LIPIEC 2020

IP Legal Alert

W NUMERZE:

Whioski o udzielenie informacji

Pozycja obowigzanego a srodki
utatwiajgce dowodzenie w postepowaniu
w sprawach wtasnosé intelektualnej

Zabezpieczenie srodka dowodowego

Rozszerzenie powddztwa w postepowaniu
w sprawach wtasnosci intelektualnej z
uwzglednieniem regulacji odrebnego
postepowania gospodarczego

Powddztwa szczegdlne w postepowaniach
z zakresu wiasnosci intelektualnej

Traple
Konarski
Podrecki

& Wspdlnicy

TIKIP



IP Alert TKP - Sqdy do spraw wtasnosci intelektualnej

adw. prof. INP PAN dr hab. Pawet Podrecki, Starszy Partner

Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzi w zycie ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288, dalej: ,Ustawa”), ktéra wprowadza przepisy

pozwalajace na zastosowanie odrebnego trybu orzekania w sprawach wlasnosci intelektualne;j.

Nasz najnowszy specjalny Alert IP jest poswiecony w calosci zagadnieniom ,,IP Sadu”. W zwigzku z noweli-
zacjg istotnie zmieniajg sie zasady prowadzenia postepowania sgdowego, a wiec konieczne bedg nowe
strategie przygotowywania oraz taktyka prowadzenia proceséw sgdowych w sprawach wlasnosci

intelektualne;j.

Zalozeniem wprowadzanych zmian jest koncentracja spraw IP tylko w kilku sagdach. Powstaé ma wykwali-
fikowana kadra sedziowska, ktdra zapewni skrdcenie trwania postepowan oraz podwyzszenie jakosci
orzekania. Szczegdlne $rodki procesowe w sprawach wlasnosci intelektualnej obejmujg natomiast, w szcze-
gblnosci ulatwienia dowodowe, tak przed wszczeciem postepowania, jak i w samym procesie. Uprawnieni
powinni tatwiej uzyska¢ dostepu do informacji o faktach dotyczacych naruszeri, aby mdc przygotowad
podstawe faktyczng wytaczanego powddztwa. Za pomocg nowej instytucji wyjawienia lub wydania srodka
dowodowego, uprawniony bedzie mdgt wystgpié z zagdaniem kierowanym do pozwanego, aby przekazal on
lub dostarczyt do sgdu okreslony przez powoda srodek dowodowy, stuzgcy ujawnieniu i poznaniu nowych
faktéw dotyczacych naruszenia prawa powoda lub stuzgcy wykazaniu prawdziwosci podnoszonych przez
powoda twierdzen o tych faktach.

Nowy sposob gromadzenia materialu dowodowego i informacji o naruszeniu wplynie na polityke oséb
uprawnionych w zakresie zarzgdzania prawami wlasnosci intelektualnej. Potrzebna moze stac si¢ ewidencja
posiadanych praw oraz ocena, czy ich status umozliwia skuteczne dochodzenie roszczen. Konieczny bedzie
audyt jakosci praw wylacznych, ktéry powinien wskazaé na mocne i stabe prawa, ktére w réznym stopniu
mogg podlegaé ryzyku uniewaznienia lub stwierdzenia ich wygasniecia. Wzmocnienie ochrony praw
uprawnionych wymaga z kolei przygotowania pakietéw obronnych dla przedsiebiorcéw narazonych na
roszczenia i $rodki zabezpieczajace. Ustawa ujednolica i zmienia ponadto przepisy dotyczgce wezwania do
udzielenia informacji w stosunku do wszystkich praw wiasnosci intelektualnej, dotychczas regulowanych
przez rézne ustawy. Niezbedne stang sie wiec procedury ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa i ograniczenia
dostepu do informacji poufnych w procesie.

Warto jednak podkreslié, ze postulaty dotyczgce utworzenia wyspecjalizowanych sgdéw z zakresu wtasnosci
intelektualnej byly podnoszone od dawna przez wyspecjalizowane stowarzyszenia prawnicze i korporacje
zawodowe. Potrzebe w tym zakresie dostrzegli przedsiebiorcy, srodowiska artystyczne, organizacje
zbiorowego zarzgdzania, a takze przedstawiciele srodowiska naukowego. Generalny kierunek zmian nalezy
wiec uznaé za celowy i uzasadniony. Doswiadczenia wynikajgce z praktyki najblizszych tygodni i miesiecy

pokazg, czy wszystkie nowe rozwigzania sg trafne i dajg sie efektywnie stosowac.



Samo pojecie “spraw wlasnosci intelektualnej” wywoluje bowiem juz wiele pytan. Przepisy o wlasciwosci

rzeczowej wprowadzaja szeroki katalog, poniewaz obejmujg sprawy ochrone praw autorskich i pokrewnych, o
ochrone praw wlasnosci przemystowe oraz o ochrone innych praw na dobrach niematerialnych (np. prawa do
firmy), a takze ochrone innych débr nie chronionych prawami wylacznymi (np. know-how). W nowej
regulacji przewidziano, ze sprawami wlasnosci intelektualnej sg takze sprawy: zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji, o ochrone débr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra
osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsigbiorcy, towarédw lub uslug oraz o ochrone

ddbr osobistych w zwigzku z dzialalnoscig naukowa lub wynalazczg.

Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci wyznaczajg do orzekania w spraw wlasnosci intelektualnej sady
okregowe w Gdansku, Poznaniu, Lublinie, Warszawie i Katowicach. Warto zwrdcic takze uwage, ze w nowym
trybie rozpatrywane beda réwniez sprawy dotyczgce unijnych znakéw towarowych i wspdlnotowych wzorédw
przemystowych, ktére do tej pory nalezaly do wtasciwosci XXII Wydzial Sgdu Okregowego w Warszawie Sgdu
Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspdlnotowych. Sad Okregowy w Warszawie bedzie ponadto
jedynym sadem orzekajacym w sprawach, w ktérych wystepuja zagadnienia techniczne i infor-
matyczne. Rozpoznawad on bedzie spory dotyczgce programéw komputerowych, wynalazkéw, wzoréw
uzytkowych, topografii ukladéw scalonych, odmian roslin i technicznych tajemnic handlowych.

Rozporzadzenia przewidujg dwa sgdy apelacyjne — w Warszawie i w Poznaniu.

Za szczegodlnie doniosly dla profesjonalnych pelnomocnikéw uznaé nalezy wprowadzenie w sprawach
dotyczacych wlasnosci intelektualnej, ze wzgledu na stopien specjalizacji zaréwno w plaszczyznie prawnej,
jak i niejednokrotnie technicznej, jako zasady, obowigzkowego zastepstwa przez - adwokatéw, radcow
prawnych i rzecznikéw patentowych. Powinno to przyczynic sie do szybkosci postepowania — tak w zakre-
sie lepszej koncentracji materialu dowodowego, jak i réwniez w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla

zglaszanych zadan i dokonywanych czynnosci w postepowaniu.

Rok 2020 stanowi zatem wyzwanie dla polskich sgdéw nie tylko ze wzgledu na pandemie Covid-19 i zwigzane
z nig utrudnienia oraz takze nowe regulacje w zakresie IP. Odrebny tryb postepowania, ktéry prowadzi do
utworzenia wydzialéw do spraw wlasnosci intelektualnej, niezaleznie od zgloszonych uwag, wytycza
kierunek zmian, ktére polegaja na tworzeniu wyspecjalizowanego sgdownictwa. Mozna jednoczesnie
proponowacd, aby tworzone jednostki organizacyjne wykorzystywaly w szerokim zakresie nowe technologie
informatyczne, w szczegdlnosci umozliwiajgce przeprowadzenie e-rozpraw oraz zapewniajac elektroniczng
komunikacje z sgdami na zasadzie e-doreczern. W konsekwencji nowoczesne rozwigzania i technologie

usprawnig rozpoznawanie spraw wlasnosci intelektualne;j.
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Whnioski o udzielenie informacji

adw. prof. INP PAN dr hab. Pawet Podrecki, Starszy Partner

Wzorcem normatywnym dla konstrukeji ,prawa do informa-
cji” czyli wnioskdw o udzielenie informacji jest dyrektywa
2004/48/WE. Zgodnie z art.8 dyrektywy 2004/48/WE -
nakaz udostepnienia okreslonych informacji jest wydawany
w postepowaniu sgdowym dotyczgcym prawa wlasnosci
intelektualnej w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonal-
ne zadanie powoda. Dyrektywa jest dyrektywa minimalnej
harmonizacji i zasadniczo pozwala paristwom czlonkowskim
na przyznanie uprawnionym dalej idacej ochrony. Imple-
mentujagc w 2007 r. do prawa polskiego tzw. dyrektywe
enforcement wnioski o udzielenie informacji zostaly jednak
uregulowane odmiennie od wytycznych tej Dyrektywy i w
spos6b odrebny w ustawie prawie wlasno$ci przemystowej
oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ten sposéb implementacji spotkal sie zaréwno z krytyka w
doktrynie, jak i w orzecznictwie. Regulacja w prawie polskim
oceniana byla réwniez za niezgodng z prawem unijnym. Od
chwili uchwalenia tych przepiséw wypowiadane sg poglady,
ze zmiany prawa polskiego sg konieczne ze wzgledu na
uznawang za wadliwg i systemowo niesp6jng implementacje
dyrektywy 2004/48 /WE.

Odpowiadajac na liczne postulaty potrzeby dokonania zmian
oraz niewatpliwie uwzgledniajgc koniecznosé¢ wykonania
wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 6 grudnia 2018 r. (SK
19/16) od 1 lipca 2020 r. w ramach odrebnego trybu rozpo-
znawania spraw z zakresu wiasnosci intelektualnej bedg

obowigzywad nowe zasady udzielania informacji.

Nowy ksztalt przepiséw okreslajacych podstawy udzielania
informacji wynika z nowelizacji wprowadzonej ustawg z dnia
13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy Kodeks postepowania cy-
wilnego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288,
dalej: ,,Ustawa”). Regulacja wnioskéw o udzielenie informacji
ma jednolitg tre$é¢ dla wszystkich praw wlasnosci intelek-
tualnej i usuwa wiekszos$¢ zarzucanych bledéw istniejgcych
w uchylanej redakcji przepiséw. Nowe brzmienie postano-
wienl okreslajacych wymogi ,prawa do informacji”, jeszcze
przed wejsciem w zycie przepiséw nie jest jednak pozbawio-
ne watpliwosci interpretacyjnych i moze wywotaé w nieodle-
glej praktyce wiele pytan.

W pierwszej kolejnosci nalezy jednak zastanowié sie nad

charakterem prawnym wnioskdéw o udzielenie informacji.
Whioski te majg charakter pomocniczy wzgledem postepo-
wania o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej. Znaczenie
tego srodka pomocniczego jest bowiem $cisle zwigzane
z uzyskaniem informacji dotyczacych naruszenia prawa
wylgcznego. Ich funkcja procesowa istotnie wplywa na decy-
zje o wszczeciu postepowania i zakresie dochodzonych rosz-
czenl. Celem takich wnioskéw jest wiec stworzenie instru-
mentu prawnego umozliwiajagcego uprawnionemu z tytulu
praw z zakresu wlasnosci intelektualnej uzyskanie informacji
dotyczacych naruszenia praw. Uzyskanie takich informacji
przez uprawnionego jest niejednokrotnie faktyczng przestan-
ka warunkujacg skuteczne poszukiwanie ochrony prawne;j.
Powdd powinien wykazacé fakty, z ktérych wynika jego
roszczenie, w szczegdlnosci takie okolicznodci, jak istnienie
prawa, fakt jego naruszenia przez pozwanego, a w przypadku
roszczenn kompensacyjnych wysokosé bezpodstawnie uzy-
skanych korzysci lub powstanie i rozmiar szkody. Powotanie
i udowodnienie wymienionych okolicznodci faktycznych
w praktyce wywoluje zasadnicze trudnosci, gdyz uprawnio-
nemu mogg by¢ nieznane rozmiary nielegalnej dziatalnosci
pozwanego, zwlaszcza liczba bezprawnie wytworzonych lub
wprowadzonych do obrotu towardéw.

Mozna wiec twierdzi¢ ze wnioski o udzielenie informacji ma-
ja charakter szczegdlnego srodka prawnego o naturze proce-
sowej. Wniosek uprawnionego, w ktérym wzywa sie do
udzielenia informacji, nie jest typem powddztwa, ale wnio-

skiem niezbednym do okres$lenia dochodzonego roszczenia.



Podkreslié nalezy, ze rozstrzygajac w przedmiocie wniosku,
sad wydaje postanowienie, a postanowienia wydawane
w procesie nie sg formg rozstrzygnieé co do istoty sprawy.
Prawo do informacji nie ma wiec natury materialnoprawnej.
Korzystanie z prawa do informacji powinno by¢ ponadto
uzaleznione od kontroli sagdu pod wzgledem zasadnosci i pro-
porcjonalnosci zgdania udzielenia informacji. W nowej re-
dakcji wnioski o udzielenie informacji sg samodzielnym $rod-
kiem, ktéry nie stanowi juz formy zabezpieczenia roszczen.
Wyeliminowane zostaly wiec watpliwosci co do charakteru
tej instytucji i jego miejsca w systemie prawa. Prawo do
informacji powinno by¢ zatem traktowane jako $rodek sui
generis, odrebny od regulacji zabezpieczenia roszczen i gro-
madzenia dowoddéw, choé pomocny w ustalaniu faktéw
dotyczacych odpowiedzialno$ci z tytulu naruszenia prawa
wiasnodci intelektualne;j.

Warto przypomnieé, ze szczeg6lnie wazny dla zmiany obo-
wigzujacych przepiséw jest wspomniany juz obowigzek wy-
konania wyroku TK z 6 grudnia 2018 r. (SK 19/16), w $wietle
ktérego art. 286(1) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776)
w dotychczasowym brzmieniu jest niezgodny z art. 22 w
zwigzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
co powoduje wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego
mozliwosci zabezpieczenia roszczenia przez zobowigzanie
innej niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji, ktdre sa
nie-zbedne do dochodzenia roszczeri o naruszenie praw wy-
tanych. W wyroku podkreslono ponadto, zZe istotne jest: , by
istnialo powigzanie miedzy przewidzianym zabezpieczeniem,
a postepowaniem w sprawie naruszenia praw wlasnosci
przemystowe;j.”

W nowych przepisach uwzglednienie wyroku TK jest zreali-
zowane poprzez okre$lenie zwigzku miedzy wnioskiem o
udzielenie informacji a roszczeniem o naruszenie prawa wla-
snosci intelektualnej, polegajace na wprowadzaniu zasady
wszczynania postepowania sagdowego przez wnioskodawce.
Ten wymog byl juz, w mojej ocenie poprawnie wprowadzony
w ramach przepiséw ustawy z dnia 16 pazdziernika 2019 r.

o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej. Noweli-
zacja K.p.c. rozszerza wiec przyjety kierunek zmian na wszyst-
kie prawa wlasnosci intelektualnej, ale jednoczesnie wymusza
jeszcze silniej obowigzek wszczynania postepowan. Zwrdcié
uwage warto natomiast, Ze istotne i zasadne jest wprowa-
dzenie w ramach swoistego testu proporcjonalnosci koniecz-
nosci wywazenia intereséw i proporcjonalnego uksztaltowa-
nia praw uprawnionych oraz obowigzkéw naruszycieli, a tak-
ze innych oséb posiadajgcych wiedze o naruszeniach.

Przechodzac do krétkiego omdéwienia podstaw wnioskéw o
udzielenie informacji nalezy wskazaé, ze gléwng przestanka
jest aktualnie koniecznosé wykazanie wiarygodnych okolicz-
nosci wskazujacych na naruszenie (por. art. 479(113) § 1
Ustawy in fine). Chodzi w tym miejscu o naruszenie patentu,
dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji. Wykazanie wiarygodnych okolicznosci
wskazujacych na naruszenie nie jest jednak réwnoznaczne z
udowodnieniem naruszenia praw wlasnosci intelektualne;.
Wymogi warunkujace uwzglednienie wniosku, to zgodnie z
dyrektywa 2004/48 /WE istnienie uzasadnionego i proporcjo-
nalnego zgdania powoda. Nowa tre$¢ przepisu wprowadza
wiec w stosunku do dotychczasowej redakgji inng przestanke.
W miejsce ,wysokiego prawdopodobieristwa” roszczeri
uprawnionego, wprowadzona zostala przestanka wykazania
wiarygodnych okolicznosci naruszenia. Bliskos¢ znaczeniowa
obu wymienionych przestanek jest widoczna, ale ich prawne
rozumienie moze wywolywad nadal dyskusje. Na skutek
wypowiedzi doktryny, niestabilnego orzecznictwa i w koricu
wyroku TK prébe wprowadzenia nowego kryterium uzalez-
niajgcego pozytywne rozpoznanie wniosku mozna jednak
uzna¢ za dobry kompromis. Rozpoznanie wnioskéw o udzie-
lenie informacji sprowadza sie bowiem do znalezienia takiego
poziomu wykazania prawdopodobieristwa naruszenia, ktéry
nie jest réwnowazny pewnosci — gwarantowanej w sposéb
formalny po przeprowadzeniu pelnego postepowania
dowodowego, ale tak wysokim stopniem wiarygodnosci
przedstawionych przez uprawnionego faktéw, ze uzasadniajg
one uwzglednienie wniosku uprawnionego.

Celem wniosku o udzielenia informacji jest jego niezbednogé
dla dochodzenia roszczenia. Nowe brzmienie przestanki doty-
czgcej wnioskow o udzielenie informacji zawiera ten dodatko-
wy wymdg, ktéry ma na celu podkreslenie nie tylko samej
potrzeby okreslenia roszczenia, ale jej ,niezbednosci”, czyli
swoistej koniecznosci udzielenia informagji. Tak sformulowa-
na przestanka wyraza w sposéb dopelniajacy mozliwosé
oceny przez sgd zasadnosci wniosku.

Dodatkowo w art. 479(116) Ustawy sa wymienione wymogi
formalne wniosku o udzielenie informacji. Zgodnie z tym

przepisem wniosek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom




przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawieraé: 1)

wykazanie w sposéb wiarygodny okolicznosci wskazujgcych
na naruszenie prawa wlasnodci intelektualnej; 2) okreslenie
informacji, ktére sg przedmiotem wezwania; 3) okre$lenie
obowigzanego oraz wskazanie okolicznosci, z ktérych moze
wynikaé, ze dysponuje on informacjami objetymi wnioskiem;
oraz 4) wykazanie, ze informacje s konieczne do okreslenia

Zrédla lub zakresu naruszenia prawa.

Wystapienie z wnioskiem do sgdu wlasciwego do rozpozna-
nia spraw o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej moze
nastgpié¢ zaréwno w toku postepowania po wniesieniu po-
woddztwa, ale takze przed wytoczeniem powddztwa. Wniosek
o udzielenie informacji moze wiec poprzedzad dalsze etapy
dochodzenia roszczenn cywilnoprawnych. Potwierdza to
art. 479(113) § 1 Ustawy, wskazujac, ze sad moze przed
wszczeciem postepowania w sprawie o naruszenie lub w jego
toku az do zamkniecia rozprawy w pierwszej instancji

wezwad naruszajgcego do udzielenia informacgji.

Obecnie, zgodnie z art. 479(112) Ustawy, przepisy dotyczace
obowigzanego stosuje si¢ do osoby, w tym réwniez po-
zwanego, ktéra posiada informacje, o ktérych mowa w art.
479(113), lub dostep do nich. Z wnioskami o zobowigzanie do
udzielenia informacji mozna wiec wystgpi¢ zaréwno prze-
ciwko domniemanemu naruszajgcemu, jak i przeciwko inne-
mu niZ naruszajgcy obowigzanemu. Innym niz naruszajacy
obowigzanym w rozumieniu art. 479(114) Ustawy, jest osoba
ktéra: 1) posiada w ilodci $wiadczacej o faktycznym prowa-
dzeniu dzialalno$ci gospodarczej towary, przy ktérych zapro-
jektowaniu, wytworzeniu lub wprowadzeniu do obrotu na-
stapilo naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej lub kté-
rych cechy estetyczne lub funkcjonalne naruszajg te prawa
lub 2) dostarcza, w rozmiarze $wiadczacym o faktycznym
prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, ustugi osobie, ktéra
narusza prawa wilasnosci intelektualnej, lub 3) wykonuje w
rozmiarze $wiadczacym o faktycznym prowadzeniu dziatal-
nosci gospodarczej ustugi z naruszeniem prawa wiasnosci
intelektualnej, lub 4) zostata przez osobe, o ktérej mowa w
pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako wytwdrca lub uczestnik procesu
wprowadzenia do obrotu takich towardw, odbiorca takich

ustug lub podmiot, ktdry je swiadczy.
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Sad moze wezwaé do udzielenia informacji o pochodzeniu i
sieciach dystrybucji towaréw lub ustug. W kontekscie nowej
redakcji przepiséw regulujacych wnioski o udzielenie infor-
macji mozna jednak stwierdzié, ze postanowienia okreslajace
zakres wniosku, ktéry moze sktadaé uprawniony sg $cisle i
zamkniete katalogiem obejmujacym wylgcznie szczegélowo
wymienione w nim informacje. Zakres przedmiotowy obo-
wigzku informacyjnego to zatem nie tylko ogdlne informacje o
pochodzeniu, sieciach dystrybucji towarédw lub ustug, ale na
podstawie art. 479(115) § 1 Ustawy nalezy przyjaé, ze wezwa-
nie do udzielenia informacji, o ktérych mowa w art. 479(113)
dotyczy wylgcznie: 1) informacji o firmie, miejscu zamieszka-
nia lub siedzibie i adresie producentéw, wytwdrcéw, dystry-
butoréw, dostawcédw oraz innych poprzednich posiadaczy, od
ktérych lub na rzecz ktdrych nastgpito nabycie lub zbycie
towardéw, korzystanie z ustug lub ich $wiadczenie, jak réwniez
przewidywanych hurtownikéw i detalistéw tych towaréw lub
ustug; 2) informacji o ilo$ci wyprodukowanych, wytworzo-
nych, wystanych, otrzymanych lub zamdéwionych towaréw
lub $wiadczonych uslg, jak réwniez cenach otrzymanych w
zamian za towary lub ustugi oraz 3) w szczegdlnie uzasadnio-
nych okolicznosciach innych informacji, ktére sg niezbedne
do wykazania wysokosci roszczenia.

Obowigzujgce dotychczas przepisy nie wprowadzaly obo-
wigzku wszczecia postepowania o naruszenie po uzyskaniu
od domniemanego naruszyciela zagdanych informacji. Z bra-
kiem wymogu wszczecia postepowania tgczony jest zarzut, ze
whnioski o udzielenie informacji nie zapewniaja w inny sposéb
koniecznego zwigzku z postepowaniem o naruszenie. Zarzut
ten znalazl sie w szczegdlno$ci w powolanym powyzej
wyroku TK z 6 grudnia 2018 r. (SK 19/16), gdzie podkreslono
brak gwarancji, ze gléwne postepowanie zostanie wszczete
oraz, ze nie ma tez mozliwosci kontroli jak zostang wykorzy-

stane informacje.

Aktualnie przyjaé nalezy, ze zasadg obowigzujacg od 1 lipca
2020 r. bedzie wszczynanie przez wnioskodawce postepo-
wania o naruszenie. Zgodnie z Art. 479(113)§ 2. Ustawy ,,Jezeli
sad wezwal do udzielenia informacji przed wszczeciem poste-
powania w sprawie o naruszenie, postepowanie to powinno
by¢ wszczete nie pdzniej niz w terminie miesigca od dnia
wykonania postanowienia o udzieleniu informacji”. Warto w
tym miejscu jednak wskazaé, Ze przepisy Dyrektywy
enforcement nie przewiduja wprost obowigzku wszczecia
postepowania przez osobe, ktéra zwraca sie z wnioskiem o
udzielenie informacji. Dyrektywa wymaga jedynie, aby nakaz
zostal wydany w postepowaniu sgdowym dotyczacym prawa
wlasno$ci intelektualnej. Nie jest wiec oczywiste, jak rozumied
zwigzek pomiedzy postepowaniem inicjowanym przez osobe
domagajacg sie udzielenia informacji i postepowaniem

sgdowym w przedmiocie naruszenia. Literalne brzmienie




przepisu art. 479(113)§ 2 nie pozostawia watpliwosci, ze jesli

sad wezwal do udzielenia informacji przed wszczeciem
postepowania w sprawie o naruszenie, postepowanie to
powinno by¢ wszczete nie pdZniej niz w terminie miesigca od
dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informagji.
Decydujace powinno by¢ jednak w tym przedmiocie
stanowisko sadu, ktéry powinien wyznaczaé obowigzek
wszczecia i poczatek biegu terminu do wniesienia pisma
Wwszczynajacego postepowanie przeciwko naruszajgcemu
wydajac w tym przedmiocie stosowne postanowienie.
Szczegdlnie istotna bedzie wiec odpowiedZ na pytanie, czy w
drodze wykladni funkcjonalnej sad ma mozliwosé, po
rozwazeniu caloksztaltu okoliczno$ci. nie wyznaczy¢ takiego
obowigzku i terminu. Mozna bowiem zalozy¢, ze kazdy
uprawniony, ktéry wykaze okolicznosci naruszenia jego
prawa wystepujac z takim wnioskiem zmierza do przygo-
towania procesu. W mojej ocenie, nie mozna jednak w sposéb
bezwarunkowy przesadzaé, ze udzielone informacje w kazdej
sytuacji bedg wymuszaly wszczecie postepowania. Moze
okazad sig, ze pomimo istnienia okolicznosci wskazujacych na
naruszenie, z udzielonych informacji nie wynikajg nadal dla
uprawnionego podstawy do wywodzenia skutecznie
roszczen. Przykladowo, z udzielonych informacji mozna
dopiero ustalié, ze towary w posiadaniu osoby udzielajgcej
informacji pochodzg z importu réwnolegtego z innego kraju
UE, co usprawiedliwia dalszych ich obrét. Wyréznié nalezy
réwniez, ze co do zasady, informacje, ktdre zostaly udzielone
przez osoby trzecie nie beda réwniez wywolywaly
konieczno$ci dochodzenia roszczen przeciwko tym wtasnie
osobom, poniewaz ich rola w zwigzku z naruszeniem nie

miala gospodarczego znaczenia lub byla ona bagatelna.

Wyrok TK niewatpliwie podkresla nacisk na zabezpieczenie
intereséw 0sdb naruszajacych prawa wlasnosci intelektualnej
lub 0sdb posiadajacych wiedze o naruszeniach. Sankcjg gwa-
rantujgca realizacje takiego obowiazku sg roszczenia o napra-
wienie szkody wyrzadzonej wykonaniem obowiazku udziele-
nia informacji, dochodzone na zasadach ogdlnych. Jezeli
uprawniony nie wnidst pisma wszczynajgcego postepowanie
przeciwko naruszajgcemu w terminie wyznaczonym przez
sad albo pismo wszczynajgce postepowanie zostalo wycofa-
ne, jak réwniez gdy pismo wszczynajgce postepowanie zosta-
to zwrdcone lub odrzucone albo powddztwo badZz wniosek
oddalono lub postepowanie umorzono osobom, ktére udzie-
lity informacji, jak réwniez obowigzanemu przysluguje
roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem
obowigzku udzielenia informacji na zasadach ogélnych. Jezeli
w zwigzku z udzieleniem informacji osoba wykonujaca
obowigzek przekazania informacji nie poniosta Zzadnej
szkody, brak jest uzasadnienia dla zaplaty odszkodowania.
Roszczenie odszkodowawcze wygasa, jezeli nie bedzie
dochodzone w ciggu roku od dnia jego powstania. Przepisy
art. 746 § 1(1) -3 Kpc stosuje sie wéwczas odpowiednio.

Obowigzanemu przysluguje ponadto roszczenie o naprawie-
nie szkody wyrzadzonej wykonaniem obowigzku udzielenia
informacji w przypadku wykorzystania przez uprawnionego
informacji, dla celéw innych niz dochodzenie przez uprawnio-
nego roszczenia. Konsekwencje w postaci roszczen o napra-
wienie szkody w przypadkach naduzycia wnioskéw o udziele-
nie informacji nalezy uznad za zasadne, poniewaz majg one na
celu kontrole sposobu wykorzystywaniem tego srodka praw-
nego niezgodnie z jego celem. Pomocne dla okreslania w ja-
kich sytuacjach wykorzystanie informacji nastepuje w poste-
powaniu o naruszenie praw wlasnodci intelektualnej jest
orzecznictwo TSUE (Por. wyrok z 18 stycznia 2017 r. C-427/15
(New Wave).

Niezaleznie od mozliwosci domagania si¢ odszkodowan
uprawniony ma obowigzek zwrotu kosztéw i wydatkow
celowych poniesionych w zwigzku z udzieleniem informacji,
jezeli z zadaniem takim wystgpi obowigzany lub pozwany
(Por. art. 479(121)). Odpowiednio stosuje sie wéwczas przepis
art. 277 k.p.c .Osoby udzielajgce informacji moga wiec zadaé
zwrotu kosztéw i wydatkéw poniesionych w zwigzku z udzie-
leniem informacji, po przedstawieniu dokumentéw potwier-
dzajgcych faktycznie poniesione wydatki i koszty. Moga to by¢
w szczegdlnosci faktury i rachunki, ale takze obliczenia ponie-
sionych kosztéw pracy i czynnosci zwigzanych bezposrednio z
przygotowaniem materialéw zawierajacych informacje w ra-

mach prowadzonego przedsiebiorstwa.

Regulacja prawa do informacji jest $cisle zwigzana z zapobie-
ganiem naduzyciom zwigzanym z wykorzystaniem informa-
cji, w aspekcie ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa. Wskaza-
ne w nowej regulacji rozwigzanie przenosi ci¢zar ustalenia
chronionej tajemnicy przedsiebiorstwa na sad, ktdry musi po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem i stanowiskiem oséb zobowigza-
nych do udzielenia informacji rozstrzygnaé, jaki jest zakres
udostepnienia wiedzy w celu przygotowania procesu. Rola
sgdu w ramach rozpoznawania wnioskéw o udzielenie
informacji jest wiec decydujaca i ma o wiele dalsze konse-
kwencje. Jezeli sgd uzna, ze zakres wnioskowanych informacji




jest objety w znacznym zakresie tajemnicg przedsiebiorstwa,
nie bedzie mozliwe sformulowanie przez wnioskodawce
roszczen. Udzielenie uprawnionemu dostepu tylko waskiego
zakresu informacji nie powinno wiec przesgdzaé o koniecz-
nosci wszczecia postepowania. Swoiste deficyt informacji,
wynikajacy z potrzeby ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa
powinien by¢ zatem odzwierciedlony w mozliwosci fakulta-
tywnego nakladania obowigzku wnoszenia pisma wszczyna-
jacego postepowanie. Trudno$ci w przedmiocie wyznaczenia
granic ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa potwierdzajg
potrzebe ograniczenia bezwarunkowego obowigzku wnosze-

nia pozwu.

Zasady udzielenia dostepu do informacji bedgcych tajemnicg
przedsiebiorstwa sg zwigzane z szczegolowymi zagadnie-
niami procesowymi. Przed wyznaczeniem posiedzenia prze-
wodniczgcy zarzadza doreczenie odpisu wniosku o udzielenie
informacji obowigzanemu i réwnocze$nie zobowigzuje go do
zlozenia odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie
nie krétszym niz dwa tygodnie. W takim przypadku,
przewodniczacy poucza o ochronie tajemnicy przedsiebior-
stwa oraz prawie odmowy udzielenia informacji. Obowia-

zany nie moze jednak odméwicé udzielenia informacji, z tego

powodu, ze ich udzielenie mogloby narazié¢ jego lub jego
bliskich na dotkliwg i bezposredniag szkode majgtkows.
Nastepnie, jezeli Sad uwzgledni wniosek powinien okresli¢
termin udzielenia informacji, ich rodzaj i zakres, a takze
zasady zapoznania si¢ z nimi przez uprawnionego. Informacji

udziela sie pod rygorem odpowiedzialnosci karne;j.

Postanowienie nakazujace udzielenie informacji podlega
wykonaniu z chwilg jego wydania. Obowigzek udzielenia
informacji podlega wykonaniu w formie pisemnej albo po-
staci elektronicznej. Na postanowienie w przedmiocie udzie-
lenia informacji stuzy zazalenie do sadu drugiej instancji.
Zazalenie obowigzanego w zakresie, w jakim powoluje sie¢ na
prawo odmowy udzielenia informacji lub ochrone tajemnicy
przedsiebiorstwa, sad rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym.
Od uznania sadu zalezy, czy na posiedzeniu wystucha
uprawnionego lub obowigzanego. Jezeli obowigzany
powoluje sie na ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa, sad
moze okresli¢ szczegdlne zasady korzystania i zapoznawania
sie z udzielonymi informacjami oraz moze wprowadzic¢
dodatkowe ograniczenia. Przewodniczacy, na wniosek
uprawnionego, wyznacza posiedzenie niejawne w celu

ustnego wyjasnienia udzielonych informacji.




Pozycja obowigzanego a srodki ulatwiajgce dowodzenie
w postepowaniu w sprawach witasnosé intelektualnej

adw. Beata Matusiewicz-Kulig, Partner

Nowe postepowanie odrebne w sprawach wlasnosci inte-
lektualnej wprowadza trzy $rodki procesowe majace utatwié
dowodzenie naruszenia praw wtasnosci intelektualnej. Tymi
$rodkami sg: zabezpieczenie dowodu, wydanie i wyjawienie
dowodu oraz wezwanie od udzielenia informacji. Instrumen-
ty te majg ulatwié uprawnionemu nie tylko wykazanie naru-
szenia jego praw w procesie, lecz takze zebranie materialéw
dowodowych, i to jeszcze przed wszczeciem postepowania,
pozwalajacych ocenié, czy doszlo do naruszenia i na jakg
skale (zabezpieczenie dowodu i wezwanie do udzielenia
informacji). Oczywiste jest, ze korzystanie przez uprawnione-
go z tych srodkéw prawnych moze automatycznie poprawié
jego pozycje w procesie, a jednoczesnie pogorszy¢ sytuacje
procesowg podmiotu, ktéremu stawia si¢ zarzut naruszenia
lub wobec ktérego stosuje sie $rodek. Dlatego postepowanie
odrebne w sprawach wlasnosci intelektualnej wprowadza
zasade proporcjonalnosci, zgodnie z ktdrg sad, stosujgc jeden
z powotanych wyzej instrumentéw prawnych, ma obowigzek
uwzgledniaé interesy obydwu stron, w tym rdéwniez

pozwanego.

Postepowanie odrebne w sprawach wlasnosci intelektualne;j
stanowi implementacje dyrektywy enforcement[1], ktérej za-
sadniczym celem jest wprowadzenie efektywnej ochrony
praw wlasnosci intelektualnej. Regulacje dyrektywy skupiajg
sie zatem na wprowadzeniu dla uprawnionych odpowied-
nich instrumentéw prawnych, ktére pozwolg skutecznie
chronié ich prawa. Nie mozna jednak zapominaé o drugiej
stronie takiego postepowania, w tym koniecznosci uwzgled-
nienia jej intereséw, zwlaszcza jesli na koricu okaze sie, ze
zarzuty naruszenia byly nieuzasadnione. Majgc powyzsze na
uwadze, warto w zwigzku z tym przyjrzed sie, jak bedzie
wygladala sytuacja podmiotu, ktéremu stawia sie zarzuty
naruszenia  praw wlasnosci intelektualnej lub innego
podmiotu, wobec ktérego bedg zastosowane srodki pomoc-

nicze w postepowaniu odrebnym w sprawach wtiasnosci

intelektualne;j.

Wobec kogo sad ds. wlasnosci intelektualnej

stosuje srodki pomocnicze?

Przepisy postepowania odrebnego w sprawach wlasnosci
intelektualnej postugujg sie w tym zakresie pojeciem obowig-
zanego lub pozwanego. W pierwszej kolejnosci trzeba podkre-
§li¢, ze powolane wyzej instrumenty procesowe mogg by¢
zastosowane zaréwno wobec potencjalnego naruszyciela
(potencjalnego pozwanego lub juz pozwanego), jak i wobec
osoby trzeciej, ktdrej nie stawia sie zarzutu naruszenia praw
wlasnodci intelektualnej. Ta druga sytuacja moze miec miejsce
w przypadku zabezpieczenia dowodu i wezwania do udziele-
nia informacji. Trzeba bedzie jednak wykazad, ze osoba,
wobec ktdrej sktada sie taki wniosek, posiada dany dowdd lub
moze umozliwié jego zabezpieczenie, albo ze posiada zgdane
informacje lub ma do nich dostep. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo trzeba wykazad, ze rozmiar $wiadczonych ustug
lub ilo$¢é posiadanych towardw przez osobe trzecia ,Swiadczy
o faktycznym prowadzeniu przez nig dzialalnosci gospodar-
czej” (art. 479(14) k.p.c.[2]). Zatem osoba trzecia, ktdra jedno-
czednie nie jest naruszajgcym i wobec ktérej nie wykazuje sie
zwigzku wskazanego w art. 479(14) k.p.c., nie moze zostad
zobowigzana do udzielenia informacji, choéby te informacje
posiadatla i miata do nich dostep. Z kolei wydanie i wyjawienie
dowodu moze zosta¢ nakazane tylko wobec pozwanego, co
jest m.in. konsekwencjg faktu, ze sam ten srodek moze byé
stosowany wylgcznie w toku postepowania o naruszenie praw
wlasnosci intelektualnej (a nie przed jego wszczeciem).

Jak moze si¢ bronié¢ obowigzany?

Obowigzany bedzie mial mozliwos¢ wyrazenia swojego sta-
nowiska co do zasadnosci nakazania mu wydania lub wyja-
wienia dowodu albo udzielenia okreslonych informacji.
Przepisy odrebne postepowania w sprawach wlasnosci inte-
lektualnej przewidujg, ze obowigzany/pozwany bedzie miat
co najmniej 14 dni na skorzystanie z tej mozliwosci. Sad jest
zatem zobowigzany, jeszcze przed podjeciem decyzji o zasto-
sowaniu tego $rodka, umozliwié¢ obowigzanemu przedstawie-
nie jego argumentéw co do ewentualnego braku podstaw do
zastosowania wydania dowodu lub wezwania do udzielenia
informacji, jak réwniez zakresu i sposobu ich zastosowania.
Co istotne, sad juz na tym etapie ma obowigzek pouczy¢ druga

strone o ochronie tajemnicy przedsiebiorstwa, aw przypadku

[1] Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej.
[2] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego w brzmieniu obowigzujacym od 1lipca 2020 r.




rozpatrywania $rodka w postaci wezwania do udzielenia
informacji réwniez o prawie odmowy udzielenia informacji
wynikajacym z art. 261 k.p.c. Zastosowanie instytucji odmo-
wy udzielenia informacji w oparciu o art. 261 k.p.c. ma tutaj
jednak ograniczone znaczenie, gdyz obowigzany nie moze
odméwié udzielenia informacji tylko z tego powodu, Ze mo-
globy to narazié¢ obowigzanego lub jego bliskich na dotkliwg i
bezposrednig szkode majatkowy. Moze jednak odméwié
udzielenia takich informacji, jesli mogtoby to narazié¢ obo-
wiazanego lub jego bliskich na odpowiedzialno$¢ karng. W
tym zakresie prawo odmowy udzielenia informacji bedzie
mialo znaczenie zwlaszcza wdweczas, gdy dzialanie obo-
wigzanego moze stanowié¢ jednoczesnie przestepstwo okre-
$lone w przepisach karnych, np. prawa wlasnosci przemysto-
wej czy prawa autorskiego.

W tym miejscu warto podkreslié, ze w przypadku rozpatry-
wania wniosku o zabezpieczenie dowodu powyzsze zasady
nie majg zastosowania. Obowigzany, wobec ktdrego zlozono
wniosek o zabezpieczenie dowodu, nie bedzie mial co do
zasady mozliwosci zajecia stanowiska przed podjeciem przez
sad decyzji o zastosowaniu tego $rodka. Wynika to z istoty tej
instytucji, w ktérej element zaskoczenia, pozwalajgcy osig-

gnaé cel zabezpieczenia dowodu, ma istotne znaczenie.

Co z tajemnicg przedsiebiorstwa

obowigzanego?
Zastosowanie kazdego ze $rodkéw  pomocniczych
obowigzany/pozwany moze kwestionowaé, skladajac

zazalenie. Nowa regulacja do$¢ mocno akcentuje kwestie
uwzgledniania przez sad ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa
podmiotu, wobec ktérego omawiane tutaj instrumenty majg
by¢ stosowane. Niestety brak jednak szczegdtowych prze-
piséw, ktére by wskazywaly, w jaki konkretnie sposéb sad
powinien chronic te tajemnice. Bedzie tu w zwigzku z tym z
pewnoscig miejsce na wypracowanie okreslonych rozwigzani

przez praktyke orzeczniczg.

Obowigzek wzigcia pod uwage przez sad ochrony tajemnicy
przedsiebiorstwa jest widoczny zaréwno na etapie przepiséw
dotyczacych formulowania tresci postanowienia o zastoso-
waniu $rodkéw pomocniczych, jak i na etapie rozstrzygania o
zazaleniu obowigzanego na takie postanowienie. W szczeg6l-
nosci sad pierwszej instancji, wydajgc postanowienie,
powinien obowigzkowo okresli¢ zakres wgladu uprawnione-
go do dowodéw oraz zasady korzystania i zapoznawania sie z
dowodem lub zasady zapoznania si¢ z informacjami. W tym
zakresie sgd ma obowigzek stosowac zasade proporcjonalno-
§ci, co oznacza, Ze juz na etapie podejmowania decyzji o za-
stosowaniu $rodka ma obowigzek wzia¢ pod uwage zaréwno

ochrone tajemnicy przedsigbiorstwa obowigzanego, jak i fakt,

aby srodek ten nie obcigzal nadmiernie obowigzanego. Trzeba
tutaj jednak doda¢, ze zasada proporcjonalnosci powinna sie
przede wszystkim przejawiaé w stosowaniu przez sad $rod-
kéw pomocniczych w sposéb w jak najmniejszym stopniu
wplywajacy na dzialalnos¢ prowadzong przez obowigzanego.
Moga sie jednak zdarzyé wyjatkowe sytuacje, gdy zastoso-
wanie powyzszej zasady doprowadzi do oddalenia przez sad
wniosku o zastosowanie srodkéw pomocniczych z uwagi na
ochrone intereséw obowigzanego, pomimo stwierdzenia
formalnych podstaw do zastosowania s$rodkéw pomocni-
czych. Moze mieé to miejsce wlasnie wéwczas, gdy zajdzie
szczegdlna konieczno$¢ ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa

obowigzanego.

Tajemnica przedsiebiorstwa obowigzanego najczesciej bedzie

stanowic¢ przyczyne ograniczenia uprawnionemu dostepu do
zabezpieczonych dowoddéw i korzystania z nich oraz dostgpu
do udzielonych informacji. Wydaje sieg, ze aspekt zwigzany z
ochrong tajemnicy przedsiebiorstwa obowigzanego bedzie
miatl najwieksze znaczenie przy stosowaniu srodka w postaci
wezwania do udzielenia informacji. W przypadku $rodkéw
odnoszgcych sie do zabezpieczenia dowoddéw kwestia tajem-
nicy przedsiebiorstwa obowigzanego moze mieé znaczenie dla
omawianych tutaj ograniczen, gdy zabezpieczany dowdd
bedzie jednoczes$nie nosnikiem informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa. W takim wypadku sgd powinien
okredli¢ zasady zapoznawania si¢ z dowodem w sposéb, ktéry
wyklucza lub co najmniej zmniejsza ryzyko ujawnienia
chronionej tajemnicy obowigzanego. Z uwagi na ochrone ta-
jemnicy przedsiebiorstwa obowigzanego sad moze réwniez
ograniczy¢ dostep uprawnionego do zabezpieczonych
dowoddw. Wydaje sie, ze takie ograniczenia w sytuacji wyma-
gajacej szczegdlnej ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa moga
nawet przybraé postaé¢ braku bezposredniego dostepu
uprawnionego do zabezpieczonego $rodka, a przyznanie tego
dostepu np. tylko bieglemu. Ochrona tajemnicy przedsie-
biorstwa obowigzanego moze przejawiad sie réwniez w tym,
ze sad przed udostepnieniem dowodu uprawnionemu dokona
ingerencji np. w tres$¢ zabezpieczonego dokumentu i unie-
mozliwi uprawnionemu zapoznanie sie z fragmentami, ktére

stanowig prawnie chronione informacje obowigzanego, a nie




majg znaczenia dla sprawy. Podobnie sgd moze nakaza¢ sko-

piowanie lub utrwalenie srodka dowodowego, ktdéry zawiera
informacje chronione obowigzanego, tylko w czesci majgcego
znaczenie dla stawianych zarzutéw naruszenia prawa wila-
snosci intelektualnej. W kazdym wypadku sad powinien braé
pod uwage relacje pomiedzy uprawnionym a obowigzanym
(zwlaszcza jesli ten ostatni jest potencjalnym pozwanym), w
szczegdlnosci to, czy strony s3 rzeczywistymi lub potencjal-
nymi konkurentami rynkowymi. Wazne jest réwniez
uwzglednienie znaczenia dla obowigzanego tajemnicy jego
przedsiebiorstwa, ktéra moze zostaé ujawniona na skutek
zastosowania $rodka pomocniczego, a takze konsekwencji,
jakie moga wynikac z udostepnienia tych informacji upraw-
nionemu, np. czy dzieki dostepowi do tych informacji uzyska
on przewage w rywalizacji rynkowej z obowigzanym.

W sytuacji gdy obowigzany uwaza, ze sad nie uwzglednil
wystarczajgco aspektu ochrony tajemnicy jego przedsiebior-
stwa, moze powolywad si¢ na ten argument w zazaleniu.
W takim wypadku obowigzany powinien wykazaé, ze
zapozna-nie si¢ przez uprawnionego z zabezpieczonym lub
wydanym dowodem, badZ tez wyjawionymi informacjami,
bedzie godzi¢é w ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa
obowigzanego. Bedzie to wymagad co najmniej uprawdo-
podobnienia na etapie zazalenia (ewentualnie odpowiedzi
na wniosek o zastosowanie srodka pomocniczego), ze dowo-
dy lub informacje objete postanowieniem sgdu (a wczesniej
wnioskiem) stanowig tajemnice przedsiebiorstwa obowigza-
nego w rozumieniu art. 11 ust. 2 u.z.n.k.[3], badZ tez sa w
jakims$ zakresie jej no$nikami. Obowigzany powinien réwniez
uprawdopodobnié, ze udostepnienie lub ujawnienie tych
dowodéw lub informacji uprawnionemu bedzie godzié
nadmiernie w te tajemnice, tj. w sposéb niewspdSimierny do
celu stosowania tego $rodka, i jednoczesnie powodowad
niepowetowang szkode po stronie obowigzanego.

Obowigzany moze zatem doprowadzi¢ na etapie rozpoznania
zazalenia na postanowienie sagdu drugiej instancji, powotujac
sie na ochrone tajemnicy przedsigbiorstwa, do okreslenia
przez sad odrebnych zasad korzystania i zapoznawania sig
z dowodem lub zapoznania si¢ z informacjami, a nawet
wprowadzenia dodatkowych ograniczen w tym zakresie.
Mowa tu oczywiscie o ograniczeniach dotyczacych zapozna-

nia sie z dowodami lub informacjami przez uprawnionego.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dowodéw obowigzanego nie dostanie

uprawniony do czasu rozstrzygniecia zazalenia

Ochronie interes6w obowigzanego ma réwniez stuzyé majaca
zastosowanie w wypadku zabezpieczenia dowoddéw zasada,
zgodnie z ktérg uprawniony nie bierze udzialu w wykonaniu
postanowienia o zabezpieczeniu dowoddw oraz nie ma prawa
wgladu do zabezpieczonych dowodéw do czasu uprawomoc-
nienia si¢ tego postanowienia. Regulacja taka ma z jednej
strony umozliwic szybkie dzialanie w interesie uprawnionego
(postanowienie o zabezpieczeniu dowodu jest bowiem
natychmiast wykonalne). Z drugiej natomiast strony zabez-
piecza interes obowigzanego w sytuacji, gdy na skutek jego
zazalenia sad drugiej instancji oddali wniosek o zabezpie-
czenie dowodu lub istotnie ograniczy jego zakres. Chodzi tu w
szczegdlnosci o wyeliminowanie ryzyka zapoznania sie przez
uprawnionego z dowodami po wydaniu postanowienia przez
sad pierwszej instancji, w sytuacji gdy ostatecznie wniosek nie
zostanie uwzgledniony. Powyzsza zasade nalezy ocenid
pozytywnie, gdyz konsekwencje uzyskania przez uprawnio-
nego wiedzy wynikajgcej z zabezpieczanego dowodu w wiek-
szosci przypadkéw beda nieodwracalne. Analogicznej insty-
tucji nie przewidziano niestety w przypadku srodka w postaci
wydania i wyjawienia dowodu. Powdd od razu ma uzyskaé
dostep do wydobytych w ten sposéb dokumentéw i innych
dowodéw — niezaleznie od tego, czy postanowienie sadu
pierwszej instancji, nakazujace wydanie dowoddw, zostanie
utrzymane w postepowaniu zazaleniowym. Podobnie w przy-
padku uwzglednienia wniosku o udzielenie informacji upraw-
niony bedzie mdgl mie¢ dostep do udzielonych informacji
réwniez przed uprawomocnieniem si¢ postanowienia zobo-
wigzujacego do ich przedstawienia. Jednak w przypadku tego
$rodka brak wylaczenia udzialu uprawnionego do czasu upra-
womocnienia si¢ postanowienia bedzie mial mniejsze zna-
czenie z punktu widzenia intereséw obowigzanego. Proces
udzielenia informacji zazwyczaj bedzie trwal dluzej niz wyko-
nanie zabezpieczenia dowoddw. Biorgc jednoczesnie pod
uwage fakt, ze postanowienie o udzieleniu informacji bedzie
podlegad egzekucji sgdowej, uprawniony czesto nie uzyska
zadanych informacji przed uprawomocnieniem sie¢ posta-

nowienia zobowigzujacego do ich udzielenia.

Obowiazany moze zadaé wstrzymania
wykonania postanowienia

Obowigzany bedzie mdgl réwniez podejmowaé dzialania
nakierowane na wstrzymanie wykonania postanowienia sgdu
pierwszej instancji o zastosowaniu $rodkéw pomocniczych.
Majac na uwadze fakt, ze postanowienia te sg zaskarzalne
zazaleniem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na podstawie
ogdblnych przepiséw k.p.c. (art. 396 k.p.c.) obowigzany zlozyt
wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu




rozpatrzenia zazalenia przez sad drugiej instancji. Trzeba
jednak pamietaé, ze z uwagi na moment doreczenia takiego
postanowienia obowigzanemu w przypadku zabezpieczenia
dowoddéw sad czesto nie rozpatrzy wniosku o wstrzymanie
przed wykonaniem postanowienia sagdu pierwszej instancji
przez komornika. Instytucja wstrzymania wykonania moze
mie¢ wigksze znaczenie w razie kwestionowania postano-
wienl wzywajacych do udzielenia informacji.

W]

3

Obowiazany bedzie mégl wnioskowac o zmiang
lub uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu

dowodu lub udzieleniu informacji

Pozwany lub obowigzany (ktéry nie jest pozwanym, ale
wobec niego zastosowano srodek) w sytuacji, gdy zmienig sie
okolicznosci sprawy (odpadnag lub zmienig sie przyczyny
zastosowania $rodka), moze réwniez po uprawomocnieniu
sie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu lub wezwaniu
do udzielenia informacji zgdac¢ zmiany lub uchylenia takiego
postanowienia. Przepisy postepowania odrebnego w spra-
wach wlasnosci intelektualnej odsytajg w tym zakresie do
art. 742 k.p.c. Niestety ponownie instytucji tej nie przewi-
dziano w przypadku postanowienia o wydaniu lub wyjawie-
niu dowoddéw. W konsekwencji pozwany bedzie mdgt wnie$é
o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu i odzy-
skaé¢ np. odebrany towar w przypadku uwzglednienia
wniosku. Pozwany nie bedzie mdgl jednak zlozy¢ takiego
wniosku, jesli odebranie mu towaru nastgpilo w wykonaniu
postanowienia o wydaniu lub wyjawieniu dowodu. To, jak sie
wydaje,
negatywnie. Trudno bowiem zrozumied, co przemawialo za

przeoczenie  ustawodawcy, nalezy  ocenié
takim zréznicowaniem sytuacji pozwanego w przypadku

wydania dowodu i w przypadku zabezpieczenia dowodu.

Obowiazany bedzie mial prawo

do odszkodowania

Obowigzany/pozwany moze réwniez zadaé odszkodowania
w sytuacji, gdy okaze sie, ze zastosowanie wobec niego
jednego ze srodkéw pomocniczych w postaci zabezpieczenia
dowodu lub udzielenia informacji okazalo sie niezasadne lub
bezprzedmiotowe. Moze to mie¢ miejsce, gdy ostatecznie sad
drugiej instancji oddali wniosek o zabezpieczenie dowodu
lub wniosek o udzielenie informacji. Podobnie w sytuacji, gdy

uprawniony ostatecznie przegra sprawe lub pozew zostanie

odrzucony, zwrdcony, cofniety, a postepowanie umorzone. W

kazdym z tych wypadkéw postanowienie o zastosowaniu
$rodka pomocniczego upada, a obowigzany moze zadad na-
prawienia szkody, jaka ponidst na skutek wykonania tych
postanowien. Prawo takie przystuguje zaréwno pozwanemu,
jaki osobie trzeciej, wobec ktérej zastosowano $rodek. Chodzi
tu w szczegdlnosci o szkode poniesiong z powodu wykonania
postanowienia o zabezpieczeniu dowodu (np. wskutek ode-
brania maszyny produkcyjnej, odebrania towaréw celem za-
bezpieczenia na potrzeby przeprowadzenia dowodu w proce-
sie) albo na skutek udostepnienia informacji wynikajacych z
zobowigzania sgdu.

Przepisy odrebne postgpowania w sprawach wtasnosci inte-
lektualnej dajg obowigzanemu mozliwos$¢ zgdania odszkodo-
wania za szkode poniesiong jedynie w wykonaniu postano-
wienl o zabezpieczeniu dowodu i wezwaniu do udzielenia in-
formacji. Jesli sad zastosowal w trakcie procesu $rodek w po-
staci wydania lub wyjawienia dowodu, pozwany nie bedzie
mial mozliwo$ci w analogicznych sytuacjach dochodzenia od
uprawnionego odszkodowania. Z niezrozumialych wzgledéw
nie przewidziano takiej regulacji odnosnie do wykonania wy-
dania dowoddéw. Powyzsze nalezy oceni¢ negatywnie, wska-
zujagc na brak odpowiedniego zabezpieczenia intereséw
pozwanego, wobec ktérego =zostanie wykonane takie
postanowienie.

Mozliwo$¢é dochodzenia przez obowigzanego odszkodowania
za szkode powstalg w wyniku wykonania postanowieri o za-
bezpieczeniu dowoddéw lub udzieleniu informacji bedzie
dotyczy¢ réwniez sytuacji, gdy uprawniony — korzystajac z
ulatwiert dowodowych przed wszczeciem postepowania — nie
whniesie nastepnie pozwu w terminie wyznaczonym przez sgd.
Zapewnienie obowigzanemu mozliwosci zgdania odszkodo-
wania w takim wypadku stanowi realizacje postulatéw wska-
zujacych na koniecznosé powigzania stosowania powyzszych
$rodkéw z postepowaniem w sprawie o naruszenie. Zasada ta
ma w zalozeniu z jednej strony zmobilizowadé uprawnionego
do przemyslanego korzystania z instrumentéw ulatwiajacych
dowodzenie naruszenia, z drugiej natomiast zminimalizowad
ryzyko uzywania srodkéw pomocniczych w celu niezwigzane-
go z ochrong praw wlasnosci intelektualnej pozyskiwania
informacji o dziatalnosci konkurencji.

Powyzsza odpowiedzialno$é¢ bedzie odpowiedzialnoscig na
zasadzie ryzyka i nie bedzie zalezna od winy uprawnionego.
Regulacja postepowania odrebnego w sprawach wiasnosci
intelektualnej w tym zakresie odsyla do przepiséw
art. 746 k.p.c., a zatem regulacji dotyczacej analogicznej odpo-
wiedzialnosci w wypadku szkody wywolanej wykonaniem
postanowienia o zabezpieczeniu roszczer. Obowigzany ma

rok na dochodzenie tego odszkodowania, liczony od momen-

tu powstania roszczenia.




Niezaleznie od ostatecznego wyniku sprawy obowigzany

bedzie mdgl zadaé réwniez odszkodowania w wypadku
wykorzystania przez uprawnionego informacji udostepnio-
nych przez obowigzanego dla celéw innych niz dochodzenie
przez uprawnionego roszczenia. Regulacja ta ma uchronic
obowigzanego przed bezzasadnym wykorzystywaniem
udzielonych przez niego informacji na cele inne niz
dowodzenie roszczeri uprawnionego w sprawie o naruszenie.
Takim celem moze by¢ np. wykorzystanie przez uprawnio-
nego przekazanych informacji o skali naruszenia dla polep-
szenia jego pozycji w ramach rywalizacji rynkowej z obowig-
zanym (lub innym podmiotem). Warto w tym miejscu pod-
kreslié, ze odpowiedzialno$é odszkodowawcza uprawnio-
nego powstanie wowczas, gdy wykorzysta on na cele inne niz
dochodzenie praw wlasnosci intelektualnej jakakolwiek
informacje przekazang mu przez obowigzanego w wyniku
wykonania postanowienia sagdu (oczywiscie jesli wywota to
szkode u obowigzanego). Dotyczy to réwniez informacji
innych niz stanowigce prawnie chronione tajemnice przed-
siebiorstwa. W tym ostatnim przypadku pamietad tez nalezy,
ze udzielenie informacji w wyniku zastosowania sie do
postanowienia sgdu nie bedzie powodowad ustania ochrony
tych informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa. Dlatego tez
w kazdym wypadku, gdy uprawniony wykorzysta informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa na cele inne niz
ochrona praw wiasnosci intelektualnej, jego dzialania bede
réwniez bezprawne na gruncie u.z.n.k. i mogg stanowié czyn
nieuczciwej konkurencji uruchamiajgcy na rzecz obowig-
zanego dodatkowo srodki wskazane w tej ustawie.

Nalezy tez pamietad, ze obowigzany bedzie mial prawo zglo-
si¢ wobec uprawnionego zadanie o zwrot poniesionych kosz-
téw i wydatkéw w zwigzku z udzieleniem informacji. Zazwy-
czaj beda to koszty zwigzane z przygotowaniem i zebraniem
informacji, do ktérych udostepnienia zostal on zobowigzany.

W jakich przypadkach kaucja dla
obowigzanego?

Na koniec warto réwniez wspomnieé¢ o mozliwosci uzalez-
nienia wykonania postanowienia o zabezpieczeniu dowodu
oraz postanowienia o wezwaniu do udzielenia informacji od
zlozenia przez uprawnionego kaucji. Ustawodawca ponownie
nie przewidzial zastosowania instytucji kaucji w wyzej wy-
mienionym zakresie w przypadku wydania i wyjawienia do-
wodu, co nalezy oceniaé negatywnie. W sytuacji gdy bedzie-
my mie¢ do czynienia z wezwaniem do udzielenia informacji,
obowigzany ma szanse zlozy¢ wniosek o zastosowanie kaucji
jeszcze na etapie poprzedzajacym decyzje sadu o zastoso-
waniu tego srodka. Moze to uczyni¢ w odpowiedzi na wnio-
sek o udzieleniu informacji, ktérej zlozenie sagd ma obowigzek
zarzadzié. Nieco inaczej sytuacja w przypadku zabezpieczenia
dowoddw. Tutaj sad pierwsze instancji podejmuje decyzje

bez udzialu obowigzanego, a zatem zastosowanie kaucji moze
mied miejsce tylko wtedy, gdy sad samodzielnie uzna to za
zasadne. W przypadku obydwu $rodkéw wykonanie postano-
wienia moze zosta¢ natomiast uzaleznione od zlozenia kaucji
na etapie rozpoznania zazalenia obowigzanego przez sad

drugiej instancji.

Jesli sad zastosuje instytucje kaucji, obowigzany bedzie mial
pierwszenistwo w zaspokojeniu swoich roszczen odszkodo-
wawczych z tej kaucji.

Podsumowanie

Podsumowujac, postepowanie odrebne w sprawach wlasno-
$ci intelektualnej daje podmiotowi, wobec ktérego majg byé
stosowane §rodki pomocnicze (ulatwiajace dowodzenie
naruszeri), pewne mozliwosci pozwalajace uwzglednié réw-
niez jego interesy. Chodzi tu zwtaszcza o ochrone tajemnicy
przedsiebiorstwa obowigzanego oraz zminimalizowanie
ryzyka naduzywania srodkéw pomocniczych przez uprawnio-
nych, w tym wykorzystywania tych srodkéw do celéw innych
niz zwigzane z uzyskaniem ochrony prawa wlasnosci inte-
lektualnej. Regulacje te nie sg oceniane jako idealne, dlatego
rolg praktyki bedzie dopracowanie zasad w tym zakresie. W
odniesieniu do wydania i wyjawienia dowodéw ochrone
pozwanego nalezy jednak uznad za niewystarczajacg i postu-
lowad wprowadzenie réwniez w tym przypadku przynajmniej
czesci rozwigzan chronigcych interesy pozwanego lub
obowigzanego, ktdre zastosowano do pozostalych srodkéw.
Postepowanie odrebne w sprawach wlasnosci intelektualnej
przyznaje istotng role sagdowi ds. wiasnosci intelektualnej w
zakresie uwzglednienia intereséw obowigzanego przy stoso-
waniu $rodkéw pomocniczych, do czego zobowigzuje sad
zasada proporcjonalnosci. Pozostaje teraz uwaznie obserwo-
wacé praktyke saddéw, jaka wyksztalci sie w tym zakresie,
pamietajac, ze duza role moga tu odegrad takze stanowiska
praktykéw prawa, prezentowane w trakcie postepowania
przed sgdami wlasnosci intelektualne;j.




Zabezpieczenie sSrodka dowodowego

r.pr. Katarzyna Kosiba-Etuczak

Nowe postepowanie w sprawach wlasnosci intelektualnej
wprowadzi szczegdlne gwarancje prawnodowodowe. Zaréw-
no Prawo wiasnosci przemystowej[1] (dalej: p.w.p.), jakipra-
wo autorskie[2] (dalej: u.p.a.p.p.) zna instytucje prawne, za
pomocg ktdrych uprawniony moze pozyskaé dowody i infor-
macje o tym, czy doszto do naruszenia, a jezeli tak, to w jakim
wymiarze, niemniej jednak zauwazona zostala koniecznosé
wprowadzenia bardziej szczegdtowej regulacji. Jedng z wpro-
wadzanych instytucji jest zabezpieczenie srodka dowodowe-
go. Stanowi ono implementacje art. 7 dyrektywy nr 2004/48
o egzekwowaniu praw wlasnosci intelektualnej[3] i bedzie
uregulowane w przepisach art. 479(96)-479(105) Kodeksu
postepowania cywilnego[4] (dalej: k.p.c.).

Zakres i cel instytucji zabezpieczenia srodka

dowodowego

Zabezpieczenie $rodka dowodowego bedzie nowym $rod-
kiem procesowym i bedzie dotyczylo srodkéw dowodowych
rzeczowych. Dotychczasowa regulacja zawarta w art. 286(1)
p-w.p. oraz w art. 80 u.p.a.p.p. nie byla tak bardzo
szczegGlowa. Zabezpieczenie srodka dowodowego bedzie
mialo zastosowanie we wszystkich sprawach wlasnosci inte-
lektualnej, ktére okresla art. 479(89) k.p.c., zatem nie tylko
do spraw dotyczgcych praw autorskich, czy tez praw wlas-
nosci przemystowej, ale takze spraw m.in. o zapobieganie i
zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochrone débr osobis-
tych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra
osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji
przedsiebiorcy, towaréw lub ustug oraz o ochrone débr
osobistych w zwigzku z dzialalnoscig naukows lub wynalaz-
czg. Co wiecej, zabezpieczenie $rodka dowodowego znajdzie
zastosowanie nie tylko w przypadkach, kiedy dochodzi do

naruszenia.

Uregulowanie zabezpieczenia srodka dowodowego w k.p.c. w
postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej ma lepiej
zagwarantowadé cel zabezpieczenia $rodka dowodowego.
Zabezpieczenie srodka dowodowego ma natomiast istotnie
odmienny zakres i cel od zabezpieczenia dowodu uregulo-
wanego W postepowaniu cywilnym w art. 310-315 k.p.c.
Celem zabezpieczenia dowodu jest jego przeprowadzenie w
sytuacjach, gdy istnieje obawa, zZe stanie si¢ to niewykonalne

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowe;.

[2] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
[3] Dyrektywa 2004/48 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualne;j.
[4]Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego.

lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi
potrzeba stwierdzenia istniejgcego stanu rzeczy. W przypadku
zadania zabezpieczenia dowodu strona, co do zasady, zna
okolicznosci faktyczne, ktdre majg zosta¢ wykazane
dowodem.

Nowej instytucji przy$wiecaja dwa gléwne cele: cel wydo-

bywczy oraz cel zachowawczy. Dokonujgc zabezpieczenia
$rodka dowodowego, dochodzi przede wszystkim do fizyczne-
go pozyskania przedmiotu dowodu, z ktérego pdzZniej ten
dowdd zostanie przeprowadzony. Zabezpieczenie s$rodka
dowodowego ma zatem na celu: po pierwsze, pozyskanie
informacji dotyczacych naruszed w sprawach, a po drugie,
pozyskanie materialu, za pomocg ktérego dowdd bedzie
przeprowadzony. W przypadku zadania zabezpieczenia srod-
ka dowodowego strona nie musi znaé okolicznosci faktycz-
nych w takim zakresie, w jakim nalezy je wskazaé w poste-
powaniu, a $rodek ma stluzy¢ m.in. dokonaniu takich ustalen.
Pozyskanie informacji dotyczacych naruszen w sprawach
wlasnosci intelektualnej jest wspdlnym celem, ktéry przy-
$wieca takze pozostalym srodkom procesowym wprowadza-
nym przez nowelizacje: wyjawieniu lub wydaniu $rodka
dowodowego (art. 479(106)-479(111) k.p.c.) oraz wezwaniu
do udzielania informagji (art. 479(112)—479(121) k.p.c.). Wybér
odpowiedniego srodka nalezy dostosowaé do rodzaju
dochodzonych roszczen czy tez okolicznosci sprawy.




Odmienny charakter zabezpieczenia $rodka dowodowego od

zabezpieczenia dowoddéw wynika takze z tego, Ze nowa
instytucja bedzie podlegala przymusowemu wykonaniu, co
ma sprawié, ze bedzie bardziej skuteczna. Stosujac zabez-
pieczenie $rodka dowodowego, sad ma uwzgledniaé interesy
stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta
ochrone prawng, a obowigzanego lub pozwanego nie obcig-
zaé ponad potrzebe, majac na uwadze obcigzenia obowigza-
nego lub pozwanego, jakie wynikalyby z zastosowanych
$rodkéw, oraz ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa. W przy-
padku stosowania $rodkéw tymczasowych zostala dostrzezo-
na koniecznos$¢ ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa. Czesto
bowiem spory w sprawach wtasnosci intelektualnej toczg sie
miedzy konkurentami. W takich przypadkach istotne znacze-
nie ma odpowiednie zabezpieczenie pozyskiwanych informa-
cji. Ponadto sad, wydajac postanowienie o zabezpieczeniu
$rodka dowodowego, winien kierowa¢ si¢ zasadg proporcjo-
nalno$ci i mied przy tym na uwadze, ze taki $rodek ma by¢
przede wszystkim skuteczny, a uprawnienie przyznane na

jego gruncie nie moze by¢iluzoryczne.

Do zabezpieczenia srodka dowodowego bedzie moglo dojsc
zaréwno w toku postepowania, jak i przed jego wszczeciem.
Granicznym momentem jest zamkniecie rozprawy w pierw-
szej instancji. Jest to istotne zawezenie, majac na uwadze
mozliwosé przeprowadzenia postepowania dowodowego
réwniez przez sad drugiej instancji (por. art. 381 k.p.c., art.
382 k.p.c.). Uprawniony przed wszczeciem postepowania
bedzie mdgt zatem pozyskaé dostep do informacji doty-
czacych naruszen praw, aby nastepnie na podstawie tych
informacji zlozy¢ pozew. Udzielajgc zabezpieczenia $rodka
dowodowego przed wszczeciem postepowania, sagd wyznacza
termin, w ktérym pozew powinien byé wniesiony pod rygo-
rem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie moze by¢ krétszy
niz dwa tygodnie ani dluzszy niz miesigc i bedzie liczony od
dnia uprawomocnienia si¢ postanowienia o zabezpieczeniu
$rodka dowodowego. Niestety sam fakt uprawomocnienia sie
postanowienia o zabezpieczeniu srodka dowodowego moze
nie by¢ réwnoznaczny z wykonaniem tego postanowienia.
Taka regulacja stwarza istotne ryzyko upadku zabezpiecze-
nia, zanim uprawniony uzyska mozliwo$¢ zapoznania sie ze
$rodkami dowodowymi, a zatem zanim zostanie spelniony
cel tego $rodka, jakim jest pozyskanie informacji potrzebnych
do zlozenia pozwu w sprawie wlasnodci intelektualne;.
Uprawniony — takze w toku trwajgcego postepowania w
pierwszej instancji, wszczetego w oparciu o informacje, ktére
powdd posiadal juz wczesniej — bedzie mdgl zadaé
zabezpieczenia srodka dowodowego. Zabezpieczenie $rodka
dowodowego znajdzie zastosowanie zaréwno w stosunku do
pozwanego (przyszlego pozwanego), jak do i osoby trzeciej,
ktéra wiada tym srodkiem dowodowym lub ktéra moze
umozliwié jego zabezpieczenie.

Uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu

srodka dowodowego

Z uwagi na to, ze zabezpieczenie srodka dowodowego jest
bezposrednio zwigzane z roszczeniem uprawnionego i stano-
wi pomocniczy $rodek procesowy, aby zostat on uwzglednio-
ny przez sad, uprawniony musi uprawdopodobnid roszczenie
oraz interes prawny. Przepis art. 479(98) § 2 k.p.c. definiuje
pojecie interesu prawnego, wskazujac, ze ,interes prawny w
zabezpieczeniu srodka dowodowego istnieje, gdy brak zada-
nego zabezpieczenia uniemozliwia lub powaznie utrudnia
przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktéw, jak réwniez,
gdy zachodzi ryzyko zniszczenia $rodka dowodowego lub
opdznienie w uzyskaniu srodka dowodowego moze uniemoz-
liwi¢ lub powaznie utrudnié osiggniecie celu postepowania
dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba
stwierdzenia istniejgcego stanu rzeczy”’. We wniosku upraw-
niony musi okreslié srodek dowodowy, ktérego zabezpie-
czenia sie domaga, oraz wskazad sposdb zabezpieczenia. Gdy
wniosek jest sktadany przed zlozeniem pozwu, nalezy takze

zwiezle przedstawié przedmiot sprawy.

Whniosek o zabezpieczenie srodka dowodowego powinien zo-
stac rozpoznany bezzwlocznie, najpdzniej w terminie tygod-
nia od jego wplywu do sadu. O zabezpieczeniu $rodka dowo-
dowego sad orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie
z oczywistych wzgledéw dorecza sie jedynie uprawnionemu.
Obowigzanemu oraz pozwanemu zostanie ono doreczone
przez podmiot wykonujacy postanowienie réwnoczesnie z
przystgpieniem do wykonania postanowienia. Sagd ma obo-

wigzek pouczy¢ o ochronie tajemnicy przedsiebiorstwa.

Obowigzany nie zostaje pozbawiony prawa do bycia wystu-
chanym ani do obrony. Postanowienie w przedmiocie zabez-
pieczenia srodka dowodowego jest zaskarzalne zazaleniem.
Odmiennie niz w postepowaniu zabezpieczajacym zazalenie
przystuguje do sadu drugiej instancji, a wiec jest $rodkiem
dewolutywnym. Zazalenie powinno zosta¢ rozpoznane
bezzwlocznie, nie péZniej niz w terminie miesigca od jego
wplywu. Jezeli obowigzany lub pozwany powolajg sie na
tajemnice przedsiebiorstwa w takim zazaleniu, w tym zakre-

sie zostanie ono rozpoznane na posiedzeniu niejawnym. Nie

zostalo przewidziane obligatoryjne wystuchanie stron.




Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu
srodka dowodowego

Postanowienie jest natychmiast wykonalne, a klauzula wyko-
nalno$ci jest mu nadawana z urzedu. Sposdb zabezpieczenia
zostaje okreslony przez sad. Przepisy wskazuja, ze zabez-
pieczenie moze zostac¢ dokonane poprzez odebranie towaréw,
materialéw, narzedzi uzytych do produkgcji lub dystrybucji,
dokumentdéw, jak réwniez sporzgdzenie szczegélowego opisu
tych przedmiotéw polaczone, w razie koniecznosci, z pobra-

niem ich prébek. Katalog ten nie jest wyczerpujacy.

Organem wykonujacym postanowienie o zabezpieczeniu
$rodka dowodowego co do zasady bedzie komornik.
Komornik nie bedzie dokonywat zajecia przedmiotu dowodu,
ale bedzie go odbieral i skladal w sadzie. Komornik ma
uprawnienie do stosowania $rodkéw przymusu, takich jak
np. otwarcie mieszkania czy innych pomieszczeni. W przy-
padku orzeczenia sposobu zabezpieczenia srodka dowodo-
wego w postaci sporzadzenia szczegotowego opisu komornik
bedzie sporzgdzal protokdt. Na wniosek uprawnionego, obo-
wigzanego lub pozwanego sad moze wezwad bieglego, aby
wziagl udzial w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu
$rodka dowodowego. Rola bieglego moze polega¢ np. na
wydaniu opinii dotyczgcej przedmiotu zabezpieczenia.

Komornik dokonuje czynnos$ci majacych na celu wykonanie
postanowienia o zabezpieczeniu $rodka dowodowego bez
udzialu uprawnionego. Taka regulacja stanowi znaczgce
odstepstwo od dotychczasowych zasad obowigzujgcych w
postepowaniu zabezpieczajacym czy egzekucyjnym, w kté-
rych uprawniony (wierzyciel) ma prawo udzialu we wszyst-
kich czynnosciach. Odestanie z art. 479(103) k.p.c. do art. 743
k.p.c. wskazuje na stosowanie przepiséw o postepowaniu
egzekucyjnym,
(uprawnionego) w postepowaniu, w tym np. w odebraniu

gwarantujagcych  udzial =~ wierzyciela
rzeczy przez komornika (art. 1044 k.p.c.). Nowa regulacja
stanowi bardzo istotne ograniczenie udzialu uprawnionego

W postepowaniu.

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu $rodka dowo-
dowego sad moze uzaleznié od ztozenia przez uprawnionego

kaucji na zabezpieczenie roszczen obowigzanego lub pozwa-

nego, powstalych w wyniku wykonania tego postanowienia. Z
kaucji tej przysluguje obowigzanemu lub pozwanemu
pierwszenistwo zaspokojenia przed innymi nalezno$ciami

zaraz po kosztach egzekucyjnych.

Zapoznanie si¢ ze sSrodkiem dowodowym

W postanowieniu obligatoryjnie majg zostaé¢ okreslone:
zakres wgladu uprawnionego do zabezpieczonego $rodka
dowodowego oraz zasady korzystania i zapoznawania si¢ z
nim. Sgd moze ograniczyé, a nawet wylaczy¢é mozliwosdé
kopiowania czy innego utrwalania tego $rodka. Moze to
stanowic istotne ograniczenie dysponowania srodkiem przez
uprawnionego, ktéry uzyskuje dostep do srodka dowodowego
dopiero po uprawomocnieniu sie postanowienia sgdu.
Odebrane przedmioty ani protokét zlozone w sadzie przez
komornika nie podlegaja wlaczeniu do akt do dnia
uprawomocnienia si¢ postanowienia o zabezpieczeniu $rodka
dowodowego. Ma to na celu m.in. zminimalizowanie ryzyka

ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa.

Zabezpieczenie $rodka dowodowego upada po prawomoc-
nym oddaleniu wniosku. Srodki dowodowe objete postano-
wieniem zgromadzone w sadzie mogg zosta¢ odebrane na
podstawie wydanego na wniosek postanowienia stwierdza-
jacego upadek zabezpieczenia.

Podsumowanie

Wprowadzanie Ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie
ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektdrych
ustaw nowych srodkéw procesowych, w tym zabezpieczenia
$rodka dowodowego, ma na celu przede wszystkim pozy-
skanie informacji dotyczacych naruszent w sprawach wtasno-
$ci intelektualnej. Umieszczenie tego uregulowania w
Kodeksie postepowania cywilnego — w przepisach dotycza-
cych postepowania w sprawach wtasnosci intelektualnej — ma
lepiej zagwarantowad cel zabezpieczenia srodka dowodowe-
go. Praktyka stosowania tych przepiséw pokaze, czy nowa
regulacja okaze si¢ skuteczna dla osiggniecia dedykowanego
jej celu.
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Rozszerzenie powdédztwa w postepowaniu w sprawach
witasnosci intelektualnej z uwzglednieniem regulacji
odrebnego postepowania gospodarczego

adw. Malgorzata Kutaj

Wraz z nowelizacjg z dnia 13 lutego 2020 r. Kodeksu poste-
powania cywilnego (k.p.c.)[1] i wprowadzeniem kolejnego
postepowania odrebnego, tym razem wlasciwego dla spraw
wlasnodci intelektualnej, ustawodawca ustanowil szereg
przepiséw mozliwych, czy tez koniecznych do zastosowania,
jedynie w zakresie tych szczegdlnych rodzajowo spraw.

Jednoczesnie w razie spelnienia ustawowych przestanek
mozliwe jest prowadzenie postepowania w sprawach wta-
snosci intelektualnej takze z uwzglednieniem przepiséw
dotyczacych postepowania w sprawach gospodarczych.
Warto w tym kontekscie nadmienié, ze sprawy dotyczgce
wlasnosci intelektualnej moga by¢ rozpoznawane w trybie
gospodarczym w razie realizacji przestanki z art. 458(2)
k.p.c., ktéry stanowi m.in., Ze ,sprawami gospodarczymi sg
sprawy ze stosunkéw cywilnych miedzy przedsigbiorcami w
zakresie prowadzonej przez nich dzialalnosci gospodarczej”.
Obydwa tryby odrebne beda wiec mialy zastosowanie w licz-
nych sprawach wlasno$ci intelektualnej, gdyz — jak pokazuje
praktyka — stronami takich postgpowari przewaznie sg

podmioty profesjonalne.

Jak podkredla sie takze w doktrynie oraz orzecznictwie,
postepowania odrebne w systematyce k.p.c. majg réwno-
rzedne znaczenie i mogg wystepowad réwnolegle. W konse-
kwencji wielokrotnie wprowadzane sg przepisy normujace
zbieg postepowan odrebnych. Analogiczne rozwigzania za-
stosowano w przypadku postepowania w sprawach wla-
snodci intelektualnej oraz w postepowaniu w sprawach gos-
podarczych. Powstaje jednak watpliwosé: czy faktycznie
kolizja ta zostala usuni¢ta w przypadku omawianych
postepowan?

Jak bowiem stanowi art. 479(91) Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. ,w sprawach rozpoznawanych wedlug przepiséw ni-
niejszego dzialu przepisy o innych postepowaniach odreb-
nych stosuje si¢ w zakresie, w ktérym nie sg one sprzeczne z
przepisami niniejszego dzialu”. Bardzo zblizona regulacja zo-
stala takze wprowadzona w postepowaniu w sprawach gos-
podarczych, art. 458(1) § 2 k.p.c. stanowi bowiem, ze ,w spra-
wach gospodarczych rozpoznawanych wedlug przepiséw
niniejszegodzialuprzepisy o innych postepowaniach odreb-

nych stosuje sie w zakresie, w ktédrym nie sg sprzeczne z prze-
pisami niniejszego dzialu”. Na gruncie wspomnianego prze-
pisu dotyczacego postepowania gospodarczego wskazuje sie,
ze tak sformulowany przepis niewatpliwie powinien powodo-
wad prymat stosowania postepowania odrebnego w sprawach
gospodarczych w stosunku do innych postepowan odrebnych.
Skoro tak, i skoro regulacja dotyczgca postgpowania odreb-
nego w sprawach wlasnosci intelektualnej zostata sformuto-
wana identycznie, to réwniez w tym przypadku przepisy te
powinny mie¢ niejako pierwszeristwo zastosowania. Co
jednak w przypadku, gdy sprawa nadaje si¢ do rozpoznania w
obydwu trybach odrebnych? Ustawodawca niestety nie
udzielil na te watpliwosc jednoznacznej odpowiedzi.

Problem nakladania si¢ na siebie obydwu postgpowan
odrebnych ujawnia sie zwlaszcza wobec zakazu wystepo-
wania z nowymi roszczeniami obok lub zamiast dotychczaso-
wych, wprowadzonego w postepowaniu gospodarczym, a
mozliwoscia wezwania obowigzanego przez uprawnionego
do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towaréw lub ustug, jezeli jest to niezbedne dla dochodzenia
roszczenia zaréwno przed wszczeciem postepowania, jak i w
jego toku, w przypadku postepowania w sprawach wtasnosci
intelektualnej. Jednoczesnie, jezeli sgd wezwal do udzielenia
informacji przed wszczeciem postepowania w sprawie o
naruszenie, postepowanie to powinno by¢é wszczete nie
péZniej niz w terminie miesigca od dnia wykonania
postanowienia o udzieleniu informacji. Problematyke zakazu
rozszerzenia zadania pozwu (gdyz ten rodzaj zmiany
powddztwa ma tutaj podstawowe znaczenie) nalezy wiec
oméwié¢ dwuaspektowo: w przypadku zgdania udzielenia
informacji wniesionego zaréwno przed wszczeciem postepo-

wania, jak i w jego toku.

W razie wniesienia zgdania udzielenia informacji przed wsz-
czeciem postepowania sytuacja wydaje sie prostsza, cho¢ nie-
watpliwie pojawia sie problem, jak zareagowaé w wypadku,
gdy obowigzany zrealizuje ten obowigzek w sposéb niepra-
widlowy, a pomimo to sad dojdzie do przekonania, ze infor-
macje zostaly w pelni udzielone. Uprawniony ma woéwczas
obowigzek wszczgé postepowanie rozpoznawcze, gdyz w
przypadku zaniechania tej czynnos$ci moze narazié si¢ na

[1] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks postgpowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw.



odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza. Co ciekawe, ustawo-

daweca nie przewidzial mozliwosci wydawania przez sad ja-
kiegokolwiek formalnego orzeczenia, ktére realizacje wyzej
wymienionego obowigzku mialoby stwierdzaé. W praktyce
znane sg sytuacje, w ktérych obowigzani udzielali informacji
albo niepelnych, albo niedotyczacych istoty nalozonego
obowigzku, a pomiedzy obowigzanymi i uprawnionymi trwat
wieloletni spdr na gruncie egzekucji sgdowej, czy obowigzek
ten zostal faktycznie wykonany, czy tez nie. W sytuacji uzy-
skania niepelnych danych uprawniony bedzie zmuszony do
wszczecia postepowania rozpoznawczego, a w razie pozniej-
szego ich uzyskania, co moze wplynac na wysokos¢ zgdania,
nie bedzie mial mozliwos$ci rozszerzenia zadania pozwu. W
konsekwencji bedzie istniala konieczno$é wszczecia kolejne-
go postepowania sgdowego, pomiedzy tymi samymi strona-
mi, zasadniczo o tym samym przedmiocie. Pomimo wiec, zZe
sfera praw uprawnionego zostala niewgtpliwie naruszona,
zostanie on postawiony w trudnej sytuacji procesowej, gene-
rujacej po jego stronie kolejne czynnosci oraz koszty. Trudno
bowiem stwierdzié, jaki mechanizm prawny zostal przewi-
dziany w sytuacji przedlozenia przez obowigzanego informa-
¢ji niepelnych lub niejasnych. Wydawad by sie moglo, ze
obowigzany powinien by¢ wzywany do skutku, az wypelni
nalozony na niego obowigzek. Na tym etapie postepowania
wydaje sie réwniez, zZe istnieje szansa uzyskania wspdlnego
stanowiska sgdu i uprawnionego w kontekscie poprawnosci i
rzetelnosci przedlozonych danych, a tym samym obowigzek
wniesienia powddztwa bedzie nalozony w sytuacji uzyskania
kompletnych informacji. Jak jednak pokazuje praktyka, jest to
stan bardzo trudny do osiggniecia.

Znacznie bardziej skomplikowanie przedstawia sie sytuacja
skorzystania przez uprawnionego z mozliwosci pozyskania
informacji w trakcie trwania postepowania, co przeciez
zdarza sie nierzadko. Je$li bowiem w toku postepowania
uprawniony uzyska takie dane (z uwzglednieniem réwniez
trudnosci wskazanych powyzej), to w przypadku toczenia sie
postepowania takze na podstawie odrebnego postepowania
gospodarczego nie bedzie mdgt dokonacd rozszerzenia zgdania
pozwu, a zatem wskazana instytucja prawna okaze si¢ pozba-
wiona realnego znaczenia dla uprawnionego. Jaki jest
bowiem sens uzyskania informacji w toku postepowania, w
sytuacji gdy aby mdc wystgpi¢ z roszczeniem opartym na
uzyskanych danych, uprawniony bedzie musial wszczad
odrebne postepowanie, a zatem de facto powrdcié do proce-
dury wynikajacej z uprawnienia zgdania informacji przed
wszczeciem postepowania. Tymczasem, jak wskazano w uza-
sadnieniu do projektu nowelizacji, ,,celem, ktdry przyswiecal
projektowanej regulacji, bylo stworzenie instrumentu praw-
nego umozliwiajgcego uprawnionemu z tytutu praw z zakre-
su wlasnosci intelektualnej uzyskanie informacji dotyczgcych
naruszenia tych praw. Uzyskanie takich informacji przez

uprawnionego jest niejednokrotnie faktyczng przestanka

warunkujacg skuteczne poszukiwanie ochrony prawnej”. Czy
na pewno cel ten zostanie w takiej sytuacji zrealizowany?
Wydaje sie, ze nie, i to przed uprawnionym, ktéry doznatl
naruszenia wlasnej sfery prawnej, dodatkowo pietrzone sg
trudnosci natury procesowe;j.

Wskazad przy tym nalezy, ze widoczna jest swoista nie-
réwno$é w traktowaniu podmiotéw, ktérych sprawy bedg
rozpoznawane w odrebnym postepowaniu gospodarczym, w
stosunku do tych, ktérych rezim ten nie obowigzuje, a zatem
w pelni bedg mogli skorzystaé ze wspomnianej instytucji, bez
dodatkowych obostrzenl zwigzanych z zakazem rozszerzania
zadania pozwu. Wydaje sig, ze nie taki cel przys$wiecal
ustawodawcy, zwlaszcza w kontekscie funkgji, jakg posiada
wezwanie do udzielenia informacji, tj. przede wszystkim
poznania skali naruszenia i zrekompensowania uprawnio-

nemu doznanego uszczerbku.

W razie braku mozliwos$ci rozszerzenia zgdania pozwu we
wskazanej powyzej sytuacji ujawnia sie jeszcze dodatkowy
problem w kontekscie zasad, jakie rzadzg postepowaniem
cywilnym, a zwlaszcza zasady szybkosci postepowania wyra-
zonej w art. 6 k.p.c. W sytuacji bowiem, gdy juz toczy sie
postepowanie sagdowe pomiedzy tymi samymi stronami,
przeprowadzone zostalo postepowanie dowodowe, wrecz z
uwagi na mozliwo$¢ zadania udzielenia informacji do
momentu zamkniecia rozprawy w pierwszej instancji, sprawa
jest juz w pelni rozpoznana na etapie pierwszoinstancyjnym,
wszczynanie osobnego postepowania po uzyskaniu infor-
macji wydaje sie by¢ catkowicie niecelowe. Z uwagi na $cisle
powigzanie z toczacym si¢ juz postepowaniem jako oczywistg
konsekwencje nalezy uznad rozpoznanie kolejnego zgdania w
ramach toczgacej sie juz sprawy, a przynajmniej wtedy jest
szansa na zrealizowanie postulatu szybkosci postepowania.
Trudno bowiem nowo wszczete postepowania traktowacé jako
calkowicie odrebne i niezalezne. Jednoczesnie kolejne
wszczete postepowanie wygeneruje dodatkowe koszty po
stronie nie tylko Skarbu Panstwa, lecz takze uprawnionego,
chcacego chodby skorzystaé z fachowej pomocy prawne;j.

W mojej ocenie zatem przepis odrebnego postepowania
gospodarczego, dotyczacy zakazu wystepowania z nowymi
roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, powinien
by¢ uznany jako sprzeczny z przepisami postepowania
odrebnego w sprawach wlasnosci intelektualnej, a przynaj-
mniej jest to jedyna mozliwos¢ interpretacyjna powodujgca
unikniecie sytuacji opisanych powyzej i uznania instytucji
wezwania do uzyskania informacji w toku postepowania jako
wrecz martwej w kontekscie jej przydatnosci i zasadno$ci
procesowej. Niewatpliwie postulowana powinna by¢ takze
zmiana przepisow w tym zakresie, aby w praktyce nie
wystepowaly watpliwosci interpretacyjne.




Powddztwa szczegdlne w postepowaniach z zakresu
wtasnosci intelektualnej

rz. pat. dr Anna Sokotowska-Eawniczak, Partner

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw
(dalej: Ustawa), wprowadzajaca tryb odrebny dla rozpatry-
wania spraw z zakresu wlasnodci intelektualnej, zawiera
szereg instrumentéw majgcych w zalozeniu utatwié powodo-
wi dochodzenie roszczern w procesie sgdowym. W konse-
kwencji termin ,strategia procesowa” nabiera nowego zna-
czenia, gdyz decyzja o wyborze danego instrumentu i skorzy-
stania z niego wymaga faktycznie strategicznego przemysle-
nia. Majac jednak na wzgledzie m.in. konieczno$é réwno-
wazenia intereséw stron, Ustawa wprowadza tzw. powd6dz-
twa szczegolne, ktére zostaly przewidziane jako instrument
obronny lub prewencyjny dla pozwanego lub potencjalnego

pozwanego w sprawie z zakresu wiasnosci intelektualne;j.

Powo6dztwo wzajemne — przepisy ogélne
Instytucja powddztwa wzajemnego nie jest nowa w procedu-
rze cywilnej, a przepisy ogdlne Kodeksu postepowania cywil-
nego[1] (g. art. 204 k.p.c.) bedg mialy zastosowanie réwniez
do powddztwa wzajemnego w sprawach wilasnodci intelek-
tualnej. Istota powddztwa wzajemnego polega na tym, ze
pozwany w sprawie sagdowej, w odpowiedzi na roszczenia
powoda, wytacza przeciwko niemu powddztwo wzajemne.
W konsekwencji zaréwno powdd, jak i pozwany pelnig w ra-
mach tego samego postepowania podwdjng role — powdd w
postepowaniu gldwnym jest pozwanym z powddztwa
wzajemnego, a pozwany w postepowaniu gléwnym jest po-
wodem z powddztwa wzajemnego. Przepisy k.p.c. okreslaja,
kiedy takie powddztwo wzajemne moze by¢ wytoczone (musi
by¢ powigzane z powddztwem gléwnym) oraz w jakim
terminie (najpéZniej z odpowiedzig na pozew, a jedli jej nie
zlozono — w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy
rozpoczeciu pierwszego posiedzenia, o ktérym zawiadomio-
no albo na ktére wezwano pozwanego).

Jakjest?

W wypadku wniesienia powddztwa z tytulu naruszenia pra-
wa wlasnosci przemystowej pozwany, jesli uznal, ze prawo
bedace podstawg powddztwa powinno zostaé¢ wyelimino-
wane z obrotu, poniewaz nie spelnia przestanek wskazanych
w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci prze-
mystowej (dalej: p.w.p.), moze ztozy¢ odpowiedni wniosek
przed Urzedem Patentowym RP. Zainicjowane w ten sposéb

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego..

postepowanie sporne przed Urzedem ma na celu rozstrzy-
gniecie o wazno$ci prawa. Rozstrzygniecie to ma fundamen-
talne znaczenie w sprawie toczacej sie przed sadem, poniewaz
moze przesadzi¢ o istnieniu lub braku naruszenia danego
prawa. W konsekwencji istnieje w polskim systemie prawnym
swoisty dualizm orzekania (tzw. bifurkacja). Nie wypracowa-
no jednolitego podejscia w polskim orzecznictwie odnosnie do
koniecznodci zawieszania spraw sgdowych do czasu
rozstrzygniecia sprawy przed Urzedem Patentowym — ten

temat od lat wzbudza wiele rozbieznosci i kontrowersji.

Co si¢ zmieni?

Nigdy przedtem w polskim systemie (poza postepowaniami
przed Sadem Unijnych Znakéw Towarowych i Wzordw
Wspdlnotowych) sad powszechny nie decydowal o waznosci
prawa, na ktérym powdd opieral swoje powddztwo.

Wyzej opisany stan zmienia Ustawa, stanowiac, Zze W spra-
wach dotyczacych naruszenia prawa do znaku towarowe-
go lub wzoru przemyslowego powdédztwo wzajemne jest
dopuszczalne, jezeli obejmuje zadanie uniewaznienia lub
stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego na znak to-
warowy lub obejmuje zadanie uniewaznienia prawa z re-
jestracji wzoru przemystowego. Powyzsza regulacja ozna-
cza, ze pozwany z tytulu np. naruszenia prawa do znaku
towarowego bedzie mdgl wytoczyé powddztwo wzajemne,
domagajac sie uniewaznienia prawa do tego znaku

towarowego.

Oczywiécie uniewaznienie prawa do znaku towarowego,
stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku towarowego lub
uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemyslowego
moze nastgpi¢ wylacznie wéwczas, gdy zostaly spelnione
odpowiednie przestanki wskazane w p.w.p. To ten ostatni akt

prawny zawiera wszystkie przepisy materialnoprawne w




zakresie przestanek waznosci praw wlasnosci przemystowe;j.

Sad ds. wlasnosci intelektualnej bedzie musial jednak po raz
pierwszy zastosowal zaréwno te przestanki, jak i reguly
interpretacyjne wypracowywane przez lata przez orzecznic-
two polskie i unijne.

Powddztwo wzajemne bedzie mozna wnie$é przed sad
wylgcznie w sprawach o naruszenie prawa do znaku towaro-
wego lub wzoru przemystowego. W innych sprawach doty-
czacych naruszenia praw wlasnosci przemystowej (czyli
przede wszystkim patentéw lub praw ochronnych na wzory
uzytkowe) o wazno$ci tych praw nadal orzeka wylgcznie
Urzad Patentowy RP. Taki podzial nalezy wuznalé za
uzasadniony; przewaga Urzedu Patentowego w zakresie
aspektéw technicznych nie budzi watpliwosci. Dopdki w
polskim systemie prawnym nie zostanie wprowadzona
instytucja tzw. sedziego technicznego, dopdty taki podzial
powinien pozostaé niezmienny.

Przebieg postepowania w razie wniesienia

powddztwa wzajemnego

Po spelnieniu wymogdéw formalnych dla pozwu wzajemnego
(opisanych w Ustawie — wlasciwych dla wymogéw formal-
nych pozwu oraz odpowiedniej identyfikacji uniewaznianego
lub wygaszanego prawa) sad musi sie zwrécié do Prezesa
Urzedu Patentowego RP w celu uzyskania informacji, czy
przed tut. Urzedem nie toczy sie juz sprawa dotyczaca znaku
lub wzoru, ktérego dotyczy powddztwo wzajemne. Chodzi o
wyeliminowanie sytuacji, w ktérej prowadzone jest poste-

powanie o to samo, ale przed dwoma réznymi organami.

W zaleznosci od odpowiedzi Urzedu mozliwe sg dwa scena-
riusze dziatania. Jesli Prezes Urzedu Patentowego RP odpo-
wie, ze nie toczy sie zadna sprawa przed tym organem, to sgd
zajmuje sie pozwem wzajemnym i w pierwszej kolejnosci
rozstrzyga o wazno$ci prawa, a nastepnie o roszczeniach
z pozwu gléwnego. Prawomocny wyrok w sprawie z powddz-
twa wzajemnego przesylany jest do Prezesa Urzedu
Patentowego RP w celu dokonania odpowiedniego wpisu do
rejestru, a sam wyrok dotyczacy uniewaznienia prawa lub
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku towarowego ma
skutek wobec 0séb trzecich.

Jesli natomiast z informacji Prezesa Urzedu bedzie wynikato,
ze przed Urzedem toczy sie¢ tozsama sprawa, to sad zawiesi
postepowanie do czasu prawomocnej decyzji Urzedu
Patentowego RP. W praktyce oznacza to ryzyko zawieszenia
sprawy przed sgdem na pare lat. W przepisie opisanym
powyzej brakuje sprecyzowania, ze informacja Prezesa
Urzedu Patentowego RP musi dotyczy¢ postepowania doty-

czgcego znaku towarowego lub wzoru dokladnie w takim

zakresie, w jakim wytoczone jest powddztwo wzajemne.
Mozna sobie wyobrazi¢ sytuacje, w ktérej przed Urzedem
Patentowym RP toczy sie uniewaznienie znaku towarowego
bedacego podstawg powddztwa wzajemnego, ale w innym
zakresie niz wskazano to w powddztwie wzajemnym. Nie
bedg to oczywiscie sytuacje czeste.

Ustawa przewiduje jeszcze jeden przypadek zawieszenia
postepowania przed sgdem w sytuacji wniesienia powddztwa
wzajemnego. Zgodnie z art. 479(127) Ustawy sad zawiesza
postepowanie z urzedu, jezeli toczy sie inne postepowanie
cywilne obejmujgce zadanie, ktdrego dotyczy wytaczane
powddztwo wzajemne. Odnosi sie to do sytuacji, w ktorej
powdd prowadzi wiecej niz jedng sprawe przed sgdem opartg
na prawie do danego znaku towarowego lub wzoru
przemystowego i tozsame powddztwo wzajemne zostalo

wytoczone w innej sprawie cywilne;j.

Watpliwosci

Mimo ze regulacja dotyczaca powddztw wzajemnych miesci
sie w kilku przepisach, to nie brakuje w niej watpliwosci.
Mozna np. wskazaé na sytuacje, w ktérej z powddztwem z
tytulu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego
lub prawa z rejestracji wzoru przemystowego wystepuje licen-
cjobiorca, a nie uprawniony z prawa wylacznego. Licencjo-
biorca nie moze by¢ strong postepowania o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia, poniewaz nie jest wiascicielem
prawa. Istota powddztwa wzajemnego jest tozsamos¢ pod-
miotowa stron, wiec wydaje sie, ze w takiej sytuacji wytocze-
nie powddztwa wzajemnego nie jest mozliwe, co nie odpo-
wiada potrzebom praktyki. Wobec niedawnej nowelizacji
p-w.p. licencjobiorcy zyskali znaczace ulatwienia w samo-
dzielnym dochodzeniu roszczen. Z kolei Rozporzadzenie
EU[2] w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej roz-
wigzalo to jednym prostym przepisem, zgodnie z ktérym
sjezeli roszczenie wzajemne zostalo podniesione w poste-
powaniu, w ktérym wtlasciciel znaku towarowego nie jest
jeszcze strong, powiadamia sie go i moze zosta¢ wlaczony w
charakterze strony na warunkach okreslonych w ustawo-
dawstwie krajowym” (art. 128 ust. 3).

[2] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.




Ciekawe tez moze by¢ powigzanie art. 157 p.w.p. z przepisami

Ustawy. Zgodnie z art. 157 p.w.p. uprawniony z prawa
ochronnego na znak towarowy nie moze zakazad innej osobie
uzywania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli
znaku tego nie uzywal w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 11 ust.
4 p.w.p. Na zadanie strony pozwanej uprawniony z prawa
ochronnego na znak towarowy przedstawia dowdd, ze w
okresie pieciu lat poprzedzajgcych wniesienie powddztwa
znak towarowy byt uzywany w rozumieniu art. 169 p.w.p.
Pytanie, czy zarzutowi pozwanego z art. 157 p.w.p. nie
powinno od razu towarzyszy¢ zlozenie pozwu wzajemnego
o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak

towarowy.

Powddztwo o ustalenie braku naruszenia

Kolejnym z powddztw szczegdlnych wprowadzonych przez
Ustawe jest powddztwo o ustalenie braku naruszenia, ze
podjete lub zamierzone przez podmiot czynnosci nie stano-
wig naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Innymi slowy,
podmiot planujacy okreslone czynnosci moze zagdad ustalenia
przez sad, ze opracowane przez niego rozwigzanie (lub
oznaczenie, produkt, technologia itp.) nie narusza praw
wylacznych innego, konkretnego podmiotu. Jest to dzialanie
prewencyjne, nakierowane najczesciej na konkurenta, ktdry
moze w przyszlosci wysuwac roszczenia z tytulu naruszenia

jego praw wlasnosci przemyslowej.

Sama instytucja powddztwa o ustalenie réwniez nie jest

nowa w polskim systemie prawnym. Art. 189 k.p.c. dopuszcza

takie powddztwo pod warunkiem posiadania przez powoda
interesu prawnego. Ustawa z kolei precyzuje przypadki,
w ktérych powdd bedzie taki interes prawny mial. Zgodnie
z art. 479(129) § 1 Ustawy interes prawny istnieje, gdy
pozwany: ,,1) czynnosci, ktérych dotyczy powdédztwo, uznat za
naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji lub 2) nie potwierdzit w
nalezycie wyznaczonym przez powoda terminie, Ze czynnosci,
ktérych dotyczy powddztwo, nie stanowig naruszenia
patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji”.

Ustawa precyzuje réwniez, co nalezy rozumieé¢ pod pojeciem
yhalezycie wyznaczony termin” uzytym w przepisie. Zgodnie
z Ustawg termin zostal nalezycie wyznaczony, jezeli: ,1) jego
wyznaczenie nastgpilo w formie pisemnej, 2) nie byl krétszy
niz dwa miesigce od dnia doreczenia uprawnionemu pisma
oraz 3) w tredci pisma powdd doktadnie oznaczyt czynnosci,
ktére zamierza podjac¢ i ktdre moga stanowid naruszenie
patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji, wskazujgc, w jakim zakresie moze
nastgpié naruszenie, i wezwal uprawnionego do wyraZnego

potwierdzenia, Ze nie stanowig one naruszenia”.

Praktyka pokaze, czy to powddztwo bedzie faktycznie
wykorzystywane przez przedsiebiorcéw — zakres informacgji,
ktére powinny by¢ ujawnione potencjalnemu pozwanemu,
moze jednak odstraszaé zainteresowanych ze wzgledu na
tajemnice przedsiebiorstwa.
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