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List ochronny (Protective Letter)

Trwajg obecnie przygotowania do uruchomienia Jednolitego Sgdu Patentowego
(Unified Patent Court — UPC). Miedzynarodowy sad, ktdry bedzie wytgcznie wtasciwy w
zakresie orzekania o waznosci i naruszeniach patentéw ze skutkiem jednolitym, a takze
patentédw europejskich przyznawanych przez EPO, rozpocznie dziatalnosé na przetomie
2022 i 2023 roku. Funkcjonowanie UPC znaczgco przeobrazi znane nam obecnie realia
egzekwowania praw wiasnosci przemystowej na terytorium Europy. Nie nalezy sie przy
tym spodziewac, ze nowe rozwigzania wptyng tylko na sytuacje podmiotdéw z paristw, ktére
beda bezposrednio objete jurysdykcjg UPC (24 paristwa unijne).

ZapowiadaliSmy niedawno na naszej stronie i na profilach w mediach spoteczno-
Sciowych, ze w nadchodzgcych tygodniach i miesigcach bedziemy publikowaé materiaty
dotyczace procedury przed Jednolitym Sadem Patentowym. Zgodnie z obietnica, pre-
zentujemy pierwszy artykut z nowego cyklu. Pragniemy przyblizy¢ w nim Panstwu insty-
tucje listu ochronnego (protective letter): jest to specyficzne rozwigzanie majgce na
celu zapewnienie obrony osobie, ktdérej moze zosta¢ postawiony zarzut naruszenia paten-
tu. Dlaczego jest to istotne? Skad potrzeba ochrony potencjalnego naruszyciela? Otéz,
wobec szeroko okreslonych kompetencji UPC w zakresie orzekania o $rodkach tymcza-
sowych i zabezpieczajgcych (wiecej na ten temat ponizej) i zasiegu terytorialnego takich
Srodkobw obejmujacego terytoria wiekszosci panstw unijnych, bedg miaty one potencjat
wptywania w bardzo znaczgcym stopniu na sytuacje podmiotu, przeciwko ktéremu bedg
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one skierowane. Konieczne jest zatem zminimalizowanie ryzyka, ze mogtoby dochodzi¢
do ich naduzy¢.

Podstawa prawna

Instytucja listu ochronnego zostata uregulowana w regulaminie wewnetrznym
Jednolitego Sadu Patentowego (Rules of Procedure). Warto w tym miejscu wspomnie¢
kilka stbw o charakterze regulaminu. Podstawe do jego przyjecia stanowi art. 41 Porozu-
mienia o UPC. Zgodnie z art. 41 ust. 1, w regulaminie wewnetrznym ustala sie szczegoty
prowadzenia postepowan przed Sadem; szczegbty te muszag by¢é zgodne z postanowie-
niami Porozumienia oraz statutu. Organem uprawnionym do jego przyjecia jest Komitet
Administracyjny — wymagane jest uprzednie podjecie przez niego w tym zakresie konsul-
tacji z zainteresowanymi stronami, a takze zasiegniecie opinii Komisji Europejskiej na te-
mat zgodnosci regulaminu z prawem Unii (art. 42 ust. 2). Porozumienie okre$la tez pewien
standard, ktéry regulamin powinien realizowac: ot6z, gwarantuje sie¢ w nim, ze orzeczenia
Sadu majg najwyzszg jako$¢ oraz ze postepowania sg organizowane w sposéb jak naj-
bardziej sprawny i optacalny; zapewnia sie sprawiedliwg rownowage miedzy uzasadnio-
nymi interesami wszystkich stron, a takze wymagany poziom uznaniowosci sedziéw bez
utrudniania przewidywalnosci postepowania dla stron (art. 42 ust. 3).

Aktualna wersja regulaminu wewnetrznego zostata przyjeta w kwietniu 2017 r.; jej
opracowaniem zajmowat sie Komitet Przygotowawczy UPC (UPC Preparatory
Committee). Dodajmy, ze jest to juz wersja osiemnasta — pierwszy projekt ekspercki po-
wstat w maju 2009 r. Regulamin zyska moc aktu obowigzujgcego dopiero wowczas, gdy
zostanie formalnie przyjety przez Komitet Administracyjny UPC, co powinno nastgpi¢ w
okresie tymczasowego stosowania Porozumienia o Jednolitym Sadzie Patentowym.
Oczekuje on rowniez na analize Komisji Europejskiej w zakresie zgodnosci z prawem unij-
nym.

Postanowienia dotyczace listu ochronnego odnajdujemy przede wszystkim w art.
207 regulaminu wewnetrznego.

Kto moze ztozy¢ list ochronny

Po pierwsze, uprawniona do ztozenia listu ochronnego bedzie osoba, ktéra moze
wszczaé postgpowanie na podstawie art. 47 Porozumienia o UPC. Postanowienie to doty-
czy przede wszystkim wiasciciela patentu. Przewiduje sie réwniez legitymacje licencjobior-
cow, aczkolwiek poddang pewnym ograniczeniom: licencjobiorca wytgczny — moze wsz-
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czaé postepowania pod warunkiem uprzedniego poinformowania wtasciciela patentu i w
zakresie, w jakim powodztwo moze wnies¢ wtasciciel, natomiast licencjobiorca niewytgcz-
ny — réwniez pod warunkiem uprzedniego poinformowania wifasciciela patentu i tylko w
zakresie wyraznie przewidzianym w umowie licencyjnej. Postanowienie art. 47 wskazuje
takze na kazdg inng osobe fizyczng lub prawng, lub kazdy podmiot uprawniony do wnie-
sienia powddztwa zgodnie z prawem krajowym, ktorych dotyczy patent — mogg one wnie-
8¢ powddztwo zgodnie z regulaminem wewnetrznym UPC.

Po drugie, koniecznie musi zaistnie¢ przestanka: uprawniona osoba uwaza, ze
prawdopodobne jest, iz zostanie wniesione przeciwko niej powédztwo o zastoso-
wanie srodkéw tymczasowych.

W tym miejscu warto zwrdci¢ uwage na regulacje dotyczacg srodkéw tymczasowy-
ch, jaka znalazta sie w Porozumieniu o UPC. WspominaliSmy we wstepie do tego tekstu,
ze UPC zostat wyposazony w bardzo daleko idgce kompetencje w tym zakresie. Zgodnie z
art. 60 ust. 1, Sad, nawet przed rozpoczeciem postepowania, moze nakaza¢ natychmia-
stowe i skuteczne srodki tymczasowe majace na celu zabezpieczenie dowodoéw dotycza-
cych domniemanego naruszenia, jezeli ze stosownym wnioskiem wystgpi wnioskodawca,
ktory przedstawi racjonalnie dostepne dowody na poparcie twierdzenia, ze naruszono pa-
tent lub ze zostanie on wkrotce naruszony. Porozumienie precyzuje réwniez, jakg postac
takie Srodki mogg przyjmowac: np. szczegbtowy opis, z pobieraniem probek lub bez, lub
zajecie fizyczne naruszajgcych prawo produktoéw, materiatdw i narzedzi uzytych do ich wy-
tworzenia lub dystrybucji, a takze zwigzanych z nimi dokumentéw (art. 60 ust. 2); Sad
moze takze nakazac przeszukanie pomieszczen (art. 60 ust. 3). Ponadto na podstawie art.
61, Sad moze, takze przed rozpoczeciem postepowania dotyczacego istoty sprawy, naka-
zac stronie, by nie usuwata z obszaru jego jurysdykcji jakichkolwiek sktadnikbw majgtku
znajdujgcych sie na tym obszarze ani nie rozporzadzata sktadnikami majgtku — i to bez
wzgledu na to, czy znajdujag sie one na obszarze jurysdykcji Sadu. Wreszcie nalezy odno-
towac regulacje art. 62: Sgd moze wydac¢ nakaz wobec domniemanego sprawcy narusze-
nia (lub wobec posrednika, z ktérego ustug korzysta domniemany sprawca naruszenia),
zakazujgc, w trybie tymczasowym dalszego domniemanego naruszania lub dopuszczajac
je pod warunkiem ztozenia zabezpieczenia majgcego zapewni¢ odszkodowanie dla posia-
dacza praw — w stosownych wypadkach nakaz ten moze by¢ obwarowany okresowg karg
pieniezng (ust. 1). Kolejng istotng kompetencje Sgdu w tym zakresie przewiduje art. 62
ust. 3: moze on bowiem nakazaé zajecie lub przekazanie towardéw podejrzewanych o to,
ze naruszajg patent, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub obrotowi handlo-
wemu tymi towarami; a jezeli wnioskodawca wykaze okoliczno$ci mogace zagrozic likwi-
dacji szkdd, Sad moze nakaza¢ zapobiegawcze zajecie mienia ruchomego i nieruchome-
go nalezgcego do domniemanego sprawcy naruszenia, w tym blokade rachunkéw banko-
wych i innych sktadnikéd4w majgtku nalezgcych do tej osoby.
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Absolutnie kluczowg kwestig, bioragc pod uwage tak znaczace prerogatywy Sgdu w
zakresie $rodkoéw tymczasowych i zapobiegawczych, jest ich zasieg terytorialny. Srodki te
beda podlegaty wykonaniu na obszarze wszystkich 24 panstw objetych jurysdykcjg UPC.
W pewnych wypadkach, mogg by¢ one egzekwowane poza ich granicami, zgodnie z Roz-
porzgdzeniem 1215/2012 Bruksela |.

Wymogi formalne listu

List nalezy ztozy¢ w Sekretariacie Sgdu w jezyku patentu. Konieczne jest uiszcze-
nie optaty.

Przepisy proceduralne Sgdu wymieniaja, co powinno si¢ w liScie ochronnym, przy
czym pewne elementy majg charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Elementy obli-
gatoryjne to:

a) oznaczenie pozwanego lub pozwanych oraz jej/ich petnomocnika;

b) oznaczenie przypuszczalnego wnioskodawcy wnoszgcego o zasto-
sowanie srodkow tymczasowych;

c) adresy pocztowe i elektroniczne do doreczen pozwanego wnoszgcego list
ochronny i oznaczenie osdb uprawnionych do przyjmowania doreczen;

d) adresy pocztowe, i jesli to mozliwe, elektroniczne do doreczen przy-
puszczalnego wnioskodawcy wnoszacego o zastosowanie srodkéw tymcza-
sowych i oznaczenie os6b uprawnionych do przyjmowania doreczen, jezeli
sg znane;

e) jezeli jest dostepny, numer patentu, ktérego sprawa dotyczy i, gdzie jest to
stosowne, informacje o wcze$niejszych lub zawistych postepowaniach, w
tym postepowarn o uniewaznienie lub stwierdzenie braku naruszenia zawisty-
ch przed centralnym wydziatem Sadu (wraz z datg wniesienia powddztwa),
przed EPO lub jakimkolwiek innym sgdem albo wtasciwym organem;

f) oSwiadczenie, ze pismo stanowi list ochronny.

Fakultatywne elementy listu ochronnego stanowig zas:

a) wskazanie faktow, na ktérych list ochronny jest oparty; moze obejmowac
zakwestionowanie spodziewanych faktéw, na ktore powota sie przypusz-
czalny wnioskodawca i/lub, gdzie jest to stosowne, stwierdzenie, ze patent
jest niewazny i podstawy takiego stwierdzenia;

b) dowolne dostepne dowody pisemne, na ktérych list jest oparty;

c) argumenty prawne, wigczajac powody, dla ktérych wniosek o za-
stosowanie srodkéw tymczasowych powinien zosta¢ oddalony.
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Procedura

Po ztozeniu listu do Sekretariatu, ten bez zbednej zwtoki zweryfikuje, czy wszystkie
wymogi formalne zostaty zachowane. W razie stwierdzenia brakéw, Sekretariat wezwie
pozwanego do uzupetnienia brakow w terminie 14 dni od doreczenia wezwania lub we-
zwie do uiszczenia optaty. Jezeli list ochronny zostanie prawidtowo ztozony, Sekretariat
bez zbednej zwtoki dokona zapisu daty jego otrzymania i przydzieli mu numer. Ponadto
list zostanie odnotowany w rejestrze — przy czym bedzie mdgt zosta¢ udostepniony pu-
blicznie, dopiero jezeli uprzednio zostat przekazany wnioskodawcy. Sekretariat bedzie
musiat rowniez przekaza¢ szczegotowe informacje o takim liScie wszystkim wydziatom
Sadu, a takze — jesli wniosek o zastosowanie srodkéw tymczasowych zostat juz ztozony
— powiadomi¢ o jego wptynieciu panel lub sedziego, ktérzy go rozpatrujg. Jesli wniosek
o zastosowanie srodkéw tymczasowych zostanie wniesiony pdzniej, obowigzkiem Sekre-
tariatu bedzie przedtozenie bez zbednej zwtoki kopii listu ochronnemu wtasciwemu pane-
lowi lub sedziemu wraz z wnioskiem, a takze wnioskodawcy.

Moze sie rowniez tak zdarzyC, ze wbrew oczekiwaniom osoby sktadajgcej list
ochronny, wniosek o zastosowanie srodkow tymczasowych nie wptynie. Jezeli nie nastgpi
to w ciggu 6 miesiecy od otrzymania listu ochronnego, list zostanie usuniety z rejestru.
Mozliwe jest jednak wystgpienie przed uptywem tego okresu z wnioskiem o przedtuzenie
go o kolejne szesé miesiecy (konieczne jest uiszczenie optaty). Dalsze przedtuzenie tego
okresu mozliwe jest pod warunkiem wniesienia kolejnych optat.

Skutki wniesienia listu ochronnego

List ochronny odgrywa istotna role przede wszystkim przy rozpatrywaniu przez
Sad wniosku o zastosowanie sSrodkéw tymczasowych.

Sekretariat UPC, sprawdzajac, czy wniosek o zastosowanie srodkow tymcza-
sowych nie zawiera brakéw formalnych, zobowigzany jest do weryfikacji, czy w od-
niesieniu do danego patentu wniesiono wczesniej list ochronny (art. 208 ust. 1 regu-
laminu wykonawczego). Sad, ktory nastepnie merytorycznie wniosek, moze powiado-
mi¢ pozwanego o wniosku i wezwaé go do ztozenia w wyznaczonym terminie odpowie-
dzi; moze tez zarzadzi¢ wystuchanie — albo z udziatem obu stron, albo tylko wniosko-
dawcy. Realizujgc swe dyskrecjonalne uprawnienia w tym zakresie, musi on wzia¢ pod
uwage m.in. okolicznos¢, czy w danej sprawie wniesiono uprzednio list ochronny.
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Jezeli list w istocie wniesiono, sad powinien w szczegolnosci rozwazy¢ przeprowa-
dzenie wystuchania ustnego z udziatlem zaréwno wnioskodawcy, jak i pozwanego
(art. 209 ust. 2 lit. d). Jezeli Sad stwierdzi, ze pozytywne rozpatrzenie wniosku bedzie
mozliwe tylko po wystuchaniu pozwanego, a wnioskodawca domagat sie, by postepowa-
nie w tym zakresie odbyto sie bez udziatu pozwanego, moze on wycofa¢ swéj wniosek i
zazgdac¢ od Sadu, by pozostat on niejawny (art. 209 ust. 3). Tak samo wycofanie wniosku i
jego utajnienie bedzie dopuszczalne w wypadku, gdy wczesniej doszto do wniesienia listu
ochronnego (art. 209 ust. 4).

Podobnie bedzie, gdy wnioskodawca wystgpi z wnioskiem o zabezpieczenie dowo-

dow — bedzie mogt on go wycofac, jezeli w odniesieniu do patentu, ktérego postepowanie
dotyczy, ztozono juz list ochronny (art. 194 ust. 6).
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