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intelektualna

/miany w postepowan

Od 1 lipca 2020 r. obowigzuje
odrebne postepowanie w spra-
wach wtasnosci intelektualnej
{dziat IVg dodany przez art. 1
pkt 5 ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. (Dz.U.2020.288) zmie-
niajacej kodeks postepo-
wania cywilnego z dniem
1 lipca 2020 r.}.

0 tej pory sprawy cywilne z za-
D kresu wtasnosci intelektualnej

rozstrzygane byty przez wydzia-
ty cywilne/gospodarcze sadow okre-
gowych, a w sprawach znakéw towa-
rowych UE i wspélnotowych wzorow
przemystowych przez specjalny wy-
dziat Sadu Okregowego w Warszawie.
Celem zmian byto stworzenie wyspe-
cjalizowanych sadow, ktére zajmowac
sie beda wytacznie sprawami wtasno-
Sci intelektualnej (sprawami z zakresu
prawa wtasnosci przemystowej, w tym
unijnych znakdw towarowych i wzoréw
wspolnotowych, sprawami z zakresu
nieuczciwej konkurencji, o ochrone
praw autorskich i pokrewnych oraz
czesciowo o ochrone dobr osobistych).

W pierwszej instancji utworzono
pie¢ sagdow ds. wtasnosci intelektu-
alnej: Sad Okregowy w Warszawie,
Lublinie, Poznaniu, Katowicach oraz
w Gdansku. W drugiej instancji orze-
ka¢ beda dwa sady: Sad Apelacyjny
w Warszawie oraz w Poznaniu. Jedno-
czesnie Sad Okregowy w Warszawie
wyznaczony zostat jako wytacznie
wtasciwy w sprawach wtasnosci inte-
lektualnej, dotyczacych programow
komputerowych, wynalazkow, wzo-
row uzytkowych, topografii uktadow
scalonych, odmian roslin oraz tajem-
nicy przedsiebiorstwa o charakterze
technicznym. Intencja ustawodawcy
byto w tym przypadku powotanie
jednego sadu dla spraw najbardziej
skomplikowanych, co ma sprzy-
ja¢ sprawnosci i szybkosci postepo-
wania.

W postepowaniu cywilnym ciazy
na stronach obowiazek przedstawie-
nia sadowi wszystkich faktow i do-
wodow, swiadczacych w przypadku
powoda o zasadnosci dochodzonego
powddztwa, a w przypadku pozwane-

U sadowym

g0 0 jego niezasadnosci. Czesto zda-
rza sie jednak, ze powodowi nie jest
znana skala bezprawnej dziatalnosci
pozwanego czy liczba wyprodukowa-
nych, otrzymanych lub zaméwionych
towardw.

Nowe przepisy wprowadzity liczne
zmiany, ktore maja na celu utatwie-
nie powodowi dochodzenie roszczen
i zbieranie dowodow, wsrdd ktérych
wyréznia sie:

1) zabezpieczenie srodka dowo-
dowego, gdy brak Zadanego zabez-
pieczenia uniemozliwi lub powaznie
utrudni przytoczenie lub udowodnie-
nie istotnych faktow lub gdy zachodzi
ryzyko zniszczenia $Srodka dowodowe-
go. W ustawie wskazano, ze sposoba-
mi zabezpieczenia sg w szczegblno-
$ci: odebranie towardw, materiatéw,
narzedzi uzytych do produkcji lub
dystrybucji, dokumentéw, jak row-
niez sporzadzenie szczegdtowego
opisu tych przedmiotéw, potaczone
- w razie koniecznosci - z pobraniem
ich probek. W postanowieniu o zabez-
pieczeniu $rodka dowodowego sad
okresla zakres wgladu do zabezpie-
czonego $rodka dowodowego oraz
szczegOtowe zasady korzystania i za-
poznawania sie z nim;
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2) wyjawienie lub wydanie srodka
dowodowego - w szczegdlnosci cho-
dzi o dokumenty bankowe, finanso-
we lub handlowe, stuzace ujawnieniu
i udowodnieniu faktow. Konsekwencje
uchylenia sie od tego obowiazku moga
by¢ znamienne w skutkach, gdyz sad
moze uznac za ustalone fakty, ktére
maja zostac stwierdzone za pomoca
tego srodka, chyba ze pozwany wyka-
ze Co innego.

3) wniosek o udzielenie informacji
- sad moze jeszcze przed wszczeciem
postepowania lub wjego toku wezwac
naruszajacego do udzielenia informa-
cji o pochodzeniu i sieciach dystrybugji
towardw lub ustug, co moze by¢ nie-
zbedne, a na pewno utatwi powodo-
wi dochodzenie roszczenia. Przepisy
umozliwiaja ponadto zobowiazanie
do ujawnienia informacji innej osoby
niz sam naruszajacy, gdy np. jest ona
wytwaérca lub wprowadza do obrotu
towary naruszajace prawa wtasnosci
intelektualnej.

Omawiana nowelizacja znaczaco uta-
twia dochodzenie roszczen podmio-
tom, ktérych prawa z zakresu wtasno-
Sci intelektualnej zostaty naruszone.
Aby jednak zapewni¢ mozliwos¢ sku-
tecznej obrony rowniez pozwanemu,
nowa regulacja zawiera takze przepisy
dotyczace tzw. powodztw szczegdl-
nych, mogacych stuzy¢ stronie po-
zwanej lub dopiero obawiajacej sie
pozwania. Sa to: powoddztwo wzajem-
ne (stuzace pozwanemu w sprawach
znakow towarowych oraz wzoréw
przemystowych) oraz powoddztwo
o ustalenie braku naruszenia (ktore
mozna uznac za dziatanie o charakte-
rze prewencyjnym).

Powddztwo wzajemne nie jest in-
stytucja nowa w polskim systemie
prawnym. Jednak dotychczas stro-
na pozwana w procesie cywilnym
dotyczacym naruszenia prawa z za-
kresu wtasnosci przemystowej mu-
siata wystapi¢ do Urzedu Patentowe-
g0 RP zwnioskiem o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia prawa. Mimo
ze od rozstrzygniecia sprawy przez
Urzad Patentowy zalezat byt prawa
bedacego podstawa pozwu w sprawie
cywilnej, sady niestety nie zawsze za-
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wieszaty postepowanie gtowne w ocze-
kiwaniu na wydanie przez Urzad Paten-
towy prawomocnej decyzji.
Tegoroczna nowelizacja zmienia
ten stan rzeczy, normujac powodztwo
wzajemne w kodeksie postepowania
cywilnego, przy czym trzeba zaznaczyc,
ze dotyczy to wytacznie spraw zwigza-
nych z naruszeniem prawa do znaku
towarowego lub wzoru przemysto-
wego. Zadanie uniewaznienia badz
stwierdzenia wygasniecia prawa zawar-
te w takim powddztwie rozpatruje sad,
przed ktérym toczy sie sprawa, w ra-

stac z niego moga podmioty chcace
upewnic¢ sie, czy ich dziatalnos¢ -
z reguty konkurencyjna - nie narusza
praw innego przedsiebiorcy. Ta insty-
tucja nie jest ograniczona do znakow
towarowych i wzorow przemystowych,
lecz obejmuje rowniez inne kategorie
praw wtasnosci przemystowej, takie
jak wynalazkiiwzory uzytkowe. Usta-
lenie braku naruszenia moze dotyczy¢
zarbwno juz podjetych czynnosci, jak
i tych dopiero planowanych. Aby moc
skorzystac z tego powddztwa, przed-
siebiorca musi przedstawi¢ dowad,

SAD OKREGOWY W WARSZAWIE WYZNA-
CZONY ZOSTAE JAKO WYEACZNIE
WEASCIWY W SPRAWACH WEASNOSCI
INTELEKTUALNEJ, DOTYCZACYCH
PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH,
WYNALAZKOW, WZOROW UZYTKOWYCH,
TOPOGRAFI UKEADOW SCALONYCH,
ODMIAN ROSLIN ORAZ TAJEMNICY
PRZEDSIEBIORSTWA O CHARAKTERZE
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mach ktorej takie powddztwo ztozono.
Rozstrzygajac powodztwo wzajemne,
sad stosuje te same przepisy, na pod-
stawie ktorych w zwyktym trybie orze-
ka Urzad Patentowy. Powddztwo takie
bedzie wiec skuteczne tylko wtedy, gdy
zostana spetnione przestanki uniewaz-
nienia lub stwierdzenia wygasniecia
zawarte w ustawie Prawo wtasnosci
przemystowej. Co wiecej, tym razem
ustawodawca nie pozostawit zadnych
watpliwosci odnosnie koniecznosci
zawieszenia postepowania, gdy spra-
wa o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia danego znaku towarowe-
go albo uniewaznienia wzoru przemy-
stowego toczy sie juz przed Urzedem
Patentowym badzZ innym sadem cy-
wilnym. W takiej sytuacji sad, do kto-
rego wptyneto powddztwo wzajemne,
ma obowiazek zawiesi¢ postepowanie
W sprawie pozwu gtownego.

Drugim wprowadzonym powodz-
twem szczegdlnym jest powoddztwo
o ustalenie braku naruszenia. Skorzy-

7e pozwany uznat czynnosci, ktérych
dotyczy powddztwo, za narusze-
nie swoich praw lub nie potwierdzit
na wezwanie powoda, ze takiego
naruszenia nie ma. Wezwanie do po-
twierdzenia braku naruszenia musi
doktadnie precyzowac zakres czyn-
nosci, ktére zamierza podjac¢ powod,
a ktére potencjalnie naruszaja prawa
pozwanego.

Chociaz szczegbtowa analiza powy-
7ej zarysowanych przepisow nasuwa
pewne watpliwosci interpretacyjne,
to kierunek zmian wprowadzonych
omawiana nowelizacja jest niewatpli-
wie pozadany i nowe unormowania
powinny zarbwno znaczgco utatwic
dochodzenie roszczen z zakresu sze-
roko rozumianej wtasnosci intelektu-
alnej, jak i poprawic bezpieczenstwo
prowadzenia dziatalnosci przez przed-
siebiorcow.
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