz przychodzi zbyt pdzno, a szkody
powstate w wyniku takiego trwajgcego przez caty ten czas procesu naruszenia sg nie do
odwrdcenia. W konsekwencji postepowanie odrebne w sprawach wiasnosci intelektualnej
zna wiele mechanizmdéw wzmacniajgcych uzyskiwanie ochrony.

Przepisy Kodeksu postepowania cywilnego przewidujg kilka srodkéw pomocniczych,
ktore majg na celu utatwienie uzyskania odpowiedniej ochrony. Sg nimi m.in.: wyjawienie
srodka dowodowego, zabezpieczenie Srodka dowodowego, wezwanie do udzielenia
informacji — i majg stuzyé wzmocnieniu pozycji uprawnionego w uzyskiwaniu informacji o
wystgpieniu naruszenia prawa wytgcznego oraz o jego natezeniu®. Samo postepowanie
zabezpieczajgce, prowadzone do niedawna co do zasady bez udziatu obowigzanego,
stawia go w nieproporcjonalnie gorszej sytuacji.

W doktrynie stusznie zauwazono, ze postepowanie zabezpieczajgce powinno toczy¢ sie
zgodnie z zasadg proporcjonalnosci, ktéra ma zapewnia¢ rownowage stron pod wzgledem
prawnym i procesowym, a takze uwzglednia¢ interesy obowigzanego i naktada¢ na niego
jak najmniej ucigzliwe ograniczenia’. Proporcjonalno$¢ powinna takze odnosi¢ sie do fazy
rozpoznawczej postepowania zabezpieczajacego®.

W dodatku pamieta¢ nalezy, ze postepowanie zabezpieczajgce oraz sama instytucja
zabezpieczenia majg — na tle innych rozwigzan prawa cywilnego formalnego — charakter
wyjatkowy. Cechuje ja m.in. tymczasowo$¢ (prowizorycznosé), szybkos¢ i efektywnosé, a
takze swoista drastycznos¢ dla obowigzanego.

.Z powyzszych rozwazan wyptywa wniosek dotyczacy swoistej ,wyjatkowosci” instytucii
zabezpieczenia, a tym samym dyrektywa wskazujaca na niedopuszczalno$¢ jego
ustanawiania niejako ,z automatu”’. Wynika ona niewatpliwie ze Swiadomosci ryzyka
wyrzgdzenia obowigzanemu szkody na skutek bezzasadnego ustanowienia
zabezpieczenia.”.

Ponadto obowigzkiem ustawodawcy jest takie uksztattowanie normatywne instytucji
postepowania zabezpieczajgcego, by pozostawato w zgodzie z innymi kodeksowymi

8 K. Kurosz, Srodki pomocnicze w sprawach wfasnosci intelektualnej a pojecie wiasnosci intelektualnej w
prawie unijnym, ,Przeglad Prawa Handlowego", 5/2024, s. 22-28.

7 M. Sznajder, art. 479% [w:] Postepowanie cywilne w sprawach wtasnosci intelektualnej. Komentarz dla
pelnomocnikéw procesowych i sedziéw, red. B. Karolczyk, Warszawa 2021, s. 102.

8 Olas A., Zasada proporcjonalno$ci w postepowaniu cywilnym, Warszawa 2024, s. 382

9 M. Sladkowski, Wybrane zagadnienia z zakresu cywilnego postepowania zabezpieczajgcego, ,Roczniki

Administracji i Prawa”, 4/2021, s. 157.



zasadami procesowymi (wtym m.in.: ekonomii procesowej, réwnosci stron, prawdy
materialnej, koncentracji materialu dowodowego), a takze generalnymi zasadami
konstytucyjnymi i warto$§ciami ustrojowymi, wyrazonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.'°, majac na uwadze réwniez koherencje systemu
prawnego oraz spofeczno-gospodarcze funkcje, ktére instytucja zabezpieczenia w
sprawach wiasnosci intelektuainej petni. Juz w tym miejscu bowiem nalezy zasygnalizowac,
Zze omawiane rozwigzanie posiada donioste znaczenie spoteczne nie tylko z punktu
widzenia bezposrednio zainteresowanych uczestnikow obrotu prywatnoprawnego
(stron postepowania, na ktorych prawa i obowiazki zabezpieczenie oddziatuje), lecz
przekiada sie réwniez na koszty spoteczne (negatywne efekty zewnetrzne) w ochronie
zdrowia, w tym zwlaszcza kwestie refundacji, dostepu do lekow oraz cen produktow
farmaceutycznych''. Tymczasem pewnym standardem europejskim, odzwierciedlonym
zarbwno w systemie prawnym wiekszos$ci panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, jak i
deklarowanym na poziomie unijnym, jest zasada réwnowagi pomiedzy stuszng ochrong
patentowa a zapewnieniem jak najszybszego dostepu do rynku dla lekéw generycznych'?.

9Dz.U. 21997 r. Nr 78, poz. 483.

" Na ten temat m.in.: M. Watachowska, Instrumenty prawne stuzgce op6Znianiu wprowadzenia na rynek lekéw
generycznych — zagadnienia wybrane, ,Gdanskie Studia Prawnicze”, XXXIX/2018, s. 344. Analogicznie: M.
Watachowska, Damages for Restraints on Competition — a Case of Private Enforcement in the Pharmaceutical
Sector, ,lus Novum”, 4/2017, s. 95i n.; A. Jablonowska, Opé6Znianie wejscia na rynek generycznych produktéw
leczniczych na tle prawa patentowego oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015, s. 7.Watek ten klarownie
omawia Zaneta Pacud, tlumaczac: ,Ochrona patentowa produktéw leczniczych powinna uwzgledniaé
spofeczne konsekwencje uregulowan prawnych w dziedzinie farmaceutykéw . Do tzw. interesariuszy, tj. grup
reprezentujgcych okreslone — czesto odmienne — interesy, zaliczy¢ trzeba producentow lekéw oryginalnych,
nastepnie wytworcow lekéw generycznych, dalej — rzady ksztaftujgce polityke lekowa swoich panstw,
przeznaczajgcych ogromne $rodki budzetowe na ochrone zdrowia, oraz konsumentow — czyli w tym przypadku
po prostu pacjentéw. Producenci lekéw oryginalnych zainteresowani sg wydtuzeniem i wzmocnieniem ochrony
patentowej, przedsiebiorstwa wytwarzajgce leki generyczne dgzg natomiast do skrocenia tej ochrony i
ograniczenia jej zakresu. To drugie stanowisko jest takze popierane przez rzady i spoleczeristwa panstw
najubozszych, najbardziej odczuwajacych negatywne skutki braku lekarstw dla nich dostepnych, ale z kolei
Jjest niezgodne z politykg paristw wysoko uprzemysftowionych, postrzegajgcych silng ochrone patentowg jako
zasadniczy bodziec rozwoju innowacyjno$ci medycznej, przyczyniajgcej sie do podniesienia poziomu opieki
zdrowotnej. Systemy patentowe istniejgce we wspdiczesnych ustawodawstwach stwarzajg pewien stan
réwnowagi pomiedzy wskazanymi grupami intereséw, a w szczegélnosci pomiedzy dwiema skrajno$ciami: z
Jjednej strony — absolutng wylgczno$cig na dysponowanie wynalazkiem i produktami wedlug wynalazku przez
uprawnionego, a z drugiej strony — nieodpfatnym oddaniem przedmiotu wynalazku do dyspozycji
spofeczeristwu.”. Z. Pacud, Ochrona patentowa produktéw leczniczych, Warszawa 2012, Lex.

2 M. Krzos, OpdZniona refundacja lekéw, https://iwww.rp.pl/ibiznes/art38262111-opozniona-refundacja-lekow,
dostep: 2 grudnia 2024 r.
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Potrzeba ochrony obowigzanego w postepowaniu zabezpieczajacym

Na przestrzeni lat pojawiaty sie gtosy na temat nieréwnosci stron w postepowaniu
zabezpieczajacym prowadzonym bez udziatu obowigzanego's.

Juz w latach 80-tych ubiegtego wieku postulowano wprowadzenie do Kodeksu
postgpowania cywilnego przepiséw, ktére réwnowazylyby prawa obowigzanego
| zapewniatyby jemu i jego interesom nalezyta ochrone. Ochrona obu stron procesu
cywilnego ma szczegdine znaczenie w postepowaniu zabezpieczajacym, ktore toczy
si¢ w oparciu jedynie o uwiarygodnienie istnienia i przystugiwania wnioskodawcy
roszczenia. W zwigzku z tym proponowano miedzy innymi obligatoryjnosé
przeprowadzania rozprawy, je$li zabezpieczenie roszczenia ma czesciowo lub catkowicie
prowadzi¢ do zaspokojenia roszczenia wnioskodawcy, a takze uzaleznienie w wiekszym
zakresie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od uiszczenia kaucji przez
wnioskodawce'4,

Wskazana powyzej ochrona obowigzanego ma znaczenie ze wzgledu na to, ze wniosek
o zabezpieczenie i jego umotywowanie moze ostatecznie okazaé¢ sie nieuzasadnione po
dokonaniu dogtebnej analizy stanu faktycznego i prawnego. Jak wskazuje sie w
orzecznictwie, nie moze to stanowi¢ przeszkody w ewentualnym udzieleniu zabezpieczenia
roszczenia, poniewaz postepowanie zabezpieczajagce ma by¢ szybkie, i nie moze opieraé
si¢ na dogiebnej analizie dostarczonego materiatu. To jednak nie ma wplywu na ocene
zasadnosci udzielenia zabezpieczenia, gdyz istotg postepowania zabezpieczajacego jest
to, Ze sad dokonuje jedynie pobieznej analizy dostarczonego przez wnioskodawce materiatu
dowodowego niekoniecznie odpowiadajgcego wymogom stawianym dowodom
przeprowadzanym w toku procesu's.

Przestanki konieczne do udzielenia zabezpieczenia

Warto zatem mie¢ na uwadze, ze samo udzielenie zabezpieczenia zalezne jest od istnienia
przestanki interesu prawnego, ktéra zgodnie z art. 730" Kodeksu postepowania cywilnego
jest ujimowana dos$¢ szeroko'®, dzieki czemu istnieje mozliwo$é powotywania sie przez

13 Na ten temat m.in.: P. Manke, Obrona obowigzanego w postepowaniu zabezpieczajgcym — rozwazania na

tle nowelziacji przepiséw Kodeksu postgpowania cywilnego (w szczegoinosci art. 741 § 3 kp.c.), ,Palestra’,

12/2021; A. Gotaszewska, Postepowanie zabezpieczajgce w sprawach wlasnosci intelektualnej, Palestra

6/2022; T. Targosz, Zabezpieczenie roszczer w sprawie wlasnos$ci intelektualnej — przestanki udzielenia i

specyfika postepowania, ,Transformacje Prawa Prywatnego”’, 1/2019; A. Jakubecki, Dochodzenie roszczer z

zakresu prawa wtasnosci przemystowej w postepowaniu cywilnym, ,Studia Prawa Prywatnego”, 1/2010.

4 F. Zedler, Problemy postgpowania zabezpieczajgcego w sprawach cywilnych, ,Ruch Prawniczy
Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1/1988, s. 81.

15 Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2014 r., sygn. V ACz 1061/13, LEX nr
1428110.

8 Art. 730'.

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia moze zgdac kazda strona lub uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni

roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

§ 1. W sprawach wymienionych w art. 479% sad w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie,

bierze pod uwage prawdopodobieristwo uniewaznienia prawa wyfagcznego w innym toczgcym sie

postepowaniu. Okoliczno$c te ustala sie w oparciu o informacje pochodzace od stron, chyba ze jest ona znana

sgdowi z urzedu.



uprawnionego na wiele okolicznosci, ktére moga uzasadnia¢ udzielenie zabezpieczenia'’.
W zwigzku z tym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia obejmuje takze pilnoS¢ w jego
udzieleniu.

Przestanka pilnosci jest szczegolnie istotna w odniesieniu do przepiséw wprowadzonych
nowelizacjg Kodeksu postepowania cywilnego z marca 2023 r. Majac na uwadze tres¢
przepisu, interes prawny — wedtug definicji ustawowej — zachodzi, gdy brak zabezpieczenia
uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny
spos6b uniemozliwi lub powaznie utrudni osiggniecie celu postgpowania w sprawie. Uwaza
sie, ze brak odpowiednio szybkiej reakcji na naruszenie prawa wytgcznego moze
spowodowac, ze szkody dla uprawnionego bedg nieodwracalne, naruszenie moze trwac w
sposob ciggly przez caly okres toczgcego sie procesu, azatem przyszte orzeczenie
w postepowaniu gtébwnym nie bedzie miato odpowiedniego wplywu na sytuacje
uprawnionego. Postepowanie zabezpieczajace polega na zadaniu natychmiastowej
ochrony, niejednokrotnie jeszcze przed wszczeciem wiasciwego postepowania. Uwaza sie
zatem, ze czas od powziecia informacji o mozliwym naruszeniu prawa wyfgcznego do
podjecia stosownych dziatarh powinien byé mozliwie krétki. Przed nowelizacjg Kodeksu
postepowania cywilnego z 9 marca 2023 r. ustawodawca nie przewidziat okreslonego
terminu na wystgpienie z wnioskiem o zabezpieczenie. W zwigzku z tym to do oceny sadu
nalezalo, czy wniosek o zabezpieczenie roszczehh wnoszony przed wytoczeniem
powddztwa byt ztozony odpowiednio szybko'®.

Biorac pod uwage powyzsze mozna sadzi¢, ze sam termin ztoZzenia wniosku
o zabezpieczenie roszczen — w przypadku gdy jest wnoszony przed wniesieniem
powddztwa — informuje sad, czy rzeczywiscie konieczne jest pilne podjecie dziata w celu
ochrony przed potencjalnym naruszeniem prawa wytgcznego.

Sady zajmujgce sie sprawami wiasno$ci intelektualnej wyksztatcity pewng praktyke w tym
zakresie i oceniajg czy wniosek o zabezpieczenie roszczen zostat ztozony w takim czasie,
aby uzasadniat udzielenie ochrony tymczasowej, ktéra nie moze czeka¢ na ostateczne
rozstrzygniecie w postepowaniu gtéwnym. | tak w postanowieniu oddalajgcym wniosek
o zabezpieczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. (sygn. XXII GW 348/20) Sad Okregowy
w Warszawie uznat, ze: skoro pozwana przez ponad trzy lata tolerowata dziatania
potencjalnie naruszajace jej firme i oznaczenie indywidualizujgce dziatalno$¢, to istnieje

§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemoZzliwi lub

powaznie utrudni wykonanie zapadfego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi lub powaznie

utrudni osiggniecie celu postepowania w sprawie.

§ 27 Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uwaza Si¢ za uprawdopodobniony, gdy zgdajgcym

zabezpieczenia jest powéd dochodzgcy naleznosci zapfaty z tytutu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy

Z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku

gdy wartosc¢ tej transakcji nie przekracza siedemdziesigciu pieciu tysiecy zfotych, a dochodzona naleznosc nie

zostata uregulowana i od dnia upfywu terminu jej ptatnosci uptynefy co najmniej trzy miesigce.

7 D. Zawistowski [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artykuly 730-1088, red. T.
Wisniewski, Warszawa 2021, art. 730(1), s. 43.

18 D. Kwiatkowska-Trzaskowska, Whiosek o zabezpieczenie ws. wlasnosci intelektualnej trzeba ztozyc¢ szybko,
https://kancelarierp.pl/wniosek-0-zabezpieczenie-ws-wlasnosci-intelektualnej-trzeba-zlozyc-szybko/ (dostep
z dnia 31 wrzeénia 2024 r.)




domniemanie, ze co najmniej nie byto pospiechu w podejmowaniu szybkich i radykalnych
krokéw przeciwko pozwane;j'®.

W innym postanowieniu z dnia 7 grudnia 2021 r. (sygn. GWz 51/2021) Sad Okregowy
potwierdzit, ze interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia przejawia sie w uzyskaniu
natychmiastowej ochrony prawnej na czas procesu. Sad stwierdzit, ze:

.(...) w skoordynowanej praktyce sadéw wiasnosci intelektualnej przyjmuje sie bowiem
termin maksymalnie szesciu miesiecy od momentu powziecia wiadomosci o ewentualnym
naruszeniu / ewentualnie skierowaniu wezwania na etapie przedsgdowym — do momentu
ztozenia wniosku o zabezpieczenie. Po tym terminie uznac¢ nalezy, ze skoro Uprawniony
sam zwlekat ze ztozeniem wniosku, to merytoryczna ocena stanowisk stron powinna
nastgpi¢ po przeprowadzeniu petnego postepowania rozpoznawczego a uprawniony nie
ma interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia®.

Z kolei w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2022 r. (sygn. akt XXIl GWz 22/21) oddalajgcym
zazalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia roszczen, Sad Okregowy
wskazat, ze uprawniony tolerowat dziatania potencjalnie naruszajgce jego prawa wylaczne
przez okoto 8 miesiecy, jednoczesnie zaznaczajac, ze

,(...) co prawda zwioka w wystapieniu z wnioskiem o zabezpieczenie nie zawsze musi
oznaczac¢ catkowite odpadniecie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, to
powinna ona by¢ traktowana co najmniej jako domniemanie, ze uprawniony nie ma
takiego interesu (udzielenie mu tymczasowej ochrony nie moze by¢ niezbedne, skoro tak
poézno o to wnosi)"?".

W obecnym stanie prawnym przepis art. 755 § 23 Kodeksu postepowania cywilnego
stanowi, ze w sprawach z zakresu wtasnos$ci intelektualnej sgd oddala wniosek o udzielenie
zabezpieczenia, jezeli zostat on ztozony po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym strona lub
uczestnik postepowania powzigt wiadomo$¢ o naruszeniu przystugujgcego mu prawa
wytacznego??. Regulacja ta eliminuje ewentualne watpliwosci oraz ogranicza swobode
oceny sadu w danych okoliczno$ciach sprawy co do ewentuainego oddalenia wniosku o
zabezpieczenie roszczen ze wzgledu na zwitoke w jego zfozeniu.

Regulacja w wielu przypadkach stanowi skuteczng obrone dla obowigzanego i daje
pewnos$¢, ze przy nawet niewielkim przekroczeniu terminu na ziozenie wniosku
0 zabezpieczenie przez uprawnionego, wniosek ten zostanie przez sad oddalony.
Przyktadem moze by¢ postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie zdnia 12
pazdziernika 2023 r. (sygn. akt XXl GWo 145/21), w ktorym juz 6,5-miesieczny okres od

19 Postanowienie Sgdu Okregowego w Warszawie, XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej z dnia 21 stycznia
2021, sygn. XXII GW 348/20, Biuletyn Informacji Publicznej Sadu Okregowego w Warszawie.

20 Postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie, XXII Wydziat Whasnosci Intelektualnej z dnia 7 grudnia
2021, sygn. XXIl GWz 51/21 p-I, Biuletyn Informacji Publicznej Sadu Okregowego w Warszawie.

21 Postanowienie Sgdu Okrggowego w Warszawie, XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej z dnia 14 stycznia
2022, sygn. XXIl GWz 22/21, Biuletyn Informacji Publicznej Sadu Okregowego w Warszawie.

22 Przepis w brzmieniu: ,W sprawach wymienionych w art. 479% sgd oddala wniosek o udzielenie

zabezpieczenia, jezeli zostat on zfozony po uplywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym strona lub uczestnik

postepowania powzigt wiadomos$¢ o naruszeniu przystugujgcego mu prawa wylgcznego”.



uzyskania informaciji o dziataniach naruszajacych do wniesienia wniosku o zabezpieczenie
powodowat oddalenie tego wniosku na mocy powyzej wskazanego przepisu. Dodatkowo
Sad wskazat, ze brak szybkosci dziatania uprawnionego powoduje brak uzasadnienia
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia®.

Wprowadzony analizowang nowelizacjg Kodeksu przepis art. 755§ 23 sankcjonuje
zdroworozsgdkowe reguty wypracowane wczesniej w praktyce orzeczniczej przez sady:

,Od 1 lipca 2023 r. przepis art. 755 § 2(3) k.p.c. stanowi, ze w sprawach wymienionych w art.
479(89) sgd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jezeli zostat on ztozony po uptywie
6 miesiecy od dnia, w ktérym strona lub uczestnik postepowania powzigt wiadomos¢ o
naruszeniu przysfugujacego mu prawa wytacznego". Przepis ten (...) jest dowodem
posrednim legitymaciji praktyki sgdowej, ktora byta stosowana przed jego wprowadzeniem, z
tym, ze podstawa oddalenia wniosku przed wprowadzeniem ww. przepisu byt przepis art.
730(1) § 1 k.p.c. w czesci odnoszacej sie do wymogu uprawdopodobnienia interesu
prawnego w zabezpieczeniu"?,

W tym konteks$cie uzasadniona jest teza, ze nowelizacja stanowita nie tylko odpowiedz
ustawodawcy na potrzeby praktyki stosowania przepiséw procesowych, ale nawet
wiecej— stanowita aprobate ze strony legislatywy dla orzecznictwa sadowego, w
drodze ktorego sady racjonalizowaly obowigzujacy wéwczas stan normatywny.

Pisma zaporowe

Stan przed nowelizacjg, przewidujgcy procedure ex parte jako zasade w postepowaniu
o zabezpieczenie roszczen w sprawach wihasnosci intelektualnej, wymusit ponadto
wyksztatcenie praktyki wysylania tzw. ,pism zaporowych” — zaczerpnietej z innych
porzadkéw prawnych, a pozwalajgcg na przedstawienie punktu widzenia potencjalnego
obowigzanego.

Whiosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawach wtasnosci intelektualnej czesto obejmuje
wskazanie sposobu zabezpieczenia polegajgcego na tym, Zze uprawniony zada
unormowania praw i obowigzkéw stron na czas postgpowania. Uprawniony moze takze
zgdac zajecia towaréw, ktére stanowiag urzeczywistnienie wynalazku chronionego patentem
lub towaréw oznaczonych oznaczeniem naruszajgcym prawo ochronne na znak towarowy
uprawnionego. Co istotne, unormowanie praw i obowigzkéw w przypadku potencjalnego
naruszenia praw wytacznych polega na natozeniu na obowigzanego zakazéw lub nakazow,
ktore majg zmierza¢ do zaprzestania wkraczania przez obowigzanego w monopol
uprawnionego. Orzeczenie o udzieleniu zabezpieczenia polegajacego na natozeniu

2 Ppostanowienie Sadu Okregowego w Warszawie, XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej z dnia
12 pazdziernika 2023 r., sygn. XXIl GWo 145/21, Biuletyn Informacji Publicznej Sgdu Okrggowego w
Warszawie.

2 postanowienie Sgdu Okregowego w Warszawie, XXII Wydziat Wiasnosci Intelektualnej z dnia 17 czerwca
2023 r., sygn. XXIl GWo 314/23, Biuletyn Informacji Publicznej Sgdu Okregowego w Warszawie.
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wspomnianych zakazéw lub nakazéw jest natychmiast wykonalne iznaczgco zaburza
dziatalno$¢ obowigzanego?.

Latwosé udzielania zabezpieczenia stanowila zagrozenie dla dzialalnosci w
szczegolnosci podmiotéw produkujacych generyczne produkty lecznicze, poniewaz
pozwalata producentom innowacyjnym na ich ,prawng blokade”. Co do zasady,
postepowanie zabezpieczajgce w stanie prawnym sprzed nowelizacji Kodeksu
postepowania cywilnego z 2023 r. toczyto sie ex parte, czyli bez udziatu obowigzanego.
Zatem wszelkie materiaty, argumenty i twierdzenia byly przedstawiane sgdowi
jednostronnie, z subiektywnego punktu widzenia uprawnionego. Fakt ten i przytoczone
powyzej rozwazania wskazuja, ze pozycja obowigzanego w postepowaniu
zabezpieczajacym w sprawach wlasnosci intelektualnej byta znacznie mniej
uprzywilejowana (odbiegajac dalece i nieproporcjonalnie od generalnej zasady
réwnosci procesowej) w stosunku do pozycji uprawnionego. Ze wzgledu na to, ze stan
uksztattowany przez postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia moze trwaé wiele
miesiecy, a nawet kilka lat, az do prawomocnego wyroku, ktéry oddalitby powédztwo —
obowigzany musiat poszukiwaé sposobdéw uchronienia sie od nietrafnych, jego zdaniem,
orzeczen uwzgledniajgcych wnioski o zabezpieczenie roszczen.

Biorac pod uwage éwczesny stan prawny (watpliwy z punktu widzenia procesowej zasady
rébwnosci stron) oraz skrajnie niekorzystne z punktu widzenia obowigzanego realia
procesowe — jednym z wyksztatconych w praktyce sposobéw wyréwnania sytuacji
procesowej wnioskodawcy (uprawnionego) i obowigzanego w postepowaniu
zabezpieczajacym wszczynanym przed wniesieniem powodztwa byla praktyka
skladania tzw. pism zaporowych (inaczej nazywanych takze ,listami ochronnymi”).

Pisma zaporowe definiuje sie jako pisma kierowane do sgdéw przez osoby, wobec ktérych
istnieje prawdopodobienstwo ztozenia wniosku o zabezpieczenie roszczeh w zwigzku z ich
dziatalnoscig zawodowa. Pisma te funkcjonujg w przypadku potencjalnych naruszen praw
wytacznych, gtéwnie praw z patentu lub prawa ochronnego na znak towarowy. Potencjalny
obowigzany w przysztym postepowaniu zabezpieczajgcym w liscie ochronnym przedstawia
swoje stanowisko oraz, przewidujgc argumenty wnioskodawcy, zawiera w liscie wyjasnienia
Swiadczace o braku naruszen praw wytacznych wnioskodawcy, stanowigce jego obrone.
Jak wskazuje Beata Matusiewicz-Kulig:

,Zasadnicza funkcja takich listow jest wiec dostarczenie sadowi, do ktérego moze wplynaé
wniosek 0 zabezpieczenie, argumentdw przeciwko wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu
albo przynajmniej przeciwko dalszemu prowadzeniu postepowania o zabezpieczenie jako
postepowania ex parte (czyli bez udziatu potencjalnie pozwanego). Chodzi tu zatem o
unikniecie wydania przez sad postanowienia o zabezpieczeniu przeciwko podmiotowi
sktadajgcemu list ochronny”?,

25 A Gotaszewska, Postepowanie zabezpieczajgce w sprawach wiasnosci intelektualnej, ,Palestra”, 6/2022,
s. 56.

26 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-cywiinej, dostep: 12
sierpnia 2024 r.
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Cho¢ pisma zaporowe nie znajdujg odzwierciedlenia w przepisach Kodeksu postepowania
cywilnego (pozostajgc zjawiskiem nieuregulowanym przez ustawodawce), w praktyce
procesowe] majg istotne znaczenie dia obowigzanego oraz potencjalnego obowigzanego.
Jak wskazuje Agnieszka Gotaszewska, pisma zaporowe nie zapoczgtkowujg postepowania
sgdowego, a ich gtdbwng cecha jest niejako prewencyjna rola oraz poprzedzajacy formaing
czynno$S¢ procesowg termin ich wniesienia — zanim sprawa zostanie sgdowo wszczeta.
Pisma zaporowe kierowane sg do Przewodniczacego Wydziatu Wtasnosci Intelektualnej w
Sadzie Okregowym oraz rejestrowane w repertorium ogélnym dla korespondencji
wptywajgcej do wydziatu. Praktyka w XXII Wydziale Wtasnosci Intelektualnej (zgodnie ze
stanem na rok 2022) byla taka, ze Przewodniczgcy Wydziatu informowat wszystkich
sedzidw orzekajgcych w Wydziale o nowym pismie zaporowym. Jezeli do sgdu wptywat
wniosek o zabezpieczenie, ktdry zostat przewidziany w danym pi§mie zaporowym, kolejne
czynnosci w odniesieniu do pisma zaporowego nalezaty do decyzji sedziego orzekajgcego
w przedmiocie zabezpieczenia?’.

W ten sposob sedzia orzekajgcy w sprawie miat mozliwo$¢ pominiecia pisma zaporowego
ze wzgledu na ztozenie go przed wszczeciem postepowania, zapoznania sie z tre$cig pisma
zaporowego, jednak bez wigczania do akt i bez informowania wnioskodawcy
(uprawnionego) o fakcie wplynigcia takiego pisma i zapoznania sie z nim przez sad, lub
sedzia miat mozliwo$¢ zapoznac sie z trescig pisma zaporowego, zarzadzi¢ jego wigczenie
do akt sprawy i poinformowaé wnioskodawce o wptynieciu pisma do sgdu i zapoznaniu sie
z nim przez sedziego?®. Druga mozliwo$¢ wydaje sie najbardziej watpliwa. Sedzia po
zapoznaniu si¢ z pismem zaporowym, nie wigczajgc go do akt i nie informujac o pismie
zaporowym wnioskodawcy, bedzie rozpatrywat wniosek o zabezpieczenie nie biorgc pod
uwage tresci pisma zaporowego. Kwestig dyskusyjng pozostaje, czy jest mozliwe, aby
wyprze¢ ze Swiadomosci argumentacje, z ktérg sad sie wczesniej zapoznat. Istnieje takze
taka ewentualno$¢, Zze po wplynieciu pisma zaporowego do sadu zostanie ono
zarejestrowane w ewidencji korespondencji i od razu zwracane do nadawcy, jako nieziozone
do konkretnej zaistniatej w sadzie sprawy. W tym przypadku pismo nie ma szansy trafi¢ do
sedziego prowadzacego postepowanie w razie wptyniecia wniosku o zabezpieczenie.
Byloby to S&ciste trzymanie sie reguly, ze postepowanie zabezpieczajace jest
postepowaniem ex parte, wykluczajagcym udziat obowigzanego?®.

Istnieje takze model postepowania z pismem zaporowym, ktéry zaktada, ze pismo
rejestruje sie w og6inym repertorium i od razu dotgcza do akt sprawy po wptynieciu wniosku
o zabezpieczenie. Dotgczenie do akt zawsze odbywa sie na mocy zarzadzenia. W tym
przypadku zarzadzenie to wydaje przewodniczacy wydziatu sgdu, poprzez co jednoczes$nie
zezwala na jego zlozenie, a zatem sad rozpoznajgcy sprawe ma obowigzek zapozna¢ sie
ze stanowiskiem obowigzanego. Podkres$li¢ trzeba, ze przewodniczacy wydziatu
niekoniecznie musi by¢ przewodniczgcym sktadu sadu rozpoznajgcego sprawe z wniosku

21 A. Gotaszewska, op. cit.

28 A. Gotaszewska, op. cit.

2% J. Antoniuk, Pismo zaporowe w postgpowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zabezpieczenie
$rodka dowodowego, ,Monitor Prawniczy”, nr 6/2022, s. 292—-296.
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0 zabezpieczenie. Zarzgdzenie o witgczeniu pisma do akt sprawy lezy natomiast w gestii
przewodniczacego rozpatrujgcego sprawe. Ponadto zezwolenie na ziozenie pisma
zaporowego przez wydanie zarzgdzenia o wigczeniu go do akt sprawy po wptynieciu
wniosku o zabezpieczenie wydane przez przewodniczacego wydziatu zapewnia element
kontradyktoryjnosci w procedurze rozpatrywania wniosku, zamiast domysinego trybu ex
parte dla sktadu sgdu rozpoznajgcego wniosek o zabezpieczenie. Ten model postepowania
ma pewne wady, ktérych unika sie pozostawiajgc od poczgtku decyzje co do
podejmowanych czynnosci w zwigzku z pismem zaporowym przewodniczagcemu sktadu
rozpoznajacego wniosek3. Najbardziej prawidtowym wydaje sie zapoznanie sie przez
przewodniczgcego sktadu rozpoznajgcego wniosek z pismem zaporowym, wigczenie go do
akt i poinformowanie o tym wnioskodawcy?'.

Ponadto sedzia Jarostaw Antoniuk wskazuje, ze istniejg sytuacje, w ktorych, w stanie
prawnym sprzed nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego z 2023 r., sad rezygnowat
z postegpowania ex parte na rzecz postepowania inter partes. Podmiot bedgcy potencjalnym
obowigzanym dowiadywat si¢ o wplynieciu wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a zatem
stawat -sie¢ obowigzanym i sktadat do sgdu pismo, ktdére miato charakter odpowiedzi na
wniosek o zabezpieczenie. Obowigzany mogt dowiedzie¢ sie o wplynieciu do sadu wniosku
o zabezpieczenie na drodze telefonicznej, dzwonigc do sgdu i wprost pytajac czy miato
miejsce takie zdarzenie. Obowigzany, formutujac wspomniane pismo, nie znat dokfadnej
treSci wniosku, jednak mogt ja przewidzie¢ na podstawie ewentualnie wymienianych
uprzednio pism przedsgdowych w postaci wezwania do zaprzestania naruszen. Pismo
obowigzanego wnoszone do sadu w opisywanej sytuacji nie byto pismem zaporowym,
zostato bowiem przypisane do konkretnej sprawy. Jednak od przewodniczacego zalezato
to, czy pismo-odpowiedz zostanie zwrocone, czy tez uzna, ze zostato ztozone na mocy art.
2053 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego®2.

Drugim przypadkiem (tylko pozornie zwigzanym z pismami zaporowymi) jest sytuacja,
w ktorej sad po zapoznaniu sie z trescig wniosku o zabezpieczenie roszczenia podejmuje
decyzje o dalszym prowadzeniu postepowania w trybie kontradyktoryjnym, co daje
obowigzanemu mozliwo$¢ ztozenia odpowiedzi na wniosek33.

Warto nadmieni¢, ze podstawg prawng dla pozostawienia w sadzie pisma zaporowego
i wiaczenia go do akt sprawy po wplynieciu wniosku o zabezpieczenie moze by¢é
wspomniany powyzej art. 205° § 1 Kodeksu postepowania cywilnego. Nalezy
zauwazyc, ze jest to proba ,tworczego” (interpretacyjnego) zastosowania regulacji do
obecnej sytuacji prawnej, wyjscia naprzeciw potrzebom obu stron, zarébwno wnioskodawcy,

30 J. Antoniuk, op. cit.

31 A. Gotaszewska, op. cit.

32 Przepis art. 205 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego w brzmieniu: ,W uzasadnionych przypadkach, w
szczegolnoSci w sprawach zawilych lub obrachunkowych, przewodniczacy moze zarzgdzi¢ wymiane przez
strony pism przygotowawczych, oznaczajgc porzgdek sktadania pism, terminy, w ktérych pisma nalezy ztozyc,
i okolicznoSci, ktére majg by¢ wyjasnione.”.

Szerzej na ten temat: J. Antoniuk, op. cit.

33 J. Antoniuk, op. cit.
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jak i obowigzanego — dazac do minimalnego respektowania zasady kontradyktoryjnosci
oraz dowarto$ciowania zasady procesowej réwnosci stron. Nie jest to jednak podstawa
prawna przewidziana wprost dla sytuacji sktadania do sadu pism zaporowych, poniewaz
instytuciji takiej nie przewidziano expressis verbis w polskim porzadku prawnym. W zwigzku
z tym pisma zaporowe, cho¢ sg wykorzystywane przez potencjalnych obowigzanych,
generujg wiele problemoéw praktycznych oraz watpliwosci doktrynalnych. Pierwsza kwestig
pozostaje decyzja czy pozostawi¢ pismo w sadzie. Jak juz wspomniano powyzej:
prawdopodobnie najbardziej prawidtowym zachowaniem jest pozostawienie pisma
w repertorium ogdélnym, a nastepnie, po wplynieciu wniosku o zabezpieczenie, wtgczenie
pisma do akt sprawy przez przewodniczacego sktadu rozpoznajgcego wniosek, zapoznanie
sie z nim i poinformowanie o tym fakcie wnioskodawcy. Praktyka jednak nie jest jednorodna,
a obowigzany sktadajagc pismo zaporowe nie ma pewnosci, w jaki sposéb zostanie
potraktowane.

Fakt jednak, iz okreslone rozwigzanie procesowe nie znalazto odzwierciedlenia w
konkretnej konstrukcji legislacyjnej (zwtaszcza w przypadku praktyki tak rozpowszechnionej
jak pismo zaporowe w sprawach wtasnosci intelektualnej) nie oznacza automatycznie, ze
jest instytucjg niedopuszczalng badz watpliwa prawnie. Tym bardziej, ze wystepuje
zarowno w praktyce innych krajéow Unii Europejskiej, a jej ewidentne walory
dostrzega zaréwno doktryna, jak i organy odpowiedzialne za stanowienie i
stosowanie prawa. Tytutem przyktadu: Komisja Europejska odniosta sie do instytucji pism
zaporowych w komunikacie z dnia 29 listopada 2017 r., pt. ,Wytyczne w sprawie niektérych
aspektow dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw wiasno$ci intelektualnef’, w
nastepujgcy sposob:

,Dokument ochronny (pismo zaporowe - Autorzy), choé¢ nie zostal wyraznie
przewidziany w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej,
moze by¢ postrzegany jako dobry instrument umozliwiajacy osiagniecie — w sposob
sprawiedliwy i proporcjonalny — rownowagi miedzy réoznymi kolidujacymi interesami i
prawami podstawowymi wystepujacymi w sprawie w zwiazku z mozliwoscia
zastosowania srodkow ex parte opisanych w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 4 dyrektywy
w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej [wyréznienie wiasne].

Co wiecej, Komisja Europejska akcentuje wage pisma zaporowego/dokumentu
ochronnego w kontekscie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz innych
aktow normatywnych nakazujacych respektowaé ogélng zasade prawa do sadu oraz
rownosci stron procesu sadowego, sygnalizujac ponadto przyktady jurysdykciji
narodowych, ktore uwzglednily wswoim ustawodawstwie instytucje pisma
zaporowego:

34 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spofecznego. Wytyczne dotyczace niektdrych aspektéw dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie egzekwowania praw wilasnodci intelektualnej, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708 , dostep: 1 sierpnia 2024 r.
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,Ograniczenia dotyczace prawa do bycia wystuchanym zasadniczo powinny by¢ zatem
nakladane na podstawie tych artykuiow tylko przy zapewnieniu odpowiednich
zabezpieczen oraz w zakresie, w jakim ograniczenia te sg konieczne dla zapewnienia prawa
do ochrony wiasnosci intelektualnej oraz skutecznej ochrony sagdowej wnioskodawcy,
ktore to prawa rowniez sa prawami podstawowymi zagwarantowanymi w Karcie praw
podstawowych UE.

W celu osiggniecia réwnowagi miedzy tymi sprzecznymi interesami a prawami
podstawowymi niektére panstwa czlonkowskie (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja i
Niderlandy), jak rowniez regufa 207 regulaminu Jednolitego Sadu Patentowego,
przewiduja instrument dokumentu ochronnego, zwanego réwniez pismem ochronnym
lub nakazem ochronnym. Dzieki dokumentowi ochronnemu pozwany obawiajacy sie
pozwu za naruszenie praw wilasnosci intelektualnej (przyktadowo z powodu otrzymania
pisma ostrzegawczego od wiasciciela praw) informuje wtadciwe organy sgdowe z gory (tj.
zanim zfozona zostanie skarga), wyjasniajgc, dlaczego potencjalne roszczenie dotyczace
naruszenia jest w przekonaniu pozwanego bezzasadne. Gtéwnym celem dokumentu
ochronnego jest zapewnienie organom sagdowym mozliwie wielu istotnych informacji
bez wystuchania pozwanych po wplynieciu wniosku o wydanie wstepnego nakazu
sadowego, ale zanim podjeta zostanie decyzja w jego sprawie.”*® [wyréznienia wtasne].

Stanowisko Komisji Europejskiej odpowiada praktyce panstw europejskich i stanowi
potwierdzenie, ze jest to narzedzie, ktére moze skutecznie zapewni¢ potencjainym
obowigzanym realizacje ich prawa do rzetelnego procesu, w tym do wystuchania.

Wyrazne uregulowanie pism zaporowych w przepisach pojawito sie takze w
Regulaminie postepowania przed Jednolitym Sadem Patentowym, w Zasadzie 207
odnoszacej si¢ bezposrednio do listu ochronnego. Regulamin pozwala na zlozenie
pisma zaporowego (listu ochronnego, ang. protective letter), jezeli dany podmiot uzna, ze
istnieje prawdopodobienstwo ztozenia przeciw niemu wniosku o zastosowanie Srodkow
tymczasowych. Pismo musi by¢ w jezyku patentu, ktéry miatby stanowi¢ podstawe wniosku
o zabezpieczenie. Pismo zaporowe po wptynieciu do kancelarii Jednolitego Sadu
Patentowego zostaje wpisane do rejestru. W przypadku, gdy ztozony zostanie wniosek o
zastosowanie srodkdw tymczasowych, pismo wraz z wnioskiem zostaje przekazane do
sktadu orzekajgcego w danej sprawie, a kopie pisma przesyta sie wnioskodawcy. Pismo
zaporowe moze oczekiwacé na wniosek o zastosowanie srodkéw tymczasowych 6 miesiecy.
Okres ten mozna przedtuzaé po uiszczeniu odpowiedniej optaty3S.

Niezaleznie od rozwigzan na poziomie Unii Europejskiej, praktyka polskich sgdéw moze
czerpac z ustawodawstw innych panstw, ktére uregulowaty w swoich przepisach te kwestie.
We wskazanych powyzej przypadkach dominuje praktyka, ze pismo zaporowe jest wazne

35 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spofecznego. Wytyczne dotyczgce niektorych aspektow dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708 , dostep: 1 sierpnia 2024 r.

3% Regulamin postgpowania przed Jednolitym Sadem Patentowym, https://www.unified-patent-
court.org/sites/default/files/upc _documents/rop_en 25 july 2022 final consolidated published on_ websit
e.pdf, dostep: 20 sierpnia 2024 r.

15



przez 6 miesiecy od jego ztozenia. Podobnie moga przyjmowac polskie sady, cho¢ na razie
nie ma to zadnej podstawy prawnej.

Brak jednoznacznej regulacji kodeksowej jest jednak zrodtem niepewno$ci. Matgorzata
Gradek-Lewandowska wskazuje na aspekt kosztéw — czasowych, finansowych oraz
samego wysitku — zwigzanych z przygotowaniem pisma zaporowego w obliczu braku
jednorodnego stanowiska sagdéw wobec sktadania takich pism. Brak pewnosci co do tego,
w jaki sposdb sad postgpi z pismem, podwaza w wielu przypadkach zasadnos¢ jego
sporzadzania®’.

Zgtaszane w doktrynie postulaty zmian

W literaturze wskazywano na konieczno$¢ zmian przepisébw w zakresie
zabezpieczenia roszczen w sprawach witasnosci intelektualnej. Postulowano, aby ocena
proporcjonalno$ci w odniesieniu do sytuacji obowigzanego i wnioskodawcy byfa
dokonywana juz w momencie decyzji czy udzieli¢ zabezpieczenia, a nie dopiero w
momencie wyboru sposobu zabezpieczenia. Jak wskazuje Tomasz Targosz:

,(...) proporcjonalno$¢ zabezpieczenia — co w sprawach z zakresu wiasnosci intelektualnej z
uwagi na ,zaspokajajgcy” charakter zabezpieczen staje si¢ szczegolnie widoczne — nie moze
by¢ uwzgledniana dopiero na etapie decydowania o sposobie zabezpieczenia, ale musi by¢
mozliwa do uwzgledniania juz na etapie decyzji o jego udzieleniu. Postugujac si¢ okresleniem
stosowanym przez sady angielskie, zabezpieczenie wymaga uwzglednienia przestanki
okreslanej jako balance of convenience. Wynika to po prostu z wyjatkowego charakteru
zabezpieczen, tj. odejscia od koniecznej w kazdym demokratycznym panstwie
prawnym zasady, zgodnie z ktora nalozenie na podmiot prawa obowiazkéw i ich
egzekwowania z wykorzystaniem przymusu panstwowego wymaga prawomocnego
wyroku wydanego po przeprowadzeniu peinego postgpowania w zakresie
gwarantowanym przez konstytucyjne i konwencyjne prawo do sadu. Uwazam za
prawdopodobne, ze tak rozumiana proporcjonalnos¢ musi by¢ przez prawo krajowe
zapewniona z uwagi na art. 3 w zw. z art. 9 dyrektywy 2004/48/WE. Zblizytaby ona takze
prawo polskie do wiodacych w zakresie wlasnosci intelektualnej i jej ochrony
zagranicznych systemoéw prawnych. Innymi stowy — nawet jesli chodzi¢ bedzie o
wyjatkowe tylko przypadki — musi istnie¢ mozliwo$¢ oddalenia wniosku o zabezpieczenie,
jesli negatywne konsekwencje zabezpieczenia dla domniemanego naruszyciela sg istotnie
wyzsze od korzysci, jakie dzieki zabezpieczeniu uzyska uprawniony, a zatem jesli odwotujgc
sie do art. 730" § 3 k.p.c., nie jest tak naprawde mozliwe zagwarantowanie wystarczajgcej
ochrony bez nadmiernego obcigzania obowigzanego™® [wyréznienia wtasne].

37 M. Gradek-Lewandowska, List zaporowy, list ochronny — préba obrony przed niekorzystnym
rozstrzygnieciem wniosku 0 zabezpieczenie w sprawach wifasnosci intelektualnej, https:/Igl-
iplaw.pl/2021/10/list-zaporowy-list-ochronny-proba-obrony-przed-niekorzystnym-rozstrzygnieciem-wniosku-
o-zabezpieczenie-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/ dostep: 10 grudnia 2024 r.

8 T, Targosz, Zabezpieczenie roszczeri w prawie wlasno$ci intelektualnej — przestanki udzielenia i specyfika

postgpowania, ,Transformacje Prawa Prywatnego”, 1/2019, s. 138-141.
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Andrzej Ola$ powotuje sie z kolei na Andrzeja Tobrusa i przywotuje poglad, zgodnie z
ktérym:

,proporcjonalnos¢ jest naczelna zasada postepowania zabezpieczajacego, gdyz petni
w nim funkcje reguly interpretacyjnej, przenikajacej calos¢ tego postepowania. Bedgcy
istotg tej zasady w postepowaniu zabezpieczajgcym nakaz ograniczania dolegliwosci
stosowanych wzgledem obowigzanego $rodkéw do niezbednego minimum gwarantujgcego
osiggniecie celu zabezpieczenia, dotyczy bowiem zardéwno jego fazy rozpoznawczej, jak i
wykonawczej. Tak rozumiana funkcja zasady proporcjonalnosci w postepowaniu
zabezpieczajacym, tj. jako reguta interpretacyjna uwzgledniana w procesie wyktadni
norm reglamentujacych to postepowanie, uzasadnia wniosek o obowigzywaniu
nakazu ograniczania rozmiarow dolegliwosci po stronie obowigzanego w kazdym
stadium postepowania zabezpieczajacego do niezbednego minimum, gwarantujgcego
skutecznos¢ stosowanych Srodkéw, a zatem osiggniecie celéw tego postepowania™®
[wyréznienia wiasne].

Ponadto zauwazono, ze istnieje konieczno$¢ umozliwienia obowigzanemu
wypowiedzenia sie¢ i przedstawienia swojego stanowiska w odniesieniu do wniosku o
zabezpieczenie, czy nawet uregulowanie w przepisach wyraznej podstawy prawnej
gwarantujacej mozliwos¢ skiadania pism zaporowych, ktére beda odnosily sie do
przysztych i przewidywanych wnioskéw o zabezpieczenie roszczenC.

Zaakcentowac trzeba takze, ze — cho¢ gtosy takie nalezaty raczej do mniejszo$ci — pojawity
sie rowniez odmienne stanowiska komentatoréw, zgodnie z ktérymi jakikolwiek udziat
obowigzanego w postepowaniu zabezpieczajgcym wszczetym przed wniesieniem
powodztwa niweczy cel postepowania zabezpieczajgcego, stanowigc powazne zagrozenie
dla interesbw uprawnionego, atakze moze prowadzi¢ do ,szantazu i szykanowania
wnioskodawcy w celu zmuszenia go do zaniechania dochodzenia roszczer™'. Opinie te
byty zarazem krytyczne wzgledem orzecznictwa sadowego i postaw sktadéw orzekajgcych,
uwzgledniajacych perspektywe obowigzanych juz przed nowelizacja Kodeksu
postepowania cywilnego z 2023 r. Wydaje sie jednak, ze taki poglad, ktéry kategorycznie
opowiada sie za jednostronnym rozpatrywaniem wnioskéw o zabezpieczenie roszczen —
znajduje uzasadnienie w relatywnie prostych (nieskomplikowanych prawnie) i ,tanich”
(niepociagajgcych za sobag doniostych skutkéw spofeczno-gospodarczych) sprawach, w
ktérych nie jest trudno o uprawdopodobnienie roszczenia w stopniu zblizajgcym sie do
pewnosci.

Utrwalony w orzecznictwie jest poglad, ze postepowanie zabezpieczajgce nie jest etapem
na prowadzenie szeroko zakrojonego postepowania dowodowego, ani weryfikacji twierdzen
wnioskodawcy za pomocg opinii biegtych majgcych wiadomosci specjalne. Sytuacja

3 A. Olas, Zasada proporcjonalno$ci w postepowaniu cywilnym, Warszawa 2024, Lex.

40T. Targosz, Zabezpieczenie roszczen w prawie wlasnosci intelektualnej — przestanki udzielenia i specyfika
postepowania, ,Transformacje Prawa Prywatnego”’, 1/2019, s. 138-141.

41 M. Stasiewicz, J. Kowalow-Ziutkowska, Niepokojaca praktyka sgdéw w postepowaniu zabezpieczajgcym,
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8195239, niepokojaca-praktyka-sadow-w-
postepowaniu-zabezpieczajacym.html, dostep: 20 sierpnia 2024 r.
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naruszenia lub braku naruszenia powinna by¢ widoczna na pierwszy rzut oka dla
osoby majacej wiedze ogélna, a nie specjalistyczng z danej dziedziny*?. W zwigzku z
tym utrudniona moze by¢ ocena sadu, gdy ma do dyspozycji jedynie argumenty jednej
strony, ktére czasami bywaja nierzetelne, niepetne, a prezentowane w sposéb stronniczy,
subiektywny, bez mozliwosci ich weryfikacji poprzez skonfrontowanie ze stanowiskiem
drugiej strony. Tymczasem dla spraw z zakresu wtasnosci intelektualnej, w ktérych do
sktadu orzekajacego w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia nalezy ocena czy
roszczenie zostato uprawdopodobnione (a zatem czy np. doszto do naruszenia patentu)
trudno jest, bazujgc na jednostronnej i subiektywnej argumentacji, stwierdzi¢ (nawet w
sytuacji, w ktorej skfad orzekajgcy  dysponuje rozlegta  wiedzg oraz
bogatym do$wiadczeniem zyciowym) czy rzeczywiscie naruszenie jest prawdopodobne*?.

W stanie prawnym sprzed nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego z marca 2023 r.,
w przypadku roszczen niepienieznych brak byto wyraznego przepisu wprowadzajgcego
obowigzek przeprowadzenia rozprawy. W zwigzku z tym pojawita sie¢ w literaturze
watpliwos¢, czy w Swietle przepiséw, ktére pozostawiajg uznaniu sgdu skierowanie
postepowania zabezpieczajgcego na rozprawe, stosujac przepis art. 148 § 2 Kodeksu
postepowania cywilnego — nie warto bytoby wprost przewidzie¢ w ustawie konieczno$c
prowadzenia skomplikowanych spraw z zakresu wtasnosci intelektuainej w trybie
kontradyktoryjnym#4.

Finalnie nie wszystkie postulowane zmiany zostaty wprowadzone nowelizacjg Kodeksu
postepowania cywilnego z marca 2023 roku. Nalezy jednocze$nie mie¢ na wzgledzie fakt,
ze postepowanie zabezpieczajgce budzi szczegbine emocje, poniewaz rozstrzyga w
sprawach, w ktorych strony majg catkowicie sprzeczne interesy, dlatego tak wazne jest
ostrozne wywazenie zaréwno interesu uprawnionego, ktdérego celem jest uzyskanie
zabezpieczenia w jak najkrotszym czasie, jak iobowigzanego, ktéry powinien miec
mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wystuchania i przedstawienia swojego stanowiska w
sprawie*s.

42 postanowienie Sgdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 pazdziernika 2015 r., sygn. | ACz 1675/15, Lex nr
1808645.

43 ). Rodziewicz, Obligatoryjno$¢ rozprawy w postepowaniu zabezpieczajgcym w sprawach z zakresu ochrony
praw wiasno$ci intelektualnej, ,Przeglad Sadowy”, 7-8/2010, s. 151-161.

44 ). Rodziewicz, op. cit., s. 1561-161.

45 pP. Manke, op. cit.
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Nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego z marca 2023 r. wprowadzita do polskiego
porzadku prawnego zmiany w instytucji postepowania zabezpieczajgcego w sprawach
wiasnosci intelektualnej, skutkujgc zasadniczg zmiang sytuacji obowigzanego w
tym postepowaniu. W ramach nowelizacji natozono takze dodatkowe obowigzki na
wnioskodawce.

W uzasadnieniu do rzgdowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych ustaw z dnia 27 wrzesnia 2022 r. (druk nr 2650) wskazano,
Zze niezbedne jest dokonanie zmian, ktére zapobiegng naduzywaniu instytuciji
zabezpieczenia roszczen w sporach miedzy podmiotami profesjonalnymi.
Zaznaczono, ze zakazy, ktéore mozna uzyska¢ na podstawie jednostronnie
przedstawionych argumentéw we wniosku o zabezpieczenie, moga doprowadzi¢ do
eliminacji konkurencji na ditugi okres, szczegdlnie biorac pod uwage diugi czas
trwania postepowan sadowych w Polsce. Ochrona w taki sposdéb przyznawana
wnioskodawcy — uprawnionemu z prawa wytgcznego — jest nadmierna. W zwigzku z
powyzszym ustawodawca zaproponowat obowigzek wystuchania obowigzanego przed
wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. Pozostawiono jednak wyjatek od
tej zasady i przewidziano, ze wystuchanie nie jest konieczne, gdy wymagane jest
natychmiastowe rozstrzygniecie wniosku o zabezpieczenie*.

Wprowadzono takze swoiste powigzanie cywilnego postepowania zabezpieczajgcego
toczacego sie przed wyspecjalizowanym sgdem do spraw wiasnosci intelektualnej z
postepowaniem toczacym sie przed innym organem. Redakcja przepisu art. 730" § 1"

W sprawach wymienionych w art. 479%° sgd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono
roszczenie, bierze pod uwage prawdopodobienstwo uniewaznienia prawa wylgcznego w
innym toczgcym sie postepowaniu. OkolicznoSc¢ te ustala sie w oparciu o informacje
pochodzgce od stron, chyba Ze jest ona znana sgdowi z urzedu’

— sugeruje, ze w oczywisty sposéb chodzi o przedmioty ochrony prawa wtasnosci
przemystowej, ktére stanowig prawa formalne udzielane przez Urzgd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w przepisie nie wskazano wyraznie, ze to prawo
wytaczne musi byé podstawg wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Nie jest wykluczone,
ze - jak wskazujg niektdrzy komentatorzy*’ — wniosek o zabezpieczenie roszczenia bedzie
opierat sie o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji*®. Przepis jednak przewiduje tylko prawdopodobienstwo uniewaznienia prawa
wytgcznego, natomiast nie obejmuje prawdopodobienstwa stwierdzenia wygasniecia prawa
ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieuzywania*®, ani prawdopodobienstwa
wyniku postepowania w zakresie ustalenia prawa, np. do patentu, czy tez ustalenia braku

46 Uzasadnienie do rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektérych innych ustaw z dnia 27 wrzesnia 2022 r. (druk nr 2650).

47 M. Balcerzak, Nowe przepisy dotyczgce zabezpieczania roszczern w sprawach wtasnosci intelektualnej
(obowigzujgce od 1 lipca 2023 r.), ,Radca Prawny”, 3/2023, s. 101-112.

48 Dz.U.z22022r., poz. 1233.

48 M. Balcerzak, op. cit.
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naruszenia prawa wylgcznego®®. Jak zauwaza Marcin Dziurda, przepis powinien
obejmowac takze wskazane powyzej przypadki prawdopodobiefAstwa stwierdzenia
wygasniecia prawa w postepowaniu przed Urzedem Patentowym dla uprawdopodobnienia
roszczenia®'.

W konsekwencji powyzszego przepisu dodano do Kodeksu art. 736 § 5, zgodnie z ktérym:

W sprawach wymienionych w art. 479%° wniosek powinien zawieraé ponadto informacje, czy
toczy lub toczyfo sie postepowanie w przedmiocie uniewaznienia prawa wylgcznego albo
oswiadczenie strony lub uczestnika postepowania o braku wiedzy o takim postepowaniu.”.

W zwigzku z tym wnioskodawca ma obowigzek okresli¢ we wniosku o zabezpieczenie
roszczenia, czy przed Urzedem Patentowym toczy sie postepowanie w sprawie
uniewaznienia prawa wytgcznego, z ktérego wnioskodawca wywodzi swoje roszczenie.
Taka informacja mogtaby w sposéb istotny zmniejszy¢ stopieri uprawdopodobnienia
roszczenia przez wnioskodawce. Powyzsze przepisy nie bedg sie jednak odnosi¢ do praw
wiasnosci intelektualnej, dla ktérych nie przewidziano uniewaznienia, jak na przyktad prawa
autorskie i pokrewne. Biorgc pod uwage jednak sformutowanie przepisu nalezy sadzi¢, ze
wymaog umieszczenia we wniosku o zabezpieczenie informacji o toczgcym sie postepowaniu
0 uniewaznienie prawa wytacznego przed innym organem jest wymaganiem formalnym,
natomiast brak tej informacji nie spowoduje, ze wnioskowi nie zostanie nadany bieg52.

Prawdopodobienstwo uniewaznienia prawa, ktdre sad ma bra¢ pod uwage rozpatrujac, czy
wystarczajgco uprawdopodobniono roszczenie, sad powinien oceniaé, dysponujac
wiedza zaréwno od uprawnionego wnioskodawcy, jak i od obowigzanego53. Realizacje
takiego zatozenia osiggnigto poprzez wprowadzenie do Kodeksu postepowania cywilnego
dodatkowej regulacji art. 755 § 22 w brzmieniu:

W Sprawach wymienionych w art. 479% sad udziela zabezpieczenia po wystuchaniu
obowigzanego, chyba ze konieczne jest natychmiastowe rozstrzygniecie wniosku. Nie
dotyczy to sposobow zabezpieczenia w cafosci podlegajgcych wykonaniu przez komornika
albo polegajgcych na ustanowieniu zarzadu przymusowego nad przedsiebiorstwem lub
gospodarstwem rolnym albo zakladem wchodzacym w skiad przedsigbiorstwa lub jego
czeScig albo czescig gospodarstwa rolnego.”.

Powodem wprowadzenia powyzszego przepisu sg takze daleko idace i bardzo trudne (a
czasem nawet niemozliwe do odwrdcenia) po stronie obowiazanego skutki udzielenia
zabezpieczenia. Dlatego od lat podnoszono konieczno$é zminimalizowania
niebezpieczenstwa niestusznie udzielanego zabezpieczenia roszczen. Najprostszym i
narzucajgcym si¢ sposobem do osiggniecia tego celu jest uzyskanie przez sad perspektywy

%0 A. Gotaszewska, Zmiany w postepowaniu zabezpieczajagcym w sprawach wlasnosci intelektualnej — uwagi
na gruncie ustawy nowelizujgcej KPC z 9.3.2023 r., ,Monitor Prawniczy”, 6/2023, s. 353.

' M. Dziurda, Kodeks postepowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku, Warszawa
2023, art. 730(1), s. 422.

52 A. Golaszewska, Zmiany w postepowaniu zabezpieczajgcym... op. cit., str. 353

%3 M. Dziurda, Kodeks postgpowania cywilnego. Praktyczny komentarz ... op. cit.
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drugiej strony sporu. Dlatego wfasnie jako zasade w postepowaniu zabezpieczajgcym w
sprawach wtasnosci intelektualnej wprowadzono obowigzek wystuchania obowigzanego.
Taka zmiana ,przetamuje” (dominuje w ramach intelektualnego procesu
wazenia/balansowania norm-zasad prawnych) zasade szybkosSci postepowania
zabezpieczajgcego, ale realizuje prawo obowigzanego do bycia wystuchanym. Przepis
przewiduje, ze obowigzek wystuchania obowigzanego dotyczy zasadniczo roszczen
zakazowych dotyczacych np. zakazania produkowania, wprowadzania do obrotu,
oferowania okreslonych produktow4,

Zauwazono, ze redakcja przepisu moze nasuwa¢ pewne watpliwosci odno$nie do czesci
przepisu stanowigcej wyjatek od zakreslonej reguty wystuchania obowigzanego. Przepis
stanowi, ze obowigzkowego wystuchania obowigzanego nie stosuje sie do przypadkéw, gdy
sposdb zabezpieczenia w cato$ci podlega wykonaniu przez komornika®. Formutujac
wniosek o zabezpieczenie mozna zadac zabezpieczenia wielu roszczen na rézne sposoby,
przy czym niektore z tych sposobéw polegaja na zakazie pewnych dziatan, a zatem na
uksztattowaniu praw i obowigzkéw stron na czas trwania postepowania, a inne, ktore
obejmujg roszczenie o wycofanie z obrotu, zniszczenie podlegajg wykonaniu przez
komornika poprzez zajecie stosownych towaréw. Zatem w jednym wniosku o
zabezpieczenie roszczen mozna zada¢ zabezpieczenia sposobami, ktdre podlegaja
wykonaniu przez komornika oraz sposobami, ktére nie podlegajg wykonaniu przez
komornika. W zwigzku z powyzszym kazdy sposéb zabezpieczenia roszczenia, ktory
podlega wykonaniu przez komornika, podlega mu w cato$ci. Mozliwe jest takze zadanie
zabezpieczenia jednego roszczenia na rézne sposoby — zarébwno podlegajace wykonaniu
przez komornika, jak i niepodlegajgce wykonaniu przez komornika. Jezeli mozna bytoby
uznaé, ze wyrazenie ,w cafosci” odnosi sie do catego wniosku, w ktérym wnioskodawca
zada zabezpieczenia jednego roszczenia na rézne sposoby, okazatoby sig, ze taki wniosek
nalezy rozpatrywa¢ z udziatem obowigzanego. Wten sposéb postgpowanie
kontradyktoryjne pochtonetoby takze te cze$¢ wniosku o zabezpieczenie, ktoéra powinna by¢
rozpatrywana ex parte, i powinna zachowa¢ w pefni efekt zaskoczenia obowigzanego. Jak
wskazuje Agnieszka Gofaszewska, przepis sformutowano niefortunnie, i aby unikngé
nieporozumien i niekorzystnego dla uprawnionego jego stosowania, uzasadnione jest takie
formutowanie wnioskéw o zabezpieczenie roszczen, ze jeden wniosek obejmuje tylko
sposoby podlegajace wykonaniu przez komornika, a zatem rozpatrywany bedzie bez
udziatu obowigzanego, a inny wniosek obejmuje tylko sposoby, ktére nie podlegajg
wykonaniu przez komornika, a zatem bedzie rozpatrywany w postepowaniu
kontradyktoryjnym?®.

Do rozwazenia pozostaje, czy zasadne jest réznicowanie sytuacji obowigzanego w
zaleznosci od zadanego przez wnioskodawce sposobu zabezpieczenia roszczen.

54 M. Dziurda, Kodeks postepowania cywilnego. Praktyczny komentarz ... op. cit., art. 755§2(2) i 2(3), s. 422.

5% Rozwazania na temat czeséci przepisu dotyczacej ustanowieniu zarzgdu przymusowego nad
przedsiebiorstwem lub gospodarstwem roinym albo zakiadem wchodzgcym w sktad przedsigbiorstwa lub
jego czescig albo czescig gospodarstwa rolnego wykraczajg poza zakres niniejszej opinii.

5 A, Golaszewska, Zmiany w postepowaniu zabezpieczajgcym... op. cit., s. 353.
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Zrozumiaty jest cel polegajgcy na zapobiegnieciu ukryciu towaréw majacych by¢
przedmiotem, np. zajecia przez komornika w wyniku uwzglednienia wniosku o udzielenie
zabezpieczenia i stanowi ochrone przed nieuczciwym dziataniem obowigzanych. Jednak,
jak juz wspomniano powyzej, zrealizowanie orzeczenia sadu przez komornika w
przedmiocie udzielenia zabezpieczenia moze zablokowa¢ dalsze prowadzenie dziatalnosci
przez obowigzanego. Skutek ten bytby szczegblnie dotkliwy w przypadku niestusznie
udzielonego zabezpieczenia. Jednak o stusznosci badz braku stusznosci w udzieleniu
zabezpieczenia pozwany (byly obowigzany) i powdd (byty wnioskodawca) dowiedzg sie
dopiero po kilku latach trwania procesu, w innej, poniewaz zmieniajgcej sie dynamicznie,
rzeczywistosci gospodarczej, a ewentualne odszkodowanie moze nie by¢ wystarczajgce dla
wznowienia dziatania przedsiebiorstwa w takim samym jak przed procesem zakresie. W
zwigzku z tym wprowadzenie mozliwosci wystuchania obowigzanego takze w przypadkach,
w ktérych zabezpieczenie roszczen miatoby by¢ realizowane w cato$ci przez komornika,
znalaztoby uznanie jako Srodek pozwalajgcy na obrone intereséw obowigzanych. Warto
dodac¢, ze to ostatecznie sad bedzie oceniat, jaki srodek zabezpieczenia jest wiasciwy do
zastosowania w danym przypadku, bez wzgledu na tre$¢ wniosku uprawnionego. Zawsze
moze zatem uznac, ze zachodzi okoliczno$¢ ze zdania pierwszego art. 755 §22k.p.c., czyli,
ze konieczne jest natychmiastowe rozstrzygniecie wniosku.

Wprowadzony wspomnianym powyzej przepisem obowigzek wystuchania obowigzanego
realizuje sie na podstawie przepisu art. 226" Kodeksu postepowania cywilnego, zgodnie z
ktorym wystuchanie moze odbywac sie poprzez wezwanie stron do ztozenia odpowiednich
oSwiadczen na posiedzeniu albo wyznaczenie terminu do zajecia stanowiska w pismie
procesowym lub za pomocag srodkdw porozumiewania sie na odlegto$é, o ile dajg one
pewno$¢ co do osoby sktadajgcej oSwiadczenie. Wystuchanie obowigzanego moze odby¢
si¢ ustnie podczas rozprawy, ale takze za pomocg $Srodkébw komunikowania sie na
odlegtos¢. Nalezy przyjaC¢, ze dopuszczalne jest wykorzystanie komunikatoréw
internetowych pozwalajgcych na polgczenie w czasie rzeczywistym zjednoczesng
transmisjg dzwieku i obrazu. Ponadto wystuchanie mozna zrealizowaé¢ przez zajecie
stanowiska na pismie. W istocie jest to zarzadzona przez sgd wymiana pism procesowych®’.
Wystuchanie na piSmie zblizone jest rezultatem do zapoznania sie przez sad
z pismem zaporowym. Pismo zaporowe antycypuje przysztg odpowiedz na wniesiony
ewentualnie wniosek o zabezpieczenie, natomiast zajecie stanowiska w pisSmie
procesowym, o ile jest mozliwe, ma szanse cechowaé sie duzo wieksza precyzjg w
odnoszeniu sie do konkretnych zarzutéw i argumentéw wnioskodawcy.

Wazng zmiang wprowadzong Nowelizacjg z 2023 r. jest takze zakreslenie terminu na
zfozenie wniosku o zabezpieczenie roszczen wynoszacego 6 miesiecy od momentu
dowiedzenia sie o naruszeniu. Termin ten realizuje potrzebe pilnosci w uzyskaniu
zabezpieczenia. Pojawiajg sie jednak poglady wsréd praktykéw, ze czasami termin ten
moze nie by¢ wystarczajgcy w przypadku szczegolnie skomplikowanych spraw, ktére nie

57 M. Dziurda, Kodeks postepowania cywilnego. Praktyczny komentarz..., art. 75582(2) i 2(3), s. 275
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zawsze dotyczg patentow farmaceutycznych i dziatan producentow lekéw generycznych®8.
Szerzej kwestie te omoéwiono powyzej.

Ustawodawca, mimo wyraznej proby wyrownania sit miedzy wnioskodawcg i obowigzanym
pozostawit jeszcze jedng furtke dla prowadzenia postepowania w przedmiocie
zabezpieczenia ex parte. Jest to przestanka koniecznosci natychmiastowego
rozstrzygniecia wniosku, ktérg sad rozpatruje w odniesieniu do konkretnych okolicznosci w
danej sprawie®®. Istnieje obawa, ze sady nie chcac interpretowac przestanek zawartych w
art. 755 § 22 zd. 2 Kodeksu, bedg dazyly do rozpatrywania spraw bez udziatu obowigzanego
dopatrujac sie czesto koniecznosci natychmiastowego rozstrzygniecia wniosku®. Taka
sytuacja moze by¢ takze korzystna z punktu widzenia wnioskodawcy, ktéry bedzie chciat
zapobiec wystuchaniu obowigzanego. Wystuchanie bowiem moze znacznie wydtuzy¢ czas
rozpatrywania wniosku o zabezpieczenie, a nawet moze doprowadzi¢ do jego oddalenia.
Zatem uprawniony we wniosku o zabezpieczenie moze przedstawi¢ argumentacje, ktéra
przekona sad, ze rozstrzygniecie nalezy wydaé natychmiast®'.

58 A, Gotaszewska, Zmiany w postepowaniu zabezpieczajgcym... op. cit., s. 353.

59 M. Dziurda, Kodeks postepowania cywilnego. Praktyczny komentarz... op. cit., art. 755§2(2) i 2(3), s. 231
80 A Gotaszewska, Zmiany w postepowaniu zabezpieczajgcym... op. cit., s. 353.

61 M. Balcerzak, op. cit., s. 101-112.
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Analiza tytutowego zagadnienia nie moze abstrahowa¢ od administracyjnoprawnego
aspektu dostepu do Iekéw oraz spotecznych kosztow (tzw. negatywnych efektow
zewnetrznych) w ochronie zdrowia, w tym zwtaszcza kwestii refundacji, dostepu do lekow
oraz cen produktow farmaceutycznych. Zauwazy¢ trzeba bowiem, ze kwestia praw
wtasnosci intelektualnej, w tym zwtaszcza zakresu i rygoryzmu ochrony patentowej, posiada
donioste znaczenie z punktu widzenia ,koncowych konsumentdéw”, czyli obywateli-
podatnikéw i pacjentéw, wywolujac nie tylko w Polsce spore emocje spoteczne na tle
ochrony zdrowia. W tym sensie ksztaft przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego w
zakresie postepowan zabezpieczajgcych w sprawach prawa wtasnosci intelektualnej (w tym
mozliwo$¢ ich naduzycia wzgledem obowigzanego, skutkujgcego brakiem dostepu do
tanszego zamiennika leku oryginalnego) staje sie istotny z punktu widzenia pytan o ceny
lekéw oraz ich dostepnos¢. Dzieje sie tak, poniewaz wydtuzanie okresu pomiedzy
wygasnieciem praw wytacznych do farmaceutykow a wprowadzeniem do obrotu
generycznych odpowiednikéw jest stanem niekorzystnym ze spotecznego punktu
widzenia®?. Korelacje te syntetycznie ttumaczy Monika Watachowska:

,Jak sie bowiem okazuje, tego rodzaju praktyki rynkowe skutkuja nie tylko zaktoceniem
konkurencji, ale moga takze wplywaé¢ na pozycje konsumentéw oraz innych
podmiotoéw zainteresowanych nizszg ceng leku generycznego, ale takze wpitywac na
polityke zdrowotng panstwa. Oprécz przeciez konsumenta, stanowigcego ,,ostatnie
ogniwo” fancucha nabywcow generykow (substytutow lekow oryginalnych, ktére
moga by¢ wprowadzone do obrotu po uplywie ochrony patentowej lekow
oryginalnych), na wzgledzie nalezy mie¢ takze interes ekonomiczny podmiotu
publicznego czy prywatnego wspoffinansujacego dostep do lekéw przez pacjentéw —
w Polsce wprowadzenie na rynek generykéw niewatpliwie pozostaje w interesie
Narodowego Funduszu Zdrowia i budzetu panstwa, jako podmiotéw istotnych z punktu
widzenia refundacji. Zainteresowany ich wprowadzeniem — a co za tym idzie nizszymi
kosztami — moze by¢ takze niewatpliwie ubezpieczyciel, ktéry w ramach $wiadczen
wynikajgcych np. z umowy ubezpieczenia osobowego musi pokry¢ catos¢ lub czes¢ kosztow
zwigzanych z nabyciem lekéw przez dang osobe (ubezpieczonego). Jednak inny producent
lekow generycznych dzieki temu zyska swoiste ,wyprzedzenie konkurencyjne”, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ nawet do wojny cenowej (z punktu widzenia konsumenta
ten efekt jest jednak korzystny). Wydaje sie, ze to przede wszystkim ochrona interesu
publicznego wymaga oceny instrumentéw prawnych wskazanych ponizej z punktu
widzenia prawa konkurencji i jego egzekwowania.”®® [wyréznienia wtasne].

62 M. Kolasinski, Czy leki moga by¢ lansze dzigki prawu konkurencji?, https://www.rp.pl/opinie-
prawne/art89954 11-marek-kolasinski-czy-leki-moga-byc-tansze-dzieki-prawu-konkurencji, dostep: 10 grudnia
2024 r.

63 M. Watachowska, Instrumenty prawne stuzace op6Znianiu wprowadzenia na rynek lekéw generycznych —
zagadnienia wybrane, ,Gdanskie Studia Prawnicze’, XXXIX/2018, s. 344. Analogicznie: M. Watachowska,
Damages for Restraints on Competition — a Case of Private Enforcement in the Pharmaceutical Sector, ,lus
Novum®”, 4/2017, s. 95 i n. Zob. tez: K. Nowicka, /nnowacyjno$¢ sektora farmaceutycznego, ,Gospodarka
Narodowa. The Polish Journal of Economics”, 11-12/20086, s. 70-86; M. Niklewicz-Pijaczynska, Kontrowersje
wokdét patentowania produktow leczniczych — analiza krytyczna, 2020; H. Zakowska-Henzler, Czy ochrona
znakow towarowych sfuzy zdrowiu? Kilka uwag o nietradycyjnych znakach towarowych dla produktow
farmaceutycznych [w:] Sensum, non verba spectamus. Ksiega jubileuszowa Profesor Urszuli Prominiskiej, red.
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Ocena zatem rozwigzan prywatnoprawnych uwzgledniaé powinna nie tylko sytuacje prawna
i faktyczng bezpoSrednio zainteresowanych podmiotéw obrotu cywilnoprawnego
(prywatnoprawnego), czyli przedsiebiorcédw realizujgcych wtasne prawa oraz interesy
ekonomiczne w ramach rywalizacji rynkowej, lecz réwniez dobro publiczne w postaci
zdrowia spotecznego, efektywnosci systemu ochrony zdrowia oraz dostepu do lekéw. A
perspektywa ta premiowa¢ musi producentéw lekéw generycznych (odtwérczych,
zamiennikéw), zdecydowanie tanszych od produktéw innowacyjnych.

,Gtéwnym celem stosowania lekéw generycznych jest zwiekszenie konkurencji cenowe;j
pomiedzy produktami roéznych producentow i wykorzystanie gry rynkowej w celu
ograniczenia wydatkéw zwigzanych z refundacjg oraz zwiekszenie dostepu do skutecznej i
bezpiecznej farmakoterapii dla pacjentéw. Decydenci stojg przed waznymi wyzwaniami przy
wdrazaniu polityki lekowej prowadzacej do sprawiedliwego, zrownowazonego oraz
niedrogiego dla pacjentéw dostepu do lekéw. Wysoki poziom wspélplacenia
pacjentéw stwarza ryzyko nizszej konsumpcji niezbednych lekéw i brak poprawy
efektow w spoteczenstwie.”®* [wyrdznienie wiasne].

.(...) argumentem za ordynowaniem lekdw generycznych jest brak ekonomicznych
mozliwosci wykupienia przez pacjenta leku oryginalnego. Konsekwencjg niemoznosci
wykupienia leku oryginalnego moze by¢ niezdyscyplinowanie pacjenta w farmakoterapii, co
w oczywisty sposéb niekorzystnie wptywa na skuteczno$é, a takze bezpieczenstwo leczenia
choréb przewlektych.”s.

Sytuacja ta wystepuje nie tylko w Polsce:

{...) firmy generyczne przynosza korzysci spoteczenstwu, dostarczajgc tansze odpowiedniki
lekdéw oryginalnych, co prowadzi do obnizenia cen lekdéw i utatwia dostep do lekdéw po
przystepnych cenach.”®.

Oparcie krajowego systemu refundacji na lekach generycznych jest faktem, co przyznaje
w oficjalnych stanowiskach Ministerstwo Zdrowia. Tytutem przyktadu:

,Polski rynek farmaceutyczny to przede wszystkim rynek oparty na dostepie do lekow
generycznych i biopodobnych, ktére w potaczeniu z ustawowymi mechanizmami
obnizania cen lekéw refundowanych, skutecznie redukuja koszty leczenia dang
substancja czynng w momencie jej generyzacji. Na przestrzeni ostatnich lat Ministerstwo
Zdrowia ktadto znaczny nacisk narefundacje lekéw generycznych z jednoczesnym
zachowaniem racjonalnej konkurencji w poszczegolnych grupach limitowych. W rezultacie,

M. Balcerzak, J. Chlebny, J. Janeta, W. J. Katner, Warszawa 2024; A. Nowicka, Dodatkowe prawo ochronne,
.Otudia Prawa Prywatnego’, 3/2009; R. Molski, Antykonkurencyjne innowacje—-oksymoron czy realne
wyzwanie prawa antymonopolowego?, ,Studia Prawa Publicznego”, 2(18)/2017, s. 9-41; M. Byliniak, K. Galon,
|. Arabas, Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce — praktyka, definicje i ustawa, ,Farmacja Polska”,
77.1/2021, s. 34-39.

64 Rozprawa doktorska P. Rykowskiego: Wplyw ustawy o refundacji lekéw na dostep i ceny lekéw
(generycznych) w Polsce w latach 2011-2017, £édz 2024, s. 20.

85 J. Woron, Leki oryginalne i generyczne w farmakoterapii, czyli dlaczego potrzebna jest indywidualizacja
farmakoterapii, ,Wybrane Problemy Kliniczne”, 2010, s. 242.

66 0. Gurgula, Strategic patenting by pharmaceutical companies—should competition law intervene?, ,|IC-
International Review of Intellectual Property and Competition Law”, 51.9/2020, s. 1062-1085.
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obecnie w obrebie niektérych grup farmakoterapeutycznych generowane sa milionowe
oszczednosci dla ptatnika publicznego, ktére moga zostaé nastepnie wykorzystane
na sfinansowanie innych, innowacyjnych terapii dotychczas niedostepnych dla
pacjentow (...) Do roku 2018 jedynym refundowanym produktem leczniczym z
trastuzumabem w formie dozylnej byt lek referencyjny Herceptin. W lipcu 2018 r. objeto
refundacjg pierwszy odpowiednik frastuzumabu i.v., ktory zapoczgtkowat proces generyzaciji
tej czasteczki. Juz samo objecie refundacja pierwszego odpowiednika — lek Kanjinti —
spowodowato obnizenie $redniego kosztu NFZ za jednostke trastuzumabu i.v., natomiast
rok pézniej koszt ten byt juz o potowe nizszy. Obecnie uwzgledniajac perspektywe czasowg
od stycznia 2018 do lipca 2024 r., na podstawie danych publikowanych przez NFZ widzimy,
iz koszt za jednostke oscyluje w granicach 2,00 PLN, przy czym w poczatkowym okresie
analizy, kiedy to na rynku brakowato lekéw generycznych, koszt jednostki trastuzumabu i.v.
wynosit niespetna 16,00 PLN. Tym samym, zwiekszenie konkurencyjno$ci poprzez
finansowanie wiekszej liczby produktdw z tg samg substancjg w analogicznym zakresie
wskazan, przyczynito sie do redukcji kosztu efektywnego dla ptatnika o ok. 85%, przy czym
taki poziom zauwazalny byt juz w roku 2021/2022 i utrzymuije sie do dzis"®’.

Opisywany przez Ministerstwo Zdrowia przyktad obrazuje ponizszy wykres (réwniez
zamieszczony w pismie kierowanym do Ministra Sprawiedliwosci):

67 Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwo$ci Adama Bodnara z dnia 3 listopada
2024 r. PLR.4504.182.2024 At s. 2.
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TRASTUZUMABUM - P - POZAJELITOWO

(PARENTERAL) - 1MG

[PLN/mg]
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Pismo

2018 2019 2020 2021 2022

Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwoéci Adama Bodnara z dnia
3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024 AL, s. 3.

Doswiadczenie z trastuzumabemem nie jest jedynym przyktadem uzasadniajgcym teze o
korelacji pomiedzy ochrong patentowg, a kosztami zwigzanymi z dostepem do lekow.

,Podobne zachowania rynkowe, jednakze o znacznie wiekszej dynamice i intensywnosci
w kontekscie redukcji kosztéw refundacji, odnotowano w przypadku stosunkowo niedawne;
generyzacji czgsteczki lenalidomidu. W maju 2022 r. refundacjg objeto pierwszy odpowiednik
referencyjnego produktu Revlimid, jednocze$nie wraz z ostatnim obwieszczeniem
opublikowanym w roku 2022 grupa limitowa dia niniejszej czgsteczki liczyta juz kilkanascie
produktow z lenalidomidem w formie doustnej. W tym wypadku, samo objecie refundacjg
pierwszych odpowiednikéw (kilku jednocze$nie, od maja 2022 r.) spowodowato
spektakularng obnizke kosztu jednostki tej czgsteczki, natomiast po roku redukcja wyniosta
ok. 99%. Aktualnie Sredni koszt jednostki lenalidomidu ksztaltuje sie¢ na poziomie
ponizej 0,50 PLN, podczas gdy w momencie monopolizacji wynosit ok. 40,00 PLN."¢8
[wyréznienie wtasne].

8 Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwo$ci Adama Bodnara z dnia 3 listopada
2024 r. PLR.4504.182.2024 AL, s. 3.
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Réwniez i ten kazus znalazt odzwierciedlenie na wykresie prezentowanym przez
Ministerstwo Zdrowia:

LENALIDOMIDUM - O - DOUSTNIE
(ORAL, PER MOUTH) - TMG

[PLN/mg]
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Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwosci Adama Bodnara z dnia
3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024.At, s. 4.

W konsekwencji Ministerstwo Zdrowia udzielito oficjalnego poparcia stanowisku Polskiego
Zwiazku Pracodawcow Przemystu Farmaceutycznego-Krajowi Producenci Lekow oraz
Konfederacji Lewiatan, zgodnie z ktérym wprowadzenie legislacyjnych mechanizmoéow
»~wzmacniajacych role obowiazanych, ktérymi w postepowaniach zabezpieczajgcych
roszczenia s3 firmy generyczne, wprowadzenie listéw ochronnych jako mechanizmu
pozwalajacego uniknaé¢ realizowania dilugotrwalych zabezpieczenn uznanych
nastepnie za nieuzasadnione, a takze umozliwienie udziatlu NFZ, jako ptatnika, w
procesie egzekwowania konsekwencji finansowych niestusznie natozonych
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zabezpieczen, pozwoli na skuteczne zabezpieczenie intereséw budzetu
refundacyjnego, a tym samym finansow publicznych”®9,

Ponadto analogiczne stanowisko zostato wyrazone w oficjalnym pi$mie Marka Kosa
— Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia do Grzegorza Lorka -
Przewodniczacego Podkomisji Statej do spraw nowelizacji prawa cywilnego.

Przyktady podawane przez Ministerstwo Zdrowia sg zaledwie pojedynczymi kazusami
obrazujgcymi generalng tendencje. Réwniez i inne zrodta oraz doswiadczenia potwierdzajg
wiarygodno$¢ wniosku, zgodnie z ktérym przeciwdziatanie naduzywaniu instrumentéw
prawnych sprzyja wprowadzeniu na rynek lekéw generycznych, co przektada sie na spadek
cen lekow.

Jak spadajg ceny po zakonczeniu
ochrony patentowej?

Limit finansowania 1 DDD walgancyklowiru

250
200
150
100

50

11-12.2015 01-05.2016 05.2016-04.2017 06-06.2017 07-08.2016

Zrédto: Krajowi Producenci Lekow?".

8 Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa do Ministra Sprawiedliwosci Adama Bodnara z dnia 3 listopada
2024 r. PLR.4504.182.2024 AL, s. 5.

0 Pismo Podsekretarza Stanu Marka Kosa Grzegorza Lorka — Przewodniczacego Podkomisiji Statej do spraw
nowelizacji prawa cywilnego z dnia 3 listopada 2024 r. PLR.4504.182.2024 AL, s. 5.

" Krajowi Producenci Lekéw, Powigzania patentowe (patent linkage), Slajd nr 6.
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PRZYKLAD OBNIZKI PO WEJSCIU

LEKOW GENERYCZNYCH
lenalidomid i sunitinib (maj 2022)

Lek Lek
oryginalny generyczny

Lek Lek

Obnizka %

oryginalny generyczny

ucz ucz

Lenalidomide
Revlimid Smg, Accord, kaps. .
21 kaps 13616,86 975.24 Warda, 5 12641,62 -93%
21 kaps
Lenalidomide
Reviimid, Accord, kaps. o
10mg 21 kaps 14276,96 1950,48 twarde, 10 12326,48 -86%
mg, 21 kaps
o
1 ; ;::m'za Klatris 12,5mg
3000 4547,23 1627,56 28 szt Kaps. 2919,67 65%
szt. Kaps.
Twarde
twarde

Z. Zemia-Pacud, Powigzania patentowe w obecnej i nowelizowanej ustawie refundacyjnej,
Warszawa 17 maja 2022 r.”2

Biorgc pod uwage spoteczno-gospodarczg doniostoS¢ omawianego zagadnienia — trudno
dziwi¢ sie, ze przedsiebiorcy oferujacy produkty innowacyjne opowiadajg sie nie tylko za
rygorystyczna, jak i najdtuzszg ochrong patentowa, ale rowniez — wykorzystujac (a nawet
naduzywajac) instrumenty procesowe (w tym m.in. instytucje zabezpieczenia na gruncie
procedury cywilnej) — dopuszczajg sie praktyk monopolistycznych, ktérych koszty sa
nastepnie ,przerzucone” na panstwowe instytucje finansujace swiadczenia
zdrowotne lub konsumentéw-pacjentow. Watki te sg relatywnie dobrze opisane w
literaturze, np.:

,(...) problematyka naduzywania patentu taczy w sobie elementy nalezgce do prawa
witasnosci intelektualnej i do prawa konkurencji, aktualizuje wiec pytanie dotyczace relacji
wymienionych systemow. Zagadnienie to jest szczegdlnie donioste z perspektywy panstw
cztonkowskich UE — ze wzgledu na kluczowg role norm prawa konkurencji w unijnym
porzadku prawnym. W literaturze wskazuje sie, ze prawo antymonopolowe jako takie nie stoi
w sprzeczno$ci z obecnym modelem ochrony patentowej, lecz stanowi inny Srodek stuzacy

72 7 Zemfa-Pacud, Powigzania patentowe w obecnej i nowelizowanej ustawie refundacyjnej (slajd nr 5
prezentacji multimedialnej przedstawionej w trakcie konferencji w dniu 17 maja 2022 r. w Ministerstwie
Zdrowia).
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do osiggniecia tego samego celu: wspierania innowacji i zapewnienia konsumentom
dobrobytu. (...) mamy do czynienia z wykorzystaniem okreslonego instrumentu
prawnego w sposéb sprzeczny z celem, dla ktorego zostat on stworzony. Warto
zauwazy¢, ze zachowania kwalifikowane jako naduzycie uprawnien procesowych moga miec
dwojaki charakter. Nieuczciwe metody prowadzenia postepowania, np. sktadanie
wprowadzajacych w bfad oswiadczen, bywajg ukierunkowane na uzyskanie rozstrzygniecia
korzystnego dla danej strony sporu. Niekiedy jednak prowadzenie postepowania jest celem
samym w sobie. W tym wypadku aktywnos¢ powoda moze w szczegdlnosci polegac¢ na
wytaczaniu bezzasadnych powédztw, potaczonych z wnioskiem o zastosowanie
srodka tymczasowego w postaci zabezpieczenia roszczenia, i wykorzystywaniu
przepiséw proceduralnych w celu przedtuzenia postepowania. Czynnosci te sg bez
watpienia ucigzliwe dla pozwanego, gdyz zmuszajg go do podjecia efektywnej obrony, co
wymaga czasu i srodkéw. Praktyka wskazuje, ze nastepstwem takich dziatan bywa
opoznienie wejscia pozwanego przedsiebiorcy na rynek lub przynajmniej ostabienie
jego pozycji na tym rynku, co z kolei rodzi pytania o zgodnos$¢ powyzszych praktyk
z prawem konkurencji’”® [wyréznienie wtasne].

,(...) dazenie przedsiebiorcow farmaceutykow innowacyjnych do zabezpieczenia swoich
intereséw przed producentami generykdw, ktérzy ponosza jedynie wydatki obejmujace
badania bioréwnowaznosci leku referencyjnego i odtwoérczego. Préoby ograniczania wejscia
na rynek produktéw generycznych przybierajg jednak czesto forme zakazanych
praktyk ograniczajacych konkurencje.""* [wyrdznienie wtasne].

W mys| przepisu art. 730" §1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia moze zgda¢ kazda strona lub
uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu
zabezpieczenia. Jak wynika z danych ujawnionych przez KE, wnioski o wydanie przez sad
nakazu wstrzymania sprzedazy leku odtwoérczego w niemal potowie przypadkéw
rozpatrywane byty pozytywnie. Co znamienne, w 46% przypadkoéw, w ktérych wydano taki
nakaz, dalsze postgpowanie konczylo sie rozstrzygnieciem korzystnym dla
producenta leku generycznego. Zastosowany srodek tymczasowy opézniat jednak
wprowadzenie odpowiednika do obrotu srednio o 18 miesiecy. Dla jasnosci nalezy
dodag, ze zgodnie z art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48/WE w razie stwierdzenia, iz naruszenia
lub zagrozenia prawa wiasnosci intelektualnej nie bylo, organy sgdowe majg prawo
zarzadzi¢, aby wnioskodawca — na zgdanie pozwanego — wyptacit pozwanemu stosowne
odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione w wyniku zastosowania tych $rodkow.
Powyzszy instrument jest jednak najwidoczniej niewystarczajacy, skoro nie zniecheca
powodow do wyboru agresywnej polityki prowadzenia sporéw. Podkresli¢ nalezy, ze
ewentualna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec drugiej strony nie uwzglednia
szkod poniesionych w tym czasie przez inne podmioty, przede wszystkim pacjentow i
budzet panstwa.””® [wyroznienia wtasne].

3 A. Jablonowska, OpdéZnianie wejScia na rynek generycznych produktéw leczniczych na tle prawa
patentowego oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015, s. 40-60.

7 W. Wisniewska, Stosowanie praktyk ograniczajacych konkurencje w sektorze farmaceutycznym na tle prawa
Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 31.

5 A. Jablonowska, OpdZnianie wejScia na rynek generycznych produktéw leczniczych na tle prawa
patentowego oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015, s. 63.
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Co istotne — w niedawnym wystapieniu Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw
zadeklarowat aktywnos¢ na tym polu oraz stosowne interwencje:

.Tutaj tez bardzo mocno kazdy sygnat analizujemy, niebawem bardzo mozliwe, ze kolejne
postepowania beda przed nami. Trzeci obszar, niezwykle istotny jest taki, ze, jezeli chodzi
o te dziatania o charakterze naruszajacym przepisy antymonopolowe, czy przepisy w
zakresie ochrony konkurencji, gros z nich dotyczy m.in. gaszczy patentowych i
utrudnien w zakresie rozwijania produktéw generycznych wzgledem produktéow
innowacyjnych. Te ggszcze patentowe m.in. byly przedmiotem prac i analiz Komisji
Europejskiej i dziatan podejmowanych ze wzgledu na to, ze czesto ta ochrona patentowa
jest (...). | te patenty sa zgtaszane w innych europejskich urzedach patentowych, stad
Komisja realizowata przekrojowe dziatania, w ktore rowniez byliSmy w zakresie wtasnie tych
dziatan utrudniajgcych rozwdj lekdéw generycznych. Chciatbym tutaj tylko podkresli¢, ze
Polska, jezeli chodzi o rozwdj rynku lekéw generycznych wypada naprawde dosy¢
korzystnie. To jest ponad 50% lekdow, ktére wystepuja w strukturze sprzedazy (...). To
sg generyki. Oczywiscie jest jeszcze ta przestrzen np. w stosunku do Wioch, gdzie to jest ok.
68—-69%. Ale np. w stosunku do Niemiec nie mamy sie czego wstydzi¢, o ile dobrze
pamietam, to jest ok. 38%, jezeli chodzi o leki generyczne versus leki innowacyjne. (...) wiec
na rynku farmaceutycznym absolutnie jestesmy i mamy swiadomos¢ tego, ze jest to tak
istotny rynek z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia (...) przedsigbiorcow
polskich na rynku generykow, w kontekscie rynku wspodlnotowego, ze rzeczywiscie
nasza aktywnos$¢ jest tam absolutnie niezbedna.””® [wyréznienia wtasne].

Cho¢ kwestia ta wykracza poza ramy niniejszej opinii, zasygnalizowac¢ nalezy, ze praktyki
monopolistyczne, w tym naduzywanie instytucji prywatnoprawnych, przez innowacyjne firmy
farmaceutyczne, spotykaty sie w przesztosci w krajach Zachodniej Europy/anglosaskich z
reakcjg nie tylko lokalnych organéw bedgcymi odpowiednikami polskiego UOKIK (czyli
instytucjami  publicznymi  odpowiedzialnymi za ochrone konkurencji metodami
administracyjnoprawnymi), ale roéwniez skutecznymi pozwami odszkodowawczymi
wytaczanymi przez ptatnikéw publicznych’’.

Niewatpliwie dodatkowym wzmocnieniem pozycji producentéw innowacyjnych produktow
leczniczych jest uzaleznienie w ustawie refundacyjnej, cho¢ nie wprost, refundacji lekéw
generycznych od ich obecnosci na rynku w momencie sktadania wniosku’®. Umieszczenie

78 Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow Tomasz Chrostny, Komisja Gospodarki i Rozwoju,
Zapis przebiegu posiedzenia z dnia 11 stycznia 2023 r.

7 M.in.: Wyrok Sadu Najwyzszego Republiki Wioskiej z dnia 2 stycznia 2024 r.; G. Guglielmetti, G.
Pasqualetto, B. Erede ltalian Supreme Court rules on the Latanoprost case in Decision of 2 January 2024,
Eplaw Patent Blog — March 2024; F. Ellena, E. Marasa, The ltalian Competition Authority launches an
investigation into suspected pay-for-delay agreements between 8 pharma companies concerning a biosimilar
drug (Biogen / Samsung / Genentech...), hitps://portolano.it/en/blog/life-sciences/the-italian-competition-
authority-launches-an-investigation-into-suspected-pay-for-delay-agreements-between-8-pharma-
companies-concerning-a-biosimilar-drug-biogen-samsung-genentech, dostep: 10 grudnia 2024 r.

78 Art. 10 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundac;ji lekdw, srodkdéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930) w brzmieniu:
,Refundowany moze by¢ lek, srodek spozywczy specjalnego przeznaczenia zywieniowego, wyrob medyczny,
ktory spetnia nastepujace wymagania: (...) jest dostepny na rynku” oraz art. 25 pkt 3) ww. ustawy w brzmieniu:
Whniosek, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, zawiera: (...) dowdd dostepnosci w obrocie leku (...) w chwili
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w przepisach takiego wymogu i w konsekwencji wymogu przedstawienia dowodow
dostepnosci leku na rynku w tresci wniosku o objecie refundacjg stoi w sprzecznosci z
instrumentami, ktére w zamierzeniu miaty przyspieszyé dostepno$é odpowiednikdéw lekéw
objetych ochrong patentowg. Whniosek o objecie refundacjg mozna zatem w praktyce ztozy¢
dopiero po wygasnieciu ochrony patentowej, w tym SPC. Instrumentami wspomnianymi
powyzej sg wyjatek Bolara i SPC Manufacturing Waiver™ i gwarantuja one mozliwo$é
przeprowadzenia koniecznych do wprowadzenia na rynek lekéw generycznych badan oraz
mozliwos¢ produkcji i magazynowania produktow leczniczych jeszcze w trakcie trwania
ochrony patentowej, aby w dniu jej wyga$niecia, produkty generyczne trafity na rynek.
Dyskusyjna wydaje sie jednak ,dostepno$¢”, jesli cena ,generykéow” dla koncowego
odbiorcy w zwigzku z brakiem refundacji bytaby wyzsza niz cena lekéw oryginalnych
objetych takg refundacjg. Dopiero objecie leku generycznego refundacjg spowodowatoby
rzeczywistg jego dostepnos¢ dla pacjenta. W obecnym ksztafcie przepisy powodujq
opOznienie objecia leku generycznego refundacja o wiele miesiecy, nawet o rok8°.
Rozwazenia zatem wymaga ewentualna zmiana przepisow ustawy refundacyjnej
i rezygnacja lub znaczne odfozenie w czasie koniecznosci udowodnienia wystepowania
produktu generycznego w obrocie, co pozwolitoby na sktadanie wniosku o objecie leku
generycznego refundacjg jeszcze w trakcie obowigzujgcej ochrony patentowej. Podjecie
dziatan w tej kwestii jest szczegdlnie wazne i warte uwagi ze wzgledu na juz zaistniate
sukcesy $rodowiska w ograniczaniu uzaleznienia zagadnien refundacyjnych od ochrony
patentowej. Do ustawy refundacyjnej planowano wigczenie dodatkowego przepisu (art. 11
ust. 1a), ktéry bezposrednio wskazywat na powigzanie istnienia ochrony patentowej z
odmowg refundacji. Préba ta jednak spotkata sie ze sprzeciwem i w rezuitacie nie powiodta
sie. Nie jest bowiem w kompetencji Ministra Zdrowia ocena, czy dany produkt generyczny
znajduje sie w zakresie ochrony patentowej.

Podsumowujac: rygorystyczna ochrona patentowa, wzmocniona dodatkowo na gruncie
cywilnego prawa procesowego (w tym wtasnie instytucji postepowania zabezpieczajacego i
zabezpieczenia, ktore stosunkowo fatwo uzyskaé przez uprawnionego, kosztem
obowigzanego), przekfada sie w sposob bezposredni na wyzsze koszty lekdéw (a zatem
konieczno$¢ zaangazowania wigkszych $srodkéw budzetowych przeznaczonych na ich
refundacje), a finalnie réwniez ograniczenia w ich dostepnosci. Okoliczno$¢ ta kaze
pozytywnie oceni¢ Nowelizacje Kodeksu postepowania cywilnego z 2023 r., a nawet
dostarcza argumentu na rzecz dalszych zmian legislacyjnych, ktére zabezpieczytyby
przed naduzywaniem instytucji postepowania zabezpieczajacego i zabezpieczenia
oraz utrzymywania si¢ innych praktyk naruszajacych konkurencije.

sktadania wniosku, a w przypadku produktu leczniczego terapii zaawansowanej - zobowigzanie do
zapewnienia gotowosci technologicznej do jego wytworzenia na dzien skfadania wniosku”

® Omoéwienie szczegblowe wyjgtku Bolara i SPC (supplementary protection certificate) Manufacturing Waiver,
zwanego takze stockpilling waiver wykracza poza ramy niniejszej opinii.

80 Zaneta Zemta-Pacud w publikaciji z dnia 16 listopada 2021 r. w internetowym wydaniu Rzeczypospolitej, pt.
Trzeba unika¢ tych zaleznosci; https:/iwww.rp.plirzecz-o-prawie/art19104291-zaneta-zemla-pacud-trzeba-
unikac-tych-zaleznosci, dostep: 25 stycznia 2025 r.
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Dodatkowo  zasygnalizowa¢  trzeba  krytyczng  ocene  tych rozwigzan
administracyjnoprawnych, ktére na gruncie prawa publicznego wiaza refundacje z
ochrong patentowa?', wydtuzajac czas wydania decyzji o refundacji, co z kolei
wzmachia pozycje monopolisty, kosztem jego rynkowych konkurentéw oraz sprzyja
utrzymaniu wysokich cen lekéw zamiast ich obnizeniu na skutek wejscia w zycie tanszych
produktéw generycznych (zamiennikéw).

81 Art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekdw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930) w brzmieniu: ,W
przypadku wniosku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, ktory zostat ztozony w okresie obowigzywania decyzji
administracyjnej o objeciu refundacjg trwajgcg przed wygasnieciem okresu wylgcznosdci rynkowej, o ktérym
mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, lub ochrony wynikajgcej z
patentu, oraz w okresie 12 miesiecy obowigzywania pierwszej decyzji administracyjnej o objeciu refundacjg
wydanej po zaistnieniu tych okoliczno$ci, wniosek taki nie wywotuje skutku prawnego i pozostawia sie go bez
rozpoznania.”.
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IV. PRAKTYKA STOSOWANIA
OBECNYCH PRZEPISOW

NORMUJACYCH POSTEPOWANIE
ZABEZPIECZA)JACE W SPRAWACH
WLASNOSCI INTELEKTUALNE]

37



Nowe orzecznictwo, wydane na gruncie stanu prawnego uksztattowanego z
uwzglednieniem Nowelizacji z 2023 r., dostarcza szeregu interesujgcych spostrzezen.

Jednym z ostatnich postepowan jest sprawa leku Xarelto i dziatann procesowych podmiotu
uprawnionego podejmowanych wobec podmiotédw produkujgcych leki generyczne
w stosunku do Xarelto. Leki generyczne wprowadzono na rynek na zasadzie launch-at-risk
ze wzgledu na to, ze zastosowanie leku oryginalnego w okreslonym dawkowaniu chronione
byto pozostajgcym w mocy patentem, ktéry producenci generyczni uwazali za udzielony
niezgodnie z prawem, a przez to za niewazny. Wszczete zostaly postepowania przed
Urzedem Patentowym o jego uniewaznienie. Uprawniony z patentu ztozyt w zwigzku z tym
wniosek o zabezpieczenie roszczenh poprzez zajecie przedmiotowego leku generycznego.
Ponadto wnosit o udzielenie zabezpieczenia bez uprzedniego wystuchania obowigzanego
oraz niedoreczanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia obowigzanemu. W
orzeczeniu oddalajgcym wniosek o zabezpieczenie uprawnionego z patentu na wynalazek
wykorzystywany w produkcie leczniczym Xarelto i jego zastosowaniu, w sprawie o
sygnaturze akt XXII GWo 225/24 w orzeczeniu z dnia 4 czerwca 2024 r. Sad wypowiedziat
sie w nastepujgcy sposob:

,W tej czesci uzasadnienia wymaga wyjasnienia, dlaczego w niniejszej sprawie brak byto
podstaw do wytaczenia petnej jawnosci wewnetrznej postepowania zabezpieczajacego ze
wzgledu na brak obaw przed ucieczkg Obowigzanego przed komornikiem sgdowym oraz ze
wzgledu na wiedze Obowigzanego o ztozeniu wniosku o zabezpieczenie. Obowigzany
jeszcze przed wydaniem zarzadzenia o doreczeniu odpisu wniosku ztozyt pismo procesowe
do sprawy.

Nalezy pamigta¢ o tym, ze ustawodawca wprowadzajac pewne rozwigzania majgce utajni¢
sktadanie niektérych wnioskdw o zabezpieczenie czyni to jako wyjgtek od zasady
kontradyktoryjno$ci, wymuszony koniecznoscig kompromisu miedzy kontradyktoryjnoscig a
koniecznoscig zapobiegania dziataniom ztym, bezprawnym, podejmowanym jedynie z
intencja szkodzenia wierzycielowi i nieodwracalnie naruszajgcym interes
uprawdopodobnionego wierzyciela (Uprawnionego). Wcigz jednak jest to wyjatek od zasady
kontradyktoryjno$ci o czym nie mozna zapominaé. Nieprawda jest przy tym aby art. 740 § 1
k.p.c. nie doznawat zadnych wyjatkéw, uniemozliwiajac w kazdej sytuacji doreczenie
Obowigzanemu odpisu postanowienia oraz wniosku. Przepis ten stuzy wskazanym powyzej
celom — ma uniemozliwi¢ ucieczke kapitatu badz ukrycie przed komornikiem sgadowym
okreslonych przedmiotow, np. podrabianych z naruszeniem praw wiasnosci intelektualnej
towaréw (nawet jesli Sgd | instancji oddala wniosek to mozliwym jest ze Sad Il instancji zmieni
postanowienie). Niemniej jednak — wiasnie przez wzglad na zasade kontradyktoryjnosci
mozliwe jest w sytuacjach, wktérych Sad uznaje za celowe zachowanie pei
kontradyktoryjnosci — rozpoznanie kazdego wniosku o zabezpieczenie na rozprawie.
Wowczas dochodzi przeciez do doreczen wniosku aart. 740§ 1 k.p.c. nie znajduje
zastosowania.

Stosujgc jednak rozumowanie a maiori ad minus (skoro mozliwe jest wyznaczenie rozprawy
to tym bardziej mozliwe jest zachowanie kontradyktoryjnosci — jesli taka jest swiadoma
decyzja — przy posiedzeniu niejawnym — w zakresie doreczen) i pamietajac o tym, ze
wyznaczenie rozprawy w takich sytuacjach stuzy zachowaniu kontradyktoryjnosci gdy
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Przewodniczgcy tak zadecydowat (kierujgc rozpoznanie wniosku na rozprawe) — to nalezy
dojs¢ do wniosku, ze art. 740 § 1 k.p.c. w zakresie doreczen nie znajduje zastosowania w tej
szczegoblnej sytuacji. Polega ona na tym, ze w niniejszej sprawie wszystko powinno
odbywacé sie przy podniesionej kurtynie z poszanowaniem dla praw i intereséw
procesowych obu stron) a jednoczesnie ze wzgledu na zasade szybkosci
postepowania niecelowe bylo kierowanie rozpoznania wniosku na rozprawe. W tym
stanie rzeczy (kontradyktoryjnos¢) zachodzi konieczno$é¢ zastosowania ogodlnej
reguly z art. 357 § 2 k.p.c. Zgodnie z trescig przepisu postanowienia wydane na
posiedzeniu niejawnym sad dorecza z urzedu stronom, chyba, Zze przepis szczegodlny
stanowi inaczej. Tym przepisem jest art.740§1 k.p.c. - jednakowoz jego
zastosowanie jest wylaczone witasnie ze wzgledu nakonieczno$sé¢ zachowania
kontradyktoryjnosci.

Stanowisko zaprezentowane powyzej bylo przyjmowane przez sady wilasnosci
intelektualnej w Polsce jeszcze przed nowelizacja przepisu art. 755 § 2 k.p.c. Co wiecej
nalezy wskazac, ze nowelizacja ustawy to skutek konsekwentnie stosowanej praktyki
sadow a praktyka ta nie pojawita sie w zwigzku z nowym brzmieniem (...) k.p.c. (od 1 lipca
2023 r.). Dodac¢ nalezy, ze z jednej strony nowelizacja ustawy uczynita te kwestie bardziej
przejrzyste dla petnomocnikéw, z drugiej jednak nie jest do konca szczesliwa. Chcac bowiem
udzieli¢ wsparcia sgdom, ustawodawca uczynit to w sposéb nie do konca odpowiadajacy
praktyce, ktérej chciat udzieli¢ wsparcia. W szczegolnosci art. 755 § 2 k.p.c. nie moze by¢
odczytywany jedynie w oparciu o wyktadnie literalng bez uwzglednienia ogéinych zasad
procedury i catego kontekstu historycznego regulacji. Przepis ten moze by¢ bowiem
wykorzystywany np. w ten sposéb, ze w sytuacji, w ktdrej nie ma podstawy do utajniania
postepowania przed Obowigzanym, Uprawniony do zabezpieczenia zakazowego doktada
rowniez dodatkowe sposoby zabezpieczenia, np. poprzez zadanie zajecia okreslonych
przedmiotow przez komornika. Moze to czasem stuzyé niewtasciwym celom. Moga sie
zdarzy¢ réwniez takie sytuacje, w ktérych Obowigzany wie o postepowaniu lub wczesnie;
sktada pismo zaporowe. Mowigc jeszcze inaczej, potrzebny jest pewien luz decyzyjny dia
sgddw, ktére nie sg zwyktymi wykonawcami tekstu ustawy.

Mozliwo$¢ doreczenia odpisu wniosku, nawet w sytuacji wniosku o zabezpieczenie
podlegajgce wykonaniu przez komornika wynika zresztg w sprawach, w ktorych istnieje
prawdopodobienstwo uniewaznienia prawa wytgcznego — z art. 730" § 1" k.p.c. Przepis ten
wskazuje, ze prawdopodobienstwo uniewaznienia prawa wytgcznego ustala sie w oparciu o
informacje pochodzace od stron, chyba, ze jest ona znana sadowi z urzedu®? [wyréznienia
wiasne].

Jak wynika z przytoczonego fragmentu, nowelizacja przepiséw data sgdom uzasadnienie
wprost dla stosowania zasad wypracowanych przez lata. Jednak nowe przepisy dodatkowo
pozwolily uzaleznia¢ rozstrzygniecie sadu od oceny prawdopodobienstwa uniewaznienia
patentu, bedgcego podstawg sporu. W przywotanej sprawie Sad, oddalajgc wniosek o
zabezpieczenie, powotat sie witasnie na wysokie prawdopodobienstwo uniewaznienia
patentu ze wzgledu na niekorzystne rozstrzygniecia organéw wiasciwych do oceny

82 Postanowienie Sgdu Okregowego w Warszawie, XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej z dnia 4 czerwca
2024, sygn. XXIl GWo 225/24, Biuletyn Informacji Publicznej Sadu Okregowego w Warszawie.
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waznos$ci patentu w innych panstwach. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ze przed Urzedem
Patentowym takze toczyly sie postepowania o uniewaznienia patentu.

Warto w tym kontekécie przytoczyé ocene komentatoréow sygnalizujgcych inne niz
procesowe konsekwencje zmiany legislacyjne;:

,Z punktu widzenia producentow lekow generycznych jest to tzw. game-changer, ktory
nie moze pozosta¢ bez wplywu na planowanie strategii wprowadzenia generykéw na
rynek. Zobowigzanie sgdu do brania pod uwage prawdopodobienistwa uniewaznienia
patentu w innym toczacym sie postepowaniu pozwala oczekiwac, ze wnioski o udzielenie
zabezpieczenia beda uwzgledniane rzadziej niz ma to miejsce obecnie”®.

We wskazanym powyzej artykule pojawia sie takze (niekoniecznie prawidtowy) poglad,
jakoby nowy stan normatywny wykreowat nowa linig orzeczniczg. Inng za$ sprawg jest
sygnalizowana w teks$cie kwestia wyzwan zwigzanych z tzw. ggszczami patentowymi, ktére
nadal skutecznie hamujg wprowadzanie na rynek lekéw generycznych.

83 Sgdy otworzyly droge dla tanszych generykbéw. Z punktu widzenia producentéw to game-changer,
https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacia/Sady-otworzyly-droge-dla-tanszych-generykow-Z-punktu-widzenia-
producentow-to-game-changer,260949.6.html, dostep: 16 grudnia 2024 r.
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V. TRENDY ZAGRANICZNE ORAZ
OCENA NOWELIZAC)I Z 2023 R.
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Analiza opisanych zmian wprowadzonych do Kodeksu postepowania cywilnego moca
Nowelizacji z 2023 r. pozwala stwierdzi¢, ze préba zréwnowazenia pozycji
wnioskodawcy i obowigzanego przebiegta pomysinie. Ze szczegdinym uznaniem
spotkalo sie wprowadzenie koniecznosci wystuchania obowiazanego. Pozycje
obowigzanego wzmacnia takze obowigzek brania przez sad pod uwage
prawdopodobienstwa uniewaznienia prawa wylacznego w innym toczacym si¢
postepowaniu podczas oceny uprawdopodobnienia roszczenia. Takie informacje sad
powinien powzigé zarbwno w wyniku umieszczenia ich we wniosku przez wnioskodawce,
ale takze zapoznajgc sie ze stanowiskiem obowigzanego, ktéry mégt by¢ inicjatorem
postepowania o uniewaznienie prawa wytgcznego przed Urzedem Patentowym.

Mimo wielu zmian Kodeksu postepowania cywilnego nie znalazty sie¢ w nim uregulowania
dotyczgce pism zaporowych. Mozna sadzi¢, ze potrzeba ich sktadania zostata objeta
zasadg wystuchania obowigzanego. W praktyce nierzadko spotyka sie jednak przypadki, w
ktérych zabezpieczenie roszczenia jest wykonywane przez organ egzekucyjny, a zatem
samo postepowanie odbywa sie ex parte. Gdy sposéb zabezpieczenia polega na zajeciu
towaréw, np. lekoéw, ktére majg okreslony czas przydatnosci, to ich utrata w wyniku
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest stratg, ktérej nie da sie po dtugim czasie
trwania procesu zniwelowaé. Prébg odzyskania utraconych w wyniku niestusznie
udzielonego zabezpieczenia $rodkéw finansowych jest dochodzenie odszkodowania.
Jednak nawet przyznanie odszkodowania w postaci sumy pienieznej nie naprawi np.
nadszarpnietej reputacji bytego obowigzanego, a takze jego obnizonej pozycji rynkowej. W
takich sprawach ziozenie listu zaporowego jest jedynym sposobem dla przedstawienia
swojego stanowiska przez obowigzanego.

Argumentéw na rzecz dalszych zmian polskiej procedury cywilnej w omawianym zakresie
dostarczajg wnioski wynikajgce z prawa poréwnawczego (badan komparatystycznych).
Warte zastanowienia jest skorzystanie z regulacji wprowadzonych w innych panstwach,
ktére pozwalaja na ujednolicenie praktyki postepowania z pismami zaporowymi. Niemiecki
Kodeks postepowania cywilnego (Zivilprozessordnung, dalej jako: ,ZP0”)% dodanym
w 2016 r. przepisem § 945a przewiduje mozliwos¢ skladania pism zaporowych (niem.
Schutzschrift) przez potencjalnego obowigzanego. Jest to wyraz realizacji prawa do
wystuchania zagwarantowanego przez art. 103 ust. 1 Konstytucji Republiki Federalnej
Niemiec (de. Grundgesetz, GG)® w zwigzku z mozliwoscig przeprowadzania postepowania
zabezpieczajacego, w szczegdlnie pilnych przypadkach, bez rozprawy (§ 937 ust. 2 ZPO).
Pisma zaporowe sktadane przez profesjonalnych petnomocnikéw bedacych prawnikami
trafiajg do elektronicznego rejestru pism zaporowych prowadzonego przez Krajowa
Administracje Sadowg Hes;ji®. Rejestr jest centrainy i obowigzuje we wszystkich krajach
zwigzkowych Niemiec. Z chwilg wpisania pisma zaporowego do rejestru (de. zentrale

84 Zivilprozessordnung, ZPO, z dnia 30 stycznia 1877 r, https.//www.gesetze-im-
internet.de/zpo/index.htmi#BJNRO05330950BJNE016903125, dostep: 18 sierpnia 2024 r.

85 Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland, GG, z dnia 23 maja 1949 r., hitps://www.gesetze-im-
internet.de/gg/index.himl, dostep: 23 sierpnia 2024 r.

8 https://schutzschriftenregister.hessen.de/schutzschriftenreqister, dostep: 18 sierpnia 2024 r.
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elektronische Schutzschriftenregister (ZSSR)) uznaje sie, ze zostato ono ztozone we
wszystkich sadach powszechnych krajéw zwigzkowych (§ 945a ust. 2 zd. 1 ZPO) oraz we
wszystkich sgdach pracy krajow zwigzkowych (§ 62 ust. 2 zd. 3, § 85 ust. 2 zd. 3 ArbGG87)88,
Dzieki jednemu rejestrowi potencjalni obowigzani nie musza sklada¢ pism
zaporowych do wielu sadéw, do ktorych mégt wpltynaé wniosek o zabezpieczenie.
Warto wspomnieé¢, ze korzystanie z centralnego rejestru jest obowiazkowe dla
profesjonalnych petnomocnikéw bedacych prawnikami od 1 stycznia 2017 r., jednak
podmioty niereprezentowane przez petnomocnika mogg wnosi¢ pisma zaporowe
bezposrednio do sadu badz sgdéw, do ktérych spodziewajg sie wptyniecia przeciw nim
wnioskow o zabezpieczenie®®. Obowigzek ten nie dotyczy takze rzecznikow patentowych®°.

Okoliczno$ci, w jakich niemieckie sady stykajg sie z pismami zaporowymi w sprawach
wiasnosci intelektualnej, dotycza sytuacji, w ktérych potencjalny obowigzany dowiaduje sie,
ze prawdopodobnie uprawniony z prawa wytgcznego, np. z patentu, ztozy wniosek
o zabezpieczenie. Wtedy potencjalny obowigzany moze przedstawi¢ swoje stanowisko,
w ktorym bedzie wykazywat, ze przyszie zarzuty naruszenia prawa wytgcznego nie sg
zgodne ze stanem rzeczywistym. Moze takze podwazaé wazno$¢ danego prawa, np.
patentu. Ztozenie pisma zaporowego wg § 945a ZPO moze by¢ tez probg skfonienia sadu,
aby przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, bez rozprawy, wzigt pod
uwage argumenty obowigzanego®'. Instytucja pisma zaporowego cieszy sie w Niemczech
duzym zainteresowaniem. W centralnym rejestrze pism zaporowych rejestruje sie
okoto 20.000 (stownie: dwadziescia tysiecy) pism rocznie. Jesli w terminie 6 miesiecy
od ztozenia pisma zaporowego do centralnego rejestru wplynie do sgdu wniosek o
zabezpieczenie roszczenia, wniosek wraz z pismem zaporowym dotyczgcym danej sprawy
zostanie przekazany do odpowiedniego sgdu. Aby tak sie stato, pismo zaporowe musi by¢
antycypacjg odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie ztozony przez konkretnego
wnioskodawce. Zatem w piSmie zaporowym potencjalny obowigzany musi odgadna¢, kto
jest konkretnym uprawnionym, ktéry wystgpi z wnioskiem o zabezpieczenie. Czesto mozna
to przewidzie¢ na podstawie pism ostrzegawczych, o ile zostaly skierowane do
potencjalnego naruszyciela/obowigzanego. Jesli potencjalnych wnioskodawcow jest wielu,
nalezy ich wskaza¢ w pismie®2.

Samo pismo zaporowe powinno zawieraé argumenty, ktére wzbudzg w sadzie watpliwosc
co do zasadno$ci wniosku o zabezpieczenie, i ktére pozwola sadowi uznaé, ze prawo
wytaczne bedgce podstawg wniosku o zabezpieczenie roszczen jest podatne na
uniewaznienie badz sprzeciw®. Twierdzenia te powinny by¢ uprawdopodobnione®. Brak

87 Arbeitsgerichtsgesetz, ArbGG, z dnia 2 lipca 1979, https://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/index.html,
dostep: 23 sierpnia 2024 r.

88 https://schutzschriftenregister.hessen.de/schutzschriftenregister, dostep: 18 sierpnia 2024 r.

8 U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, Beck Patentrecht, Berlin 2024, Nb 318.

% p. Mes, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: PatG, GebrMG, Kommentar, Berlin 2020, Nb 598.

9 M.W. Haedicke, H. Timmann, Handbuch des Patent-rechts, Berlin 2020, Nb 407.

92 M.W. Haedicke, H. Timmann, op. cit., Nb 408.

93 M.W. Haedicke, H. Timmann, op. cit., Nb 409.

% U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, op. cit., Nb 317.

43



zarzutéw dotyczgcych waznosci, np. patentu, moze spowodowac, ze sukces odniesie nawet
stabo przygotowany i uzasadniony wniosek®.

Celem pisma zaporowego jest zapewnienie sobie przez potencjainego obowigzanego
prawa do wystuchania. Skutkiem pisma zaporowego spodziewanym przez obowigzanego
jest oddalenie wniosku o zabezpieczenie lub przynajmniej zapobiezenie wydaniu
postanowienia bez przeprowadzenia rozprawy®. Jednak zawarty w pi$mie zaporowym
wniosek o wystuchanie podczas rozprawy jest dla sadu jedynie sugestia, a sad nie jest nim
zwiazany¥’.

Po otrzymaniu wniosku o zabezpieczenie sad sprawdza, czy nie wptyneto uprzednio pismo
zaporowe bezposrednio do sadu lub czy nie zostato zarejestrowane w centralnym rejestrze
pism zaporowych. Wyszukiwanie przez sad pism w rejestrze pism zaporowych jest
dokumentowane i musi by¢ zwigzane z konkretng sprawa®. Warto nadmieni¢, ze przed
ztozeniem wniosku o zabezpieczenie, przyszty wnioskodawca nie ma mozliwosci, aby
dowiedzie¢ sig, czy zostalo zlozone pismo zaporowe w sprawie danego prawa
wylacznego, a tym bardziej nie ma mozliwosci zapoznaé si¢ z jego trescia.
Whioskodawca dowiaduje sie o ewentualnie ztozonym uprzednio pi$mie zaporowym wraz z
wezwaniem na rozprawe lub postanowieniem sadu w przedmiocie zabezpieczenia®®.

Okazuje sie jednak, ze w praktyce czesto zdarza sie, ze pisma zaporowe nie zostajg
odnalezione w centralnym rejestrze przez niemieckie sady. W takim przypadku sgd nie ma
mozliwosci, aby zapewni¢ obowigzanemu gwarancje prawa do bycia wystuchanym.
Naprawa tego stanu rzeczy mozliwa jest dopiero na etapie odwotawczym. Obowigzany
moze jednak, zabezpieczajgc swdj interes, udzieli¢ odpowiedzi na otrzymany uprzednio od
uprawnionego list ostrzegawczy (wezwanie do zaprzestania naruszen), ktory to list powinien
by¢ przedtozony sgdowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. W ten sposdb sad poznaje
stanowisko obowigzanego, lub odnotowuje brak ustosunkowania sie obowigzanego do
stawianych mu zarzutéw. Z tego wzgledu wyrazano w literaturze niemieckiej obawe, ze
pisma zaporowe mogg straci¢ na istotnosci, poniewaz bedg inne sposoby zapewnienia
prawa do wystuchania obowigzanego'.

Instytucja pisma zaporowego jest znana takze, np. w Hiszpanii, Francji, Niderlandach,
Belgii, Szwajcarii. W Niderlandach sktadanie pism zaporowych jest przewidziane tylko
w sprawach dotyczacych patentéw i chronionych prawem odmian ro$lin i sktada si¢ je tylko
w Sadzie Okregowym w Hadze, jako jedynym wiasciwym sadzie dla tego rodzaju spraw.
Pismo pozostaje w sadzie przez okres szesciu (6) miesiecy w oczekiwaniu na odpowiedni
wniosek o zabezpieczenie. ,\Waznos$¢” pisma zaporowego mozna przedtuzaé wielokrotnie o

%5 M.W. Haedicke, H. Timmann, op. cit., Nb 409.

% U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, op. cit, Nb 317.

97 U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, op. cit., Nb 317.

% U. Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, op. cit., Nb 318.

9 . Fitzner, S. Kubis, T. Bodewig, A. Metzger, op. cit., Nb 319.

100 Q. Loffel, Bleibt alles anders? — Prozessuale Waffengleichheit im einstweiligen Verfiigungsverfahren: auch
und gerade im Weftbewerbsrecht, ,Wettbewerb in Recht und Praxis”, 1/2019, s. 8-14.
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kolejne 6-miesieczne okresy. W Szwajcarii pisma zaporowe majg waznos¢ takze jedynie
przez 6 miesiecy, a przedtuzenie moze odby¢ sie jedynie w przypadku przedstawienia
nowych okolicznoséci faktycznych'0',

W odpowiedzi na te niejednolita praktyke sgadéw, sedzia Jarostaw Antoniuk proponuje
konkretne rozwigzanie legislacyjne w postaci wprowadzenia dodatkowych nastepujgcych
przepisow:

wart. 732(1] k.p.c. o bromieniu:
§ 1 Obowigzany przed zloZeniem wniosku o zabezpieczenie roszczen w sprawach wilasnosci intelekalnej moze

whiesE pismo proygotowawese zawierdajgee jego stanowisko w przedmiocie 2qdania wniosku { pismo zaporowe ).

§ 2. Pismo, o ktorym mowa w § 1, podlega dolqczeniu do akt sprawy wywolanej wnioskiem, ktorego dotyezy. W
provpadku braku wplywi swniosku w terminie 6 miesiecy od dnia wplywu pisma, o kiorym mowa w § 1, pismo (o

podlega swrotowi.

& 3. Pismo, o ktorym mowa w § 1, podlega doreczeniu wnioskodawey wraz = odpisem postanowienia, chyha Ze
przewodniczqey zarzqd=i inaczej”

ordz

art. 47999 ] k.p.c. o bromieniu:
W8 1 Obowigzany przed zloieniem waiosku o zabezpicczenie srodka dowodowego moZe wniesé pismo

pEZygotowawese awierajgee jego stanowisko w przedmiocie Sqdania wniosku ( pismo zaporowe ).
JE {

§ 2. Pismo, o ktérym mowa w § 1, podlega dolgczeniu do aki sprawy wywolanej wnioskiem, ktorego dotvezy. W
proypadku braku wplywu wniosku w terminie 6 miesieey od dnia wplywu pisma, o ktorym mowa w § 1. pismo to
podlega swrotowi.

3 3. Pismo, o kiorynt mowa w ¥ 1, podlega dor¢czeniu wnioskodawey wraz = odpisem postanowienia, chyba Ze¢
preewodiniczqey zarzqd=i inaczej"[102]

Postulaty wprowadzenia do Kodeksu postepowania cywilnego przepiséow
dotyczacych pism zaporowych pojawialy sie takze wsréd praktykow zajmujacych sie
na co dzien sporami z zakresu wlasnosci intelektualnej'%3,

101 M. Gradek-Lewandowska, List zaporowy, list ochronny — préba obrony przed niekorzystnym
rozstrzygnieciem wniosku o0 zabezpieczenie w sprawach witasnosci intelektualnej, https://igl-
iplaw.pl/2021/10/list-zaporowy-list-ochronny-proba-obrony-przed-niekorzystnym-rozstrzygnieciem-wniosku-
o-zabezpieczenie-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/ (dostep: 18.08.2024)

102 J. Antoniuk, Pismo zaporowe w postepowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zabezpieczenie
$rodka dowodowego, ,Monitor Prawniczy”, 6/2022, 292-296.

103 M. Sroka-Maleta, J. Maczko-Frogiel, Istotne zmiany w procedurze cywilnej — przywrécenie rownowagi stron
w  sprawach o  zabezpieczenie w  sporach z  zakresu  wilasnosci  intelektualnej,
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Jednoczes$nie warto odnotowaé, iz odmienne stanowisko zaprezentowano niedawno w
dokumencie pt. ,Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w przedmiocie
wprowadzenia do Kodeksu Postepowania Cywilnego tzw. listow ochronnych™%. W
przedmiotowej opinii stwierdzono, iz — mimo, ze ustawowa regulacja listbw ochronnych w
Europie zostata wprowadzona w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii, a takze w
Rules of Procedure of the Unified Patent Court stosowanych w postepowaniach przed
Jednolitym Sadem Patentowym — Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego nie
rekomenduje wprowadzenia do Kodeksu postepowania cywilnego mozliwosci
sktadania tzw. listow ochronnych w postepowaniu zabezpieczajacym w sprawach
wilasnosci intelektualnej. Uzasadnieniem ma by¢ okoliczno$é, iz przepisy Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48WE z 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania
praw wiasnosci intelektualnej (Dyrektywa 2004/48) przewidujg mozliwos¢ 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 szczegdlny, wymagajacy natychmiastowego podjecia decyzji przez sad,
ponadto z uwagi na fakt, ze w $wietle aktualnego ksztattu procedury cywilnej: strona
obowigzana ma prawo do bycia wystuchana, przepisy zapewniajg stronie obowigzanej
mozliwos¢ uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy zostanie oddalone powddztwo
podmiotu uprawnionego badz nie zostanie ono w ogdle wniesione, a zabezpieczenie
spowoduje szkode w majgtku obowigzanego, a takze z uwagi na przepis art. 148 § 2
Kodeksu postepowania cywilnego. Cho¢ przywotane przez Komisje Kodyfikacyjng Prawa
Cywilnego argumenty znajdujg odzwierciedlenie w przepisach prawa, watpliwosci budzi¢
moze ocena w zakresie rzekomej nieproporcjonalnosci instytucji listu ochronnego oraz
argument, zgodnie z ktérym przepisy Dyrektywy pozwalajg na udzielenie zabezpieczenia
bez wystuchania drugiej strony — bowiem prawodawca unijny ewidentnie wigze takie
rozwigzanie z sytuacjg wyjatkows, nietypowa, ekstraordynaryjng. Biorac pod uwage fakt, ze
generalng zasadg procesu cywilnego jest jednak kontradyktoryjno$¢ oraz rownos¢ stron
(,rownos¢ broni” podmiotéw uczestniczacych w sporze sgdowym), instytucja
zabezpieczenia ma juz sama w sobie charakter wyjgtkowy, zatem ustalanie standardu
(normy postepowania) w oparciu o ,podwdjny wyjatek” — wbrew paremii exceptiones non
sunt extendendae (wyjatkébw nie nalezy interpretowaé¢ rozszerzajaco) — budzi¢ musi
zastrzezenia. Zwiaszcza, ze skutkuje ufatwieniem dla jednej ze stron, kosztem
obowigzanego, dla ktérego niewielkim pocieszeniem wydaje sie mozliwo$¢ ewentuainego
(potencjalnego, a czesto czysto hipotetycznego) pdzniejszego rekompensowania
poniesionych szkod. Watpliwosci budzi takze fakt, ze jak byta juz o tym mowa, w praktyce
Sadu Okregowego w Warszawie pisma zaporowe funkcjonujg, cho¢ przez brak regulacji
ustawowej catkiem niejednolita jest praktyka postepowania z nimi przez poszczegdlnych
sedziéw. Wydaje sig, ze uzasadnia to potrzebe wprowadzenia odpowiedniej regulacji, ktéra

hitps://kancelariadbs.pl/2023/04/03/istotne-zmiany-w-procedurze-cywilnej-przywrocenie-rownowagi-stron-

w-sprawach-o-zabezpieczenie-w-sporach-z-zakresu-wlasnosci-intelektualnej/, dostep: 20 sierpnia 2024 r.
104 Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w przedmiocie wprowadzenia do Kodeksu Postepowania
Cywilnego tzw. listbw ochronnych. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/opinie-komisji-kodyfikacyjnej-
prawa-cywilnego, dostep: 10 grudnia 2024 r.
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stworzytaby ramy prawne dla instytuc;ji listéw zaporowych, nie pozostawiajac tego decyz;ji
poszczegodlnych orzecznikow.

Omawiana Nowelizacja z 2023 r. wyraznie uregulowata termin na wniesienie wniosku
0 zabezpieczenie roszczenia, co obecnie wigze sie z automatyzmem w oddalaniu wniosku
w przypadku ztozenia go szes¢ (6) miesiecy od dowiedzenia sie o naruszeniu. Oznaczenie
momentu, w ktérym uprawniony dowiedziat si¢ o potencjalnym naruszeniu moze jednak
stanowi¢ problem. Wskazowka dla sgdu moze by¢ data ewentualnego listu ostrzegawczego
z wezwaniem do zaprzestania naruszen. Ustawodawca nie wzigt jednak pod uwage, ze
sprawa — ze wzgledu na swéj skomplikowany charakter w odniesieniu do merytorycznego
stwierdzenia naruszania oraz w odniesieniu do powigzan podmiotéw, ktére mogag
dopuszczac sie naruszenia, moze wymagac wiekszej ilosci czasu — moze zaistnie¢ w sadzie
pdzniej niz 6 miesiecy od dowiedzenia sie 0 naruszeniu. Moze tez zdarzy¢ sie tak, ze termin
dowiedzenia sie¢ 0 naruszeniu oraz termin dowiedzenia sie przeciwko komu mozna
skierowa¢ wniosek o zabezpieczenie sg terminami réznymi. W obecnym stanie prawnym
sad nie ma zadnej mozliwosci, aby pozwoli¢ uprawnionemu na dluzszy czas w
przygotowaniu wniosku.

47



Vi. PODSUMOWANIE | WNIOSKI
OPINII

48



Wydaje sie, ze zmiany wprowadzone Nowelizacja z 2023 r. w zakresie postepowania
zabezpieczajgcego w sprawach witasnosci intelektualnej — uwzgledniajgc zardéwno
kodeksowg aksjologie, jak i praktyke procesowg odzwierciedlong w orzecznictwie sgdowym
juz z okresu sprzed Nowelizacji — zmierzajg w dobrym kierunku, tj. w strone wyréwnania sit
procesowych wnioskodawcy i obowigzanego. W sytuacjach, w ktérych pozycja
obowigzanego zostaje wzmocniona, wnioskodawca potencjalnie moze straci¢ na szybkosci
postepowania. Jednak, o ile wydtuzenie takie ma zapobiec niestusznemu zabezpieczeniu,
ktére moze byé niezwykle dotkliwe dla obowigzanego, to nalezy takg mozliwo$¢ ocenié
pozytywnie. Pozostajg nadal przypadki, w ktérych sagd moze nie wystuchaé obowigzanego.
W takich przypadkach konieczne jest solidne uzasadnienie pilnosci w uzyskaniu
rozstrzygnigcia wniosku w sprawie udzielenia zabezpieczenia. Sad jednak wazy interesy
obu stron postepowania i ma obecnie narzedzia ustawowe, aby poprzez wystuchanie
obowigzanego weryfikowa¢ stanowisko wnioskodawcy. W przypadkach, gdy jednak
obowigzany nie zostaje wystuchany, zastosowanie bedg miaty pisma zaporowe, a
obowigzany bedzie mégt jedynie liczy¢ na to, ze zostang wziete przez sad pod uwage.
Oczywiscie do momentu wplyniecia wniosku o zabezpieczenie roszczen, obowigzany moze
jedynie podejrzewaé, ze taki wniosek sie pojawi. W przypadku producentéw lekow
generycznych stosujacych nierzadko strategie launch-at-risk wniosek o zabezpieczenie
roszczen jest przewidywany i spodziewany. Pisma zaporowe sg zatem odpowiednig
ochrong. Warto skorzystaé z rozwigzan istniejacych w panstwach, ktére te kwestie
rozwigzaty na poziomie legislacyjnym, a takze zaczerpna¢ z przywotywanych w opinii
doswiadczen i postulatéw srodowiska sedziowskiego, w tym sedziego Jarostawa Antoniuka,
podajgcego wprost mozliwe brzmienie przepiséw.

Watpliwosci w tym kontekScie moze budzi¢ stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego, w ktérym zanegowano zasadno$¢ nowelizacji przepiséw w celu jednoznacznej
regulacji instytucji listu ochronnego oraz dalszego wzmocnienia pozycji obowigzanego w
postepowaniu zabezpieczajgcym, majac na uwadze nie tylko jego stuszny interes, ale i
ryzyko naduzycia instytucji zabezpieczenia oraz generalnych zasad proporcjonalnosci i
rownosci procesowej stron. Moze to prowadzi¢ do dalszego funkcjonowania listéw
zaporowych na obrzezach regulacji prawnej, stanowiac zagrozenie dla pewnosci
postepowania i jego przewidywalnosci.

Uwzgledniajgc natomiast perspektywe publiczno-prawng (administracyjnoprawna)
zwigzang z refundacja, kosztami spotecznymi spowodowanymi cenami lekéw, dojs¢ trzeba
do analogicznych konkluzji. Przepisy normujgce zabezpieczanie roszczen na gruncie
procedury cywilnej nie moga ignorowa¢ ogélnej zasady réwnowagi pomiedzy stuszng
ochrong patentowg a zapewnieniem jak najszybszego dostepu do rynku dla lekéw
generycznych. W tym sensie Nowelizacja z 2023 r. pozytywnie spetnia swoja role.

Zasygnalizowac trzeba przy tym krytyczna ocene tych rozwigzan administracyjnoprawnych,
ktére na gruncie prawa publicznego wigzg refundacje z ochrong patentowa, wydtuzajgc czas
wydania decyzji o refundacji, co z kolei wzmacnia pozycje monopolisty, kosztem jego
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rynkowych konkurentéw oraz sprzyja utrzymaniu wysokich cen lekow zamiast ich obnizeniu
na skutek wejScia w zycie tanszych produktow generycznych (zamiennikow).

Pozytywnie oceni¢ nalezy zapowiedz Prezesa UOKIK aktywnego zaangazowania na polu
ograniczenia praktyk monopolistycznych, ktérych koszty sg nastepnie ,przerzucone” na
panstwowe instytucje finansujgce Swiadczenia zdrowotne lub konsumentéw-pacjentow.
Uzasadnione wydaje sie rowniez adoptowanie w warunkach polskich praktyki sgdowego
dochodzenia roszczeh odszkodowawczych przez ptatnikbw publicznych wzgledem
przedsiebiorcow naduzywajgcych praw wiasnosci intelektualnej, a takze rozwazenie
wprowadzenia zmian legislacyjnych eliminujgcych przeszkody procesowe (oraz
materialnoprawne) dla takich powodztw.

W koncu, pozgdane wydaje sie dalsze doregulowanie postepowania zabezpieczajgcego w
celu odpowiedniego (zgodnego z zasadg proporcjonalnosci i rdwnosci stron) wywazenia
praw i interesow uprawnionego i zobowigzanego, w tym: ograniczenie wyjgtkdw
pozwalajgcych zignorowa¢ wymég wystuchania obowigzanego, a takze przyznanie
Narodowemu Funduszowi Zdrowia (ewentualnie innym dysponentom $rodkéw
budzetowych przeznaczonych na finansowanie stuzby zdrowia) instrumentéw procesowych
pozwalajgcych zapobiegaé nieuzasadnionym zabezpieczeniom roszczen w sprawach
skutkujgcych ograniczeniami dostepnosci lekdw.

Opinie sporzadzili:

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kozminski
prof. ucz. dr hab. Piotr Rylski

dr Katarzyna Kotruchow

dr Katarzyna Kotruchow
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Zatgcznik nr 1

Centrum Oceny Skutkéw Regulacji jest, utworzong w 2022 r., jednostkg organizacyjna
Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, realizujacg w ramach
Programu Nauka dla Spofeczenstwa MEIN, projekt ,Centrum Oceny Skutkéw Regulacii
Uniwersytetu Warszawskiego” o budzecie 1.723.965,00 zt. Centrum wspétpracuje $cisle z
Zaktadem Ekonomicznej Analizy Prawa.

Centrum zapewnia wsparcie intelektualno-eksperckie naukowcéw uniwersyteckich, ktérzy
w ramach interdyscyplinarnych grup badawczych przygotowywaé beds opracowania
poswiecone ocenie skutkéw regulacji (regulatory impact assessment), przewidujac
nastepstwa przyjecia rozwigzan oraz identyfikujgc ich koszty (costs) i zyski (benefits) w
wymiarze spoteczno-gospodarczym. Tak rozumiana ocena skutkéw regulacji odpowiada
.polityce prawa” postulowanej sto lat temu przez jednego z najwybitniejszych polskich
prawnikow: Leona Petrazyckiego, jest zgodna z postulatami ruchu ekonomicznej analizy
prawa (law & economics), zaleceniami organizacji miedzynarodowych (np. OECD, Unia
Europejska, Bank Swiatowy) oraz doswiadczeniami krajow anglosaskich i zachodniej
Europy, ktére zainwestowaty w podniesienie jakosci legislacji i wdrozyty polityke ,,lepszych
regulacji” (better reguiation).

Celami Centrum sg m.in.:

poprawa krajowego procesu stanowienia prawa poprzez wzmocnienie komponentu
merytorycznego i udoskonalenie szczegdlnie oceny skutkéw regulacii,

wypracowanie nowych ptaszczyzn wspdtpracy w tréjkacie: rzadzacy (organy wtadzy
publicznej i instytucje paristwowe) — Uniwersytet — biznes (przedsiebiorcy,
organizacje gospodarcze/branzowe);

implementacja w Polsce rozwigzan zblizonych do zagranicznych o$rodkow
analitycznych, aktywnych w sferze oceny skutkéw regulacji (regulatory impact
assessment) i modelowania polityk publicznych (policing research) oraz wdrozenia
polityk dotyczacych lepszych regulacji, polityki regulacyjnej opartej na dowodach
(evidence- based) oraz redukcji obciazen regulacyjnych;

@ wigczenie Uniwersytetu Warszawskiego w $cislejszg wspotprace z interesariuszami
zewnetrznymi  (organizacjami pozarzadowymi, przedsiebiorcami, zwigzkami
zawodowymi, organizacjami przedsiebiorcow itp.);

stworzenie zinstytucjonalizowanego, interdyscyplinarnego, eksperckiego zaplecza
dla wszystkich interesariuszy procesu prawodawczego (administracji publicznej,
parlamentarzystéw, organizacji pozarzgdowych itd.);

wsparcia naukowego (uniwersyteckiego) dla tworzenia lepszych regulacji i
prowadzenia polityki prawodawczej w oparciu o dowody (evidence based
policymaking);
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promocja polskiej nauki wsrod podmiotow zewnetrznych wzgledem uniwersytetu:
uczestnikdw rynku (przedsiebiorcéw, pracodawcoéw, konsumentéw), decydentéow
(instytucje publiczne, politycy, urzednicy), organizacji pozarzagdowych itd.;

promocja polskiej nauki za granica, w tym zwtaszcza dokonan na polu stanowienia
prawa i racjonalnosci procesu prawodawczego, poprzez publikacje w zagranicznych
czasopismach;

dostarczenie nowego impulsu naukowego w sferze badan poswieconych
legisprudencji (teorii i praktyki stanowienia prawa), ekonomicznej analizie prawa,
ocenie skutkdéw regulaciji, teorii wyboru publicznego i analizie behawiorainej.

dedkdk

Dotychczas Centrum przygotowato liczne ekspertyzy prawno-ekonomiczne (fgcznie
kilkadziesiat), w tym réowniez analizy OSR albo ewaluacje OSR do projektéw aktéw prawa
krajowego lub unijnego’® oraz opinie ,przyjaciela sadu” (amicus curiae) w postepowaniu
przed Trybunatem Konstytucyjnym (ktérej ustalenia potwierdzit nastepnie Trybunat w
orzeczeniu stwierdzajacym niezgodno$¢ przepisow ustawowych z Konstytucjg)'%, a takze
zorganizowato kilkanascie debat, seminariow, konferencji i innych wydarzen
popularyzujacych reforme stanowienia prawa'??,
a takze zawarto umowy o wspotpracy m.in. z Okregowsg lzbg Lekarskg w Warszawie im.
prof. J. Nielubowicza, Stowarzyszeniem Prawnikéw Prawa Energetycznego, Rzadowym
Centrum Legislacji, Ministerstwem Edukacji i Nauki, w ramach ktérych przygotowano
interdyscyplinarne ekspertyzy dotyczace oceny skutkéw regulacji.

Ponadto w ramach Centrum opracowano kilkadziesigt opracowan naukowych, w tym:

- monografie: M. Jabtonski K. Kozminski (red.), Ocena skutkéw regulacji.
Miscellanea, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2024108:

- tom uznanego czasopisma naukowego ,Studia luridica”, nr 102 pt. Lawmaking and
Legislation, 2024'%;

05 Przyktadowe opinie dostepne na stronie internetowej Centrum: https://cosr.wpia.uw.edu.pl/opinie-
ekspertyzy-artykuly/, dostep: 21 pazdziernika 2024 r.

106 Qpinia Centrum w sprawie o sygn. K 15/23 opublikowana na stronie internetowej Trybunatu
Konstytucyjnego: https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2015/23, dostep:
21 pazdziernika 2024 r.

197 M.in.. Ogolnopolska Konferencia Naukowa Centrum Oceny Skutkéw Regulacji Uniwersytetu
Warszawskiego w dniu 23 lutego 2024 r. zapis przebiegu konferenciji:
https://www.youtube.com/watch?v=VInjKtO-Kew, dostep: 21 pazdziernika 2024 r.

108 https://scholar.com.pl/pl/glowna/8862-ocena-skutkow-requlacjibrmiscellanea.html dostep: 21 pazdziernika
2024 r.

109 hitps:/iwuw.pl/datalinclude/cms//SI 2024 102.pdf, dostep: 21 pazdziernika 2024 r.
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- raport: Ocena skutkéw regulacji. Doswiadczenia zagraniczne i polskie — wnioski i
postulaty. Raport Centrum Oceny Skutkéw Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 202410,

Centrum utrzymuje relacje z licznymi podmiotami zagranicznymi aktywnymi na polu
stanowienia prawa, reformy legislacji lub oceny skutkow regulacji, w tym
Miedzynarodowym Stowarzyszeniem Legislacji - International Association of Legislation'".
Nawigzano réwniez -
w trakcie kilku zagranicznych wizyt studyjnych — kontakty z instytucjami oraz podmiotami
naukowymi zajmujacymi sie oceng skutkéw regulacji, w tym: angielskimi (Regulatory Policy
Committee w Londynie), unijnymi (Regulatory Scrutiny Board w Komisji Europejskiej),
izraelskimi (Kancelarig Premiera lzraela w Jerozolimie), holenderskimi i belgijskimi
(ministerstwa sprawiedliwosci i inne urzedy administracji rzgdowej), a takze licznymi
instytucjami naukowymi,
w tym zagranicznymi uniwersytetami (np. University College London, Hebrew University,
Bar-llan University, University of Haifa) oraz think-tankami skupionymi na problematyce
stanowienia prawa, ocenie skutkow regulacji oraz optymalizowaniu polityk publicznych pod
wzgledem ich efektywnosci.

Zatozycielem i kierownikiem Centrum jest prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kozminski, petnigcy
jednoczesnie funkcje kierownika Zaktadu Ekonomicznej Analizy Prawa oraz kierownika
Podyplomowego Studium Zagadnien Legislacyjnych.

10 hitps://cosr.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/RAPORT UW COSR EBOOK.pdf, dostep: 21
pazdziernika 2024 r.

1 Na ten temat m.in.: https://ial-online.org/new-special-issue-studia-iuridica-journal-of-faculty-of-law-and-
administration-university-of-warsaw-lawmaking-and-legislation/, dostep: 21 pazdziernika 2024 r.
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Z DNIA 9 MARCA 2023 ROKU

EXECUTIVE SUMMARY
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Zatgcznik nr 2

Przeprowadzona analiza wykazata, ze:

1)

2)

3)

6)

7)

Zmiany wprowadzone Nowelizacjg z 2023 r. w zakresie postepowania
zabezpieczajacego w sprawach wiasnosci intelektualnej nalezy oceni¢ pozytywnie,
bowiem zmierzajg w pozadanym kierunku, tj. wyréwnania sit procesowych
wnioskodawcy i obowigzanego.

Znana z praktyki a nieuregulowana w polskim systemie prawnym i nieobjeta
Nowelizacjg z 2023 r. instytucja listu ochronnego (pisma zaporowego) jest
instrumentem pozwalajgcym zapobiegaé naduzyciom postepowania
zabezpieczajacego, znajduje odzwierciedlenie w licznych systemach prawnych
krajow Zachodniej Europy oraz pozytywna ocene w dokumentach Komisji
Europejskiej.

Watpliwosci w tym kontekscie moze budzi¢ stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego, ktéra neguje zasadno$¢ nowelizacji przepiséw w celu jednoznacznej
regulacji instytucji listu ochronnego oraz dalszego wzmocnienia pozycji
obowigzanego w postepowaniu zabezpieczajgcym, majgc na uwadze nie tylko jego
stuszny interes, ale i ryzyko naduzycia instytucji zabezpieczenia oraz generalnych
zasad proporcjonainosci i rownosci procesowej stron, w szczegélnosci za§ wobec
funkcjonowania listbw ochronnych w praktyce Sgdu Okregowego w Warszawie
Krytycznie ocenié trzeba rozwigzania administracyjnoprawne, ktére na gruncie prawa
publicznego wigza refundacje z ochrong patentowa, wydtuzajgc czas wydania decyzji
o refundaciji, co z kolei wzmacnia pozycje monopolisty, kosztem jego rynkowych
konkurentdéw oraz sprzyja utrzymaniu wysokich cen lekéw zamiast ich obnizeniu na
skutek wejscia w zycie tanszych produktdw generycznych (zamiennikéw).
Pozytywnie oceni¢ nalezy zapowiedz Prezesa UOKIiK aktywnego zaangazowania na
polu ograniczenia praktyk monopolistycznych przez innowacyjnych producentéw
lekéw.

Uzasadnione wydaje sie réwniez adoptowanie w warunkach polskich praktyki
sgdowego dochodzenia roszczen odszkodowawczych przez ptatnikbw publicznych
wzgledem przedsiebiorcow naduzywajgcych praw wiasnosci intelektualnej, a takze
rozwazenie wprowadzenia zmian legislacyjnych eliminujgcych przeszkody
procesowe (oraz materialnoprawne) dla takich powédztw.

Pozgdane wydaje sie dalsze doregulowanie postepowania zabezpieczajgcego w
celu odpowiedniego (zgodnego z zasadg proporcjonalnosci i réownos$ci stron)
wywazenia praw iintereséw uprawnionego i zobowigzanego, w tym ograniczenie
wyjatkow pozwalajgcych zignorowaé wymaog wystuchania obowigzanego, a takze
przyznanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia (ewentualnie innym dysponentom
srodkébw budzetowych przeznaczonych na finansowanie stuzby zdrowia)
instrumentéw  procesowych pozwalajacych  zapobiegaé nieuzasadnionym
zabezpieczeniom roszczen w sprawach skutkujgcych ograniczeniami dostepnosci
lekow.
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