Powédztwa szczegélne w postepowaniu dotyczacym wiasnosci intelektualnej

Nowelizacja Kpc z listopada 2019 r. i lipca 2020 r.

Juz od ponad pot roku w Kodeksie postepowania cywilnego obowigzujg zmiany wprowadzone
ustawq z dnia 4 lipca 2019 r., ktére weszty w zycie 7 listopada 2019 r." Nowelizacja byta szeroko
zakrojona i zmienita wiele aspektéw procedury sgdowej w sprawach cywilnych. Zostaty
zmodyfikowane miedzy innymi zasady wnoszenia powddztwa wzajemnego. Jednak od lipca 2020
r. w zycie majg wejs¢ kolejne zmiany miedzy innymi w procedurze cywilnej, dotyczace spraw
obejmujacych wiasnos¢ intelektualng, takg jak na przyktad prawa autorskie, prawa do wynalazkéw
czy znakdéw towarowych?,

Nowe zasady powédztwa wzajemnego

W stanie prawnym przed zmianami zwigzanymi z regulacjami dotyczacymi spraw witasnosci
intelektualnej, czyli po nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego z listopada 2019 r., pozwany
moze wytoczy¢ powodztwo wzajemne najpdzniej w odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od
wyroku zaocznego, a nie jak dotychczas do rozpoczecia pierwszej rozprawy. Wytoczenie
powddztwa wzajemnego na pierwszym posiedzeniu jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy
pomimo niewniesienia odpowiedzi na pozew nie zostanie wydany wyrok zaoczny.

Niemniej jednak nie zmienit sie zakres spraw, ktérych moze dotyczy¢ powddztwo wzajemne.
Roszczenie nim objete musi pozostawac¢ w zwigzku z roszczeniem powoda, przyktadowo wynikac z
tej samej umowy, tego samego zlecenia czy przedsiewziecia lub nadawac sie do potracenia. Jednak
do Kodeksu postepowania cywilnego zostat dodany nowy przepis, ktéry ogranicza mozliwos¢
podnoszenia zarzutu potrgcenia w procesie, co rzutuje tez na ograniczenie zakresu przypadkow, w
ktérych jest dopuszczalne wniesienie powddztwa wzajemnego. Od listopada 2019 r. zarzut
potrgcenia mozna podnies¢ jedynie powotujgc sie na wierzytelno$¢ pozwanego wynikajacg z tego
samego stosunku prawnego co wierzytelnos¢ dochodzona przez powoda, chyba ze roszczenie
pozwanego jest niesporne lub uprawdopodobnione dokumentem, ktéry nie pochodzi wytgcznie
od pozwanego. Wierzytelnos¢ jest niesporna, gdy zostata przyznana na przyktad na etapie
negocjacji czy wymiany pism przedprocesowych. Dokumentem, ktéry moze stanowi¢ podstawe
dopuszczalnosci potrgcenia, moze by¢ dokument prywatny, urzedowy lub nawet e-mail, SMS czy
nagranie - tak dtugo, jak to nie pozwany jest jedynym autorem czy tez tworcg danego srodka. Co
wazne, dokument ten nie musi udowadniac roszczenia, a jedynie je uprawdopodabniac, zatem nie
musi scisle, jednoznacznie i bez zadnych watpliwosci potwierdza¢, ze roszczenie istnieje. Wystarczy,
ze bedzie pozwala¢ na przyjecie prawdopodobienstwa zaistnienia tego faktu, czyli pozwany
przedstawi wiadomos¢ e-mail od powoda, w ktérym poprosit o roztozenie ptatnosci ceny
samochodu na raty, co zgodnie z poglagdami doktryny oraz orzecznictwem polskich sagdéw stanowi
tak zwane niewtasciwe uznanie dlugu, aby uzyska¢ podstawe do wniesienia powddztwa
wzajemnego w przypadku bycia samemu pozwanym na przyktad o zaptate kary umownej z umowy
dotyczacej inwestycji realizowanej wspolnie przez strony.

Inng istotng zmiang, ktéra stanowi skutek listopadowej nowelizacji, jest wytgczenie mozliwosci
wnoszenia powoddztwa wzajemnego w sprawach gospodarczych. Sprawami takimi sg miedzy
innymi postepowania, w ktérych stronami sg przedsiebiorcy i ktére dotycza prowadzonej przez nich
dziatalnosci gospodarczej, dotyczace spétek handlowych, naruszania srodowiska, robét budowlanych
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czy umow leasingu. W tych sprawach, nawet jezeli pozwany dysponuje wobec powoda roszczeniem
opartym o ten sam stosunek prawny czy pozwalajgcym na potracenie, powédztwo wzajemne nie
moze by¢ wniesione, a dany podmiot powinien wytoczy¢ wiasne, odrebne powddztwo w sprawie
tego roszczenia. Z pewnoscig usprawnia to postepowanie w konkretnej sprawie, ale z drugiej
strony sprawia, ze jego rozpoznanie moze nie uwzglednia¢ wszystkich istotnych okolicznosci
dotyczacych stosunkdéw gospodarczych miedzy stronami procesu. Rozpatrywanie w jednym
procesie kwestii ptatnosci faktury wystawionej na poczet robét wykonanych przez przyjmujacego
zlecenie wraz z kwestig roszczenia zamawiajgcego o zaptate kary umownej za op6znienie przy jego
realizowaniu moze zajg¢ wiecej czasu niz zajetoby rozpatrzenie samego roszczenia o zaptate
wynagrodzenia za zlecenia, ale - sumarycznie - mniej czasu, niz zajmg osobne postepowania
w przedmiocie ptatnosci wynagrodzenia objetego fakturg oraz w przedmiocie ptatnosci kary
umowne;j.

Powoddztwa szczegélne w sprawach wiasnosci intelektualnej

Na lipiec jest przewidywane wejscie w zycie szerokiego pakietu zmian w Kodeksie postepowania
cywilnego, dotyczacych spraw wiasnosci intelektualnej, to znaczy ochrony praw autorskich
i pokrewnych, ochrony praw wiasnosci przemystowej lub ochrony innych praw na dobrach
niematerialnych. Uczestnicy obrotu korzystajacy z praw wtasnosci intelektualnej bedg mieli dostep
do dwéch szczegélnych rodzajow powddztwa - powddztwa o ustalenie braku naruszania praw
dotyczacych wiasnosci intelektualnej osoby trzeciej oraz powdédztwa wzajemnego. Whniesienie
przez pozwanego powodztwa wzajemnego bedzie mozliwe takze w sytuacji, gdy spér bedzie toczyt
sie miedzy przedsiebiorcami. Bedzie to jednak musiata by¢ sprawa naruszenia prawa do znaku
towarowego lub wzoru przemystowego. Roszczenie pozwanego objete powddztwem wzajemnym
bedzie mogto wtedy obejmowac zadanie uniewaznienia czy stwierdzenia wygasniecia prawa
ochronnego na dany znak towarowy albo zgdanie uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru
przemystowego.

Pozew wzajemny w sprawach wiasnosci intelektualnej

Powdédztwo wzajemne w ramach postepowan dotyczgcych spraw wiasnosci intelektualnej
ma stanowi¢ dla pozwanych narzedzie do obrony przed naduzywaniem praw wiasnosci
intelektualnej przez ich dysponentéw. Jezeli podmiot dysponujgcy znakiem towarowym pozwie
przedsiebiorce postugujgcego sie oznaczeniem, ktére jego zdaniem narusza ten znak (przyktadowo
- bedzie podobny do logotypu powoda), pozwany bedzie mégt bronic sie przed bezpodstawnym
jego zdaniem roszczeniem wykazujac, ze prawa ochronne znaku towarowego, na ktére powotuje
sie w powddztwie strona przeciwna, nie przystugujg jej z powodu wady decydujacej o niewaznosci.
Jest to taka sytuacja, w ktorej na przyktad oznaczenie nie mogto byé¢ znakiem towarowym, nie
nadaje sie do odrézniania w obrocie towaréw, dla ktérych zostato zgtoszone, sktada sie wytacznie
z elementéw, ktore weszty do jezyka potocznego czy ze swojej istoty moze wprowadzac odbiorcow
w btad, w szczegdblnosci co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaru.
Uniewaznienie bedzie wywotywad skutki z mocg wsteczng, ale znak towarowy bedzie mogt réwniez
wygasna¢, chociazby na skutek nieuzywania, ze skutkiem od dnia wydania decyzji czy orzeczenia.

Powédztwo to moze bedzie miato réwniez zastosowanie do zadania uniewaznienia lub
stwierdzenia wygasniecia prawa ochronnego na wspélny (unijny) znak towarowy, wspo6lnego
prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania
na terytorium RP ochrony miedzynarodowego znaku towarowego, a takze do zadania
uniewaznienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego wzoru
przemystowego.

Do powddztwa wzajemnego w ramach postepowania dotyczgcego prawa wiasnosci intelektualnej
odpowiednio bedzie sie stosowac ogodlne zasady wytaczania takich powddztw, dotyczace



przyktadowo terminu na jego wniesienie. Pozew wzajemny bedzie musiat zawiera¢ numer wpisu
we wiasciwym rejestrze zwigzany z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji i trzeba
bedzie dotgczy¢ do niego wyciagg z wtasciwego rejestru, okreslajacy numer wpisu oraz informacje o
stanie prawnym udzielonego prawa, chyba ze zostanie on wczesniej zatgczony do pozwu gtéwnego.
Sad rozpatrujac éw pozew wzajemny powinien odpowiednio stosowac przepisy ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci intelektualnej, ktére dotyczg uniewazniania lub stwierdzenia
wygasniecia prawa ochronnego w takim zakresie, w jakim nie s3 one sprzeczne
z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego. Powinien tez zwréci¢ sie do Prezesa Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, aby ten udzielit informacji, czy przed Urzedem Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej toczy sie juz sprawa o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia prawa
do danego znaku. Informacja powinna zosta¢ przekazana przez Prezesa Urzedu Patentowego
niezwtocznie w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku zbiegu spraw, to znaczy wtedy,
kiedy okaze sie, ze przed Urzedem Patentowym toczy sie juz sprawa
0 uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia prawa do danego znaku lub jezeli toczy sie inne
postepowanie cywilne obejmujgce zgdanie, ktérego dotyczy wytaczane powddztwo wzajemne, sad
bedzie zawieszat postepowanie sgdowe wszczete pozwem wzajemnym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wzajemnego powddztwa odpis prawomocnego wyroku
uniewazniajgcego prawo lub stwierdzajgcego wygasniecie prawa do znaku towarowego sad bedzie
przekazywac¢ Urzedowi Patentowemu. Ten bedzie zobowigzany dokona¢ wpisu we wiasciwym
rejestrze oraz przekaza¢ powiadomienia do Biura Miedzynarodowego Swiatowej Organizacji
Wiasnosci Intelektualnej. Wyrok ten bowiem bedzie skuteczny takze wzgledem oséb trzecich.

Powoédztwo o ustalenie w sprawach wtasnosci intelektualnej

Innym dedykowanym dla spraw witasnosci intelektualnej pow6dztwem jest szczegélne powddztwo
o0 ustalenie, ze okreslone dziatanie podmiotu nie naruszajg patentu, prawa ochronnego czy prawa
wynikajgce z rejestracji wtasnosci intelektualnej. Jako ze to powddztwo bedzie mdgt wniesé
podmiot podejmujacy dane czynnosci lub tylko planujacy ich podjecie, bedzie to stanowi¢ swoisty
srodek zabezpieczajacy dla przedsiebiorcy, ktory bedzie chciat uzyskaé pewnos¢, ze czynnosci te
nie beda stanowity naruszenia praw wtasnosci intelektualnej osoby trzeciej, uprzedzajgc chociazby
ewentualne powdédztwo dotyczace roszczenia na gruncie naruszenia prawa z patentu czy prawa
ochronnego znaku towarowego, ktérego dotyczy skierowane przez inny podmiot wezwanie do
zaprzestania naruszen czy wezwanie do zaptaty.

Aby méc skierowac takie powddztwo powdd bedzie musiat najpierw skierowaé wezwanie do
podmiotu dysponujgcego prawem ochronnym na znak towarowy czy patentem. Pismo to bedzie
musiato doktadnie oznaczy¢ czynnosci, ktére zamierza podjac i ktére moga stanowi¢ naruszenie
patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji, wskazywac, w jakim zakresie moze nastagpic
naruszenie oraz wzywac adresata do wyraznego potwierdzenia, ze czynnosci te nie stanowig
naruszenia. Wezwany podmiot powinien mie¢ wyznaczony termin na to potwierdzenie, nie krotszy
niz dwa miesigce. Jezeli wezwany nie potwierdzi w tym terminie, ze opisane w piSmie czynnosci
planowane do podjecia nie stanowig naruszenia jego praw, lub jezeli wprost wskaze, ze czynnosci
te bedg naruszac jego prawa, powdd moze wnies¢ powddztwo o ustalenie tego przez sad.

Podsumowanie

Zmiany, jakie w Kodeksie postepowania cywilnego zaszty na mocy nowelizacji w listopadzie 2019
r.. mocno odbity sie na ksztatcie postepowania sgdowego w sprawach cywilnych, ze szczegélnym
naciskiem na przebieg postepowan dotyczacych spraw gospodarczych. Dgzac do uczynienia
przebiegu indywidualnie rozumianego, pojedynczego procesu jak najszybszym i najsprawniejszym
ustawodawca poswiecit istotng czes¢ uprawnien procesowych. Stanowity one srodek gwarantujacy



catosciowe rozpoznanie sporu miedzy uczestnikami obrotu gospodarczego, rozumianego jako
suma ich wszystkich wzajemnych rozliczen, a wiec - ograniczajacy liczbe spraw wnoszonych przed
sgd. Oznaczato to wyeliminowanie z trybu gospodarczego rozpoznawania pozwow wzajemnych,
ktérych wnoszenie stanowito czesto spotykane dziatanie pozwanego
w odpowiedzi na otrzymany pozew, dotyczacy - sitg rzeczy - roszczen jednej ze stron relagji
gospodarczej.

Wyrdznienie spraw wiasnosci intelektualnej i dedykowanych im przepiséw postepowania
sgdowego stanowi pewne novum w polskim Kodeksie postepowania cywilnego. Mozna je traktowac
jako podkategorie spraw gospodarczych ze szczegdlnymi regulacjami, ktére odwracajg ogoélne
zasady, w tym te zmienione w listopadzie 2019 r. Chodzi przede wszystkim o brak mozliwosci
wnoszenia powodztwa wzajemnego. Odstepstwa te odpowiadajg specyficznym uwarunkowaniom
spraw dotyczgcych znakéw towarowych czy wzordw przemystowych i realiom funkcjonowania tych
instytucji w obrocie gospodarczym. Bardzo wazne jest w tym kontekscie wskazanie w przepisach,
ze wyrok w sprawie, w ktorej wniesiono takie powddztwo wzajemne, jest skuteczny nie tylko w
stosunkach miedzy powodem a pozwanym, ale erga omnes - czyli powszechnie, wobec wszystkich
podmiotéw funkcjonujacych takze poza relacjg stron procesu sadowego. To jak w praktyce beda
funkcjonowac te przepisy, moze stanowic z jednej strony podstawe do formutowania wnioskow
odnosnie dalszego rozszerzania wachlarza odrebnych postepowan w Kodeksie postepowania
cywilnego, a z drugiej - swoisty poligon dla wdrazania takich rozwigzan do bardziej ogdélnych
trybow. O ile samo ,przywrdcenie”, cho¢ oczywiscie w ograniczonym zakresie, powddztwa
wzajemnego do spraw gospodarczych dotyczacych spraw wiasnosci intelektualnej jest
podyktowane przede wszystkim specyfikg takich sporéw i na podstawie praktyki funkcjonowania
tych przepiséw trudno bedzie niestety wycigga¢ wnioski dotyczace szerszej perspektywy dziatania
catego znowelizowanego postepowania gospodarczego w Kodeksie postepowania cywilnego, to
funkcjonowanie specyficznych powddztw o ustalenie moze stuzy¢ jako podstawa dla konkluzji i
postulatdow dotyczacych innych trybow postepowania cywilnego. Mozna wyobrazi¢ sobie na
przyktad na gruncie postepowan gospodarczych powddztwo o uznanie, ze okre$lone czynnosci,
ktére powdd bedzie planowat podjg¢ na gruncie kontraktu o roboty budowlane czy ramowej
umowy S$wiadczenia ustug IT, nie beda narusza¢ praw drugiej strony takich umoéw. Takie
powodztwa mogtyby funkcjonowac jako swoiste Srodki zabezpieczajgce nie tyle powodztwo, co
pewnos¢ odparcia ewentualnego powddztwa skierowanego przeciwko danemu podmiotowi przez
kontrahenta. Z pewnoscig przyczynitoby sie to stabilizacji relacji gospodarczych, szczegélnie
istotnej w branzach wykazujgcych pewng konfliktogennos¢, a z uwagi na mechanizm
funkcjonowania - czyli wspomniana wczesniej koniecznos¢ poprzedzenia powddztwa wezwaniem
do ustosunkowania sie przez potencjalnego pozwanego do zaplanowanych przez strone
powodowga dziatan w ramach kontraktu - mogtyby przyczyni¢ sie do ograniczenia liczby spraw
trafiajgcych przed sady.

Wdrozenie do Kodeksu postepowania cywilnego nowych, szczegétowych rodzajéw powddztw,
ktére mozna wnosi¢ w sprawach wiasnosci intelektualnej, wraz z innymi, nowymi instytucjami
takimi jak dedykowane srodki dowodowe czy zabezpieczajgce, mogg okazac sie zwiastunem szerzej
idgcych zmian w polskim prawie postepowania cywilnego.

W mojej ocenie nalezy doceni¢, ze, mimo czestych zmian tych zasad, idg one w kierunku
uelastyczniania procedury i dostosowywania jej do zmieniajgcych sie dynamicznie realiéw zycia
gospodarczego i spotecznego. Dzieki temu jestesmy za kazdym razem blizej osiggniecia stanu,
w ktérym litera prawa odpowiada na zapotrzebowania podmiotéw, ktére je stosuja i podlegajg jej
regulacjom.
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