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Uniwersytet Wroctawski, adwokat

Wstep — potrzeba gromadzenia i zabezpieczenia dowodow w
sprawach cywilnych o naruszenie praw wlasnosci przemystowe;j

Jednym z najistotniejszych wyzwan prawa procesowego w sprawach cywilnych
0 naruszenie praw wlasnos$ci przemystowej jest brak dostatecznych mozliwosci pozyskiwania
dowodow oraz ich zabezpieczania przed utrata. Prawo wlasnosci przemystowej wraz
z prawem autorskim i prawami pokrewnymi tworzy prawo wlasnosci intelektualnej427,
ktérego jedna z najistotniejszych cech jest ochrona dobr niematerialnych, a wigc istniejacych
niezaleznie od przedmiotu materialnego, ktory je inkorporuje. Ryzyko zwigzane
Z naruszeniem tego typu praw jest wigc szczegOlnie duze wobec choéby tatwosci

h*®, Mozliwoéci dochodzenia roszczen

zwielokrotniania chronionych dobr intelektualnyc
zalezag wigc w glowne] mierze od tego czy prawo procesowe umozliwia ich skuteczng
realizacje. Jak trafnie zatem stwierdza M. Rejdak ,,podstawowym instrumentarium
zapewniajacym egzekwowanie nie tylko praw wlasnosci intelektualnej, ale wszelkich praw
cywilnych sa przepisy cywilnoprocesowe. Rzeczywista ochrona wiasnosci intelektualne;
moze istnie¢ tylko wtedy, gdy przepisy prawa uznajac te prawa podmiotowe, jednoczesnie
gwarantujg procesowe srodki prawne”429.

Potrzebg zapewnienia skutecznych $rodkow realizacji roszczen materialnoprawnych
dostrzegl rowniez ustawodawca unijny. W wyniku prac legislacyjnych w 2004 r. zostata
przyjeta dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV 2004 r. w

sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej430. Glownym zalozeniem dyrektywy

bylo zapewnienie roéwnorzednego poziomu ochrony praw wlasnosci intelektualne; we

27 R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo wlasnosci przemystowej. Tom 14a, red: R. Skubisz,
Warszawa 2012, s. 54.

428 Na temat skali naruszen zob. np. ,,Raport dotyczacy ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych
praw wlasnosci intelektualnej w Polsce w latach 2009-20117, dostepny w Internecie [29.04.2015 r.]:
http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/Raport_statystyki za 2009 2011.pdf.

429 M. Rejdak, Wydobycie dowodéw od pozwanego w postepowaniu cywilnym o naruszenie praw wlasnosci
przemystowej (w swietle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego), ,, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wlasnosci Intelektualnej” nr 118/2012, s. 98.

0 Dz.Urz. WE L 157/2004., s. 45 ze zm., dalej jako dyrektywa.
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wszystkich panstwach cztonkowskich**

. Nie bez znaczenia jest nawet tytul dyrektywy, ktory
jednoznacznie wskazuje na istotg¢ przede wszystkim $rodkéw prawnych shuzacych
egzekwowaniu praw wlasnosci intelektualnej. Z tego wzgledu w preambule dyrektywy
wskazuje si¢, ze elementami o pierwszorzednym znaczeniu dla ustalenia naruszenia praw
wlasnosci intelektualnej sa dowody, dlatego tez koniecznym jest zapewnienie skutecznych
srodkéw ich przedstawiania, uzyskiwania i przechowywania.

Ustawa z dnia 30 VI 2000 r. Prawo wlasnosci przemysiowej432 zapewnia
wystarczajaco dobre podstawy do dochodzenia roszczen, dlatego nalezy si¢ zastanowié, czy
prawo procesowe aktualnie jest wystarczajagcym gwarantem ich urzeczywistniania. Pierwotnie
swoistego rodzaju remedium na trudnosci dowodowe w sprawach m. in. 0 naruszenic praw
wlasnosci intelektualnej mial by¢ art. 322 k.p.c., zgodnie z ktérym, jezeli w sprawie
0 naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o $wiadczenie
z umowy dozywocia sad uzna, ze Sciste udowodnienie wysokos$ci zadania jest niemozliwe lub
nader utrudnione, moze w wyroku zasadzi¢ odpowiednia sume¢ wedtug swej oceny, opartej na
rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy. Shlusznie jednak zauwazyt A. Jakubecki,
ze przepis ten moze 1 potrafi by¢ przydatny przy okreslaniu wysokosci odszkodowania
naleznego poszkodowanemu, ale jest bezuzyteczny, gdy niemozliwym badZ znacznie
utrudnionym jest wykazanie samego faktu powstania uszczerbku mathkowego433. Rozwigzan
w zakresie gromadzenia i zabezpieczenia dowodow nalezy poszukaé zatem gdzie indzie;j.
Jedynie na marginesie wypada zaznaczy¢, ze w przypadku naruszen praw wiasnosci
przemystowej poszkodowani zasadniczo i tak sg w nieco korzystniejszej sytuacji od
poszkodowanych z tytulu naruszenia praw autorskich. W sprawach o naruszenie ogdlnie praw
wlasnosci intelektualnej w ramach cigzacego na powodzie ci¢zaru dowodu spoczywa m. in.
obowigzek wykazania, ze jest on uprawniony do danego dobra intelektualnego. W przypadku
praw wilasnosci przemystowej pozycja powoda w tym zakresie jest wigc o tyle korzystna, ze
wystarczy powotac si¢ na okre§lone praw wytaczne 1 w tej mierze przedstawi¢ dowod jego
istnienia w postaci np. §wiadectwa ochronnego. W sprawach 0 naruszenie praw autorskich
niejednokrotnie bedzie zachodzila potrzeba, pomimo istniejagcych rdéznego rodzaju

domnieman, wykazania autorstwa.

31 A. Tischner, Harmonizacja prawa polskiego z wwmogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej — cz. I, ,Monitor Prawniczy” 13/2005, s. 632.

32 Tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1410, dalej jako p.w.p.

33 A. Jakubecki [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo wlasnosci przemystowej. Tom 14a, red. R. Skubisz,
Warszawa 2012, s. 1675.
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Pojecie gromadzenia dowodoéw 1 §rodki prawne gwarantujace jego
realizacje

Kodeks postepowania cywilnego ani ustawa Prawo wiasnosci przemystowej nie
zawieraja definicji pojgcia ,,gromadzenia dowodoéw™. Nalezy zatem w pierwszej kolejnosci
dokona¢ wykladni tego terminu na gruncie jezyka potocznego. Stownik jezyka polskiego
stowo ,,gromadzi¢* definiuje jako sktada¢ w jednym miejscu, zbierac, kolekcjonowaé434.
Normatywnym wyrazem czynnosci polegajacych na gromadzeniu dowodow jest art. 6
dyrektywy, ktory stanowi, ze Panstwa Czlonkowskie zapewniaja, iz na wniosek strony, ktdra
przedstawila nalezyte dostgpne dowody wystarczajace do poparcia jej roszczen oraz,
potwierdzajace te roszczenia, wyszczegdlnione dowody znajdujace si¢ pod kontrolg strony
przeciwnej, wlasciwe organy sadowe mogg nakaza¢ przedstawienie takich dowodow przez
strong¢ przeciwng, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji poufnych. Podobng
funkcje do art. 6 petni art. 8 dyrektywy. Zatytutowany zostal jako ,,prawo do informacji”
I przewiduje, ze w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie powoda, wlasciwe
organy sadowe mogg nakaza¢ przedstawienie informacji 0 pochodzeniu i sieciach dystrybucji
lub ustug naruszajacych prawo wilasnosci intelektualnej przez naruszajgcego lub jakgkolwiek
inng osobe, u ktoérej np. stwierdzono posiadanie na skal¢ handlowa towaré6w naruszajacych
prawo”*®®.

Zarowno art. 6, jak 1 art. 8 dyrektywy maja na celu uprzywilejowanie
poszkodowanego w zakresie uzyskiwania dowodoéw naruszen, do ktorych dostgp z zatozenia
jest ograniczony. Art. 6 dotyczy przy tym uzyskiwania dowodéw znajdujacych si¢ we
wladaniu pozwanego, natomiast art. 8 udostgpniania informacji. Wspo6lnym ich celem jest
jednak mimo wszystko gromadzenie informacji oraz dowoddéw niezbednych do skutecznego
wytoczenia powodztwa oraz dalszego prowadzania postqpowania436.

Polska ustawa, moca ktérej mial si¢ odby¢ proces implementacji art. 6 1 art. 8
dyrektywy byla ustawa z dnia 9 V 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach

37

pokrewnych oraz niektorych innych ustaw®’. Z uzasadnienia projektu ustawy mozna

wyczytaé, ze implementacja art. 6 1 art. 8 dyrektywy ma zosta¢ dokonana poprzez

3% Slownik Jjezyka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1960 r., s. 1307.

% Dyrektywa, oprécz tego przypadku, wskazuje rowniez na wykonywanie na skale handlowa ushg
naruszajacych prawo, dostarczanie na skalg handlowa ustug stosowanych w dziataniach naruszajacych prawo.

%8 M. Rejdak, jw., s. 108.

7 Dz.U. nr 99/2007, poz. 662, dalej jako ustawa nowelizujaca.
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odpowiednia nowelizacje art. 286° p.w.p.*®

W  zakresie pozyskiwania dowodéw od
pozwanego w art. 286" p-w.p. nie sposob jednak znalez¢ wyraznej w tej mierze regulacji.
Proby odkodowania normy prawnej wsrod przepisow ustawy p.w.p réwniez nie dajg zadnych
rezultatow. Ze sprawozdania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wdrozenia
dyrektywy wynika, Ze postgpowanie dowodowe okreslone w dyrektywie odpowiada
podstawowym zasadom wyrazonym w polskich przepisach dotyczacych procedury cywilnej,
w szczegb6lnosci umozliwione jest stronom zglaszanie wnioskow dowodowych obejmujacych
dowdd z dokumentdéw lub przedmiotow znajdujacych si¢ w posiadaniu strony przeciwnej
(art. 248, art. 249, art. 293 i art. 308 k.p.c.)439. Stanowisko to zostato obszernie skrytykowane
w polskiej literaturze przez M. Rejdak. Autorka przede wszystkim trafnie wskazuje,
7e wskazane powyzej przepisy k.p.c. nie przewiduja zasadniczo zadnej sankcji na wypadek

440

odmowy przedstawienia dowodow przez pozwanego . Postanowienia sqdu‘m, z ktorych

wynika obowigzek dostarczenia okre§lonego dowodu, nie zostaty ujete w zamknietym

katalogu tytuléw egzekucyjnych**

, 0 ktorych mowa w art. 777 k.p.c. Oznacza to zatem,
ze postanowienie to nie moze by¢ wykonane w ramach postepowania egzekucyjnego.

O jedynym w zasadzie ujemnym nastepstwie niewykonania zobowigzania sadu do
przedstawienia okreslonego dowodu stanowi art. 233 §2 k.p.c., zgodnie z ktérym sad oceni
wedlug wiasnego przekonania i na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego
materiatu jakie znaczenie nada¢ odmowie przedstawienia przez stron¢ dowodu lub
przeszkodom stawianym przez nig w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniom sgdu.
»Sankcja” ta jest w zupelnosci jednak nieadekwatna do rzeczywistego skutku odmowy
tj. pozbawienia poszkodowanego prawa dostgpu do dowodu naruszenia. Nawet gdyby przyjac
skutek najdalej idacy przy swobodnej ocenie sadu, jakie znaczenie nada¢ odmowie
przedstawienia dowodu, a wigc uznanie twierdzen powoda za prawdziwe, to i tak w dalszym

ciggu powod nie dowie si¢ czy wlasciwie sformutowal swoje twierdzenia. By¢ moze gdyby

dysponowal kompletnym materiatem dowodowym, jego twierdzenia bylyby inne tj. zadanie

438 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 9 V 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz niektorych innych ustaw, druk sejmowy nr 1241, dostepny w Internecie [29.04.2015 r.]:
http://orka.sejm.gov.pl/DrukiSka.nsf/0/9E6D0744542C765EC125724500362735/$file/1241.pdf.

439 »Sprawozdanie z wdrozenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 IV
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej”, dostepny w Internecie [29.04.2015 r.]:
http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/enforcement_sprawozdanie przyjete przez KERM.pdf.

0 M. Rejdak, jw., s. 135.

1 Art. 248 §1 k.p.c. méwi co prawda o zarzadzeniu sadu, niemniej nie powinno ulega¢ watpliwosci, ze jest to
jedynie niedopatrzenie ze strony ustawodawcy, skoro zarzadzenia moze wydawac jedynie przewodniczacy, a nie
sad.

“2 D, Zawistowski [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz LEX, red. H. Dolecki, T. Wisniewski,
Warszawa 2014, s. 199.
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zaptaty odszkodowania byloby znacznie wyzsze wobec wiedzy o rzeczywistych rozmiarach
naruszen. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaja na dokladniejsza analize zgodnosci
przepisOw k.p.c. oraz p.w.p. z art. 6 dyrektywy, niemniej mozna juz pokusic si¢ O
stwierdzenie, ze brak jakiejkolwiek w zasadzie sankcji w przypadku odmowy przedstawienia
dowodu przez pozwanego calkowicie przekre§la sens tej instytucji i czyni ja jedynie
iluzoryczng.

Art. 8 dyrektywy, o czym byla juz mowa stanowi o tzw. roszczeniu informacyjnym,
dlatego tez zostat zatytulowany ,,prawo do informacji”. Jeszcze przed wejsciem w zycie
dyrektywy polskie przepisy przewidywaty tego typu instytucje¢ jednakze tylko w zakresie
spraw 0 naruszenie praw autorskich. Art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 11 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych**

stanowil lakonicznie, ze sad rozpoznaje w terminie 3 dni
wniosek majgcego w tym interes prawny o zobowigzanie naruszajacego autorskie prawa
majatkowe do udzielenia informacji i udost¢pnienia, okreslonej przez sad, dokumentacji
majacej znaczenie dla roszczen z tytutu naruszenia autorskich praw majatkowych. Pomimo tej
dosy¢ lakonicznej tresci, przepis ten byl uznawany za ewenement w polskim prawie
wlasnosci intelektualnej***. Niewatpliwie jednak stusznie krytykowano dysproporcje jaka
powstata pomi¢dzy ochrong dobr niematerialnych chronionych przepisami ustawy autorskiej,
a dobrami chronionymi w ramach ustawy Prawo wlasnosci przemystowej. Brak byto bowiem
dostatecznych podstaw prawnych do stosowania w drodze analogii art. 80 ust. 1 pkt 2
u.p.a.i..p.p. do spraw o naruszenie praw wilasnosci przemysiowej‘ms, Sytuacja ulegla
diametralnej zmianie wraz z wejéciem w zycie ustawy nowelizujacej, ktora dodata art. 286"
p.W.p. zawierajacy m. in. roszczenie informacyjne.

Do chwili obecnej nie do konca rozstrzygnigty pozostaje problem charakteru
prawnego roszczenia informacyjnego. Scieraja si¢ bowiem poglqdy446 0 jego
materialnoprawnym charakterze z pogladami o procesowej naturze tego srodka prawnego.

Watpliwosci budzi réwniez kwestia, czy roszczenie informacyjne moze shuzy¢é chocéby

3 Tekst jedn. Dz.U. nr 152/2010, poz. 1016, dalej jako u.p.a.i.p.p.

% A. Tischner, Roszczenie informacyjne w prawie wlasnosci intelektualnej [w:] Ksiega pamigtkowa ku czci
Profesora Janusza Szwaji, red. J. Barta, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace Instytutu Prawa
Wiasnosci Intelektualnej UJ” nr 88/2004, s. 148.

*5 Tamgze, s. 280.

M8 Za materialnoprawnym charakterem roszczenia informacyjnego opowiada si¢ m. in. A. Tischner, E.
Nowinska oraz J. Barta i R. Markiewicz. Zob. A. Tischner, Odpowiedzialnos¢ majgtkowa za naruszenie prawa
do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 288 i n., E. Nowinska [w:] System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo
wlasnosci przemystowej, red. E. Nowinska, K. Szczepankowska-Kozlowska, Warszawa 2015, s. 763, J. Barta, R.
Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 185. Materialnoprawny charakter tego roszczenia poddat pod
watpliwos¢ A. Jakubecki. Zob. A. Jakubecki [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 14B, red. R. Skubisz,
Warszawa 2012, s. 1661 in.
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posrednio gromadzeniu dowoddw, czy tez jedynie, jak nazwa mogta by na to wskazywac,
dostarczaniu informacji. Wyktadnia literalna przepisow dyrektywy nakazuje prima facie
wylaczenie roszczenia informacyjnego z katalogu $rodkéw prawnych zwigzanych z
dowodami. Srodki prawne stuzace wydobyciu dowodéw od pozwanego oraz stuzace ich
zabezpieczeniu zostaty uregulowane tacznie w sekcji 2, natomiast roszczenie informacyjne w
sekcji 3 zatytulowanej w dodatku ,,prawo do informacji”. W literaturze przedmiotu
powszechnie przyjmuje si¢ jednak, ze roszczenie informacyjne, cho¢ z zatozenia ma nieco
inny cel, anizeli $rodki prawne stluzace wydobyciu dowodow od pozwanego, co najmniej
posrednio stuzy réwniez gromadzeniu dowodow**. O jedynie posrednim skutku w postaci
gromadzenia dowodow w ramach roszczenia informacyjnego $wiadczy rowniez wyrazne
brzmienie art. 8 dyrektywy, ktory postuguje si¢ jedynie pojeciem ,,przedstawienia informacji”
catkowicie pomijajac np. dokumenty. Nalezy to interpretowac¢ niewatpliwie w ten sposob, ze
ustawodawca celowo zrezygnowatl z rozszerzenia w art. 8 roszczenia informacyjnego na np.
dokumenty i w tym zakresie nakazuje stosowa¢ wylacznie art. 6 dyrektywy.

Poza watpliwo$ciami natury raczej teoretycznej roszczenie informacyjne rodzito sporo
watpliwosci  przede wszystkim praktycznych dotyczacych ewentualnych skutkow
wykorzystywania go nie tylko w celu uzyskania informacji o naruszeniach, ale réwniez,
a czasami by¢ moze przede wszystkim, informacji mogacych stanowi¢ tajemnice¢ handlowa

naruszyciela®®.

Obawy te zostaly wzigte pod uwage zarowno przez ustawodawce
wspolnotowego, jak 1 polskiego. Art. 286" ust. 3 p.w.p. stanowi, ze sad rozpoznajac wniosek
0 zobowigzanie do udzielenia okre$lonych informacji zapewnia zachowanie tajemnicy
przedsigbiorcy i1 innych tajemnic ustawowo chronionych.

Obawy wobec zbyt daleko idacych skutkow roszczenia informacyjnego dotyczyty
pierwotnie réwniez kregu podmiotow zobowigzanych do udzielenia informacji. W pkt 14
preambuty dyrektywy wskazano, ze $rodek prawny w postaci roszczenia informacyjnego
powinien by¢ stosowany jedynie w stosunku do dziatan prowadzonych w skali handlowej, co
nie pozbawia jednak panstwa cztonkowskiego mozliwosci zastosowania go rowniez
W odniesieniu do innych dziatan. Watpliwosci dotyczg oczywiscie tej grupy podmiotow, ktore
nie prowadzg dziatan na skal¢ handlowa, a wigc konsumentéw. Polski ustawodawca nie

skorzystal z mozliwoS$ci rozszerzenia roszczenia informacyjnego na konsumentow, co nalezy

uzna¢ za prawidlowe posunigcie. Art. 286" ust. 1 pkt 3 in fine p.w.p. stanowi zatem,

7 Zob. np. M. Rejdak, jw., s. 108, J. Barta, R. Markiewicz, jw., s. 185.
8 A. Tischner, jw., s. 161.
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ze dziatania okre§lone w lit. a — d nie obejmuja dzialan konsumentéw bedacych w dobre;j
wierze.

W procesie implementacji polski ustawodawca zdaje si¢ nie wzigt w ogble pod uwage
wymogu jaki stawia dyrektywa wzgledem zadania powoda. Art. 8 dyrektywy stanowi
wyraznie, ze organy sadowe moga nakaza¢ przedstawienie okre$lonych informacji na
uzasadnione 1 proporcjonalne zadanie powoda. Przeslanke ,uzasadnionego zadania”
nalezatoby interpretowac jako wymoég uprawdopodobnienia naruszenia praw autorskich, co
z kolei nakazuje zastanowic¢ si¢ nad tym, czy polski ustawodawca $swiadomie zrezygnowat z
tej przestanki, czy tez jej brak jest wynikiem jedynie niezamierzonego dziatania. Racj¢ nalezy
w tej kwestii przyzna¢ J. Barcie 1 R. Markiewiczowi, ze brak jest wyraznego wyodrebnienia
tej przestanki w art. 286" p.w.p., dlatego tez nalezy ja zrekonstruowa¢ w drodze wyktadni
,,prowspélnotowej”449.

Niezaleznie od sporéw dotyczacych natury roszczenia informacyjnego nalezy
pozytywnie oceni¢ wprowadzenie tego $rodka prawnego do przepisow p.w.p. Jego rola w

ksztaltowaniu zasady procesowego uprzywilejowania poszkodowanego w sprawach o

naruszenie praw wlasnosci intelektualnej jest trudna do przecenienia.

Zabezpieczenie dowodow

Instytucja zabezpieczenia dowodoéw nie jest nowoscig w prawie polskim. Mimo
jednak dosy¢ dtugiej historii tej instytucji, nie doczekata si¢ zbyt wielu obszernych
opracowan, a spora czg$¢ pogladow zostala sformutowana jeszcze pod rzadami przepiséw
rozporzadzenia Prezydenta RP z dnia 29 X1 1930 r. — Kodeks postepowania cywilnego®®. W
ustawie Prawo wilasnos$ci przemystowej kwestia zabezpieczenia dowodow pojawita si¢ wraz
z wejsciem w zycie ustawy nowelizujacej 1 obecnie jest uregulowana w art. 2861 p.w.p.
Przepis ten stanowi, ze sad wilasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wilasnosci
przemystowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktorym znajduje si¢
jego majatek, takze przed wytoczeniem powodztwa, rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3
dni od dnia ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegdlnie skomplikowanej,
wniosek o zabezpieczenie dowodow.

Art. 286" p.w.p. w zakresie w jakim dotyczy zabezpieczenia dowodéw jest zblizony

do art. 80 u.p.a.ipp. Jak juz zostalo wskazane powyzej, art. 286 p.w.p. implementuje

9 J. Barta, R. Markiewicz, jw., s. 185. Autorzy potwierdzaja w tej kwestii stanowisko zajete przez A. Tischner.
Zob. A. Tischner, Harmonizacja..., jw., s. 635.

0 R, Flejszar [w:] Dowody w postepowaniu cywilnym, red. L. Blaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-
Zabczyk, Warszawa 2010, s. 559.
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dyrektywe, a konkretnie art. 7 w przypadku zabezpieczenia dowodow. Dyrektywa wskazuje
przede wszystkim, ze jeszcze przed wszczgciem postgpowania sad na wniosek strony, ktora
przedstawila nalezycie dostepne dowody moze nakaza¢ szybkie 1 skuteczne $rodki
tymczasowe zapewniajace zachowanie dowodow dotyczacych zarzucanego naruszenia.
Srodki takie moga obejmowaé szczegélowy opis z pobraniem probek lub bez, zajecie
fizyczne naruszajacych prawo towardw, a takze, we wlasciwych przypadkach, materiatow i
narzedzi uzytych do produkcji lub dystrybucji tych towarow oraz zwigzanych znimi
dokumentow.

Art. 286" p.w.p. niestety powiela bledy art. 80 u.p.a.ip.p. pomimo, ze jego pierwsza
krytyka pojawila si¢ juz w chwili wejscia w zycie ustawy o prawy autorskim i1 prawach

pokrewnych w 1994 r. %!

Przede wszystkim problemy interpretacyjne rodza pojecia ,,miejsca,
W ktorym sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w ktorym znajduje si¢ jego majatek”™.

Nie jest rowniez jasnym dlaczego w art. 286" p.w.p. wskazano oprocz terminu 3
dniowego na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie dowodu rowniez termin 7 dni w
przypadku sprawy szczego6lnie skomplikowanej. Oczywiscie obydwa terminy majg jedynie
charakter instrukcyjny, niemniej trudno doszukac¢ si¢ uzasadnienia dla wydtuzenia terminu w
sprawach o naruszenie praw wtasnosci przemystowej, gdy brak jest analogicznej regulacji w
prawie autorskim. Nie da si¢ przeciez z gory zalozy¢, ze sprawy z zakresu prawa wlasnosci
przemystowej beda bardziej skomplikowane niz w przypadku spraw o naruszenie praw
autorskich*?,

Art. 286" p.w.p. stanowi lex specialis wzgledem art. 310 — art. 315 k.p.c. tj. przepisow
dotyczacych zabezpieczenia dowodow*®, dlatego w pozostatym zakresie nalezy stosowaé
przepisy k.p.c. Pierwsza kwestig jaka pojawia si¢ na tle praktycznego stosowania art. 286 w
ZwW. z przepisami k.p.c. dotyczacymi zabezpieczenia dowodow to rozumienie pojecia
»zabezpieczenia”. Tradycyjnie juz przez pojecie ,,zabezpieczenie dowodu” rozumie si¢ jego

wczesniejsze przeprowadzenie, o czym stanowi wprost art. 310 k.p.c. Tymczasem w

B, Wysocka, Wybrane zagadnienia procesowe zwigzane ze stosowaniem w praktyce sqgdowej art. 80 ust. 1i2
nowego prawa autorskiego, ,,Jurysta“ 4/1994, s. 11 i n., E. Nowinska, jw., s. 762. Ustawodawca nie powtorzyt
natomiast bledu z art. 80 u.p.a.i.p.p. polegajacym na potaczeniu zabezpieczenia dowodow z zabezpiczeniem
roszczen.

2 Mozna by nawet pokusiésic o stwierdzenie, ze w przypadku spraw o naruszenie praw wlasnosci
przemystowej w zasadzie odpadaja ewentualne watpliwosci sadu co do uprawnienia do dysponowania
okreslonymi prawami. Wystarczy, o czym byla juz mowa, ze powod przedstawi dowod istnienia ochrony
prawnej w postaci okreslonego $wiadectwa. Nawet w jego braku wystarczy zweryfikowac jego twierdzenia z np.
baza danych Urzgdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Takiej mozliwosci nie ma w sprawach o naruszenie
praw autorskich.

%53 postanowienie SN z dnia 9 IX 1997 r., 1 CZ 95/97 oraz postanowienie SA w Warszawie z 20 VI 1995 r., [ Acz
580/95 [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Krakow 2005, s. 618.
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sprawach o naruszenie praw wlasnosci przemystowej, na co wskazuje dyrektywa, czesciej
bedzie zachodzi¢ potrzeba fizycznego zajecia dowoddéw w celu ich zabezpieczenia przed
zniszczeniem, badz ukryciem. W tradycji np. prawa francuskiego i1 angielskiego instytucje
zwiazane z zabezpieczaniem dowoddow”™ miaty na celu przede wszystkim fizyczne zajecie
dowodow. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodow nie znajduje
si¢ W katalogu tytutow egzekucyjnych stad pod watpliwo$¢ nalezy poddaé¢ jego
skuteczno$c*>. Niekiedy probuje sie ,;ratowac” brak wyraznej regulacji dopuszczajacej
fizyczne zajecie dowodéw w ramach ich zabezpieczenia poprzez instytucje protokolu stanu
faktycznego sporzadzanego przez komornika w oparciu o art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29
VIII 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji*®. Ramy niniejszego opracowania nie
pozwalaja niestety na doktadniejsze omowienie tej instytucji. Uwazam jednak, ze protokot
stanu faktycznego nie moze by¢ remedium na brak wyraznej regulacji w zakresie zajecia
dowodow™’.

Art. 7 dyrektywy zawiera réwniez szereg istotnych regulacji dotyczacych
zabezpieczenia dowodow, ktore powinny wyrdwna¢ poziom ochrony w poszczegdlnych
panstwach czlonkowskich. Stanowi m. in. o ztozeniu kaucji na zabezpieczenie ewentualnych
roszczen zwigzanych z wyrzadzeniem szkody wskutek udzielenia zabezpieczenia oraz o
upadku zabezpieczenia, na wypadek niewytoczenia powodztwa w okreslonym przez sad
terminie. Polski ustawodawca postanowit praktycznie wszystkie te kwestie rozwigza¢ poprzez
odestanie w art. 286" ust. 9 p.w.p. do art. 733, art. 742 i art. 744 — art. 746 k.p.c., a wiec do
przepisow z zakresu postepowania zabezpieczajacego. Ten sposéb legislacji zostal poddany
krytyce przez A. Tischner oraz T. Targosza, ktorzy stusznie wskazali, ze ,,nie ma zadnych
podstaw, by do postepowania o zabezpieczenie dowodu miaty znalez¢ zastosowanie wprost
lub odpowiednio przepisy o postepowaniu zabezpieczajacym, sg to bowiem zupetnie rozne
instytucje procesowe. Dlatego znajdujace si¢ W uzasadnieniu projektu odniesienia do art. 742,

art. 733, art. 744, art. 745 1 art. 746 k.p.c. sa bezpodstawne”458.

% W przypadku prawa francuskiego chodzi o instytucje saisie-contrefagon, a w prawie angielskim o $rodek
prawny zwany Anton Piller Order.

5 A. Nowak-Gruca, Procesowe Srodki ochrony autorskich praw majqtkowych na tle implementacji dyrektywy
2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” nr 101/2008, s. 57.

6 D7 .U. nr 231/2011, poz. 1376 ze zm.

BT W systemie prawa francuskiego instytucja saisie-contrefagon obowiazuje niezaleznie od komorniczego
protokotu stanu faktycznego (fi. le constat d’huissier) co $wiadczy o nieco zréznicowanym charakterze obydwu
srodkow prawnych.

8 A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa wiasnosci intelektualnej do wymogow prawa
wspolnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 V 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i
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Ze wskazanych powyzej wzgledow nalezy przyjac, ze rozwigzanie przyjete przez
polskiego ustawodawce w zakresie zabezpieczenia dowodow w sprawach o naruszenie praw
wlasnosci przemystowej nie jest do konca zgodne z wymogami dyrektywy. Brak pelnej
zgodnosci niestety stawia pod znakiem zapytania zasade procesowego uprzywilejowania
poszkodowanych w tego typu sprawach i nakazuje zastanowi¢ si¢ nad ewentualnymi

zmianami w toku przysztych nowelizacji.

Podsumowanie

Procesowe $rodki zwigzane z gromadzeniem i zabezpieczaniem dowodow w sprawach
cywilnych o naruszenie praw wlasnosci przemystowej naleza niewatpliwie do jednych z
najistotniejszych ~ gwarancji  realizacji ~ zasady  procesowego  uprzywilejowania
poszkodowanego. Dysponowanie informacjami oraz dowodami o naruszeniach jest zazwyczaj
warunkiem koniecznym do wytoczenia powoOdztwa, gdyz brak dowoddéw pozbawia
mozliwos$ci nie tylko udowodnienia rozmiaru poniesionej szkody, ale czgsto réwniez faktu
jest powstania. Przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo wiasnoSci
przemystowej zawieraja odpowiednie regulacje z zakresu gromadzenia dowodoéw oraz ich
zabezpieczania. Z punktu widzenia jednak wymogow dyrektywy z dnia 29 IV 2004
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej przyja¢ nalezy, majac na uwadze wszystkie uwagi poczynione w ramach
niniejszego opracowania, ze nie dokonano prawidlowej implementacji art. 6 1 7. Postuluje si¢
zatem, aby w ramach kolejnych nowelizacji doprecyzowaé zaréwno przepisy k.p.c., jak i

p.w.p., aby odpowiadaly one wymogom dyrektywy.
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