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Akty prawne

dyrektywa 2001/29/WE - dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych aspektow
praw autorskich i pokrewnych w spoteczenistwie informacyjnym
(Dz.Urz. UE L 167, s. 10, ze zm.)

dyrektywa 2004/48/WE - dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
229.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelek-
tualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45)

dyrektywa 2015/2436 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(Dz.Urz. UE L 336,s. 1)

k.c. - ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1740 ze zm.)

Konstytucja RP - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.)

konwencja paryska - Konwencja Zwigzkowa Paryska z 20.03.1883 r. o ochronie wtas-

noéci przemystowej, przejrzana w Brukseli 14.12.1900 r., w Wa-
szyngtonie 2.06.1911 r. i w Hadze 6.11.1925 r. (Dz.U. z 1932 r.
Nr 2, poz. 8 ze zm.)

k.p.a. - ustawa z 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjne-
go (Dz.U. 22021 r. poz. 735 ze zm.)

k.p.c. - ustawaz 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.
22020 1. poz. 1575 ze zm.)

porozumienie TRIPS - porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci

intelektualnej, podpisane w Marakeszu 15.04.1994 r. (Dz.Urz.
UE L 336, 5. 214)

pr. aut. - ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2 2021 r. poz. 1062)

pr. pras. - ustawa z 26.01.1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1914)

p-w.p. - ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U.
22021 1. poz. 324)

rd.rzt. - rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 8.12.2016 r. w spra-

wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych
(Dz.U. 22016 r. poz. 2053)
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rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z 22.10.2015 r.
w sprawie opfat za czynnoéci radcéw prawnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 265)

rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie
wzoréw wspolnotowych (Dz.Urz. UEL 3, s. 1, ze zm.)
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 608/2013 z 12.06.2013 r. w sprawie egzekwowania praw wtas-
noéci intelektualnej przez organy celne oraz uchylajace rozpo-
rzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz.Urz. UE L 181, s. 15)
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Eu-
ropejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)

ustawa z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 210)

ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sagdowych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 850 ze zm.)

ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywil-
nych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)

ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 386)

ustawa z 26.06.2003 1. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz.U.
22021 1. poz. 213)

ustawa z 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.
22021 1. poz. 944)

ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 22020 r. poz. 1913)

Monitor Prawniczy
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Oddajemy w rece Czytelnikow pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycje, w kto-
rej w sposob przekrojowy zaprezentowano praktyczng strone sporéw cywilnych o prawa
wlasnosci intelektualnej. W publikacji przedstawiono zaréwno zagadnienia procedu-
ralne, jak i materialnoprawne, ktére moga utatwi¢ (lub utrudni¢) prace pelnomocnika
w sprawach dotyczacych naruszenia praw autorskich, praw wlasno$ci przemystowej czy
tez w postepowaniach dotyczacych czyndw nieuczciwej konkurencji. Ukazano réwniez
konkretne strategie procesowe istotne z punktu widzenia powoda, a takze pozwanego
w ewentualnym procesie cywilnym.

Metodyka zostala opracowana przez grupe praktykow Iaczacych wieloletnie doswiad-
czenie procesowe w sprawach wlasnosci intelektualnej z pracg naukowg i dydaktyczna.

Premiera ksigzki zbiega si¢ z pierwsza rocznica wprowadzenia do polskiego systemu
wyspecjalizowanych sadéw wlasnosci intelektualnej i uwzglednia dotychczas zebrane
dos$wiadczenia dotyczace postepowan przed tymi sagdami. Pierwsze dwa rozdziaty
koncentrujg sie wlasnie na zagadnieniach proceduralnych, w tym réwniez na nowych
instytucjach procesowych wprowadzonych wraz z powstaniem sagdéw wlasnosci inte-
lektualnej (zabezpieczenie srodka dowodowego, wydanie lub wyjawienie srodka dowo-
dowego i roszczenie informacyjne).

Kolejne trzy rozdzialy koncentrujg si¢ natomiast na roszczeniach, zarzutach i strategiach
procesowych dostepnych w sporach o prawa autorskie (rozdzial III), o naruszenie praw
wlasnosci przemystowej (rozdzial IV) i postepowaniach na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (rozdziat V). Kazdy z tych rozdzialéw ma w zatozeniu odrebng
forme, opracowang przez specjaliste w danej dziedzinie, i nadaje si¢ do odr¢bnego ko-
rzystania. Rozdzialy te nie majg zuniformizowanej struktury z uwagi na zréznicowanie
poszczegélnych rezimdw, a takze indywidualne ich ujecie przez kazdego z autordéw.
Tworcy nie ingerowali wzajemnie w merytoryczng czg$¢ opracowania innych autoréw,
szanujac w tym zakresie indywidualne do$wiadczenia procesowe i poglady w przed-
miocie wlasciwej wyktadni.
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Naszg publikacje dedykujemy pamieci pozegnanych w tym roku §p. prof. Elzbiety Traple
i prof. Janusza Barty, ktorych mieliSmy zaszczyt zna¢ i nazywa¢ Nauczycielami.

W imieniu Autoréw
Dr Zbigniew Pinkalski



Rozdziaf |

POSTEPOWANIE W SPRAWACH WLASI\[O$CI
INTELEKTUALNEJ — ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. Sprawa wtasnosci intelektualnej

Nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego z 13.02.2020 r.

Od 1.07.2020 r.! Kodeks postepowania cywilnego wzbogacit si¢ o kategorie¢ spraw
wlasnosci intelektualnej, dla rozpatrywania ktorych przewidziano odrebny tryb poste-
powania (przepisy 479%-479'*k.p.c.). Na podstawie tych przepiséw funkcjonowanie
rozpoczely tzw. sady wlasnosci intelektualnej bedace wyodrebnionymi wydziatami sa-
dow okregowych. W swietle uzasadnienia projektu ustawy z 13.02.2020 r.2, zawierajacej
przepisy wprowadzajace do polskiego systemu sady wlasnosci intelektualnej, nalezy
stwierdzi¢, Ze celem tej regulacji bylo ,,stworzenie w ramach sgdownictwa powszechnego
odrebnych jednostek organizacyjnych, ktore mialyby sie zajmowac sprawami z zakresu
prawa autorskiego i praw pokrewnych, wlasnosci przemystowej oraz powigzanych z nimi
spraw dotyczacych nieuczciwej konkurencji”

Do momentu wejscia w zycie wymienionych przepiséw wilasciwos¢ rzeczowa sadow
okregowych w zakresie spraw wlasnosci intelektualnej wyznaczal art. 17 pkt 2 oraz
pkt 4’ k.p.c., zgodnie z ktorym do wlasciwosci sadow okregowych nalezaly sprawy:
o ochrone praw autorskich i pokrewnych, jak réwniez dotyczacych wynalazkow, wzordow
uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych
i topogratii ukladéw scalonych oraz o ochrong innych praw na dobrach niematerialnych
oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja z 13.02.2020 r.

! Namocy ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. poz. 288).

2 Uzasadnienie rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego
oraz niektorych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. nr 45, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20200000288 (dostep: 15.08.2021 r.).
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uchylila te przepisy i obecnie wlasciwos¢ rzeczowa saddéw okregowych w zakresie wias-
nosci intelektualnej okreslona jest wyltacznie przez art. 479%¥ k.p.c.

Sady I instancji w sprawach wlasnosci intelektualnej utworzono w Warszawie, Katowi-
cach, Lublinie, Poznaniu oraz Gdansku. Sady apelacyjne w sprawach wlasnosci intelek-
tualnej orzekaja w Poznaniu oraz Warszawie. Ponadto Wydzial XXII Sadu Okregowego
w Warszawie pelni jeszcze jedna funkcje — jest tzw. sadem technicznym, tj. jest wylacznie
wlasciwy w sprawach wtasnoéci intelektualnej dotyczacych programéw komputerowych,
wynalazkéw, wzorow uzytkowych, topografii ukltadéw scalonych, odmian roslin oraz
tajemnic przedsigbiorstwa o charakterze technicznym?®.

Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze wydzialy sadéw okregowych, tj. sady wlasnosci in-
telektualnej rozpatrujg rowniez sprawy, co do ktérych wylaczng jurysdykcje przed
1.07.2020 r. miat Sagd Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspolnotowych.
Na mocy ustawy z 13.02.2020 r., wprowadzajacej sady wlasnosci intelektualne;j
i opisujacej tryb postepowania odrebnego w Kodeksie postepowania cywilnego dla
spraw wlasnosci intelektualnej, uznano za uchylone rozporzadzenie Ministra Spra-
wiedliwosci z 19.03.2018 r. w sprawie wyznaczenia sadu okregowego wlasciwego
do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znakéw towarowych i wzoréw
wspodlnotowych®. Na mocy uchylonego rozporzadzenia takim sadem byt wytacznie
Sad Okregowy w Warszawie, a konkretnie jego XXII Wydzial. Obecnie kazdy sad
wlasnosci intelektualnej (a w praktyce pig¢ wydziatéw saddéw okregowych w I in-
stancji) moze rozpatrywa¢ sprawy dotyczace ochrony unijnego znaku towarowego
oraz wzoru wspoélnotowego.

> Art. 479 § 2 k.p.c. W $wietle uzasadnienia do ustawy z 13.02.2020 r. ,,(...) intencja projektodawcy
w zakresie utworzenia «technicznego» sadu wlasnosci intelektualnej w Warszawie pozostaje zalozenie, aby
w ramach dokonanej specjalizacji, powola¢ sad dla tych spraw, ktore pozostaja najbardziej skomplikowane -
co sprzyjaé ma sprawnosci i szybko$ci postepowania. Kumulacja spraw o wysokim stopniu skomplikowania
w jednym osrodku spowoduje, ze sprawy te beda rozpatrywane szybciej. Warto zwrdci¢ uwage na fakt, ze
wlasnie temu jednemu osrodkowi odjeta zostanie pewna liczba spraw (z zakresu unijnych znakéw towarowych
iwspdlnotowych wzoréw przemystowych), ktérych rozpoznawanie zostanie powierzone trzem pozostatym
planowanym o$rodkom w I instancji (tj. Gdansk, Lublin i Poznan), a dodatkowo jeszcze — jednemu osrod-
kowi na poziomie apelacji (tj. Poznan). Spowoduje to, ze jeden centralny o$rodek bedzie miat mozliwos¢,
aby poswigci¢ wiecej czasu na sprawy o wysokim stopniu skomplikowania, wymagajace szczegolnej wiedzy
technicznej. Niezaleznie od tego koncentracja spraw z elementem technicznym w jednym osrodku powinna
przyczyni¢ si¢ do wypracowania pewnego modus operandi w zakresie postepowania (np. w zakresie danych
o bieglych - co skrdci czas poszukiwania bieglego)”.

* Dz.U. poz. 636.
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1.2. Sprawa wtasnosci intelektualnej wedtug Kodeksu
postepowania cywilnego

Jednym z zalozen nowelizacji dotyczacej sadow wlasnosci intelektualnej bylo zakreslenie
jak najszerszej ich kompetencji®. Zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego
(art. 479%) sprawami wlasnosci intelektualnej sg sprawy o:

- ochrong o ochrong praw autorskich i pokrewnych,

- ochrone praw wilasnosci przemystowej,

- ochrong innych praw na dobrach niematerialnych,

- zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

- ochroneg dobr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra
osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsigbiorcy, towa-
réw lub ustug,

— ochrone dobr osobistych w zwigzku z dzialalno$cig naukowsa lub wynalazczg.

1.3. Pojecie ,wtasnosc¢ intelektualna”

Powyzszy katalog spraw jest szerszy niz pojecie dotyczace wlasnosci intelektualnej uj-
mowanej tradycyjnie. Wlasnos¢ intelektualna to kategoria zbiorcza obejmujgca zaréwno
prawa autorskie i pokrewne, jak i wlasno$¢ przemystows. Ta ostatnia, zdefiniowana
w konwencji paryskiej z 1883 r., obejmowala: patenty na wynalazki, wzory uzytko-
we, rysunki i modele przemystowe, znaki fabryczne lub handlowe, nazwe handlowa
ioznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak réwniez zwalczanie nieuczciwej
konkurencji®.

Kategorig wlasnosci intelektualnej postugujg sie takie akty prawa miedzynarodowego
jak np. porozumienie TRIPS, zgodnie z ktérym pojecie ,wlasnos¢ intelektualna” odnosi
sie do nastepujacych kategorii wtasnosci intelektualnej”:

- prawa autorskie i pokrewne;

- znaki towarowe;

- oznaczenia geograficzne;

- wzory przemystowe;

- patenty;

- topografie uktadéw scalonych;

- ochrona informacji nieujawnione;j.

Z powyzszego wynika, ze zakres wskazany w porozumieniu TRIPS nie obejmuje kate-
gorii zwigzanych z nieuczciwg konkurencja, ktora tradycyjnie ujmowana byta w ramach

® Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2020 r., s. 2.
¢ Art. 1 konwencji paryskiej.
7 Czg$¢ II sekcja 1-7 porozumienia TRIPS.



22 Rozdziat I. Postgpowanie w sprawach wlasnosci intelektualnej - zagadnienia ogélne

wlasnosci przemystowej. Z kolei TRIPS w ramach ochrony informacji nieujawnionej
uwzglednia ochrone know-how. Brakuje uwzglednienia réwniez ochrony wzoréw uzyt-
kowych obok ochrony z patentu.

Z kolei Konwencja o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej®
w art. 2 stanowi, ze pojecie ,wlasnos¢ intelektualna” oznacza prawa odnoszace si¢ do:
— dziet literackich, artystycznych i naukowych,
- interpretacji artystow interpretatoréw oraz do wykonan artystow wykonawcdow,
do fonograméw i do programéw radiowych i telewizyjnych,
- wynalazkow we wszystkich dziedzinach dziatalnoéci ludzkiej,
- odkry¢ naukowych,
- wzordw przemystowych,
- znakoéw towarowych i ustugowych, jak réwniez do nazw handlowych i oznaczen
handlowych,
- ochrony przed nieuczciwg konkurencja;

oraz wszelkie inne prawa dotyczace dziatalno$ci intelektualnej w dziedzinie przemy-
stowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Nie mnozac przyktadéw réznego ujecia kategorii ,wlasnos¢ intelektualna’, nalezy przyjac,
ze Kodeks postepowania cywilnego okreslit swoisty zakres spraw wlasnosci intelektu-
alnej, obejmujac dos¢ szeroki katalog spraw. Ustawodawca nie mial przy tym ambicji
do tworzenia nowej definicji wtasnosci intelektualnej — po prostu okreslil typy spraw,
ktore podlegaja jurysdykcji sadow wlasnosci intelektualnej, postugujac sie pojeciami
nader pojemnymi.

1.4. Katalog spraw wtasnosci intelektualnej wskazany
w Kodeksie postepowania cywilnego

Kategoria spraw o ochrong praw autorskich i praw pokrewnych nie powinna budzi¢ wat-
pliwosci, odsytajac do przepiséw materialnoprawnych zawartych w ustawie z4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci do definicji utworu z art. 1
przedmiotowej ustawy, przepisow dotyczacych ochrony wizerunku (art. 81) i przepisow
dotyczacych praw pokrewnych (art. 851in.).

Z uzasadnienia do projektu ustawy z 13.02.2020 r. wynika zamiar, aby sprawa wlasnosci
intelektualnej definiowana byla takze przez orzecznictwo uksztaltowane na podstawie
dotychczas obowigzujacego art. 17 pkt 2 k.p.c. W postanowieniu z 26.02.2015 r.° Sad

¢ Konwencja o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej, sporzadzona w Sztok-
holmie dnia 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).
® I CZ 6/15, LEX nr 1659242.
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Najwyzszy opowiedzial si¢ za szerokim rozumieniem pojecia ,,sprawy o ochrone autor-
skich praw majatkowych’, traktujac ja jako sprawe ,,0 roszczenia na tle regulacji prawa
autorskiego” Innymi stowy, w kontekscie postanowienia SN nie musi doj$¢ do naruszenia
prawa wlasnosci intelektualnej (w sprawie, w ktorej zapadlto orzeczenie SN - prawa
autorskiego), aby wniesiona do sadu sprawa uzyskata charakter sprawy o ochrone tego
prawa. Tym samym na gruncie orzecznictwa SN walor spraw o ochrone¢ praw wiasno-
$ci intelektualnej uzyskaly m.in. sprawy o zaptate wynagrodzenia umownego z tytutu
korzystania z dobr chronionych prawami o charakterze bezwzglednym (np. sprawy
o zaptate wynagrodzen z umow licencyjnych). U podstaw wskazanego orzeczenia SN
legto rozumowanie, zgodnie z ktdrym podstawa faktyczna zadania moze ulec zmianie
w toku procesu (np. w odpowiedzi na zarzut pozwanego, ze umowa licencyjna jest
niewazna, powod moze wskaza¢, ze kwoty pierwotnie zgdanej z tytulu wynagrodzenia
na podstawie umowy licencyjnej zada z tytulu odszkodowania za korzystanie z utworu
bez podstawy prawnej - tj. z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych). W ta-
kiej sytuacji procesowej nie powinna nastepowa¢ zmiana sadu, ktéry bedzie sprawe
rozpoznawal. Wskazane sprawy bedg sprawami wlasnoéci intelektualnej na podstawie
powolanej regulacji'.

Podobnie kategoria spraw o ochrone wlasnosci przemystowej nakazuje odwota¢ si¢ do
praw wlasnosci przemystowej zawartych w ustawie z 30.06.2000 r. - Prawo wlasnosci
przemystowej. Prawami wlasnosci przemyslowej w $wietle tej ustawy sg: patent na wy-
nalazek, prawo ochronne na wzor uzytkowy, prawo z rejestracji na wzér przemystowy,
prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
prawo z rejestracji na topografie uktadu scalonego. Ze wzgledu na to, ze dwa ostatnie
prawa nie maja zadnego praktycznego znaczenia, nie bedg omowione w ramach ni-
niejszego opracowania.

Kategoria ,,ochrona innych praw na dobrach niematerialnych” moze budzi¢ watpliwosci
interpretacyjne. Nalezaloby przyjaé, ze to pojecie dotyczy ochrony innych praw niz
enumeratywnie wskazanych w wyzej wymienionych ustawach, tj. Prawo autorskie lub
Prawo wlasnosci przemystowej. Ewidentnie intencja ustawodawcy, ktdry w ten sposéb
sformulowal zakres w tym przepisie, bylo pozostawienie otwartego katalogu spraw
odnoszacego si¢ rowniez do ochrony innych niz wymienionych praw na dobrach nie-
materialnych. Jako przyktad mozna wskaza¢ prawo do firmy (uregulowane w Kodeksie
cywilnym) lub prawo sui generis do bazy danych!'.

Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji automatycznie nakazuje odwolaé
sie do ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z regulacja
przyjeta przez te ustawe jej art. 3 stanowi tzw. klauzule generalng, zgodnie z ktérg czynem
nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

10" Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2020 r., s. 7.
" Ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r. poz. 386).
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jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji opisuje réwniez wiele tzw. stypizowanych czynéw nieuczci-
wej konkurencji, do ktérych mozna zaliczy¢ m.in.: wprowadzajgce w blad oznaczenie
przedsiebiorstwa, falszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego
towardw albo ustug, wprowadzajace w blad oznaczenie towaréw lub ustug, naruszenie
tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianie do rozwigzania lub niewykonania umowy;,
nasladownictwo produktéw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie
dostepu do rynku, przekupstwo osoby pelnigcej funkcje publiczng, a takze nieuczciwg
lub zakazang reklame, organizowanie systemu sprzedazy lawinowej, prowadzenie lub
organizowanie dzialalno$ci w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydtuzanie
terminéw zaplaty za dostarczane towary lub wykonane ustugi. Z powyzszego wynika,
ze czyny nieuczciwej konkurencji moga by¢ powiagzane z naruszeniem praw wtasno-
$ci intelektualnej, ale rowniez, jak np. organizowanie systemu sprzedazy lawinowej
lub przekupstwo osoby pelniacej funkcje publiczng, nie mie¢ z nimi nic wspdlnego.
W $wietle jednak regulacji art. 479¥k.p.c. sprawg wlasnosci intelektualnej jest zapobie-
ganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ustawodawca nie poczynil w powyzszym
zakresie zadnego wylaczenia spraw z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
do rozstrzygniecia przez sady wlasnosci intelektualnej ze wzgledu na ich ewentualny
przedmiot. Z tego wzgledu nalezy uzna¢, ze kazda sprawa o zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji, nawet ta odlegta w swojej istocie od sprawy dotyczacej dobr
niematerialnych niechronionych lub chronionych w drodze praw wlasnosci przemysto-
wej, bedzie rozpatrywana przez sady wlasno$ci intelektualnej. Tak szeroki zakres ujecia
przez ustawodawce sprawy wlasnosci intelektualnej w powigzaniu z ustawg o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji od poczatku budzit watpliwosci interpretacyjne.

Nastepnie Kodeks postepowania cywilnego opisuje dwa typy spraw wlasnosci intelek-
tualnej powiazane z ochrong dobr osobistych, tj.:

1) dobr osobistych w zakresie, w jakim sprawa dotyczy wykorzystania dobra osobi-
stego w celu indywidualizacji, reklamy lub promociji przedsiebiorcy, towaréw lub
ustug oraz

2) doébr osobistych w zwigzku z dzialalno$cig naukowsa lub wynalazczg.

1.5. Sprawy wtfasnosci intelektualnej wskazane w Prawie
wiasnosci przemystowej

Ustawa z 13.02.2020 r. zmienila rowniez przepisy dotyczace dochodzenia roszczen
w postepowaniu cywilnym dla spraw wlasnosci przemystowej. Zgodnie z art. 283 p.w.p.
sprawy dotyczace roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wlasno$ci przemy-
stowej sg rozstrzygane w postepowaniu w sprawach wiasnosci intelektualnej, o ile nie
przewidziano wlasciwosci innego organu albo innego postepowania.
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Artykut 284 p.w.p. z kolei wymienia katalog spraw rozpatrywanych w postepowaniu
w sprawach wlasnosci intelektualnej. Warto podkresli¢, ze katalog ten nie ma charak-
teru zamknietego:
1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
4) wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru uzytkowego lub topografii
dla celéw panstwowych;
5) odszkodowanie za przejscie na Skarb Panstwa prawa do patentu lub prawa
ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzér uzytkowy tajny;
6) naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub pra-
wa z rejestracji;
7) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego w przypadkach okreslonych w art. 71 i 75;
8) stwierdzenie prawa uzywania w ramach lokalnej dziatalnosci oznaczenia zareje-
strowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
9) stwierdzenie prawa uzywania oznaczenia geograficznego;
10) stwierdzenie utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego;
11) przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy albo prawa z rejestra-
cji wzoru przemystowego lub topografii, uzyskanego przez osobe nieuprawniong;
12) przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku okre$lonym
w art. 161.

W konteks$cie powyzszego warto wymienic jeden typ spraw, ktory nie bedzie rozpa-
trywany w postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej, mimo ze niewatpliwie
dotyczy wlasnosci przemystowej. Artykul 294 p.w.p. stanowi, zZe tworca wynalazku moze
dochodzi¢ roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku przed sadem
okregowym, a w postepowaniu stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego dotyczace postepowania w sprawach o roszczenia pracownikow. Przepis ten
bedzie mial odpowiednie zastosowanie do wynagrodzen za wzory uzytkowe i wzory
przemystowe (art. 295 p.w.p.).

1.6. Inne zmiany wprowadzone ustawg z 13.02.2020 r.

Wyzej wymieniona ustawa z 13.02.2020 r. wprowadzila réwniez zmiany do ustawy
2 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin, stanowiac, ze w sprawach dotycza-
cych roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wylacznego prawa, nienalezacych
do kompetencji innych organdw, sad rozpoznaje wniosek o:

1) zabezpieczenie srodka dowodowego;

2) wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego;

3) wezwanie do udzielenia informacji.
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Wymienione sprawy rozstrzygane sg w postepowaniu w sprawach wlasnosci intelek-
tualnej'2.

Analogiczna regulacja zostata wprowadzona do ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz
danych, zgodnie z ktérg w sprawach dotyczacych roszczen cywilnoprawnych z zakresu
ochrony baz danych, nienalezacych do kompetencji innych organoéw, sad rozpoznaje
wniosek o:

1) zabezpieczenie srodka dowodowego;

2) wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego;

3) wezwanie do udzielenia informacji

Wymienione sprawy sg rozstrzygane w postepowaniu w sprawach wlasnosci intelek-
tualnej"’.

1.7. Polubowne rozwigzywanie sporéw w sprawach
wtasnosci intelektualnej

1.7.1. Mediacja w sprawach wtasnosci intelektualnej

Zgodnie z 0golng zasadg postepowania cywilnego wyrazong w art. 10 k.p.c. w sprawach,
w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, sad powinien dazy¢ w kazdym stanie
postepowania do ich ugodowego zalatwienia, w szczegolnosci naklaniajac strony do
mediacji. Zaréwno ten przepis, jak i kolejne nowelizacje kodeksowej regulacji mediacji
wskazujg na coraz wigksza role, jaka ustawodawca przypisuje tej metodzie alternatyw-
nego rozwigzywania sporéw. W sporach dotyczacych wlasnosci intelektualnej metoda
ta moze by¢ adekwatna i pomocna w poszczegolnych sprawach, szczegolnie w sprawach
dotyczacych ztozonych i wielowatkowych relacji pomiedzy stronami, kumulujacych
wiele wzajemnych roszczen. Niemniej jednak, aby mediacja stanowila pomocne rozwia-
zanie, spelnione muszg by¢ pewne warunki brzegowe, z ktérych nie wszystkie wynikajg
wprost z przepisow kodeksowych. Jak zostanie szerzej opisane ponizej, pewien cigzar
w tym zakresie spoczywa réwniez na nowo powstatych sadach wlasnosci intelektualnej,
ktore swoimi decyzjami maja mozliwo$¢ zwigkszenia szans powodzenia poszczegolnych
postepowan mediacyjnych.

Majac na uwadze tematyke niniejszej publikacji, analiza w tym rozdziale bedzie skupia¢
sie na mediacji ,,sadowej”, tj. odbywajacej si¢ na podstawie postanowienia sagdu kieru-
jacego do mediacji, nie za$§ mediacji pozasadowej prowadzonej pomiedzy stronami
na podstawie umowy (zob. art. 183" § 2 k.p.c.). Ponizsze uwagi mozna jednak odnie$¢

2 Art. 9 ustawy z 13.02.2020 1.
B Art. 8 ustawy z 13.02.2020 r.
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do mediacji umownej per analogiam'. Na marginesie warto rowniez zasygnalizowa¢
mozliwoé¢ poddania konkretnego sporu mediacji Centrum Mediacji i Arbitrazu Swia-
towej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (WIPO), co moze by¢ $rodkiem szczegdlnie
przydatnym w przypadku sporéw o charakterze transgranicznym lub wielojurysdyk-
cyjnym®. Szczegélowa analiza tej formuly mediacji wykracza jednak poza zakres ni-
niejszego opracowania.

Cechy mediacji, ktore powoduja, Ze moze by¢ ona srodkiem przydatnym do zakonczenia
sporu i korzystnym dla zainteresowanych stron, to przede wszystkim:

- odformalizowany charakter tego postepowania, ktéry przekltada si¢ réwniez na
jego wiekszg ptynnosé w stosunku do procesu sagdowego (strony moga bowiem
we wspolpracy z mediatorem ustala¢ harmonogram rozméw oraz liczbe i termi-
ny spotkan w bezposredni sposéb oraz bez dodatkowych przeszkod, takich jakie
majg miejsce w postepowaniu sadowym, np. kolizji z innymi postepowaniami);

- mozliwo$¢ znacznie szybszego zakonczenia sporu;

- ograniczenie kosztéw postepowania wynikajace zaréwno z jego szybszego za-
konczenia i braku wieloinstancyjnej procedury, jak i art. 104 k.p.c., zgodnie z kto-
rym koszty procesu, w ktérym zawarto ugode, znosi si¢ wzajemnie, jezeli strony
nie postanowily inaczej's;

- niejawno$¢ postepowania mediacyjnego oraz tajemnica mediacji uregulowana
w art. 183*k.p.c., ktéra umozliwia stronom wiekszg otwarto$¢ w formutowaniu
stanowisk, niz ma to miejsce w postepowaniu sagdowym' (przyktadowo strona
moze o$wiadczy¢, ktore z elementéw dochodzonych roszczen sg dla niej kluczowe

4 Art. 183'k.p.c. i nastepne przewiduja dwa zréznicowane tryby mediacji, ktére w duzej mierze sa
wzgledem siebie analogiczne, niemniej jednak cechuja sie odmiennosciami, o ktérych nalezy pamietaé. Naji-
stotniejsza z tych roznic jest koniecznos¢ zawarcia umowy o mediacje w ramach mediacji pozasadowe;j. Tres¢
tej umowy moze za$ wprowadza¢ dalsza specyfike do konkretnego postepowania, np. poprzez uzgodnienie
pewnych elementéw formalnych (np. pisemnego charakteru mediacji), czy tez innych czynnikéw zaleznych
wylacznie od woli i inwencji stron (mozna sobie przykladowo wyobrazi¢ umowe o mediacje, w ramach
ktorej strony beda przewidywaty kary umowne za brak stawiennictwa na spotkaniach mediacyjnych, czy
tez brak udostepnienia dokumentéw wskazanych przez mediatora).

'* Regulamin Centrum jest opublikowany na stronie internetowej: https://www.wipo.int/amc/pl/
mediation/rules/index.html#2a (dostep: 15.08.2021 r.). Szerzej na ten temat zob. T. Serafin, K. Gasior, Wy-
korzystanie mediacji jako sposobu rozwigzywania sporéw prawa wlasnosci intelektualnej, ,, ADR — Arbitraz
i Mediacja” 2014/4, s. 134-135.

'¢ Strony sa jednak co do zasady, w my¢l art. 183°k.p.c., zobowigzane do pokrycia kosztéw udzialu me-
diatora w sprawie. Koszty te, okreslone przepisami rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z 20.06.2016 r.
w sprawie wysokosci wynagrodzenia i podlegajacych zwrotowi wydatkéw mediatora w postepowaniu cy-
wilnym (Dz.U. poz. 921) s3 jednak relatywnie niskie i w wiekszo$ci spraw wlasnosci intelektualnej nie beda
wyzsze od wysokosci potencjalnej optaty od apelacji. Odnosnie do wysokosci kosztéw mediacji zasagdzanych
w praktyce przez sady zob. A. Jakubiak-Mironczuk, M. Stachura, Alternatywne i polubowne sposoby roz-
strzygania sporéw na gruncie przepisow Kodeksu postgpowania cywilnego, Warszawa 2017, s. 49-50. Raport
opublikowany na stronie internetowej: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/TWS-Jakubiak-
Miro%C5%84czuk-A.-Stachura-M.-Alternatywne-i-polubowne-sposoby-rozstrzygania-spor%C3%B3w-
na-gruncie-przepis%C3%B3w-Kodeksu-post%C4%99powania-cywilnego.pdf (dostep: 15.08.2021 r.).

17" Zob. szerzej w tym zakresie T. Serafin, K. Gasior, Wykorzystanie..., s. 133-134.
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albo tez na ktorych jej wlasciwie nie zalezy, czego co do zasady nie o§wiadczylaby
wobec sadu, to za$ moze otworzy¢ droge do wypracowania satysfakcjonujacego
porozumienia);

- mozliwo$¢ uregulowania w ramach ugody mediacyjnej stosunkéw pomiedzy
stronami w zakresie wykraczajacym poza przedmiot powddztwa w danej spra-
wie (np. poprzez ujecie w ugodzie réwniez roszczen, ktore przystuguja pozwane-
mu przeciwko powodowi'®, wprowadzenie do sporu, w miejsce roszczen ujetych
w pozwie, roszczen alternatywnych, uprzednio nierozwazanych przez strony,
a bardziej adekwatnych dla rozwigzania sporu®, czy tez uregulowanie pomiedzy
stronami zasad poufnosci informacji dotyczacych sporu i jego rozstrzygniecia

itp.).

W wyliczeniu zalet postgpowania mediacyjnego nie mozna tez poming¢ istotnosci
charakteru samej ugody mediacyjnej, ktéra po sagdowym zatwierdzeniu ma moc
prawna ugody zawartej przed sadem, a wigc na réwni z wyrokiem stanowi tytut
egzekucyjny. Ugoda zawarta przed mediatorem, ktorg zatwierdzono przez nadanie
jej klauzuli wykonalnosci (zgodnie z art. 183 § 2 k.p.c.), staje si¢ za$ tytutem wy-
konawczym.

Dla powodzenia mediacji niemozliwa do przecenienia jest osoba i rola mediatoraima to
szczegolne znaczenie w sporach dotyczacych wlasnosci intelektualnej. Osoba mediatora
w konkretnym postepowaniu moze bowiem stanowi¢ podstawowa zalete mediacji albo
tez jej kluczowy mankament. Przede wszystkim w praktyce skazana na niepowodzenie
bedzie mediacja dotyczaca sporu prawnoautorskiego czy tez z zakresu nieuczciwej kon-
kurencji, ktora bytaby prowadzona przez mediatora nieznajacego specyfiki tych regulacji
prawnych. Taka osoba nie bedzie bowiem w stanie w adekwatny sposob zrozumie¢
zawislego sporu, a przez to odpowiednio pokierowa¢ rozmowami i skloni¢ strony do
wypracowania porozumienia albo tez zaproponowa¢ konkretng formule rozwiazania
(na zgodny wniosek stron — w mysl art. 183*k.p.c.). Brak zrozumienia specyfiki poste-
powania bedzie réwniez skutkowal tym, ze mediator nie bedzie w stanie przedstawi¢

'8 Sytuacja taka jest nierzadka w praktyce i moze dotyczy¢ zaréwno roszczen, ktdre pozostaja w zwiaz-
ku faktycznym lub prawnym (np. w przypadku, gdy powodowa spétka kwestionujaca prowadzong przez
konkurenta reklame poréwnawcza sama rowniez prowadzi kampanie reklamowa przedstawiajacg produkt
spolki pozwanej w ztym swietle), ale takze gdy tego rodzaju zwiazki nie wystepuja (i np. pozwanej spotce
przystuguja wskazane w art. 746 k.p.c. roszczenia z tytulu upadku zabezpieczenia udzielonego na rzecz po-
woda w innym postepowaniu). Zrzeczenie si¢ tego rodzaju roszczen przez pozwanego albo inna forma ich
uregulowania (np. cze$ciowe zrzeczenie polaczone ze zobowigzaniem powoda do zaniechania okreslonych
dziatan na przyszto$¢) moze za$ by¢ argumentem decydujacym o mozliwosci zawarcia ugody. Na gruncie
Kodeksu postepowania cywilnego, szczegolnie gdy uwzgledni si¢ zasade z art. 10 k.p.c., nie ma zadnych
przestanek negatywnych, ktore zakazywatyby zawarcia tego rodzaju ,,rozszerzonej” ugody przed mediatorem.

19 Np. zastgpienie roszczenia zakazowego lub roszczenia o publikacje oswiadczenia roszczeniem o za-
plate okre$lonej sumy pienieznej. Por. odnosnie do wystepujacych tego rodzaju modyfikacji w mediacjach
dotyczacych sporéw o naruszenie dobr osobistych A. Jakubiak-Mironczuk, M. Stachura, Alternatywre...,
s. 54-55 oraz 60.
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stronom pelnego obrazu sporu, co jest w wielu sprawach okolicznoscig kluczows dla
zachecenia stron do porozumienia (jako ze przedstawienie obrazu sprawy przez bez-
stronng osobe moze wplyna¢ na zmiane optyki stron i wyjscie poza ,widzenie tunelowe’,
do ktérego niejednokrotnie dochodzi w przypadku sporu sagdowego). Mediator znajacy
specyfike poszczegdlnych regulacji wlasnosci intelektualnej, a tym bardziej mediator
rozumiejacy specyfike danej branzy lub rynku, ktérego spdr dotyczy (co ma znaczenie
szczegdlnosci w odniesieniu do branz wyspecjalizowanych takich jak IT), bedzie takze
znacznie bardziej biegly w zakresie mozliwo$ci zaproponowania stronom uregulowania
w ramach ugody mediacyjnej stosunkéw pomiedzy nimi w zakresie wykraczajacym poza
przedmiot powddztwa w danej sprawie. Przykladowo w konkretnym postepowaniu:

- strona pozwana moze godzi¢ si¢ na spelnienie roszczen, ale nie akceptuje ich
w obawie przed rynkowa infamia, co moze przezwyciezy¢ wprowadzenie do
ugody odpowiednich regut poufnosci (w tym zakazu rozpowszechniania przez
strony informacji o zawartej ugodzie oraz jej tresci);

- strony same nie wiedza, ze dysponuja pewnymi dodatkowymi argumentami,
ktérych zaoferowanie moze doprowadzi¢ do ugody (np. naruszyciel praw majat-
kowych moze akceptowaé wysokos¢ zadanego odszkodowania, ale chcialby row-
niez w ramach ugody uzyskac¢ licencje na dalszg eksploatacje tego utworu albo tez
innego utworu z repertuaru powoda);

- strona pozwana moze by¢ otwarta na uwzglednienie dochodzonych roszczen, ale
pod warunkiem odpowiedniej ich modyfikacji (np. zastgpienia zakazu wprowa-
dzania konkretnego produktu do obrotu przez zakaz jego reklamy).

Jedynie odpowiednio wyspecjalizowany w danej dziedzinie wtasnosci intelektualnej
mediator bedzie mégl poprowadzi¢ rozmowy stron w sposob, ktéry pozwoli im dostrzec
wymienione opcje polubownego rozwigzania sporu.

Majac na uwadze powyzsze, niezmiernie istotne jest, aby za reformg sadownictwa
w sprawach wlasnoéci intelektualnej podazylto réwniez stworzenie przez poszczegdlne
wydzialy wlasno$ci intelektualnej sadéw okregowych list mediatoréw, ktérzy spetniaja
wymienione kryterium (z ich podziatem na dziedziny prawa i szczegétowe specjalizacje
branzowe). Stworzenie takich list bedzie korzystne nie tylko dla stron, ale takze dla se-
dziéw orzekajacych w tych wydziatach, jako ze w praktyce, w zdecydowanej wigkszo$ci
spraw skierowanych do mediacji, to wtasnie sedzia prowadzacy postepowanie dokonuje
wyboru mediatora®.

Powodzenie mediacji jest ponadto, co oczywiste, uzaleznione od postepowania samych
stron oraz ich pelnomocnikow?'. Mediacja w zaloZzeniu jest bowiem procedura dobro-

» Tak wyniki badan opisane w raporcie A. Jakubiak-Mironczuk, M. Stachura, Alternatywne..., s. 40.

21 Jak bowiem wskazuja badania, najczestszym powodem niewdawania si¢ przez strony w mediacje jest
wlasnie porada ich pelnomocnika procesowego. Zob. A. Jakubiak-Mironczuk, M. Stachura, Alternatywne...,
s. 66.
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wolng, a mediator nie ma umocowania do zmuszenia stron do zawarcia porozumienia.
Pozytywnie na przebieg mediacji i jej skutecznosé bedzie co do zasady wptywato dostar-
czenie mediatorowi jak najwiekszej ilosci informacji dotyczacych stosunkéw pomiedzy
stronami, takze w zakresie, ktory wykracza poza sam przedmiot postepowania sagdowego.
Mediator powinien za$ zacheca¢ do tego strony.

1.7.2. Postepowanie pojednawcze

W sprawach z zakresu wlasnoéci intelektualnej czesto wykorzystywanym narzedziem
jest tzw. zawezwanie do proby ugodowej, ktore wszczyna postepowanie pojednawcze
(art. 184-186 k.p.c.). Skorzystanie z tej mozliwosci warto rozwazy¢ przede wszystkim
w celu sklonienia przeciwnikéw do podjecia negocjacji, cho¢ oczywiscie w tym celu
wystarczy pismo przedprocesowe, skladane bez angazowania sadu.

Bez wzgledu na to, czy wole polubownego zakonczenia sporu wyrazimy w sposdb
bardziej czy mniej sformalizowany, wazne jest, aby w ogdle to zrobi¢. Po pierwsze
dlatego, aby mdc spetni¢ wymog z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wskazujac czy to na pismo
przedprocesowe, czy to na zawezwanie do proby ugodowej jako podjecie proby pozasa-
dowego rozwigzania sporu. Co prawda brak wskazania tej okolicznosci nie jest brakiem
formalnym uniemozliwiajacym nadanie sprawie dalszego biegu?, jednak praktyka
sadow jest rozna®* i zdecydowanie lepiej jest podja¢ dzialania, ktore wyklucza ryzyko
zwrotu pozwu. Tym bardziej ze podjecie proby pozasadowego rozwigzania sporu jest
istotne takze z punktu widzenia przepiséw o postepowaniu odrebnym w sprawach go-
spodarczych, ktore — jak wezes$niej wspomniano — moga by¢ (i czgsto beda) stosowane
jednoczesnie z przepisami postepowania odrebnego w sprawach wlasnosci intelek-
tualnej. Artykut 458'k.p.c. stanowi bowiem, ze: ,Niezaleznie od wyniku sprawy sad
moze obcigzy¢ kosztami procesu w catosci lub czgsci strong, ktora przed wytoczeniem
powddztwa zaniechata proby dobrowolnego rozwigzania sporu, uchylita sie od udziatu
w niej lub uczestniczyla w niej w zlej wierze i przez to przyczynita sie do zbednego
wytoczenia powodztwa lub wadliwego okreslenia przedmiotu sprawy”. Przepis ten
wprowadza wiec sankcje fakultatywna, ale potencjalnie dotkliwg, m.in. za niepodjecie
przed zlozeniem pozwu préby polubownego rozwigzania sporu. I w tym przypadku
wystarczy ,,zwykle” pismo procesowe, jednak niewatpliwie w niektérych sytuacjach
warto rozwazy¢ mozliwo$¢ skorzystania z wszczecia postepowania pojednawczego.

Niezaleznie od szczegdlnej regulacji zawartej wérod przepiséw o postepowaniu go-
spodarczym w przypadku niezasygnalizowania przysztemu pozwanemu o zglaszanych

2 Zob. np. M. Manowska [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477',
red. M. Manowska, Warszawa 2021, kom. do art. 187, nt 2, i postanowienie SA w Katowicach z 6.07.2016 1.,
1 ACz 823/16, LEX nr 2076754.

% Zob. np. postanowienie SA w Szczecinie z 1.09.2016 r., I ACz 682/16, LEX nr 2100021.
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wobec niego zadaniach nalezy sie liczy¢ z obcigzeniem powoda kosztami procesu na
zasadzie art. 101 k.p.c., a wiec wowczas, gdy pomimo uwzglednienia powddztwa pozwa-
ny nie dat powodu do wytoczenia sprawy i uznat przy pierwszej czynnosci procesowe;j
zadanie pozwu.

Podejmujac decyzje, czy do naruszyciela wysta¢ tylko pismo przedprocesowe, czy skorzy-
sta¢ z instytucji postegpowania pojednawczego, trzeba mie¢ ma wzgledzie, ze zawezwanie
do préby ugodowej ma istotng przewage nad wezwaniem przedprocesowym: pozwa-
la (w okreslonych warunkach) przerwa¢ bieg przedawnienia roszczen na podstawie
art. 123 § 1 pkt 1 k.c.?* Jesli wiec termin przedawnienia si¢ zbliza, to przyszty powdd,
majac w perspektywie negocjacje ugodowe, ktdre ze wzgledu na ztozono$¢ problemow
pod wzgledem prawnym i faktycznym trwaja niekiedy bardzo dlugo, zdecydowanie
powinien rozwazy¢ mozliwos$¢ zawezwania do proby ugodowej zamiast pozasgdowej
proby sktonienia przeciwnika do rozméw.

Aby jednak udalo si¢ osiagna¢ skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia, wnio-
sek rzeczywiscie musi zmierza¢ do dochodzenia roszczenia, a jego celem nie moze by¢
tylko i wytacznie przerwanie biegu przedawnienia, przy czym ,,nie mozna wykluczy¢,
ze takze kolejny wniosek o zawezwanie do proby ugodowej doprowadzi do przerwania
biegu przedawnienia, nawet jezeli trescig nie odbiega od poprzedniego””. Z drugiej
strony nie mozna z gory zaklada¢, ze kazdy pierwszy wniosek o zawezwanie do proby
ugodowej zostanie uznany w razie sporu za zmierzajacy do dochodzenia roszczenia. Jak
podkreslit SN: ,W kazdym jednak przypadku, niezaleznie od tego, czy jest to pierwsze
zawezwanie czy kolejne, sad jest zobowiazany do badania czy zachodza przestanki
okreslone w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., a wiec réwniez badania czy jest to czynnos¢, ktdra
potencjalnie moze doprowadzi¢ do realizacji roszczenia oraz badania jaki jest jej rze-
czywisty cel”.

Ponadto nalezy pamieta¢, ze art. 123 k.c. przerwe biegu przedawnienia taczy z okre-
$lonym roszczeniem. W konsekwencji zawezwanie do proby ugodowej przerywa bieg
terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelnosci okreslonych w tym wezwaniu,
zaréwno co do przedmiotu zadania, jak i wysoko$ci”. W rezultacie wnioskodawca, aby
osiggna¢ zamierzony cel, musi $cisle sprecyzowac¢ swoje zadnie tak, aby byto wiadomo,
jakie roszczenia, w jakiej wysokosci i kiedy wymagalne sg objete wnioskiem. ,,Zawez-
wanie do proby ugodowej, ktdre nie stwarza podstaw do ustalenia wysokosci roszczenia
i jego wymagalnosci, nie moze by¢ zatem traktowane, jako zdarzenie powodujace,

2 Stanowisko to dominuje, cho¢ wyrazany jest takze poglad odmienny, por. A. Szlezak, Czy zawezwanie
do proby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?, PS 2014/6, s. 16.

» Wyrok SN z 4.04.2019 ., IIT CSK 103/17, LEX nr 2642795.

% Zob. wyrok SN z 4.04.2019 r., ITII CSK 103/17, LEX nr 2642795. Tak réwniez SN m.in. w wyrokach:
228.01.2016 1., IIl CSK 50/15, LEX nr 197583912z 19.02.2016 r., V CSK 365/15, LEX nr 2023441 oraz w po-
stanowieniu z 10.10.2018 r., II CSK 694/17, LEX nr 2488622.

¥ Por. np. wyrok SN z 20.07.2017 r., I CSK 716/16, LEX nr 2352162.
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zgodnie zart. 123 k.c. przerwe biegu przedawnienia™. Jest to szczegolnie istotne w spra-
wach z wlasno$ci intelektualnej, w ktorych reguty jest kumulacja roszczen pienieznych
zglaszanych na réznych podstawach prawnych. Zawezwanie do proby ugodowej musi
odpowiada¢ podmiotowo i przedmiotowo zadaniu zgltoszonemu w pozwie®.

Na zakonczenie tego watku, ze wzgledu na czesty w sprawach z wlasnosci intelektualnej
element transgraniczny, warto przypomniec, ze Sad Najwyzszy stanal na stanowisku,
ze w kazdym przypadku, kiedy sad polski ma jurysdykcje do zajecia sie dang sprawas,
istnieje rdwniez mozliwos¢ zawezwania do proby ugodowej, gdyz przepisy o jurysdykeji
krajowej maja zastosowanie w postepowaniu o zawezwanie do proby ugodowej™. Zgod-
niezart. 185§ 1 k.p.c. kiedy nie jest mozliwe ustalenia wlasciwoséci ogdlnej przeciwnika,
wniosek nalezy wnie$¢ do sadu rejonowego wlasciwego dla miejsca zamieszkania albo
siedziby wzywajacego.

1.8. Postepowania w sprawach wtasnosci intelektualnej
a inne postepowania odrebne

Sprawy z zakresu wlasnosci intelektualnej rozpoznawane sg przez sady powszechne na
zasadach okreslonych w Kodeksie postepowania cywilnego. Artykut 479°' k.p.c. stanowi,
ze w sprawach rozpoznawanych wedltug przepiséw o postepowaniu w sprawach wlasno-
$ci intelektualnej przepisy o innych postepowaniach odrebnych stosuje sie w zakresie,
w ktérym nie sg one sprzeczne z przepisami o postepowaniu w sprawach wlasnosci
intelektualnej. Jako przyklad jednego z postepowan odrebnych, ktérego przepisy beda
mogly by¢ stosowane réwnolegle z przepisami o postepowaniu odrebnym w sprawach
gospodarczych, w uzasadnieniu nowelizacji wprowadzajgcej postepowania w sprawach
wlasno$ci intelektualnej wskazano postepowanie w sprawach gospodarczych?, cho¢
moze to by¢ takze postgpowanie upominawcze, nakazowe czy w sprawach z zakresu
prawa pracy. W praktyce jednak z pewno$cia najczestsze beda przypadki spraw go-
spodarczych.

Pojawic¢ sie wiec musi w zwiazku z powyzszym wazne pytanie, a mianowicie czy jezeli
dana sprawa z zakresu wilasnosci intelektualnej bedzie miata jednocze$nie charak-
ter sprawy gospodarczej (co nie bedzie nalezalo do rzadkosci), to czy w sprawie roz-
poznawanej wedlug przepiséw o postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualne;
zastosowanie znajdzie takze art. 458° § 1 k.p.c. Stanowi on w zdaniu pierwszym, ze
w toku postepowania nie mozna wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok

# Wyrok SN z 15.11.2019 r., V CSK 348/18, LEX nr 2773260.

¥ Zamiast wielu zob. wyrok SN z 4.04.2019 r., IIT CSK 103/17.

3 Uchwata SN z 28.03.2014 r., IIl CZP 3/14, LEX nr 1506467.

1 Uzasadnienie rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektdrych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. nr 45, pkt I, lit. c.
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dotychczasowych. Jak podnosi si¢ w doktrynie, zawiera on ,,regulacje ograniczajgce
dokonywanie w postepowaniu w sprawach gospodarczych przeksztalcen przedmioto-
wych powddztwa. Przepis ten powinien by¢ wyktadany w taki sposéb, ze przedmiotem
rozstrzygniecia sagdu w sprawie gospodarczej pozostaja roszczenia zgltoszone w pozwie.
Wiszelka zmiana jako$ciowa w tredci roszczenia wykraczajaca poza granice sprostowania
niedokladno$ci pisarskich czy rachunkowych, we wskazaniu okoliczno$ci faktycznych,
z ktérych one wynikaja, oraz ze zmiany wynikajacych z nich Zadan musi by¢ uznana
za niedopuszczalng™.

Zastosowanie art. 458° § 1 k.p.c. w sprawach wlasnosci intelektualnej przekresli w zasa-
dzie sens korzystania z tzw. roszczenia informacyjnego w toku postepowania o ochrone
praw wlasnosci intelektualnej, ograniczajac de facto sens skorzystania z tego roszczenia
tylko do etapu przed wniesieniem pozwu, co jednak — mimo Ze teoretycznie mozliwe
— w praktyce jest bardzo problematyczne. W sytuacji bowiem, gdy obowiazany zreali-
zuje natozony na niego obowiazek w sposob nieprawidlowy, a mimo tego sad uzna, ze
informacje zostaly w pelni udzielone, to uprawniony ma wéwczas obowiazek wszczaé
postepowanie rozpoznawcze, a w przypadku zaniechania tej czynnosci moze narazié
sie na odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza™.

Tak zwane roszczenie informacyjne przewidziane zostato we wszystkich ustawach zali-
czanych do prawa wlasnosci intelektualnej, z wyjatkiem ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji. Stuzy ono wlasciwemu sformutowaniu zadan pozwu, przede wszystkim
w zakresie wysokosci zgloszonych roszczen pienieznych. Jej okredlenie jest bowiem
wielokrotnie niemozliwe bez uzyskania od naruszyciela odpowiednich informacji.

Jak podnoszono dotychczas w doktrynie, wniosek o udzielenie informacji moze by¢
zamieszczony w pozwie albo — zwlaszcza jezeli jest on skladany przed wytoczeniem
powddztwa - w odrebnym pismie procesowym, a jezeli wniosek o udzielenie informacji
przez pozwanego jest skladany juz w toku postepowania o ochrone prawa wlasnosci
przemyslowej na rozprawie, nie jest wykluczone jego ztozenie ustnie do protokotu*.
Aktualnie mozliwo$¢ ztozenia wniosku w toku postepowania znajduje potwierdzenie
w przepisach Kodeksu postepowania cywilnego o postepowaniu w sprawach wlasnosci
intelektualnej. Artykut 479'"2k.p.c. stanowi bowiem, Ze przepisy dotyczace wniosku
o udzielenie informacji stosuje si¢ takze do pozwanego. W przypadku zlozenia takiego

2 D. Rutkowski [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Postgpowanie procesowe. Komentarz, red. O. Pia-
skowska, LEX 2020, kom. do art. 458%, nt 1.

3 Szerzej na temat zwigzanych z tym trudnosci praktycznych por. M. Kutaj, Rozszerzenie powédztwa
w postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej z uwzglednieniem regulacji odrebnego postepowania
gospodarczego, https://www.traple.pl/2020/07/03/rozszerzenie-powodztwa-w-postepowaniu-w-sprawach-
wlasnosci-intelektualnej-z-uwzglednieniem-regulacji-odrebnego-postepowania-gospodarczego/ (dostep:
16.08.2021 r.).

A, Jakubecki [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwanski, t. 14C, Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2017, nb 192, s. 683.
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wniosku w pozwie lub na pdzniejszym etapie postepowania moze sie zdarzy¢, ze na pod-
stawie uzyskanych informacji powodd dojdzie do wniosku, ze przystuguje mu zgloszone
juz w pozwie roszczenie, ale w wiekszej wysokosci, lub ze przystuguja mu roszczenia,
ktore nie zostaly dotychczas zgloszone. W konsekwencji w takim przypadku powinno
doj$¢ do rozszerzenia powddztwa.

Niestety, zwazywszy na tres¢ art. 458° § 1 k.p.c., aktualnie w sprawie gospodarcze;j
nalezy powaznie liczy¢ sie z tym, iz orzekajacy w sprawie sad uzna, Ze niemozliwe
jest dokonanie wspomnianego wyzej rozszerzenia powodztwa. Sam fakt przewidzenia
w przepisach o postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej mozliwosci ztozenia
wniosku o udzielenie informacji w toku postepowania moze okazac si¢ niewystarczajaca
podstawa do stwierdzenia, ze art. 458% § 1 k.p.c. nie ma zastosowania w postepowaniu
w sprawach wlasnosci intelektualnej jako sprzeczny z tymi przepisami.

Podobny problem moze wywota¢ modyfikacja powddztwa, ktorej potrzeba wystapi
na skutek zlozenia przez powoda wniosku z art. 479" k.p.c. o wyjawienie lub wydanie
srodka dowodowego. W tym przypadku dodatkowo za mozliwoscig uznania, ze art. 458°
§ 1 k.p.c. nie ma zastosowania w postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej,
przemawia fakt, Ze wniosek o wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego moze by¢
zlozony tylko w pozwie lub po jego wniesieniu (nie moze by¢ ztozony przed wszczeciem
postepowania), a pozyskane w ten sposob przez powoda materialy i informacje moga
by¢ wykorzystane tylko i wylacznie w tym konkretnym postgpowaniu, w ktorym taki
wniosek zostal ztozony.

Mimo Ze interpretacja prowadzaca do wniosku, ze art. 458° § 1 k.p.c. nie ma zastosowania
w postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej jako sprzeczny z tymi przepisami,
bytaby zgodna z wyrazong w uzasadnieniu nowelizacji intencjg ustawodawcy™, to jednak
bez watpienia wskazana jest tutaj jego interwencja, tak aby korzystanie z mozliwosci
skladania wniosku o udzielenie informacji przeciwko pozwanemu (czy to w samym
pozwie, czy to na dalszym etapie postgpowania, w osobnym pismie procesowym),
a takze o wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego, mialo sens i nie wigzalo sie
z ryzykiem. Na marginesie warto zauwazy¢, ze przed wprowadzeniem aktualnie obo-
wigzujacych przepiséw o postepowaniu gospodarczym i jednoczes$nie po uchyleniu
w 2012 r. przepisow o postepowaniu w sprawach gospodarczych w jego pierwotnym
ksztalcie sady — wypowiadajac sie o mozliwosci zgloszenia roszczenia informacyjnego
w pozwie — odnosily si¢ wlasnie do faktu nieobowigzywania przepisu zakazujacego

* W uzasadnieniu wskazano bowiem, ze ,celem, ktéry przyswiecal projektowanej regulacji, bylo
stworzenie instrumentu prawnego umozliwiajacego uprawnionemu z tytutu praw z zakresu wlasnosci
intelektualnej uzyskanie informacji dotyczacych naruszenia tych praw. Uzyskanie takich informacji przez
uprawnionego jest niejednokrotnie faktyczng przestanka warunkujaca skuteczne poszukiwanie ochrony
prawnej”
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rozszerzania powddztwa’*, z czego nalezy wnosi¢, ze gdyby taki zakaz obowigzywal, to
mimo iz obowigzujace wowczas przepisy o roszczeniu informacyjnym w Zaden sposéb
nie wykluczaly mozliwosci skorzystania z niego po (lub jednoczesnie z) wniesieniu
pozwu, to w postepowaniu gospodarczym rozszerzenie powddztwa na skutek uzyska-
nia informacji w wyniku skorzystania z roszczenia informacyjnego zostatoby uznane
za niedopuszczalne. Aktualna sytuacja rézni si¢ od tej sprzed 3.05.2012 r. tylko tym, ze
mozliwo$¢ wniesienia roszczenia informacyjnego nie tylko przed wniesieniem pozwu
wynika z przepiséw proceduralnych (por. art. 479'*§ 1 k.p.c.), a nie jak wcze$niej
z przepisOw prawa materialnego. Nie napawa to optymizmem co do interpretacji, ktéra
moze by¢ przyjmowana przez sady. Zwazywszy na t¢ niepewno$¢ w bardzo istotnej
kwestii, nalezy wiec liczy¢ (poza oczywiscie wspomniang interwencja ustawodawcy)
na to, ze kwestia ta zostanie rozstrzygnieta jednoznacznie przez judykature. Biorac pod
uwage to, ze w przedmiotowych sprawach ma orzekac tylko pie¢ sadow I instancjiidwa
sady IT instancji, jest pewna nadzieja, Ze zostanie przyjeta jednolita wykladnia, cho¢ jej
wypracowanie zapewne potrwa.

Nie bez znaczenia jest, ze wykladania skutkujaca niemoznoscia rozszerzenia powddztwa
w sprawach wlasnosci intelektualnej w wyniku skorzystania z roszczenia informacyjnego
lub wniosku o wydanie lub wyjawienie srodka dowodowego bytaby nie tylko sprzeczna
z ratio legis tych instytucji procesowych, ale takze prowadzilaby do uznania, ze Polska
dokonata nieprawidtowej implementacji art. 6 dyrektywy 2004/48/WE. Tym bardziej
wigc jest pozadane rozwianie przez ustawodawce wszelkich watpliwosci w tym zakresie.

Natomiast w zwigzku z trescig art. 479'2 § 1 k.p.c., ktory stanowi, ze wniosek o udzie-
lenie informacji przeciwko pozwanemu moze by¢ wniesiony az do zamkniecia rozpra-
wy w I instancji, nie ulega watpliwosci, Zze mozliwe bedzie wystapienie z roszczeniem
informacyjnym w toku postepowania, tj. po wniesieniu pozwu, nawet w postepowaniu
gospodarczym. Odnosnie zas co do wniosku o wyjawienie lub wydanie dowoddw, jak
wyzej wspomniano, w art. 479'” k.p.c. ustawodawca przesadzil, ze w ogéle nie moze
by¢ on wniesiony przed wszczegciem postepowania. Regulacje te nalezy uznac¢ za wazne,
albowiem gdyby nie one, nie bytaby wykluczona taka wykfadnia art. 458® § 1 k.p.c.,
zgodnie z ktdrg nawet roszczenie informacyjne czy wniosek o wyjawienie lub wydanie

% Zob. np. postanowienie SO w Warszawie z 30.07.2015 r., XXII GWo 37/15, niepubl.: ,Obowiazujace
obecnie przepisy procedury cywilnej nie wylaczaja mozliwosci przedmiotowej zmiany powddztwa w po-
stepowaniu przed sadem gospodarczym. Uprawniony ze znaku towarowego moze wigc wystapi¢ na droge
sadowg o symboliczng kwote, zglaszajac w pozwie roszczenie informacyjne’, a takze postanowienie SA
w Katowicach z 3.10.2011 1., V ACz 624/11, niepubl.: ,W obecnym stanie prawnym, po uchyleniu z dniem
3 maja 2012 r. przepiséw o postepowaniu szczegdlnym w sprawach gospodarczych, w istocie koniecznos$¢ taka
nie wystepuje w odniesieniu do naruszyciela przed wniesieniem pozwu. Gdy uprawniony zamierza wystapi¢
o zwrot korzysci bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia lub o naprawienie szkody, zadanie informacyjne
moze zawrze¢ w pozwie, wskazujac jako warto$¢ przedmiotu sporu kwote obliczong szacunkowo, by - po
uzyskaniu od pozwanego informacji - ewentualnie dokona¢ przedmiotowej zmiany powddztwa w trybie
art. 193 k.p.c.
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dowoddéw pojmowane jako szczegdlne $rodki prawne o procesowej naturze objete by-
tyby zakresem pojecia ,nowe roszczenie’, a wiec ich zgtoszenie byloby wykluczone po
wniesieniu pozwu*. Jednocze$nie nalezy pamietac, ze wniosek o nakazanie wyjawienia
lub wydania $rodka dowodowego powinien zosta¢ zgltoszony w terminie prekluzyj-
nym odpowiednim dla danego postepowania (w postepowaniu gospodarczym co do
zasady w pozwie, a w pozostalych sytuacjach - w piSmie przygotowawczym albo do
chwili zatwierdzenia planu rozprawy, chyba ze powod uprawdopodobni, Ze powotanie
dowodow, ktérych wniosek dotyczy, nie bylo mozliwe albo potrzeba ich powotania
wynikla pézniej).

Jednak, jak wyzej wspomniano, ewentualny brak mozliwoéci rozszerzenia powddztwa
w wyniku uzyskanych w toku postepowania informacji w sprawie (o ile w tym kierunku
bedzie prowadzona wykladnia), w ktdrej jednoczesnie zastosowanie beda mialy przepisy
o postepowaniu w sprawach wlasnosci intelektualnej i o postepowaniu w sprawach
gospodarczych, przekresli zarowno sens zawierania takich wnioskéw w pozwie, jak
i wystepowania z nimi w toku postepowania.

Te same watpliwosci dotyczace roszczenia informacyjnego, wniosku o wyjawienie lub
wydanie dowodow oraz powddztwa wzajemnego teoretycznie dotycza takze sytuacji,
gdy w danej sprawie jednoczesnie stosowane beda przepisy o postegpowaniu odrebnym
w sprawach wlasnosci intelektualnej i o postepowaniu nakazowym. Artykut 493 § 3 k.p.c.
stanowi bowiem, ze w postepowaniu po wniesieniu zarzutéw nie mozna wystepowac
z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych; jednakze w przypadku
zmiany okoliczno$ci powod moze zadaé zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego
réwnowartoséci lub innego przedmiotu, a w sprawach o $§wiadczenie powtarzajace sie
moze nadto rozszerzy¢ powddztwo o swiadczenia za kolejne okresy. W praktyce jednak
zbieg tych postepowan wystepowal bedzie bardzo rzadko, a nawet wcale.

Na zakonczenie tego watku wskaza¢ nalezy, ze o ile w postepowaniu w sprawach gospo-
darczych oraz w postepowaniu nakazowym nie jest dopuszczalne wniesienie powodztwa
wzajemnego (art. 458% § 3 i art. 493 § 3 k.p.c.), o tyle nawet w przypadku ich zbiegu
z postepowaniem w sprawach wlasnosci intelektualnej dopuszczalne bedzie wniesienie
przez pozwanego powddztwa wzajemnego o uniewaznienie prawa wylacznego, o ktérym
mowa w art. 479'2k.p.c. Tre$¢ tego przepisu, wyraznie dopuszczajaca taka mozliwos¢,
powoduje bowiem, Ze przepisy art. 458°§ 3 i art. 493 § 3 k.p.c. sg sprzeczne z przepi-
sami o postepowaniu odrebnym w sprawach wlasnosci intelektualnej i co za tym idzie
wobec tresci art. 479° k.p.c. nie bedg mialy zastosowania. Trzeba jednak podkresli¢, ze

7 Mozliwos¢ takiej wyktadni wprost dopuscit SA w Katowicach w wyroku z 3.10.2011 1., V ACz
624/11, podnoszac na gruncie uprzednio (do 2012 r.) obowiazujacych przepiséw o postepowaniu odreb-
nym w sprawach gospodarczych, ze ,w sytuacji, gdyby przedmiotowe «roszczenie informacyjne» uznac, za
roszczenie materialnoprawne, wystgpienie z nim w toku postepowania rozpoznawanego w trybie przepiséw
o postepowaniu gospodarczym, byloby niedopuszczalne z uwagi na tre$¢ art. 479* § 2 k.p.c. zakazujacego
przedmiotowej zmiany powddztwa’.
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powodztwa wzajemne inne niz o uniewaznienie prawa wylacznego nie sg dopuszczalne
w sprawach, w ktdrych stosowane sg jednocze$nie przepisy o postepowaniu w sprawach
wlasnosci intelektualnej i o postepowaniu gospodarczym i/lub nakazowym.

1.9. Postepowanie w sprawach ochrony unijnych znakéw
towarowych i wzoréw wspolnotowych

Ogodlna analiza przepisow proceduralnych majgcych zastosowanie w sprawach wlasnosci
intelektualnej nie moze poming¢ problematyki procedowania w sprawach o ochrong
unijnych znakéw towarowych i wzoréw przemystowych. Regulacja dotyczaca ochro-
ny unijnych znakow towarowych i wzoréw przemystowych znajduje si¢ w aktach prawa
unijnego, do ktorych nalezg rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i rozporza-
dzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych.

Zgodnie z art. 129 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001 (art. 88 ust. 3 rozporzadzenia
6/2002) sady w sprawach znakéw towarowych UE i wzoréw wspdélnotowych stosuja
przepisy rozporzadzenia. Przepisy prawa krajowego, w tym takze przepisy proceduralne
odnoszace si¢ do tego samego rodzaju powodztwa jak w przypadku krajowego znaku
towarowego i wzoru przemystowego w panstwie cztonkowskim, znajda zastosowanie
w tych sprawach dopiero w przypadku nieuregulowania danej kwestii w przepisach
wlasciwego rozporzadzenia. W szczegolnosci wiec w sprawach unijnych znakéw towa-
rowych i wzoréw przemystowych nie beda mialy zastosowania przepisy art. 479'2in.
k.p.c. dotyczace powoddztwa wzajemnego o uniewaznienie prawa wylacznego, ktore to
kwestie zostaly uregulowane w rozporzadzeniach®. Wynika to takze z zakresu odpo-
wiedniego stosowania tych przepisow, okreslonego w art. 479'* § 2 k.p.c.

1.10. Koszty postepowania w sprawach wtasnosci
intelektualnej

1.10.1. Optaty sadowe i koszty zastepstwa procesowego

Od roszczen pienieznych zglaszanych w sprawach z zakresu wlasno$¢ intelektu-
alnej od pozwu pobierana jest oplata stata lub stosunkowa w kwocie okreslonej
wart. 13-13d w.k.s.c., a wigc zgodnie z regutami ogélnymi. Zastosowanie tych przepi-
sow nie powoduje zadnych szczegdlnych trudnosci.

* Na temat tej regulacji por. K. Jasinska, Zawieszenie postepowania przed sgdem ds. unijnych znakow
towarowych i wzoréw wspélnotowych, ZNU] PPWI 2018/1, passim.
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Poza roszczeniami pienieznymi w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej czesto
zglaszane sg roszczenia niepieniezne, jak cho¢by popularne i wazne dla ochrony praw
wylgcznych roszczenie o znaczeniu wrecz podstawowym, a mianowicie roszczenie
o zaniechanie czy roszczenie tzw. publikacyjne. W dodanym do ustawy o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych (w wyniku nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawg
z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych
innych ustaw®) art. 26a ust. 1 przewidziano oplate stalg od roszczen niepienieznych,
zglaszanych w sprawach o ochrone praw autorskich i praw pokrewnych, jak réwniez
dotyczacych wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzordw przemystowych, znakow towa-
rowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych oraz ochrong innych
praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw wlasnosci intelektualnej,
a takze zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji. ,Inne prawo na dobrach
niematerialnych’, o ktérym mowa w cytowanym przepisie, to z pewnoscia np. wyltacz-
ne prawo hodowcy do nowej odmiany rosliny, ktorego ochrona zostala uregulowana
w ustawie o ochronie prawnej odmian roslin.

Oplate stalg nalezy uisci¢ od kazdego z roszczen niepieni¢znych (tyle oplat, ile roszczen).
Problemy stwarza ocena dos¢ czestej w praktyce sytuacji, kiedy w jednym postepowa-
niu dochodzona jest ochrona wigcej niz jednego dobra niematerialnego chronionego
prawem wylacznym, np. dwdch lub wigcej znakow towarowych. W mojej ocenie nalezy
stang¢ na stanowisku, ze w przypadku Zgdania zaniechania naruszen prawa do znaku
towarowego X i znaku towarowego Y nalezy uisci¢ optate w podwdjnej wysokosci. Nie
ma natomiast moim zdaniem podstaw do zwielokrotniania oplaty w przypadku, gdy
roszczenie dotyczy ochrony jednego prawa, a jedynie czynnosci, ktérych dokonania lub
zaniechania powod domaga sie od pozwanego, sg ztozone (np. publikacja oswiadczenia
w wiecej niz jednym miejscu czy zaniechanie wigcej niz jednej czynnosci stanowiacej
naruszenie prawa).

Artykut 26a ust. 1 u.k.s.c. dotyczy wszelkich roszczen niepienieznych bedacych roszcze-
niami o ochrone praw lub o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W tym
miejscu nalezy podkresli¢, ze do Zadnej z tych kategorii roszczen nie mozna zakwalifi-
kowa¢ powddztwa wzajemnego o uniewaznienie prawa wytacznego lub o stwierdzenie
wygasniecia prawa, o ktdrych mowa w art. 479" k.p.c., ani powodztwa o ustalenie,
ze podjete lub zamierzone przez powoda czynno$ci nie stanowig naruszenia patentu,
dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, o ktérym
mowa w art. 479" k.p.c. Przepis ten nie dotyczy takze powddztw o ustalenie istnienia
lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, wnoszonych na podstawie art. 189 k.p.c.
Te roszczenia nie podlegaja wigc oplacie staltej okreslonej dla roszczen niepienieznych
wart. 26a uwk.s.c.

¥ Dz.U. poz. 1469.
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Do roszczen o ochrong praw oraz do roszczen o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji art. 26a u.k.s.c. znajduje natomiast zastosowanie bez wzgledu na to, czy maja
one w danym przypadku charakter majatkowy czy niemajgtkowy. Trzeba w tym miejscu
nadmieni¢, Ze niestety — z przyczyn omoéwionych ponizej — ustanowienie w przypadku
tych roszczen oplaty stalej nie wyeliminuje (cho¢ inaczej widza to niekt6rzy komentato-
rzy") potrzeby oceny, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z roszczeniem
majatkowym, czy tez niemajatkowym, ani nie zwolni stron dochodzacych ochrony od
obowiazku wskazania warto$ci przedmiotu sporu w odniesieniu do tych roszczen, jesli
bedg to roszczenia majatkowe (czyli stanowigce zdecydowang wiekszo$¢ w sprawach
z zakresu wlasnosci intelektualnej, por. nizej na ten temat).

Przede wszystkim do oceny, czy mamy do czynienia z roszczeniem majatkowym, czy
niemajgtkowym, zmuszaja nas przepisy prawa materialnego, a mianowicie przepisy
o przedawnieniu.

Jesli zas chodzi o przepisy proceduralne, to zgodnie z art. 126'k.p.c. tylko w przypadku
roszczen majagtkowych istnieje obowiazek wskazywania wartoéci przedmiotu sporu
(a wiec niezbedne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z roszczeniem majatkowym,
czy nie). Wbrew temu jednak, co na pierwszy rzut oka moze si¢ wydawa¢, okreslenie
oplat statych w przypadku nie tylko niemajatkowych roszczen niepienieznych, lecz takze
w przypadku niepieni¢znych roszczen majgtkowych wcale nie zwalnia nas z niewdziecz-
nego obowigzku wskazania w ich przypadku warto$ci przedmiotu sporu.

Obowigzek wskazania wartosci przedmiotu sporu w przypadku roszczen o charakterze
majatkowym wynika bowiem z art. 126'k.p.c., ktory stanowi, ze w kazdym pi$mie na-
lezy poda¢ warto$¢ przedmiotu sporu lub wartos¢ przedmiotu zaskarzenia, jezeli od tej
wartosci zalezy wlasciwos¢ rzeczowa sadu, wysokos¢ oplaty lub dopuszczalnosé srodka
odwotawczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieni¢zna. Oczywiscie
skoro ustawodawca w przypadku kazdego z roszczen niepienieznych przewidzial oplate
stala, to ona juz od wartosci przedmiotu sporu nie bedzie zalezata. Jednak nadal bedzie
to czynnik istotny z punktu widzenia dopuszczalnosci skargi kasacyjnej. Co wiecej,
nalezy pamieta¢ o tresci art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c., ktory nakazuje oznaczy¢ warto$é
przedmiotu sporu w kazdej sprawie o prawa majatkowe i nie zawiera jednocze$nie
dodatkowego wymagania, aby od tej wartosci zalezala wysokos¢ optaty, wlasciwosé¢
sadu badz dopuszczalnoéé srodka odwolawczego, tak jak ma to miejsce w art. 126!
§ 1 k.p.c.”! Niedopelnienie wymogu z art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. stanowi brak formalny
pisma procesowego. Jak jednak stusznie zauwazyl SN w uchwale z 27.03.2008 r.**, brak

* Por. M. Uliasz [w:] Ustawa o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych. Komentarz, red. P. Feliga,
Warszawa 2020, kom. do art. 26a, pkt 3.

4 M. Manowska [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Art. 1-477(16), red. M. Ma-
nowska, kom. do art. 187, nt 20.

2 TII CZP 7/08, OSNC 2009/4, poz. 55.
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ten nie prowadzi do zwrotu pisma, jezeli mimo to sprawie mozna nada¢ dalszy bieg,
tzn. gdy od warto$ci przedmiotu sporu badz zaskarzenia nie sg uzaleznione nie tylko
oplata, wlasciwo$¢ sadu czy dopuszczalno$é srodka zaskarzenia, ale takze inne okolicz-
noéci, jak np. wynagrodzenie pelnomocnika (czy kuratora dla nieznanego z miejsca
pobytu pozwanego).

Jesli chodzi o wynagrodzenie pelnomocnika procesowego, to w przypadku roszczen
majatkowych o ochrone praw wlasnosci intelektualnej zalezne jest ono od wartosci
przedmiotu sporu. Wynikatoz § 8 ust. 2 wzw. z § 2 rozporzadzenia Ministra Sprawied-
liwosci z 22.10.2015 r. w sprawie oplat za czynnosci radcéw prawnych*: skoro bowiem
prawodawca przyjat w § 8 ust. 2 rozporzadzenia, iz stawka okreslona w § 8 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia nie obejmuje optat od roszczen majatkowych dochodzonych facznie,
to tym bardziej nalezy przyjmowac, ze stawka ta nie obejmuje oplat od roszczen majat-
kowych dochodzonych odrebnie* (identyczne rozwigzanie ustawodawca przyjal takze
w rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez
Skarb Panstwa kosztow nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego
zurzedu® - § 14 ust. 2 w zw. z § 8, oraz odpowiednich przepisach dotyczacych wyna-
grodzen adwokatow). Na marginesie nalezy tylko wspomnie¢, ze sady czesto orzekaja
o wynagrodzeniu pelnomocnikéw w sprawach, w ktérych dochodzone s3 majatkowe
roszczenia niepieniezne o ochrone praw autorskich (§ 8 ust. 1 pkt 2 r.o.c.r.p.) i o na-
ruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (§ 8 ust. 1 pkt 19 r.o.c.r.p.)
takze przy zastosowaniu stawek okre§lonych w § 8 ust. 1 r.o.c.r.p. Co wiecej, stawki
te stosowane sa takze per analogiam w odniesieniu do innych roszczent majatkowych
wywodzonych z przepiséw zaliczanych do szeroko pojetego prawa wlasnosci intelektu-
alnej, jak np. z przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Praktyki tej nie
mozna oczywiscie uznac za prawidtows, cho¢ niewykluczone, Ze intencja ustawodawcy
byto objecie dziataniem § 8 ust. 1 pkt 2 i 19 r.o.c.r.p. nie tylko roszczen o charakterze
osobistym (niemajatkowym), ale wszystkich roszczen niepienieznych (bez wzgledu na
to, czy majg charakter majatkowy, czy nie), ktdre jedynie na skutek niedopatrzeniaw § 8
ust. 2 r.o.c.r.p. zostaly przeciwstawione roszczeniom majatkowym. Niedopatrzenia,
gdyz jest oczywiste, ze okreslnie ,,roszczenie niepieni¢zne” nie jest synonimem pojecia
»roszczenie niemajatkowe™*. Kazde roszczenie pieni¢zne jest roszczeniem majgtkowym,
ale juz nie kazde roszczenie niepieniezne jest roszczeniem niemajatkowym. Ponadto
ewentualne trudnoséci w ustaleniu wartosci przedmiotu sporu (zaskarzenia) nie moga
mie¢ wplywu na ocene charakteru sprawy jako majatkowej*.

# Dz.U. 22018 r. poz. 265.

# A, Partyk, T. Partyk, Oplaty za czynnosci radcéw prawnych. Komentarz, LEX 2017, kom. do § 8.

* Dz.U.z2019 1. poz. 68.

Postanowienie SN z 9.07.2009 r., IT PK 240/08, LEX nr 535829 i wyrok SN z 5.08.2009 r., I PZ 6/09,
LEX nr 558584.

¥ Por. postanowienia SN: z 25.04.2013 r., V CZ 137/12, LEX nr 1353309; z 9.07.2009 r., II PK 240/08.
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Wreszcie aktualnie warto$¢ przedmiotu sporu jest przestanka istotng z punktu widzenia
przestanek zastosowania art. 872k.p.c.

Reasumujac, dodanie art. 26a ust. 1 u.k.s.c. nie zwolni stron od wyjatkowo trudnego do
zrealizowania w sprawach tego rodzaju®® obowiazku okreslania wartoéci przedmiotu
sporu dla roszczenia niepieni¢znego. Trudno przewidziec, jaka bedzie praktyka sadow,
tym bardziej ze po wej$ciu w zycie omawianych postepowan - jak wynika z naszych
obserwacji — nastgpila fala zwrotéw pozwow ze wzgledu na brak wskazania w pozwie
wartosci przedmiotu sporu, aczkolwiek zarzadzenia te zostaly nastepnie uchylone.
Niewatpliwie jednak niespelnienie tego obowiazku przez powoda oraz brak reakeji
sadu I instancji (np. na skutek blednego przyjecia, ze powdd dochodzi roszczenia
o charakterze niemajgtkowym lub na skutek przyjecia, Ze ustalenie przez ustawodawce
oplaty stalej w przypadku kazdego z roszczen niepieni¢znych zwalnia od obowigzku
wskazywania warto$ci przedmiotu sporu) z reguly spowoduje komplikacje na dalszym
etapie postepowania, a komplikacje te moga dotkna¢ takze pozwanego®.

Jednoczesnie w przypadku roszczen objetych dzialaniem art. 26a ust. 1 u.k.s.c. nie
jest juz aktualnie, w mojej ocenie, mozliwe zastosowanie art. 15 u.k.s.c.’, dotychczas
wykorzystywanego w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej (cho¢ nie bez trud-
nosci zwigzanych np. z watpliwosciami co do mozliwosci wniesienia skargi kasacyjnej,
kiedy w toku postepowania nie doszto do ustalenia wartosci przedmiotu sporu, a oplate
ostateczng okreslil sad). Owszem, przepis ten ma zastosowanie wowczas, gdy wartosci
przedmiotu sprawy nie da si¢ ustali¢ w chwili wszczecia sporu, ale ma on na celu usta-
lenie oplaty tymczasowej, co jest aktualnie bezprzedmiotowe, poniewaz ustawodawca
przewidzial oplate stalg, a wigc niezalezng od warto$ci przedmiotu sporu. Oplaty tym-
czasowej nie stosuje sie, gdy pismo wszczynajgce postepowanie podlega oplacie statej'.
Mozna wigc uzna¢, ze w zakresie art. 26a ust. 1 u.k.s.c. doszto do pogorszenia sytuacji
stron zamierzajacych dochodzi¢ majatkowych roszczen niepieni¢znych w celu ochrony
praw wiasnoéci intelektualnej, albowiem pozbawiono je de facto narzedzia, ktére moglo
wyeliminowac¢ problemy z ustaleniem wartosci przedmiotu sporu.

Zastosowanie art. 15 u.k.s.c. nadal bedzie jednak mozliwe w sprawach rozpoznawanych
w postepowaniu odrebnym w sprawach wlasno$ci intelektualnej w przypadku roszczen
niepienieznych, ktdre nie sg objete dziataniem art. 26a ust. 1 uk.s.c. (a zatem do roszczen,
w przypadku ktérych ustawodawca nie przewidzial oplaty stalej) i ktére jednoczesnie
sg roszczeniami majatkowymi (w innym przypadku bezprzedmiotowe jest ustalanie
wartosci przedmiotu sporu). Jako przyktady roszczen niepieni¢znych o charakterze

* Na ten temat m.in. M. du Vall, Wartos¢ przedmiotu sporu w sprawach o zwalczanie nieuczciwej kon-
kurencji, MoP 2006/5.

* Por. np. stan faktyczny opisany w postanowieniu SN z 13.05.2014 ., I PZ 7/14, LEX 1506373.

% Inaczej Z. Pinkalski, Regulacja sgdownictwa do spraw wlasnosci intelektualnej a konstytucyjne prawo
do sgdu, ZNUJ 2020/2, przyp. 18.

! M. Uliasz [w:] Ustawa o kosztach..., red. P. Feliga, kom. do art. 15, nt 7.
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majatkowym, ktdre nie sg roszczeniami o ochrone praw wlasnosci intelektualnej (a wiec
nie ma do nich zastosowania art. 26a ust. 1 u.k.s.c.), nalezy wskazac roszczenie o usta-
lenie prawa lub stosunku prawnego o charakterze majatkowym (w tym powoddztwo
o ustalenie, ze podjete czynnosci nie stanowig naruszenia patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji, o ktérym mowa w 479'* k.p.c.), a takze powddztwo wzajem-
ne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemystowego
obejmujace Zagdanie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia prawa ochronnego na
znak towarowy lub obejmujace Zagdanie uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru prze-
mystowego, o ktérym mowa w art. 479'*k.p.c. Na stanowisku, ze roszczenie powodki
dotyczace ustalenia, ze przysluguje jej prawo do nazw domen internetowych, a takze ze
nie narusza ona swoim dzialaniem prawa do ochrony znaku towarowego i nie dopuszcza
sie tym samym czyndow nieuczciwej konkurencji, ma charakter roszczen majatkowych,
stanat Sad Apelacyjny w Bialymstoku™.

W przedmiocie oplat pobieranych w tzw. postepowaniach pomocniczych por. rozdziat
11 pkt 2.2.-2.4.

1.10.2. Charakter roszczen (majatkowy czy niemajatkowy?)
w sprawach wtasnosci intelektualnej

Omowienie zasad okreslania warto$ci przedmiotu sporu w przypadku roszczen niepie-
nieznych zgtaszanych w sprawach wlasnosci intelektualnej powinno zostaé poprzedzone
kilkoma uwagami na temat - jak juz wyzej zasygnalizowano - budzacego kontrowersje
charakteru poszczegdlnych roszczen niepienieznych majacych na celu ochrone praw
wylacznych wlasnosci intelektualne;.

W postanowieniu z 5.08.2009 r.>* SN stanal na stanowisku, Ze roszczenie ,,ma charakter
majatkowy wowczas, gdy zmierza do realizacji prawa lub uprawnienia majacego bez-
posredni wplyw na stosunki majatkowe stron, przy czym takimi sprawami moga by¢
zaréwno sprawy o $wiadczenie, jak i o ustalenie albo o uksztattowanie prawa lub stosun-
ku prawnego. Prawami majatkowymi sa wszelkie prawa wywodzace si¢ bezposrednio
ze stosunkow prawnych obejmujgcych ekonomiczne interesy stron”. W postanowieniu
SN z 27.03.2008 r.>* Sad stanal na stanowisku, ze ,,0 majatkowym charakterze sprawy
decyduje Sciste powigzanie zasadniczego przedmiotu rozstrzygniecia z mieniem wyra-
zajace sie w bezposrednim wplywie rozstrzygniecia na stan i bezpieczenstwo mienia.
Jezeli rozstrzygniecie ma oddzialywaé bezposrednio na sfere dobr osobistych powoda,
a tylko posrednio na sfere ekonomiczng, sprawa ma charakter niemajatkowy”. Poglad,
ze ,,0 majgtkowym charakterze roszczenia procesowego decyduje Sciste powigzanie

52 Postanowienie SA w Biatymstoku z 6.05.2008 r., I ACz 364/08, OSAB 2008/2-3, poz. 27.
% 11 PZ 6/2009.
* 11 CZ 4/08, LEX nr 627218.
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zasadniczego przedmiotu rozstrzygniecia z mieniem powoda lub - inaczej ujmujac —
bezposredni wplyw rozstrzygniecia na stan mienia powoda lub bezpieczenstwo tego
mienia” wyrazil takze SN w postanowieniu z 9.07.2009 r.>* Co wazne, w cytowanym
orzeczeniu Sad uznal, ze roszczeniem majgtkowym jest roszczenie procesowe, ktore
zmierza ,bezposrednio do realizacji prawa lub uprawnienia majacego wplyw na stosunki
majatkowe stron (przede wszystkim powoda)”>.

Nalezy w tym miejscu przypomnie¢, ze na tre$¢ wiekszosci praw wlasnosci intelektualnej
sktadajg sie wylgcznie prawa majatkowe; brak skfadnika niemajgtkowego (osobistego).
Wyjatek stanowia oczywiscie prawa autorskie, ktére sktadajg si¢ z uprawnien o charak-
terze zaréwno osobistym, jak i majatkowym. Bez watpienia roszczenie niepieniezne
majace na celu ochrone autorskich praw osobistych, a wigc roszczenie o zaniechanie
i o usuniecie skutkow naruszen, ma charakter niemajatkowy. Roszczenie zart. 189 k.p.c.
o ustalenie autorstwa utworu réwniez ma charakter osobisty.

Nalezy w tym miejscu wspomnie¢, ze w art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p. ustawodawca przyznal
tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego, topografii uktadu scalo-
nego prawo do wymieniania go w tym charakterze w opisach, rejestrach oraz w innych
dokumentach i publikacjach, kreujac w ten sposdb prawo podmiotowe o charakterze
osobistym®”. Artykut 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p. z mocy art. 8 ust. 2 p.w.p stosuje si¢ takze do
tworcow projektow racjonalizatorskich. Trescig tego prawa jest umozliwienie tworcy
zadania ujawnienia jego nazwiska w zwiazku z wynalazkiem, wzorem uzytkowym,
wzorem przemystowym, topografig uktadu scalonego czy projektem racjonalizator-
skim (w zgloszeniu, w publikacjach, opisach, rejestrach oraz innych dokumentach)
i sprzeciwienia si¢ wobec podawania si¢ przez inne osoby za tworce (skuteczny erga
omnes zakaz przypisywania sobie autorstwa cudzego wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego, topografii uktadu scalonego czy projektu racjonalizatorskiego)™.
Roszczenia zmierzajace do realizacji prawa do autorstwa, w tym roszczenie o ustalenie
z art. 189 k.p.c. nalezy zaliczy¢ do roszczen niemajatkowych. W pozostalym zakre-
sie prawa wlasnosci intelektualnej sg najscislej zwigzane z ekonomicznym interesem
uprawnionych, w typowym przypadku majg one ogromng warto$¢ materialna, ktéra
stala sie przyczyna kreacji przepisow chronigcych te prawa i dlatego roszczenia zwig-
zane z tymi prawami (o ich ochrong, o ustalenie, czy roszczenie o udzielenie informacji

> II PK 240/08; zob. uzasadnienie postanowienia SN: z 10.04.2002 r., IV CZ 29/2002, OSP 2003/4,
poz. 52;23.12.2002 r., I CZ 163/2002, OSP 2004/5, poz. 60.

% Zob. réwniez postanowienie SN z 28.05.2013 r., V CZ 18/13, LEX nr 1360374.

7 Zob. ]. Szwaja, Prawa osobiste wynalazcéw w nowej ustawie — prawo wlasnosci przemystowej, ZNU]
PWiOWTI 2002/80, s. 235-237; A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwanski,
t. 14A, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, s. 359, 370.

8 P. Kostanski, G. Jyz [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sieiczyto-Chlabicz, War-
szawa 2020, kom. do art. 8, nb 26.
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z art. 23b w.0.p.0.r.”) sg roszczeniami majatkowymi. Z pewnoscig ich celem nie jest

»satysfakcja moralna uprawnionego™.

Co wazne, zgodnie z najnowszym orzecznictwem za roszczenie majatkowe uznawane
jest nawet przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. (ktéra to ustawa, z uwagi na tres¢
konwencji paryskiej, podobnie jak regulacja wylacznego prawa hodowcy do odmiany,
jest zaliczana do prawa wlasnosci przemystowej) i przepisach ustanawiajacych wylacz-
ne prawa wlasnosci przemystowej, budzace wczedniej liczne watpliwosci roszczenie
o ztozenie stosownego oswiadczenia®. W ten sam sposob oceniane jest roszczenie
o zaniechanie zart. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.*? Istotne, ze w uzasadnieniu swojego postano-
wienia z 8.03.2007 r.%%, dotyczgcego roszczen z art. 18 ust. 1 pkt 113, SN rozciggnat swoj
poglad o ich majatkowym charakterze wprost takze na roszczenia okreslone w art. 296
ust. 1 p.w.p.: roszczenie o zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy
oraz roszczenie o ogloszenie stosownego ogloszenia, wynikajace z art. 287 ust. 2 p.w.p.,
podnoszac, ze odmienne poglady literatury nie majg uzasadnionych podstaw.

1.10.3. Wartosc¢ przedmiotu sporu w przypadku roszczen
niepienieznych zgtaszanych w sprawach wtasnosci
intelektualnej

Jak zatem okresli¢ warto$¢ przedmiotu sporu w przypadku najpopularniejszych majat-
kowych roszczen niepieni¢znych, a mianowicie w przypadku roszczenia o zaniechanie
i roszczenia publikacyjnego? Niestety, w zwiazku z tym, zZe ustawodawca nie przewi-
dzial Zadnych rozwigzan majacych na celu ulatwienie tego zadania i nie przewidziat
regul dotyczacych okreslania wartoéci przedmiotu sporu w sprawach o ochrone praw
wylacznych i o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jest to zadanie bardzo trudne. Nie
doszlo takze do wypracowania zadnych zasad w tej materii w judykaturze. Okreslenie
wartosci przedmiotu sporu bedzie wiec miato zawsze charakter wysoce szacunkowy.
Powod bowiem powinien oszacowaé warto$¢ interesu ekonomicznego, jaki posiada

¥ W odniesieniu do tego roszczenia aktualne s3 uwagi do uchylonego juz art. 23a u.o.p.o.r. poczy-
nione przez K. Jasinska; por. K. Jasinska, Charakter roszczenia o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a
ust. I u.o.p.o.r. - majgtkowy czy niemajgtkowy?, ZNU] PPWI 2014/2, passim.

% Takim sformutowaniem postuzyt sie SN w postanowieniu z 13.08.2002 r., IV CKN 329/01, LEX
nr 57217, charakteryzujac roszczenia niemajatkowe.

¢ Tak SN w postanowieniach: z 13.08.2002 r., IV CKN 329/2001; z 8.03.2007 r., ITII CZ 12/2007, LEX
nr 319939. Szerzej na temat pogladéw doktryny w przedmiocie charakteru roszczenia o ztozenie o§wiadczenia
zob. E. Wojcieszko-Gluszko, Roszczenie o ztozenie oswiadczenia w prawie nieuczciwej konkurencji [w:] Ksigga
pamigtkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, red. E. Nowinska, M. du Vall, ZNUJ] PPWI12004/88,s.2201n.;
K. Szczepanowska-Koztowska [w:] E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska, Ustawa o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018, kom. do art. 18, nt 9-11; J. Szwaja, K. Jasiriska [w:] Ustawa
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2019, kom. do art. 21, nb 3 i 4.

¢ Tak np. SN w postanowieniu z 8.03.2007 r., IIT CZ 12/2007.

¢ Tak rowniez SN w postanowieniu z 24.11.2009 r., V CSK 71/09, LEX nr 627240.
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w zgloszeniu poszczegdlnych roszczen, i na tej podstawie okresli¢ warto$¢ przedmiotu
sporu®. Jak stusznie podnosi sie¢ w doktrynie: ,,Za dopuszczalne uzna¢ nalezy wiec te
metody okreslania wartoéci przedmiotu sporu, ktore sg in casu adekwatne do tresci
i zakresu zgloszonych roszczen oraz oparte na kryteriach obiektywnych”®.

W odniesieniu do roszczenia o zaniechanie (zaréwno naruszen praw wytacznych, jak
i czynéw nieuczciwej konkurencji) w doktrynie zaproponowano skorzystanie z dorob-
ku niemieckiego®. D. Flisak wskazuje kilka czynnikéw, ktére mozna bra¢ pod uwage,
szacujac warto$¢ przedmiotu sporu w przypadku takich roszczen. Sg to®”:

a) warto$¢ przedmiotu ochrony;

b) czas trwania naruszenia, przy czym ,roszczenie o zaniechanie powinno by¢
skierowane ku przysztosci, tkwigcy w nim potencjal naruszycielski musi zosta¢
przeanalizowany w $wietle wydarzen minionych, skoro ma by¢ on oparty na ja-
kichkolwiek weryfikowalnych kryteriach. Dzialanie naruszajace prawo stanowi
czesto kontinuum czasowe, ktore zostaje przed zlozeniem pozwu. Usuniecie skut-
kéw naruszenia sprzed tego momentu wyraza si¢ z reguly w zadaniu wyréwna-
nia poniesionej szkody. Analiza zdarzen przesztych moze by¢ przydatna do oceny
dolegliwo$ci naruszen w przysztosci”. D. Flisak wskazuje, ze oceniajac ,,potencjat
naruszycielski”, powinni$my bra¢ pod uwage przedmiot ochrony oraz okoliczno-
$ci bezprawnego korzystania z niego czy tez okolicznosci dokonywania czynéow
nieuczciwej konkurencji. Jako przyktad podaje bezprawne korzystanie z kalen-
darza (jako utworu), wskazujac, ze warto$¢ roszczenia o zaniechanie naruszen
nie powinna by¢ zbyt duza, co oczywiscie wynika z tego, ze rynkowa zywotnos¢
takiego utworu znajduje bardzo silne ograniczenie w jego funkeji uzytkowe;.
Z drugiej stronny w przypadku niedozwolonego nasladownictwa opakowania
powszechnie kojarzonego z dobrem o luksusowym charakterze, ktére to nasla-
downictwo bedzie mialo rynkowy sens przez nieograniczony czas, ,potencjat
naruszycielski” jest znacznie wiekszy. Autor ten wskazuje takze, ze potencjal ten
moze by¢ istotnie obnizony przez inne okolicznosci i jako przyklad podaje bez-
prawne wykorzystanie dobr niematerialnych zwigzanych z EURO 2012. Przyktad
ten mozna uogodlni¢ na wszelkie dzialania kwalifikowane jako tzw. ambush mar-
keting. Mianem ambush marketing (marketingu podstepnego, pasozytniczego)
okresla sie strategie marketingowa wykorzystujaca te same tematy, do ktorych
nawigzuja oficjalni sponsorzy waznych wydarzen, przede wszystkim sportowych

¢ J. Rasiewicz [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb,
Warszawa 2016, kom. do art. 18, nt 86.

% J. Rasiewicz [w:] Ustawa..., red. M. Sieradzka, M. Zdyb, kom. do art. 18, nt 86.

¢ D. Flisak, Okreslanie wartosci przedmiotu sporu — uwagi w swietle roszczen o zaniechanie w sprawach
z zakresu wlasnosci intelektualnej oraz czynéw nieuczciwej konkurencji, MoP 2010/17, s. 946; O. Sztejnert,
Wartos¢ przedmiotu sporu w sprawach o zaniechanie czyndw nieuczciwej konkurencji, MoP 2001/6, s. 348;
A. Jakubecki [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14C, red. R. Skubisz, s. 630-631.

7 D. Flisak, Okreslanie wartosci..., s. 946-948.
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o

d)

e)

i kulturalnych, w rywalizacji o prymat w mediach®;jest on rowniez definiowany
jako zaplanowana kampania, majgca na celu niebezposrednie wywotanie skoja-
rzen z waznym wydarzeniem w celu zwigkszenia wlasnej rozpoznawalnosci oraz
uzyskania innych korzysci®. Oczywiste jest, ze zaréwno z punktu widzenia osig-
ganych przez nieuprawnionych korzysci, jak i z punktu widzenia naruszenia in-
teresow uprawnionego kluczowy jest w takich przypadkach zwykle krétki okres
trwania danej imprezy;

proporcja pomiedzy przewidziang przepisami prawa diugoscia trwania okres-

lonego prawa ochronnego oraz dlugosécig zakldcenia mozliwosci swobodnego

korzystania z przedmiotu ochrony (im krécej trwa ochrona, tym naruszenia sg
dotkliwsze);

»intensywno$¢” naruszenia, czyli ,caloksztalt okolicznosci wywierajacych nega-

tywny wplyw na chronione dobro wskutek podjecia przez naruszyciela niedo-

zwolonych dziatan”. Chodzi tutaj o trwalos¢ i rozleglos¢. D. Flisak wskazuje, ze:

- o intensywnosci naruszenia bedzie posrednio $wiadczy¢ wysoko$¢ szkod wy-
rzadzonych bezprawnym dziataniem;

- w zakresie znakéw towarowych negatywny wplyw na chronione dobro moze
przybra¢ posta¢ np. ,,rozwodnienia” renomy znaku towarowego;

- w przypadku praw autorskich znaczenie moze mie¢ pole eksploatacji i mo-
ment rozpoczecia bezprawnej eksploatacji na danym polu;

- w przypadku naruszen zasad uczciwej konkurencji istotny wptyw moze mie¢
praktycznie nieograniczony szereg okolicznosci, w zaleznosci od okolicznosci
konkretnej sprawy. Z pewnoscia bardzo istotne znaczenie ma terytorialny za-
kres bezprawnych dzialan, jednoznaczno$¢, dosadnosé¢ falszywego przekazu
reklamowego i jego oddzialywanie na konsumentdw, geograficzna odleglos¢
konkurujagcych ze sobg podmiotoéw czy tez zbiezno$¢ profilow ich dziatalno-
$ci gospodarczej, a takze wynik poréwnania mozliwosci prowadzenia przez
uprawnionego dzialalnosci gospodarczej w warunkach naruszenia zasad
uczciwej konkurencji z sytuacja uczciwego konkurowania;

- wazne dla oznaczenia wartoséci przedmiotu sporu sa ogolne realia panujace na
danym rynku, w tym nalezy bra¢ pod uwage, czy uprawniony jest monopoli-
sta, czy ma wielu konkurentow;

ocena prawdopodobienstwa dokonania lub tez kontynuowania naruszenia (aby

jej dokona¢, nalezy wzig¢ pod uwage podmiotowe okolicznosci towarzyszace na-

ruszeniu: stopien zawinienia naruszyciela, sposob argumentowania i reakcji po

6 J. Welsh, Ambush Marketing: What it is?; What it isn’t? (2007), https://jcwelsh.wordpress.com/2010/03/11/

ambush-marketing-what-it-is-what-it-isn%E2%80%99t/ (dostep: 14.12.2020 r.).

% D. Sandler, D. Shani, Olympic Sponsorship v. ,,Ambush” Marketing: Who Gets the Gold?, ,Journal

of Advertising Research” 1989/29/4, s. 11. Szerzej na temat zjawiska ambush marketing por. K. Jasinska,

Oce

na przydatnosci przepisow majgcych na celu ochrong znakéw towarowych w zwalczaniu zjawiska ambush

marketingu [w:] Ksiega Jubileuszowa Profesoréw Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, Warszawa 2013,
s. 387-398, oraz J. Szwaja, K. Jasiniska [w:] Ustawa o zwalczaniu..., red. J. Szwaja, kom. do art. 3, nb 168 i n.
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