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[. WPROWADZENIE

W sporach o naruszenia praw wtasnosci intelektualnej' zabezpieczenie roszczen
odgrywa w praktyce ogromna rolg?. W bardzo znacznej liczbie tego rodzaju sporow
uprawniony wystepuje z wnioskiem o zabezpieczenie jeszcze przed wytoczeniem
powoddztwa lub najpdzniej w pozwie®. W sporach o prawa wlasnos$ci intelektualne;j
najbardziej typowe tlo sporu polega na udostgpnianiu przez adresata roszczenia
produktu lub ustugi, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze naruszaja prawa wy-
taczne. Prawa wilasnosci intelektualnej — w sferze majatkowej* — maja za zadanie

* Katedra Prawa Wlasnosci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellonskiego.

! Pojecie ,,prawa wiasnosci intelektualnej” nie ma $cisle sprecyzowanego zakresu. Na potrzeby ponizszych roz-
wazan przyjme, ze obejmuje ono bezwzgledne prawa wylaczne do dobr niematerialnych, takie jak autorskie prawa
majatkowe, prawa uregulowane ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U.
72017 1. poz. 776; dalej: p.w.p.) oraz chronione prawem sui generis bazy danych (na podstawie ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Poza zakresem dalszych rozwazan
znajdzie si¢ sfera zastosowania ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.
Dz.U.z 2018 r. poz. 419; dalej: u.z.n.k.), chociaz niewatpliwie w praktyce wiele zagadnien istotnych dla zabezpieczen
roszczen wywodzonych z praw wlasnosci intelektualnej pojawia si¢ takze na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Na temat pojecia ,,wlasnos¢ intelektualna” w kontekscie postgpowania zabezpieczajacego zob.
A. Jakubecki: Postepowanie zabezpieczajqce w sprawach z zakresu wiasnosci intelektualnej, Krakow 2002, s. 21-87.

2 T. Targosz: Interlocutory injunctions in IP Disputes under Polish Law (w:) Enforcing Intellectual Property
Rights, eds. H.-P. Gotting, M. du Vall, H. Roder-Hitschke, Baden-Baden 2012, s. 25.

3 Zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. zabezpieczenie moze zosta¢ udzielone (a zatem wniosek ztozony) takze po
whniesieniu pozwu (w toku sprawy), w praktyce jednak takie przypadki sa rzadsze niz wnioski o zabezpieczenia
sktadane przed wniesieniem pozwu lub tacznie z jego wniesieniem.

4 Pomijam w tym opracowaniu problematyke zabezpieczenia roszczen wynikajacych z praw osobistych, ktora
w praktyce bytaby ograniczona do sfery prawa autorskiego (znaczenie praw osobistych jest bowiem dla sfery
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zapewni¢ uprawnionemu ograniczony czasowo monopol na korzystanie z okreslo-
nego dobra niematerialnego’. Jesli inna osoba bedzie mogta ignorowaé ten monopol
przez dhuzszy okres (np. przez 2—3 lata, co odpowiada czasowi trwania post¢powa-
nia przed sadem I instancji w sprawach o naruszenie, lub dluzej, jesli uwzgledni sie
okoliczno$¢, ze wyrok I instancji nie jest wykonalny do czasu jego uprawomocnie-
nia sig), zajs¢ moga trudne lub wregcz niemozliwe do odwrocenia skutki. Oczywiscie,
ich rzeczywisty zakres bedzie zalezat od okolicznosci konkretnego przypadku,
a takze od rodzaju prawa, z ktérym mamy do czynienia, jednak kilka przyktadéw
powinno poméc zilustrowaé te zagrozenia. W przypadku prawa z patentu, ktorego
okres ochrony jest stosunkowo krotki®, okres naruszenia, trwajacy do dnia wydania
wyroku prawomocnego, moze objac znaczny czas trwania ochrony. Na przyktad nie
jest wcale nietypowe, ze patent udzielany jest okoto siedem lat po dniu zgtoszenia’.
W takiej sytuacji efektywny czas petnej ochrony wynosi 13 lat®. Jesli przyjmiemy,
ze proces o naruszenie bedzie trwat w I 1 II instancji okoto 4-5 lat (co takze nie jest
nietypowe), przez znaczny wycinek rzeczywistego czasu ochrony uprawniony po-
zbawiony zostanie ustawowo przyznanego mu monopolu.

W przypadku znaku towarowego zezwolenie na korzystanie z oznaczenia
naruszajacego przez wyzej wskazany okres moze doprowadzi¢ do powaznego za-
ktocenia podstawowych funkcji znaku®, w tym funkcji odrozniajacej. Oznaczenie,

wlasnosci przemystowej o wiele mniejsze). Spory o prawa osobiste maja wigcej wspolnego ze sporami o prawa
osobiste prawa cywilnego (art. 23, 24 k.c.).

5 Sporne jest, czy wprowadzony model ochrony mozna okresli¢ jako ,,wlasnosciowy” — kontrowersje wokot
tego pojecia pojawiaja si¢ zwlaszcza w doktrynie prawa autorskiego. Niewatpliwie jednak prawa te zostaty uksztat-
towane jako cywilnoprawne prawa bezwzgledne, przyznajace osobie uprawniong — w granicach przewidzianych
ustawa — wylaczno$¢ eksploatacji okreslonego dobra niematerialnego.

¢ Zgodnie z art. 63 ust. 3 p.w.p.: ,,Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgtoszenia wynalazku
w Urzgdzie Patentowym”. Autorskie prawa majatkowe podlegaja tymczasem ochronie — co do zasady — przez
caty okres zycia tworcy i 70 lat od konca roku, w ktdérym tworca zmart (art. 36 pkt 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191; dalej: pr. aut.),
a czas trwania ochrony praw ochronnych na znaki towarowe (z uwagi na mozliwo$¢ jej przedtuzania) moze by¢
nieograniczony.

7 Na przyktad w latach 2008-2015 $redni okres od ztozenia do udzielenia patentu przez Europejski Urzad
Patentowy wynosit 5,5 roku. Zob. M. Schultz, K. Madigan: The Long Wait for Innovation: The Global Patent
Pendency Problem, s. 1; https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-
Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf (dostgp: 6 sierpnia 2018 r.).

8 Ochrona patentowa obowiazuje bowiem od dnia udzielenia prawa, nie od dnia zgloszenia (art. 288 ust. 1
p-w.p.). Zgodnie z ust. 2 art. 288 p.w.p.: ,,Roszczenia z tytutu naruszenia patentu, jezeli sprawca dziatal w dobrej
wierze, moga by¢ dochodzone za okres rozpoczynajacy si¢ po dniu, w ktorym Urzad Patentowy dokonat oglosze-
nia o zgloszeniu wynalazku, a w przypadku wczesniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby narusza-
jacej prawo o dokonanym zgloszeniu — od daty tego powiadomienia”. Oznacza to, ze udzielenie prawa pozwala
na dochodzenie roszczen za okres przed jego udzieleniem, stad wlasciwe wydaje si¢ uzycie okre$lenia ,,pelna
ochrona” dla opisania stanu, jaki ma miejsce juz po udzieleniu prawa. Dla niniejszego artykutu zasadnicze znacze-
nie ma niewatpliwie okoliczno$¢, ze w Polsce nie jest mozliwe dochodzenie przed udzieleniem prawa roszczen
zakazowych, bedacych przedmiotem najbardziej typowych w sporach o prawa wlasnosci intelektualnej zabezpie-
czen. Odmienne rozwigzania spotykane w niektorych zagranicznych ustawodawstwach wykraczaja poza granice
tego opracowania.

? O pojeciu funkcji znaku zob. A. Tischner: Odpowiedzialnosé¢ majatkowa za naruszenie prawa do znaku to-
warowego, Krakow 2008, s. 26-31; R. Skubisz: Funkcje znaku towarowego (w:) Ksiega pamiqtkowa z okazji
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ktore wczesniej byto unikalne dla jednego tylko przedsigbiorcy, bytoby przez kilka
lat uzywane przez co najmniej dwa, a moze wigksza liczbe¢ podmiotéw. Nawet jesli
po uzyskaniu prawomocnych wyrokdéw pdzniejsze oznaczenia nie moglyby juz by¢
uzywane, nie bedzie to z pewnoscia oznaczato — z punktu widzenia uprawnionego
— przywrdcenia stanu, jaki istnial przed naruszeniem.

W wigkszosci sporow o dobra wilasnosci intelektualnej nastepcza ,,korekta”
zaistniatych naruszen za pomoca roszczen, takich jak roszczenia odszkodowawcze
lub o0 wydanie korzysci, bedzie trudna. W polskiej praktyce sadowej, mimo obowia-
zywania od wielu lat przepiséw majacych utatwi¢ uprawnionym dochodzenie tego
rodzaju roszczen (tj. przede wszystkim regulacji tzw. roszczenia informacyjnego'?),
nadal dominuja postgpowania, w ktérych powodowie domagaja si¢ przede wszyst-
kim zakazania dalszych naruszen, zniszczenia naruszajacych produktow 1 publika-
cji oswiadczen/wyrokow, natomiast rezygnuja z dochodzenia roszczen o zaplatg.
Wyjatkiem sa tu spory z zakresu prawa autorskiego, a to z uwagi na korzystna dla
uprawnionych forme¢ zryczaltowanego odszkodowania, jaka w istocie jest roszcze-
nie o zaptate wielokrotno$ci stosownego wynagrodzenia''. Mozna przypuszczacé, ze
podstawowa przyczyna tego stanu rzeczy sa wtasnie trudnosci w dochodzeniu rosz-
czen odszkodowawczych 1 0 wydanie korzysci. Nie przesadza to rzecz jasna, czy
owo dos¢ powszechne przekonanie jest rzeczywiscie trafne'?, jednak niewatpliwie
wplywa ono na strategi¢ procesowa podmiotow uprawnionych. Faktem jest jednak,
ze 1stniejq obiektywne powody, dla ktorych trudnos$ci takie wystgpuja. W odniesie-
niu do roszczen odszkodowawczych maja one dwa zrodia. Jesli roszczenie jest
roszczeniem na zasadach ogolnych, to w sprawach z zakresu wtasno$ci intelektual-
nej (przynajmniej tych typowych) szkoda bedzie polegac na utracie korzysci (lucrum
cessans)"®. Udowodnienie, ze na przyktad spadek sprzedazy produktu uprawnione-

80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163—182; L. Zelechowski: Funkcje znaku towaro-
wego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, cz. 1-2, Przeglad Prawa Handlowego 2015, nr 5, s. 4-13,
nr 6, s. 20-28.

1" Regulacja ta znajduje si¢ w art. 286' p.w.p. oraz art. 80 pr. aut. Na temat celow i konstrukeji tego roszczenia
zob. np. A. Kotodziej: Roszczenie informacyjne w prawie wlasnosci intelektualnej, Prace Instytutu Prawa Wtasno-
$ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellonskiego 2004, nr 88, s. 145—161; A. Kur: Trademarks function, don 't they?
CJEU jurisprudence and unfair competition principles, International Review of Industrial Property and Copyright
Law 2014.

' Natura roszczenia o zaptate (obecnie) dwukrotno$ci stosownego wynagrodzenia budzi watpliwosci, jednak
okreslenie roszczenia wynikajacego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. jako roszczenia o zaplate ryczattowego od-
szkodowania jest rozpowszechnione w literaturze (zob. ostatnio np. M. Kuéka: Jeszcze o konstytucyjnosci art. 79 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uwagi na tle wyroku Trybunatu Konstytucyjnego
z23.06.2015 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego (dalej: ZNUJ) 2018, z. 2, s. 8).

12 Analiza tej ubocznej dla niniejszego opracowania kwestii nie moze by¢ w nim podjeta. Ostroznie nalezato-
by si¢ jednak sktoni¢ do przyjecia pogladu, Ze przynajmniej w czgsci za mniejsze znaczenie roszczen o zaplatg
wplywa brak wiary stron i ich pelnomocnikéw w ich powodzenie i konsekwentnego wykorzystania wszystkich
oferowanych przez prawo instrumentow.

13 Szczegdlnie istotne jest tu stanowisko, zgodnie z ktorym prawdopodobienstwo uzyskania korzys$ci musi by¢
prawdopodobienstwem graniczacym z pewnoscia, jak np. chce tego SN w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r.,
V CSK 19/08 (z glosa krytyczna M. Kalinskiego: Przeglad Sadowy (dalej: PS) 2009, nr 9, s. 125-132). Zdaniem
SN wymagane jest prawdopodobienstwo: ,,tak duze [...], ze rozsadnie rzecz oceniajac, mozna stwierdzié, iz po-
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go byt nastepstwem wprowadzenia na rynek produktu naruszajacego, a zwtaszcza
w jakim stopniu od niego zalezal, bgdzie czgsto nietatwe. Jesli roszczenie opiewa
na rownowarto$¢ stosownego wynagrodzenia, problemem moze by¢ brak odpowied-
nich miernikow/punktéw odniesienia 1 niska jako$¢ opinii biegtych sadowych,
ktére czgsto — co autor niniejszego artykutu moze na podstawie wtasnej praktyki
zaswiadczy¢ — prezentuja niekiedy trudny do uwierzenia poziom nieckompetencji'®.
Jesli wreszcie roszczenie obejmuje wydanie korzys$ci, pojawia si¢ problem, jaka
czgs¢ korzySci uzyskana zostala przez naruszyciela przez to, ze korzystat on z cu-
dzego dobra intelektualnego, a jaka wynikata z innych zrodet'.

Powyzsze problemy w nastepczym (po stwierdzeniu naruszenia) doprowadzaniu
do przywrocenia rownowagi za pomoca roszczen o zaplate sa rowniez impulsem do
dochodzenia zabezpieczenia roszczen z innego powodu. Uprawniony wie bowiem, ze
nawet jesli przegra sprawg (jego powodztwo zostanie oddalone z braku naruszenia),
przeciwnik, ktoremu zabezpieczenie przez kilka lat uniemozliwiato oferowanie 1 wpro-
wadzanie na rynek produktu lub ustugi podejrzewanej o naruszenie, bgdzie miat analo-
giczne do wczesniej opisanych problemy w uzyskaniu adekwatnego odszkodowania.
Co prawda art. 746 k.p.c. przewiduje dla niego korzystna regulacje, pozwala bowiem
na dochodzenie odszkodowania za szkode wyrzadzona przez wykonanie zabezpieczenia
niezaleznie od przestanki winy'®, ale utatwienia przez ten przepis oferowane nie dotycza
samej wysokos$ci szkody'’. Szkoda pozwanego bedzie tymczasem niemal zawsze'®

szkodowany na pewno uzyskatby korzys$¢, gdyby nie wystapito zdarzenie, w zwiazku z ktérym ten skutek byt
niemozliwy” (podkreslenie T.T.).

4 Poda¢ mozna przyktad opinii, w ktorym biegty, ktorego zadanie polegato na ustaleniu wtasciwej optaty li-
cencyjnej za eksploatacj¢ utworu online, ustalit ,,potencjat komercyjny” utworu na podstawie liczby kliknigé
w jednym z portali internetowych i przyjat, ze optata za licencj¢ wytaczna winna si¢ rownaé sumie optat za udzie-
lone w danym okresie licencje niewytaczne. Na potrzeby ustalenia, ile w relewantnym okresie istnie¢ mogto licen-
cji niewylacznych, biegly uwzglednit wszystkie znalezione przez siebie serwisy, w ktorych dostgpny byt istotny
dla sprawy utwor, w znacznej czg$ci pirackie. Opinia ta zostata uznana przez sad II instancji za przekonujaca.

15 Aktualnie dominuje bowiem stanowisko, zgodnie z ktéorym roszczenie o wydanie korzy$ci obejmuje jedynie
te korzysci, ktore wynikaja z eksploatacji dobra niematerialnego, nie zas wszystkie korzysci uzyskane (np. ze
sprzedazy danego produktu lub $wiadczenia danej ustugi) przez naruszyciela. Zob. E. Traple (w:) M. Du Vall:
Prawo patentowe, red. E. Traple, Warszawa 2017, s. 626—628; P. Podrecki: Srodki ochrony praw wlasnosci inte-
lektualnej, Warszawa 2010, s. 432.

16 Stanowisko dominujace przedstawia m.in. wyrok SN z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 293/09, OSNC 2010,
nr 11, poz. 148, oraz A. Jakubecki: Dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody wyrzqdzonej wykonaniem za-
bezpieczenia (art. 746 k.p.c.) — zagadnienia wybrane, Gdanskie Studia Prawnicze 2011, t. 2, s. 47. Stanowisko
odmienne (zgodnie z ktorym odpowiedzialno$¢ wymaga wykazania winy) wyrazaja A. Kubas: Odpowiedzialnosé¢
za szkode wyrzqdzonq wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.), Transformacje Prawa Prywatnego 2006,
nr 3—4, s. 53-76, oraz T. Marek: Odpowiedzialnos¢ uprawnionego za szkode spowodowanq zastosowaniem zabez-
pieczenia, PS 2014, nr 10, s. 68. Rzeczywista natura tej odpowiedzialno$ci moze budzi¢ pewne watpliwosci (takze
na gruncie stanowiska dominujacego). Wydaje sig, ze najprosciej jest ja okresli¢ jako odpowiedzialno$é za wynik
procesu (J. Jagieto (w:) Kodeks postepowania cywilnego, t. 11, Komentarz do art. 730-1088, pod red. A. Marci-
niaka i K. Piaseckiego, Warszawa 2015, komentarz do art. 746, nb 2).

7 Mozliwe jest natomiast stosowanie w tych przypadkach art. 322 k.p.c. (E. Traple (w:) M. Du Vall: Prawo
patentowe, op. cit., s. 628—629).

18 Mozliwe sa przypadki, w ktorych szkodg t¢ datoby si¢ zakwalifikowac jako damnum emergens, np. w razie
zniszczenia lub utraty przydatnosci do spozycia zajgtych towarow.
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szkoda w postaci lucrum cessans. Co wigcej, z reguty sytuacja dowodowa pozwa-
nego bedzie trudniejsza niz sytuacja uprawnionego. Aby wyjasni¢ to twierdzenie,
postuze si¢ dwoma przyktadami. W pierwszym przyktadzie uprawniony A pozywa B
o odszkodowanie z tytulu naruszenia jego prawa wilasnos$ci intelektualnej (rodzaj
prawa nie ma tu zasadniczo znaczenia). A moze czgsto wykaza¢, jaka byta przed
naruszeniem jego sprzedaz, a takze ze nastgpnie spadta ona (i o ile) po wprowadze-
niu na rynek produktu naruszajacego. Ma on rowniez dane dotyczace dotychczaso-
wej dynamiki wzrostu sprzedazy. Dane te pozwalaja przynajmniej na zbudowanie
racjonalnej prognozy hipotetycznej sprzedazy — i przychodéw z niej wynikajacych
— w sytuacji, gdyby naruszenie nie wystapito. W drugim przykladzie B wygrywa
spor o naruszenie i pozywa A o odszkodowanie za szkodg, jakiej doznal przez to,
ze na skutek obowigzywania zabezpieczenia nie mogt wprowadzac na rynek swoich
produktow. Jest to rowniez szkoda w postaci lucrum cessans, jednak B nie zdazyt
wej$¢ na rynek, nie ma zatem zadnych danych historycznych. Trudno jest ustali¢,
jaki mogliby zdoby¢ udziat w rynku, mozliwe jest rowniez, ze gdyby jego zachowa-
nie nie stanowilo naruszenia, takze inne podmioty wprowadzily na rynek podobne
produkty, a udziat rynkowy pozwanego bytby nizszy niz zaktadany. Konsekwencja
tego stanu rzeczy jest to, ze dla uprawnionego uzyskanie zabezpieczenia jest z re-
guly optacalne, nawet jesli istnieje znaczne ryzyko oddalenia powddztwa 1 upadku
zabezpieczenia. Zasadzone odszkodowanie najczesciej nie pokryje petnej szkody
doznanej przez pozwanego, nie odbierze takze uprawnionemu wszystkich korzysci,
ktoére uzyskat dzigki obowiazywaniu tymczasowego zakazu 1 wynikajacego z niego
(jak sig ostatecznie okazato nieusprawiedliwionego) monopolu.

Przytoczone przyktady pokazuja, ze jakkolwiek istnieje wiele racjonalnych
czynnikow, ktore sktaniaja uprawnionych z praw wlasnos$ci intelektualnej do wy-
stgpowania z wnioskami o zabezpieczenie, jak rowniez ze wiele z nich jest obiek-
tywnie usprawiedliwionych, istnieja takze — co oczywiscie nie jest zadnym odkry-
ciem — istotne koszty niestusznie udzielonego' zabezpieczenia. W pewnym
uproszczeniu mozna powiedzieé, ze tzw. blad typu I?° (tj. nieudzielenie zabezpie-
czenia, mimo ze dochodzi do naruszenia) moze podwaza¢ ekonomiczna role praw
wlasno$ci intelektualnej. Jesli nawet w przypadku oczywistego naruszenie wyegze-
kwowanie zakazu zajmowac bedzie kilka lat, a dochodzone ex post roszczenie od-
szkodowawcze obejmowac bedzie w praktyce (z powodu trudno$ci dowodowych)
jedynie cze$¢ rzeczywiscie doznanej szkody, atrakcyjno$¢ ochrony praw wtasnosci
intelektualnej bytaby znacznie mniejsza, a bodzce do naruszen istotnie silniejsze.
Druga strona modelu jest jednak btad typu II (udzielenie zabezpieczenia, mimo ze

19 Koszty niestusznie udzielonego zabezpieczenia odnosza si¢ przede wszystkim do sytuacji, w ktorych oka-
zuje sig, ze nie doszto do naruszenia prawa. Mozliwe sa przypadki, w ktorych co prawda zabezpieczenie nastgpnie
upadnie (np. na skutek oddalenia powodztwa), ale w chwili udzielania byto zasadne (np. prawo wygasnie w trakcie
procesu).

20 Zob. np. A. Banerjee, U.B. Chitnis, S.L. Jadhav, J.S. Bhawalkar, S. Chaudhury: Hypothesis testing, type I and
type II errors, Industrial Psychiatry Journal 2009, nr 2, s. 127-131.
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nie doszto do naruszenia). Biad ten ma rowniez bardzo powazne konsekwencje.
Prowadzi on do przerostu ochrony wlasnosci intelektualnej, uderza w konkurencj¢
i wywotuje tzw. efekt mrozacy?'. Konsekwencje te takze uderzaja w podstawowe
zatozenia ochrony wtasnosci intelektualnej, poniewaz w takich sytuacjach okazuje
si¢ ona przeszkoda dla rozwoju 1 innowacji. Rozwiazania, ktore pozwalaja na ide-
alne wywazenie tych interesow, nie istnieja, a bledy zawsze beda si¢ zdarzac. Nie-
watpliwie jednak nalezy w taki sposob uregulowac zabezpieczenie roszczen z zakre-
su praw wilasno$ci intelektualnej, aby — na ile jest to mozliwe — ograniczy¢ naj-
bardziej szkodliwe skutki pomytek.

Duze praktyczne znaczenie zabezpieczen w sprawach wlasnosci intelektualne;
sprawia, ze mozna moim zdaniem zidentyfikowac te aspekty postgpowania zabezpie-
czajacego, ktore dla zapewnienia wlasciwej rownowagi interesow beda miaty naj-
wigksze znaczenie. Przed nawias wyja¢ natomiast mozna kwesti¢ o bardziej podsta-
wowym charakterze, tj. ustalenie, na czym zabezpieczenia udzielone uprawnionym
z patentow, wzoroéw, praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe?** po-
legaja. To akurat zagadnienie nie wydaje si¢ budzi¢ watpliwosci. Zdecydowana wigk-
szo$¢ zabezpieczen polega na ustanowieniu tymczasowych (na czas trwania procesu)
zakazoéw okreslonego zachowania (najogolniej korzystania z prawnie chronionego
dobra). Towarzysza im stosunkowo czgsto — jesli naruszenie przybiera posta¢ wpro-
wadzania do obrotu materialnych egzemplarzy inkorporujacych dobra niematerialne
— zabezpieczenia w postaci zajgcia tzw. produktow naruszajacych?. Wiasnie dlatego,
ze charakter zabezpieczenia w tak znacznym stopniu pokrywa si¢ z realizacja zabez-
pieczonego roszczenia, postgpowanie zabezpieczajace przybiera w omawianych
sprawach posta¢ swoistego ,,miniprocesu”’, ktéremu strony poswigcaja nie mniej
uwagi niz postgpowaniu gldwnemu (nie jest rzadkos$cia, ze objeto$¢ wniosku o zabez-
pieczenie lub zazalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia niewiele
odbiega od rozmiaréw pozwu czy apelacji). Oczywiscie nie ma zadnych przeszkod,
by wniosek o zabezpieczenie zawierat na przyklad Zadanie zajgcia Srodkdw na rachun-
ku bankowym naruszyciela na zabezpieczenie przysztego odszkodowania, ale sadze,
ze zabezpieczenia tego rodzaju nie sa w zaden sposob specyficzne dla sporéw o prawa
wlasnosci intelektualnej 1 dlatego poming je w dalszych rozwazaniach.

2 Ang. chilling effect; pojecie prawdopodobnie pierwszy raz uzyte w orzeczeniu sadowym w wyroku Sadu
Najwyzszego USA Wieman v. Updegraff, 344 U.S. 183 (1952).

22W polskiej praktyce sadowej sprawy dotyczace naruszen praw, takich jak prawo sui generis do bazy danych,
nie méwiac juz o topografii uktadéw scalonych, sa tak rzadkie, o ile w ogdle wystepujace, ze mozna je na potrze-
by dalszych rozwazan pominac.

2 Tego rodzaju zabezpieczenie, takze oparte na art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., ma zazwyczaj za zadanie utrudni¢ obej-
$cie zakazu. W jego braku uprawniony mogltby mie¢ trudno$ci w udowodnieniu, ze obowiazany naruszyt zakaz po
jego wydaniu. Zob. A. Jakubecki: Postegpowanie zabezpieczajqce w sprawach z zakresu prawa wiasnosci intelek-
tualnej, Krakow 2002, s. 337; P. Podrecki: Srodki..., op. cit., s. 504-505; P. Kostanski, E.. Zelechowski: Prawo
wlasnosci przemystowej, Warszawa 2014, s. 494. Dostgpnosci $rodka polegajacego na tymczasowym zajeciu to-
warow naruszajacych wymaga rowniez art. 9 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 2004 1., s. 45).
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Okolicznos¢, ze udzielane w sporach o naruszenia praw wtasnosci intelektu-
alnej zabezpieczenia zakazowe zblizaja si¢ do czasowego zaspokojenia roszczenia
(nie jest rzadko$cia, ze sentencja postanowienia zabezpieczajacego w zakresie,
w jakim opisuje zakazane zachowanie, jest niemal identyczna jak sentencja pdzniej-
szego wyroku, z ta rdznica, ze ta pierwsza zawiera ograniczenie czasowe** — z re-
guly na czas trwania postgpowania), byta kiedy$s przedmiotem kontrowersji*>.
Z dzisiejszej perspektywy dopuszczalnos¢ tego rodzaju zabezpieczen trudno jednak
podawa¢ w watpliwos$¢ 1 to nie tylko dlatego, ze ich wprowadzenia wymaga dyrek-
tywa w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej?®, a art. 755 § 2! k.p.c.
explicite wytacza we wskazanych w nim okolicznosciach stosowanie art. 731 k.p.c.
Trudno jest po prostu wyobrazi¢ sobie, w jaki inny sposob roszczenie zakazowe,
ktore jest w polskim porzadku prawnym podstawowym roszczeniem, przyznanym
uprawnionemu z tytutu praw wlasnosci intelektualnej?’, miatoby by¢ zabezpieczone.
Podstawa prawna udzielania zabezpieczen tego rodzaju jest art. 755 (zwtlaszcza § 1
pkt 1) k.p.c. Innym natomiast zagadnieniem — powrocimy do niego przy okazji
analizy przestanek zabezpieczenia — jest to, na ile ten ,,zaspokajajacy” charakter
zabezpieczenia powinien wpltywac na decyzje o jego udzieleniu.

Uwagi wprowadzajace wypada zakonczy¢ obserwacja, ktora wynika z analizy
przeprowadzonej w dalszych fragmentach niniejszego artykutu. By¢ moze wtasnie
dlatego, ze zabezpieczenia w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej sa tak
praktycznie istotne, pozwalaja one dostrzec kilka fundamentalnych kwestii odno-
szacych si¢ do samej istoty postgpowania zabezpieczajacego 1 jego roli — bedzie
to zwlaszcza widoczne przy okazji interpretacji podstawowych przestanek udziele-
nia zabezpieczenia. Problemy, ktore zostana woéwczas zasygnalizowane, dotyczy¢
moga wlasciwie wszystkich kategorii sporow, w ktorych zglaszany jest wniosek

24 Ograniczenie to, wynikajace wprost z tresci art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., jest w gruncie rzeczy oczywiste, po
zakonczeniu postgpowania rolg zabezpieczenia winien bowiem przeja¢ wydany w sprawie wyrok (chyba oczywi-
Scie, ze powodztwo zostanie oddalone). Przepis ten nie oznacza, ze tymczasowy zakaz musi by¢ zawsze ustano-
wiony na caty czas trwania postgpowania (tj. do dnia wydania prawomocnego wyroku). Mozliwe sa do wyobraze-
nia sytuacje, w ktorych zasadne bytoby wydanie zakazu na krotszy okres. Dopuszczalnos$¢ takiego ograniczenia
czasowego potwierdza art. 755 § 2 k.p.c.

5 Stanowiska, zgodnie z ktérym w przypadku zabezpieczen nowacyjnych art. 731 k.p.c. nie ma zastosowania
jeszcze przed wprowadzeniem art. 755 § 2'k.p.c., bronit A. Jakubecki: Postepowanie zabezpieczajqce..., op. cit.,
s. 157. Zob. tez R. Skubisz: Prawo wlasnosci przemystowej (charakterystyka ogélna), Panstwo i Prawo 2002, z. 3,
s. 16. Odmiennie R. Tomczyk: Zagadnienia proceduralne w sprawach o naruszenie praw wlasnosci przemystowej,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczo$ci i Ochrony Witasnos$ci Intelektualnej (dalej:
ZNUJ, PWOWI) 2002, z. 80, s. 255, ktory uwazat, ze art. 731 k.p.c. nalezy stosowac do wszystkich zabezpieczen,
a jego niestosowanie musi wynikaé z przepisow szczegolnych.

26 Art. 9 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE nakazuje panstwom cztonkowskim zapewni¢, by sady miaty
mozliwos¢ wydacé ,,przeciwko domniemanemu naruszajacemu tymczasowy nakaz sadowy, ktory ma zapobiec
mozliwym dalszym naruszeniom prawa wlasnosci intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych na-
ruszen tego prawa, tymczasowo tego zakaza¢ i w miarg potrzeb podda¢ powtarzajacej si¢ karze pienigznej”.

27 Roszczenie to jest wymienione na pierwszym miejscu w art. 79 pr. aut. oraz art. 287 i 296 p.w.p. Przekona-
nie, Ze roszczenie o zaniechanie stanowi najwazniejszy srodek ochrony praw wlasnosci intelektualnej, jest rozpo-
wszechnione w literaturze (np. A. Tischner (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. P. Kostan-
skiego, Warszawa 2014, komentarz do art. 287, nb 5).
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o zabezpieczenie, 1 zahaczaja o — w braku lepszego okreslenia — filozofig poste-
powania zabezpieczajacego, jaka odzwierciedlona zostala w obowiazujacych prze-
pisach kodeksu postepowania cywilnego.

II. INSTYTUCJE PODOBNE I PRZEPISY SZCZEGOLNE

Aby unikna¢ zbgednych watpliwosci 1 nieporozumien, zaznaczy¢ nalezy jeszcze
przed przejsciem do omawiania zagadnien szczegdtowych, ze w prawie polskim
brak jest tak naprawde szczegdlnych przepiséw dotyczacych zabezpieczania roszczen
z zakresu praw wiasnoS$ci intelektualnej, mimo ze ustawodawca zrobil wiele, by
wywota¢ na mniej uwaznym czytelniku przepisoéw inne wrazenie.

Najbardziej mylacy jest tu niewatpliwie art. 286! p.w.p., w ktdrym wprost uzyto
sformutowania ,,zabezpieczenie roszczen, tyle ze na okreslenie zupetnie innej
instytucji, czyli tzw. roszczenia informacyjnego. Roszczenie informacyjne (budza-
ce zreszta samo w sobie wiele kontrowersji)® nie ma wiele wspdlnego z instytucja
zabezpieczenia roszczen znang z art. 730 1 n. k.p.c. Jego celem jest zobowigzanie
podmiotu naruszajacego’® lub osoby trzeciej do udzielenia uprawnionemu informa-
cji, ktoére beda mu potrzebne do dochodzenia roszczen o ochrong praw wlasnosci
przemystowej, najczgsciej roszczen o zaptatg. Regulacja zawarta w prawie wtasno-
sci przemystowej byta przedmiotem planowanej gruntownej nowelizacji, jednak
ostatni dostgpny projekt zmian prawa wlasnosci przemystowej nie zawiera juz tych
zmian®!, pelen jest niejasnosci i dos¢ oczywistych bledow. Niektore wynikajace
z niej konsekwencje, w tym zwlaszcza mozliwos$¢ wystapienia z wnioskiem o zo-
bowigzanie do udzielenia informacji, przed wytoczeniem powodztwa sa takze
krytykowane w doktrynie jako nieprawidtowe (w tym sprzeczne z prawem pochod-

28 Tytutem przyktadu, art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, ze: ,,Sad wlasciwy do rozpoznania spraw o naru-
szenie praw wlasnosci przemystowej miejsca, w ktorym sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktérym znajduje si¢
jego majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia ztozenia
w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegolnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatko-
wego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, ktorej ustawa na to zezwala: [...]
2) o zabezpieczenie roszczen przez zobowiazanie naruszajacego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, ktore sa niezb¢dne do dochodzenia roszczen okreslonych
w art. 287 ust. 1 iart. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ushug naruszajacych patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce
prawdopodobne [podkreslenie T.T.]”.

2 Zob. zwlaszcza R. Skubisz: Roszczenie o udzielenie informacji w prawie wlasnosci przemystowej (w swiet-
le dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego) (W:) Aurea praxis aurea theoria. Ksiega pamiqtkowa ku czci Profe-
sora Tadeusza Erecinskiego, t. 11, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, Warszawa 2011, s. 2535-2569.

30 Uzycie przez ustawodawce okreslenia ,,naruszajacego” budzi zastrzezenia w konteks$cie mozliwosci wyda-
wania postanowienia przed rozstrzygnigciem merytorycznym sprawy — zob. R. Skubisz: Roszczenie..., op. cit.,
s. 2567-2568. Odmiennie, moim zdaniem stusznie, A. Jakubecki (w:) System prawa prywatnego, t. 14C, Prawo
wiasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, s. 680.

3 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312450/12514974/12514975/dokument344698.pdf (dostep: 6 sierpnia
2018 1.).
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nym i pierwotnym UE)*?. Wszystko to nie zmienia faktu, ze podstawowe zatozenia
roszczenia informacyjnego nie daja si¢ pogodzi¢ z istota zabezpieczenia roszczen
na gruncie kodeksu postgpowania cywilnego. Roszczenie informacyjne niczego nie
zabezpiecza, lecz ma dopiero umozliwi¢ sformutowanie roszczenia. Nawet odpo-
wiednie stosowanie do tego roszczenia przepisow kodeksu postgpowania cywilne-
go 0 zabezpieczeniu nie zawsze jest racjonalne. Wystarczy przywota¢ tu przyktad
art. 733 k.p.c. 1 wynikajacego z niego powiazania zabezpieczenia z wniesieniem
pozwu (brak odestania do tego przepisu czg$¢ autoréw uznaje za powazna wade
regulacji roszczenia informacyjnego)®’. Tymczasem stosowanie takiego rozwiazania
do roszczenia informacyjnego nie ma sensu. Po pierwsze, jesli informacja zostanie
udzielona, stanu tego nie da si¢ juz odwroci¢ ,,upadkiem” postanowienia informa-
cyjnego. Po drugie, istnie¢ moga w petni uzasadnione powody, dla ktérych upraw-
niony po uzyskaniu informacji nie wytacza powdodztwa*. Roznice sa zatem tak
fundamentalne, ze nawet wyrazne brzmienie ustawy okazato si¢ niewystarczajace
do uznania wniosku z roszczeniem informacyjnym za wniosek o zabezpieczenie
roszczenia®’. Dominujace stanowisko w petni trafnie uznaje, Ze sa to zupetnie rézne
instytucje.

Jesli zdamy sobie sprawe, ze w art. 286! p.w.p. pojecie ,,zabezpieczenia” zo-
stalo uzyte w innym znaczeniu niz na gruncie art. 730 i n. k.p.c., to okaze sig, ze
przepis ten, jak rowniez zaden inny przepis ustawy, nie zawiera zadnych szczegol-
nych rozwiazan dla zabezpieczania roszczen wywodzonych z naruszen praw wias-
nos$ci przemystowej. Zastosowanie maja zatem wytacznie reguly ogdlne wynikaja-
ce z kodeksu postepowania cywilnego.

Nieco inaczej przedstawia si¢ sytuacja w prawie autorskim. Artykut 80 pr. aut.
nie okresla roszczenia informacyjnego jako zabezpieczenia roszczen, ale za to za-
wiera frazg (w ust. 1 pkt 1), ktorej znaczenia nie udato sig, jak dotad, nikomu racjo-
nalnie odkodowac. Przepis ten stanowi bowiem, ze: ,,Sad wtasciwy do rozpoznania
spraw o naruszenie autorskich praw majatkowych miejsca, w ktorym sprawca wy-
konuje dziatalnos¢ lub w ktorym znajduje si¢ jego majatek, takze przed wytoczeniem
powddztwa rozpoznaje, nie pozniej niz w terminie trzech dni od dnia ztozenia
w sadzie, wniosek majacego w tym interes prawny: 1) o zabezpieczenie dowodow
oraz o zabezpieczenie zwiazanych z nimi roszczen”. Niski poziom legislacyjny
art. 80 pr. aut. jest od dawna znany 1 nie ma powodu, by poswigca¢ mu w ramach

32 R. Skubisz: Roszczenie..., op. cit., s. 2558-2563.

3 Ibidem, s. 2548.

34 Przeciwko stosowaniu art. 733 k.p.c. A. Jakubecki (w:) System..., op. cit., s. 678. Zob. réwniez T. Demen-
decki (w:) T. Demendecki i in.: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, LEX, komentarz do art. 286! p.w.p.,
pkt 8.

35 Jak trafnie przyjal SA w Katowicach w postanowieniu z dnia 3 pazdziernika 2011 r. (V ACz 624/11,
niepubl.): ,,Regulacja art. 286! p.w.p. w zakresie, w jakim przyznaje podmiotowi, ktérego prawa z zakresu wias-
no$ci przemystowej zostaty naruszone, uprawnienie do uzyskania szczegdtowych informacji o dziataniach naru-
szyciela, stanowi swoiste zadanie procesowe, odrgbne od kodeksowej konstrukcji zabezpieczenia roszczen”.
Orzeczenie to powotuje A. Tischner (w:) Prawo wlasnosci..., op. cit., art. 286! p.w.p., nb 13.
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tego opracowania wigcej uwagi*®, ograniczy¢ nalezy si¢ zatem do kwestii podsta-
wowych. Jak wiadomo, zabezpieczenie roszczen i zabezpieczenie dowodow (i to
zard6wno w postaci znanej kodeksowi postgpowania cywilnego, jak i w postaci wy-
nikajacej z dyrektywy 2004/48/WE)*7 sa odrebnymi instytucjami o roznych celach
1 przestankach. Jakkolwiek mozna sobie wyobrazi¢ taczne zlozenie takich wnioskow,
trudno jest przyjac, ze musza one by¢ zawsze zespolone. Oznacza to, ze art. 80 ust. 1
pkt 1 pr. aut. mogliby by¢ interpretowany na trzy sposoby. W pierwszej interpretacji
znajdowalby on zastosowanie tylko wtedy, gdyby uprawniony ztozyt rGwnoczesnie
wniosek o zabezpieczenie dowodow 1 wniosek o zabezpieczenie roszczen. Taka
interpretacja nadal nie pozwala uzna¢ za poprawne sformutowania ,,roszczenie
zwigzane z dowodami” (wydaje sig, ze to raczej dowdd moglby by¢ zwiazany
z roszczeniem, dowdd pelni bowiem w procesie role stuzebna wobec roszczenia,
ktorego zasadno$¢ ma by¢ przy jego pomocy wykazana, a nie odwrotnie), ale jej
przyjecie oznaczatoby mniej wigcej tyle, ze dowod bylby zabezpieczony na potrze-
by postgpowania, w ktorym ma by¢ dochodzone podlegajace zabezpieczeniu (tym
razem w trybie postgpowania zabezpieczajacego) roszczenie. W pozostatym zakre-
sie (tj. gdy wniosek o zabezpieczenie sktadany jest bez wniosku o zabezpieczenie
dowodow) art. 80 pr. aut. nie znajdowalby w ogole zastosowania. W drugiej wersji
przepis art. 80, mimo zastosowanej w pkt 1 ust. 1 koniunkcji, obejmowatby wszyst-
kie wnioski o zabezpieczenie, niezaleznie od tego, czy towarzyszy im wniosek
o zabezpieczenie dowodu®. Ostatnia interpretacja polega¢ moglaby na przyjeciu,
ze umieszczenie w art. 80 pr. aut. zabezpieczenia roszczen jest btedem ustawodaw-
cy, ktory nie ma jednak normatywnego znaczenia. Wniosek o zabezpieczenie rosz-
czenia zwigzanego z dowodem bytby wigc w istocie kategorig pusta™.

Dwie pierwsze interpretacje zaktadaja, ze art. 80 moze jednak znalez¢ zasto-
sowanie do wnioskOw o zabezpieczenie, z tym ze w pierwszej interpretacji byloby
to raczej zdarzenie wyjatkowe, nadto takie, ktorego strona mogtaby unikna¢ (nie
sktadajac wniosku o zabezpieczenie dowodu), a w przypadku drugiej bytaby to
reguta. Konsekwencje zastosowania art. 80 pr. aut. do wnioskow o zabezpieczenie
roszczen wywodzonych z naruszenia praw autorskich bytyby nastepujace: zastoso-

36 Zob. T. Targosz, A. Tischner: Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawq
z dnia 9 maja 2007 r. 0 zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektorych innych ustaw,
LEX/el. 2008, pkt 1, 21; A. Tischner (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. P. Kostanskiego,
Warszawa 2014, komentarz do art. 286", nb 13; A. Jakubecki (w:) System..., op. cit., s. 686.

37 Na temat r6znic w rozumieniu ,,zabezpieczenia dowodow” na gruncie art. 310-315 k.p.c. a art. 7 dyrektywy
2004/48 WE zob. T. Targosz, A. Tischner: Prawo wilasnosci przemystowej..., op. cit., pkt 15.

3 Analogicznie, obejmowatby on takze ,,samodzielne” wnioski o zabezpieczenie dowodu.

39 Jeszcze inna wyktadni¢ proponuje A. Jakubecki: Postepowanie zabezpieczajqce..., op. cit., s. 299, zdaniem
ktorego ,.interes prawny” na gruncie art. 80 pr. aut. nie wystgpuje w roli przestanki zabezpieczenia, ale wskazuje
na legitymacj¢ czynna wnioskodawcy (nalezy zaznaczy¢, ze A. Jakubecki wypowiadat si¢ w odniesieniu do inne-
go brzmienia art. 80 pr. aut. niz obowiazuje obecnie). Sadzg jednak, ze — zwlaszcza w §wietle obecnego brzmienia
przepisdéw — trudno jest na przestanke interesu prawnego patrze¢ w kontekscie legitymacji czynnej jako na prze-
stankg¢ odrgbng niz na gruncie art. 730 'k.p.c.
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wanie szczegdlnej regulacji whasciwosci miejscowej (sad wilasciwy dla miejsca,
w ktorym sprawca wykonuje dziatalno$¢ lub w ktorym znajduje si¢ jego majatek)*,
termin instrukcyjny*! wynoszacy trzy dni na rozpoznanie wniosku oraz wprowadze-
nie przestanki interesu prawnego. O ile wtasciwo$¢ miejscowa i termin zatatwienia
whniosku, cho¢ niewatpliwie istotne, nie dotycza zasadniczych przestanek udzielenia
zabezpieczenia (nie jest tez zaskoczeniem, ze terminy instrukcyjne wynikajace
z art. 80 pr. aut. rzadko kiedy sa dotrzymywane)*, o tyle przestanka interesu praw-
nego ma juz niewatpliwie charakter podstawowy. Wynikajaca z art. 80 ust. 1 pkt 1
pr. aut. trudno$¢ jest tatwa do dostrzezenia: poniewaz przestanka interesu prawnego
jest— obok wiarygodnosci roszczenia— jedna z dwdch podstawowych przestanek
zabezpieczenia roszczen wynikajacych z art. 730' § 1 k.p.c., jej powtorzenie w art. 80
ust. 1 pkt 1 pr. aut. najtatwiej bytoby wyjasni¢ w ten sposob, ze art. 80 ust. 1 pkt 1
pr. aut. stanowi — co si¢ tyczy przestanek zabezpieczenia — lex specialis wobec
art. 730' § 1 k.p.c., a zatem zabezpieczenie roszczen wymaga spetnienia tylko jednej
zamiast dwoch przestanek (wykazania interesu prawnego). Inne mozliwe interpretacje
musiatyby albo zaklada¢, Ze pojecie interesu prawnego wystepuje w art. 80 ust. 1 pkt 1
pr. aut. w odmiennym znaczeniu od przyj¢tego na gruncie art. 730' § 1 k.p.c., albo ze
jest to przestanka odnoszona tylko do zabezpieczenia dowoddw, albo wreszcie, ze jest
to niezreczno$¢ ustawodawcy, ktory nie cheiat weale usuna¢ dla zabezpieczen prze-
stanki uprawdopodobnienia roszczenia. Pewne jest, ze orzecznictwo nie przyj¢to
stanowiska, w $§wietle ktorego z uwagi na tre$¢ art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. udzielenie
zabezpieczenia roszczenia nie wymaga wykazania jego wiarygodnosci®. Podejsciu
takiemu trudno si¢ dziwié, poniewaz udzielenie zabezpieczenia niewiarygodnego

40 Zob. P. Podrecki (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. D. Flisaka, Warszawa 2015,
s. 116-118.

4 Ibidem, s. 118-119.

“2 Niekoniecznie nalezy to ocenia¢ negatywnie. W nieco bardziej ztozonej sprawie moze to by¢ termin daleko
niewystarczajacy, by nalezycie rozwazy¢ przestanki zabezpieczenia, zwlaszcza jesli uwzgledni sig, jak daleko
idace skutki takie zabezpieczenia moga wywotywac. W orzecznictwie (co prawda na tle analogicznych terminéw
wynikajacych z art. 286" p.w.p. dla roszczenia informacyjnego) wyrazone zostato stanowisko, zgodnie z ktérym
tak krotkie terminy maja wptyw na rozumienie przestanek uwzglgdnienia wniosku (na gruncie art. 286' p.w.p.
wysokiego prawdopodobienstwa naruszenia), poniewaz oczywiste jest, ze w ciggu trzech lub siedmiu dni (dla spraw
szczegblnie skomplikowanych na gruncie art. 286' p.w.p.) nie jest mozliwe wnikliwe zapoznanie si¢ ze sprawa
(por. pkt 15 skargi konstytucyjnej dotyczacej art. 286' p.w.p. i przytoczony tam fragment uzasadnienia postano-
wienia Sadu Okregowego w Warszawie, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=
SK%209/15; dostep: 6 sierpnia 2018 r.). Argument ten wydaje si¢ niewatpliwie racjonalny, jednak niekoniecznie
prowadzi¢ musi do ostabienia przestanki wiarygodno$ci. Mozna réwniez twierdzi¢, ze jesli w terminie trzech lub
siedmiu dni sad nie moze sobie wyrobi¢ zdania na temat wiarygodnos$ci roszczenia, to powinien wniosek oddalic.

4 Postanowienie SA w Szczecinie z dnia 6 stycznia 2006 r.,  ACz 1162/05, LEX nr 279957; M. Wysocka:
Wybrane zagadnienia procesowe zwiqzane ze stosowaniem w praktyce sqdowej art. 80 ust. 1 i 2 nowego prawa
autorskiego, Jurysta 1994, nr 4, s. 12; P. Bogdalski: Srodki ochrony autorskich praw majatkowych oraz ich docho-
dzenie w swietle prawa polskiego, Krakow 2003, s. 176 (jakkolwiek autor ten uwaza, ze z uwagi na tre$¢ art. 80
pr. aut. sad moglby w sytuacjach szczegolnych wydac postanowienie mimo braku wykazania wiarygodno$ci rosz-
czenia— z pogladem tym moim zdaniem trudno si¢ zgodzi¢); D. Kot: Zabezpieczenie roszczen z tytutu naruszenia
autorskich praw majqtkowych, Monitor Prawniczy 2002, nr 23, s. 1073 i n.; T. Targosz, A. Tischner: Prawo wias-
nosci przemystowej ..., op. cit., pkt 9; P. Podrecki (w:) Prawo autorskie..., op. cit., s. 1121-1123.
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roszczenia bytoby rozwiazaniem tak sprzecznym z zasadami elementarnej sprawied-
liwosci 1 racjonalnosci, ze trudno sobie w ogole wyobrazi€ jego akceptacj¢. Uwazam,
ze najlepiej bytoby przyjac, ze art. 80 ust. 1 pkt 1 pr. aut. w ogdle nie odnosi si¢ do
zabezpieczenia roszczen w rozumieniu art. 730 1 n. k.p.c. Tres¢ przepisu (zupehie
niejasne pojecie roszczenia zwigzanego z zabezpieczanym dowodem) wydaje si¢
dawac taka mozliwo$¢. Nawet jednak, jesli uzna sig inaczej, przesadzone wydaje sig,
ze art. 80 ust. 1 pkt 1 nie wptywa tak naprawde na rozumienie przestanek zabezpie-
czenia, tj. uprawdopodobnienia roszczenia 1 interesu prawnego. Przestanki te winny
by¢ (i sa) interpretowane tak jak na gruncie art. 730" § 1 k.p.c. W konsekwencji, tak-
ze art. 80 pr. aut. nie wprowadza zadnych istotnych odmiennos$ci do zabezpieczenia
roszczen wywodzonych z naruszen praw autorskich majatkowych (poza ewentualnie
rozszerzeniem wlasciwosci miejscowej). Przedmiotem dalszych rozwazan beda juz
wigc niemal wylacznie przepisy kodeksu postgpowania cywilnego.

[II. PRZESEL.ANKI ZABEZPIECZENIA
I SPOSOB ICH ROZUMIENIA.
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWO POLSKIE

To, ze prawo polskie nie przewiduje zadnych odmienno$ci dla zabezpieczania
roszczen z tytulu naruszen praw wlasnos$ci intelektualnej, nie oznacza, ze interpre-
tacja ogolnych przepiséw kodeksu postepowania cywilnego, a zwtaszcza spetnienia
wysoce ocennych, zawartych w nich przestanek zabezpieczenia, nie moze uwzgled-
ni¢ specyfiki tej kategorii spraw. Nalezy rowniez mie¢ na uwadze, ze zabezpiecze-
nie roszczen z tytulu naruszenia praw witasnosci intelektualnej nie jest wytacznie
domena prawa krajowego. Problematyka ta ma zakotwiczenie zarowno w prawie
migdzynarodowym, jak i w prawie unijnym. W ostatnim czasie stalo si¢ jasne, ze
na pierwszy rzut oka bardzo ogdlne postanowienia dyrektyw UE sg interpretowane
przez Trybunal Sprawiedliwosci w sposob znacznie zawgzajacy swobodg¢ panstw
cztonkowskich, a bardzo, wydawatoby si¢, niedookreslone kryteria zyskuja zaska-
kujaco konkretne kontury*. Implementujac do prawa polskiego dyrektywe w spra-
wie egzekwowania praw wlasnos$ci intelektualnej, ustawodawca zaktadat, ze
wszystkie wymagania dyrektywy dotyczace zabezpieczenia roszczen sa juz reali-
zowane przez istniejace przepisy krajowe®. Stanowisko to nie byto kwestionowane*®

4 Zob. na temat znaczenia art. 3 dyrektywy A. Ohly: Three Principles of European IP Enforcement Law:
Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness (w:) Technology and Competition: Contributions in Honour of Hanns
Ullrich, eds. J. Drexla et al., Bruxelles 2009, s. 257-274.

4T, Targosz, A. Tischner: Dostosowanie polskiego prawa wlasnosci intelektualnej do wymogow prawa wspaol-
notowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ZNUJ 2007, z. 1, s. 129.

4 Ibidem,s. 127-131.

110



Tomasz Targosz: Zabezpieczenie roszczen w prawie wlasnosci intelektualnej ...

1 wydaje sig, ze takze z dzisiejszej perspektywy mozna przyjac, ze przepisy kodek-
su postgpowania cywilnego o zabezpieczeniu pozwalaja za zachowanie zgodnosci
prawa polskiego z dyrektywa. Majac jednak na uwadze takze kryteria wynikajace
z art. 3 dyrektywy, bedzie to mozliwe tylko przy zastosowaniu okreslonej wyktadni
prawa krajowego.

Najistotniejszym zrdédtem miedzynarodowych zobowigzan Polski odno$nie do
ksztattu postepowania zabezpieczajacego w sprawach z zakresu wlasnosci intelek-
tualnej jest art. 50 porozumienia TRIPS*. Ten stosunkowo rozbudowany przepis
odnosi si¢ do wielu aspektow zabezpieczenia roszczen i — czytany literalnie — nie
wydaje si¢ mniej szczegdlowy niz art. 9 dyrektywy 2004/48/WE (migdzy tymi re-
gulacjami istnieje wiele podobienstw*). Natura TRIPS jako aktu prawa mi¢dzyna-
rodowego pozostawia jednak panstwom czlonkowskim WTO znacznie wigksza
swobodg co do implementacji, niz miatoby to miejsce w przypadku aktu prawa
pochodnego UE®. Postanowienie to, zdaniem TSUE, nie ma zreszta charakteru
samowykonalnego 1 strony nie moga si¢ na niego wprost powota¢ przed sadem,
jakkolwiek przepisy krajowe powinny by¢ interpretowane zgodnie z porozumie-
niem*’. W literaturze podnosi si¢ co prawda, ze odmiennie od postanowien TRIPS
dotyczacych prawa materialnego, postanowienia ,,proceduralne” (w tym art. 50) nie
powinny by¢ rozumiane jako typowe minimum ochrony (poniewaz zbyt inwazyjne
srodki moglyby w tatwy sposob przeksztalci¢ si¢ w bariery w handlu, a zatem prze-
szkody, ktore porozumienie WTO ma za zadanie usuwac)®!, jednak wydaje si¢, ze
w odniesieniu do wigkszos$ci poruszanych w niniejszym artykule zagadnien powo-
tanie si¢ na porozumienie TRIPS nie pozwoli na jednoznaczne wsparcie tej lub innej
interpretacji przepisow. Warto jednak wskaza¢, ze w art. 50 porozumienia TRIPS
zawarto dwie regulacje, ktére moga mie¢ znaczenie dla dalszych rozwazah. Po

47 Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej, zatacznik 1C do Porozumie-
nia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu, sporzadzone w Makareszu 15 kwietnia 1994 1. (Dz. U.z 1996 1.
Nr 32, poz. 143).

4 Art. 50 porozumienia TRIPS zostal implementowany do prawa UE przez art. 9 dyrektywy 2004/48/WE;
M.M. Walter, D. Goebel (w:) European Copyright Law, eds. M.M. Walter, S. von Lewinski, Oxford 2010,
s. 1279.

40 ,,elastyczno$ci” postanowien TRIPS dotyczacych egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej zob.
G.B. Dinwoodie, R.C. Dreyfuss: A4 Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual
Property Regime, Oxford 2012, s. 75-80, 192.

30 Por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 13 wrze$nia 2001 r., C-89/99, ECLI:EU:C:2001:438: ,,Wy-
mogi proceduralne art. 50 Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw wlasnosci intelektualnej (Porozu-
mienie TRIPs), zawartego w zalaczniku 1C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu,
a zwlaszcza art. 50 ust. 6, nie przyznaja praw, na ktore jednostki moga powotac si¢ bezposrednio przed sadami
Wspolnoty i sadami Panstw Cztonkowskich. Niemniej jednak, w przypadku gdy wladze sadowe wezwane sa do
stosowania przepisow krajowych w celu zarzadzenia tymczasowych $rodkéw ochrony praw wlasnosci intelektu-
alnej nalezacych do dziedziny, do ktorej zastosowanie znajduje Porozumienie TRIPs i ktora [to dziedzing] Wspol-
nota uregulowata juz prawnie, sa one obowigzane do czynienia tak, w miar¢ mozliwosci w $wietle brzmienia
icelu art. 50 ust. 6 Porozumienia TRIPs, uwzgledniajac w szczegdlnosci wszelkie okoliczno$ci rozpoznawanej
sprawy, aby zapewni¢ rownowage pomig¢dzy konkurujacymi prawami i obowiazkami posiadacza prawa wtasnosci
intelektualnej oraz pozwanego”.

SIN. Pires de Carvahlo: The TRIPS Regime of Patent Rights, Kluwer 2010, s. 64.
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pierwsze, uznajac, ze postanowienia zabezpieczajace moga by¢ wydawane bez
udziatu pozwanego, art. 50 porozumienia TRIPS nie traktuje tego rozwiazania jako
absolutnego wymogu, a nawet zasady. Wskazuje on raczej, ze taki tryb postgpowa-
nia powinien by¢ dostepny, jesli jest szczegdlnie uzasadniony, a nie ze ma by¢ re-
guta®. Po drugie, przewidujac obowiazek wprowadzenia rozwiazania polegajacego
na powigzaniu zabezpieczenia z obowiazkiem wszczecia procesu o naruszenie™,
TRIPS przewiduje jako wtasciwe terminy okresy 31 dni lub 20 dni roboczych.
Sytuacja na gruncie dyrektywy 204/48/WE przedstawia si¢ odmiennie. Sam
art. 9 dyrektywy przypomina w swej tresci art. 50 porozumienia TRIPS (zawiera on
m.in. analogiczne rozwiazania w zakresie rozstrzygania wnioskow bez udziatu
pozwanego** i terminéw do wytoczenia powodztwa). Oczywiscie nie mozna wy-
kluczy¢, ze bliska prawotworcezej interpretacja TSUE (stosowana przez Trybunat
np. w sprawach z zakresu prawa autorskiego) wprowadzi do art. 9 jakie$§ niewymie-
nione w nim wprost wymagania, jednak prawdopodobne wydaje sig, ze jesli to
nastapi, bedzie wynikiem zastosowania do zabezpieczen art. 3 dyrektywy, ktory do
wszystkich $rodkow uregulowanych w dyrektywie®® odnosi niezwykle plastyczne
wymogi, w swietle ktorych srodki te powinny by¢: sprawiedliwe i stuszne, nadmier-
nie nieskomplikowane czy kosztowne, niepowodujace nierozsadnych ograniczen
czasowych czy nieuzasadnionych opdznien, ale z drugiej strony skuteczne, propor-
cjonalne i odstraszajace, i stosowane w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu ograni-
czen handlu prowadzonego zgodnie z prawem oraz zapewni¢ zabezpieczenia przed
ich naduzywaniem™. Jak pokazat cho¢by wyrok TSUE w sprawie C-367/15 Otaw-
ska Telewizja Kablowa®, dla Trybunatu kryteria te nie sa jedynie nic nieznaczacymi
ozdobnikami. Jest bardzo prawdopodobne, ze krajowe regulacje dotyczace zabez-
pieczenia roszczen z zakresu wlasnos$ci intelektualnej zostana poddane ocenie pod
katem spetnienia ogolnych kryteriow art. 3. Jesli tak, to mozna zatozy¢, ze powinny
one spetnia¢ wymaog proporcjonalnosci — z jednej strony musza by¢ wystarczajaco
skuteczne, a nawet odstraszajace, ale z drugiej strony same §rodki (ich zastosowanie)

52 Zgodnie z art. 50 ust. 2 porozumienia TRIPS: ,,Organy sadowe beda miaty prawo zastosowaé $rodki tym-
czasowe bez wystuchania drugiej strony, jezeli to wlasciwe, w szczegdlnosci, gdy jakakolwiek zwloka moze spo-
wodowa¢ dla posiadacza praw szkodg nie do naprawienia lub gdy istnieje widoczne ryzyko, ze dowody zostana
zniszczone” .

53 Art. 50 ust. 6 porozumienia TRIPS.

¢ Zgodnie z art. 9 ust. 4 dyrektywy: ,,Panstwa Cztonkowskie zapewniaja, ze okreslone w ust. 1 i2 $rodki
tymczasowe moga we wlasciwych przypadkach, a szczegdlnie tam, gdzie wszelkie op6znienie mogtoby spowodo-
wac szkody nie do naprawienia dla wiasciciela praw, by¢ podejmowane bez wystuchania pozwanego. W takim
przypadku strony powinny zosta¢ poinformowane najp6zniej bezzwlocznie po realizacji srodkow”.

53 Wyrok TSUE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. v. Delta Center
a.s., ECLI:EU:C:2016:528: ,,W dodatku z brzmienia wspomnianego art. 3 wynika, ze ma on zastosowanie do
wszystkich srodkow, o ktorych mowa we wspomnianej dyrektywie, w tym do tych przewidzianych w art. 11 zda-
nie trzecie tej dyrektywy”.

6 M. Husovec: Injunctions against intermediaries in the European Union, Cambridge 2017, s. 114, okre$la za-
sady wynikajace z art. 3 dyrektywy 2014/48/WE jako ,,nowa sit¢ harmonizacyjna” (fresh harmonization force).

57Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie ,, Otawska Telewizja Kablowa” w Olawie przeciwko
Stowarzyszeniu Filmowcow Polskich w Warszawie, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36.
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musza by¢ proporcjonalne 1 sprawiedliwe. Proporcjonalno$¢ wymaga ze swej isto-
ty wazenia co najmniej dwoch przeciwstawnych intereséw (w badanym przypadku
interesu uprawnionego i interesu obowiazanego). Sadze, ze art. 3 dyrektywy winien
by¢ w zwiazku z art. 9 rozumiany w ten sposob, ze przestanka proporcjonalnosci
ma znaczenie nie tylko dla zakresu udzielonego zabezpieczenia, ale juz dla same;j
decyzji o jego udzieleniu.

Prawo polskie przewiduje, jak wiadomo, dwie podstawowe przestanki zabez-
pieczenia roszczen: wiarygodnos$¢ (uprawdopodobnienie) roszczenia oraz interes
prawny. Na ogdlnym poziomie ich znaczenie wydaje si¢ jasne 1 nieckwestionowane.
Jesli jednak przyjrzymy sig im nieco blizej wtasnie w sprawach z zakresu wiasnos$ci
intelektualnej, pojawia si¢ kilka fundamentalnych wrecz pytan, ktorym literatura
przedmiotu, a takze orzecznictwo poswigcaja zaskakujaco mato uwagi.

Przestanka wiarygodnosci roszczenia jest zazwyczaj wyjasniana w sposob,
ktéry polega na zastapieniu jednego otwartego terminu innym. Typowe ,,definicje”
tej przestanki wywotuja niekiedy wigcej watpliwosci niz samo brzmienie przepisu.
Czgsto spotykane jest takze laczne przedstawianie roznych w istocie 1 nietatwych
do pogodzenia wyjasnien w taki sposob, jakby stanowily one twierdzenia réwno-
znaczne. W pierwszym spotykanym ujeciu uprawomocnienie ttumaczone jest
w sposob noszacy cechy btedu idem per idem®®. W drugim ujgciu cigzar przenosi
si¢ na cechy procesu wykazywania roszczenia (utatwione postgpowanie dowodowe),
z tym ze ostatecznie dochodzi si¢ do konkluzji, ze owo utatwione postgpowanie ma
dawac¢ prawdopodobienstwo (wiarygodnos¢), a nie pewnos¢ twierdzenia o jakims$
fakcie. Trzecie ujgcie okresla uprawdopodobnienie roszczenia jako sytuacje, w kto-
rej ,.istnieje sluszna podstawa do przypuszczenia, ze ono istnieje”. To ostatnie
ujecie jest wyjatkowo niejasne, poniewaz nawet ocenna kategoria ,,wiarygodnos$ci/
prawdopodobienstwa” wydaje si¢ bardziej intuicyjnie poznawalna niz kategoria
,»stusznosci (stad wynikajacej) przekonania o istnieniu roszczenia”. Czwarte ujgcie
czyni punktem odniesienia stan ,,udowodnienia” i pokazuje uprawdopodobnienie
jako mniejszy stopien pewnosci®. Jak wskazano, wyjasnienia te sa taczone, na

8 Np. J. Jagieta (w:) Kodeks postepowania..., op. cit., komentarz do art. 730", nb 3: ,,Uprawdopodobnienie
oznacza uzasadnienie zgtoszonych twierdzen, w tym przypadku twierdzen o istnieniu roszczenia, ktére ma by¢ za-
bezpieczone, dajace przekonanie o ich prawdopodobienstwie, a nawet pewno$¢, bedace wynikiem postgpowania
zmierzajacego do poznania rzeczywistosci, ale bez zachowania szczegdtowych przepiséw o postgpowaniu dowodo-
wym (zob. postanowienie SA we Wroctawiu z 23.4.2012 r., 1 ACz 530/12, Legalis) [podkreslenie T.T.]”. Zauwazy¢
tez trzeba, ze druga czg$¢ tej wypowiedzi (,,a nawet pewno$¢”) oznaczalaby, ze uprawdopodobnienie oznacza taki
sam stopien prawdopodobienstwa jak udowodnienie, tyle ze osiagnigty bez zachowania wszystkich ,,formalnych”
wymogow postgpowania dowodowego. Wydaje sig, ze trudno jest takie podejscie zaakceptowac; M. Romanska (w:)
Postegpowanie zabezpieczajqce i egzekucyjne, Warszawa 2010, s. 4: ,,Uprawdopodobnienie roszczenia to spowodo-
wanie, ze w ocenie organu wlasciwego do oceny przestanek zabezpieczenia zostanie ono uznane za wiarygodne”.

%9 Zob. A. Jakubecki: Postegpowanie..., op. cit., s. 267 i cytowana tam literatura (J. Korzonek, E. Wengerek);
M. Mulinski (w:) Kodeks postepowania cywilnego, t. 11, Komentarz do artykutow 730-1217, pod red. J. Jankow-
skiego, Warszawa 2015, komentarz do art. 731%, nb 5-6 (,,Roszczenie nalezy uznac za uprawdopodobnione wow-
czas, gdy istnieje podstawa do przypuszczenia, ze ono jest zasadne”).

8 M. Mulinski (w:) Kodeks..., op. cit.
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przyktad wyjasnienie odwotujace si¢ do sposobu wykazywania (bez koniecznosci
przeprowadzenia ,,wtasciwego postepowania dowodowego” z osiagnietym skutkiem
(w postaci prawdopodobienstwa))®. Wariantem podej$cia operujacego pojeciem
stusznego przekonania, cho¢, jak si¢ wydaje, obnizajacym tak naprawde wymagania
dla przestanki wiarygodnosci, jest przekonanie, ze uprawdopodobnienie roszczenia
oznacza sytuacj¢, w ktorej ,,prima facie istnieje znaczna szansa na jego istnienie, co
nie wyklucza tego, ze w Swietle glebszej analizy stanu faktycznego i prawnego
wniosek moze okaza¢ si¢ bezzasadny”®2. W istocie jednak nadal nie wiadomo, kie-
dy mozemy przyjaé, ze istnieje ,,znaczna szansa”, ze twierdzenia uprawnionego sa
prawidlowe, ani o ile ,,glgbsza” ma by¢ analiza materiatu sprawy w postgpowaniu
gléwnym. Trudno moim zdaniem zaprzeczy¢, ze tego rodzaju wyttumaczenia cechy
wiarygodnosci roszczenia czgsto w istocie przesuwaja problem na inng ptaszczyzne.
Oczywista trudno$¢ wyjasnienia przestanki uprawdopodobnienia wynika stad, ze
przeciwstawiane mu poj¢cie udowodnienia w rzeczywisto$ci takze jest uprawdopo-
dobnieniem, tyle ze w wyzszym stopniu. Nawet w procesie karnym sad rzadko ma
absolutna, stuprocentowa pewnos$¢ i dlatego udowodnienie nie moze by¢ w taki
sposob rozumiane. Stad obrazowo trafne jest uzywane w systemie common law
okreslenie ,,ponad rozsadna watpliwo$¢”®, tylko tyle mozna bowiem wymagaé
w procesie sadowym®. Poniewaz zarowno udowodnienie, jak i uprawdopodobnie-
nie polegaja na stopniu prawdopodobienstwa, rozstrzygna¢ nalezy, jak duze musi
by¢ to prawdopodobienstwo, by uzna¢ przestanke wiarygodnos$ci za speiniona.
Przywotywane czgsto formuly, takie jak przekonanie prima facie o wiarygodnos$ci
roszczenia®, nie sa tak naprawde szczegdlnie pomocne, opisuja bowiem ten sam
problem innymi stowami. Wydaje si¢, ze punktem wyjscia musi by¢ uznanie, ze
kazde zawarte we wniosku o zabezpieczenie twierdzenie uprawnionego o wiary-
godnosci jego roszczenia spotyka si¢ z niewyrazonym jeszcze® (z uwagi na zasadg
rozstrzygania ex parte), ale mozliwym do wyobrazenia, twierdzeniem obowiazane-
go o braku wiarygodno$ci roszczenia. Oznaczaé¢ to musi, Ze minimalnym progiem

1 T. Erecinski (w:) Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, t. IV, Postepowanie rozpoznawcze. Postepo-
wanie zabezpieczajqce, pod red. T. Erecinskiego, wyd. 5, LEX 2016, pkt 4, z powotaniem si¢ na M. [zykowskiego:
Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postepowaniu cywilnym, Nowe Prawo 1980, nr 3, s. 71-81.

02 E. Stefanska (w:) Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, t. 11, Art. 506-1217, pod red. M. Manow-
skiej, wyd. 3, Warszawa 2015, pkt 10.

8 Zob. J.B. Weinstein, 1. Dewsbury: Comment on the meaning of ‘proof beyond a reasonable doubt’, Law,
Probability and Risk 2006, nr 2, s. 167—173.

% W systemie common law w sprawach cywilnych nie wymaga si¢ zreszta udowodnienia ponad rozsadna
watpliwos¢, ale jedynie spetnienia przestanki preponderance of evidence, jakkolwiek takze precyzyjne wyjasnienie
roéznicy migdzy tymi standardami budzi watpliwo$ci. Zob. np. M. Piattelli-Palmarini: Probability blindness: neither
rational nor capricious, Bostonia 1991, s. 28-35.

% E. Stefanska (w:) Kodeks..., op. cit.

% Qczywiscie mozliwe jest, ze niekiedy obowiazany powezmie wiedz¢ o ztozeniu wniosku i ztozy na niego
odpowiedz. Wowczas ocenie powinny zosta¢ poddane rowniez twierdzenia w niej przedstawione. Wynika to stad,
ze oceny przestanek zabezpieczenia sad dokonuje na podstawie catego posiadanego materialu procesowego —
M. Mulinski (w:) Kodeks..., op. cit.
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dla uprawdopodobnienia jest przyjecie, iz twierdzenie uprawnionego jest bardziej
prawdopodobne niz twierdzenie przeciwne®’. O tym, jakie elementy zawarte sa
w takim twierdzeniu, decyduja okoliczno$ci sporu, a $cislej przestanki zabezpiecza-
nego roszczenia. Obejmuja one z reguty wykazanie, ze uprawniony jest podmiotem
prawa, z ktérego wywodzi swoje roszczenie, iz prawo to zostato naruszone przez
obowiazanego i ewentualnie, ze istnieja dodatkowe przestanki wymagane dla danego
roszczenia (np. trwanie stanu naruszenia lub ryzyko jego powtorzenia si¢ w przy-
szto$ci dla roszczenia zakazowego)®®. To, ze twierdzenie o istnieniu zgtaszanego do
zabezpieczenia roszczenia musi by¢ bardziej prawdopodobne od twierdzenia o jego
nieistnieniu®, wydaje si¢ rzecza oczywista, ale zasadne jest pytanie, czy jest to
rzeczywiscie wystarczajace. Czy na przyktad w sytuacji, gdy istnienie roszczenia
wydaje si¢ tylko nieco bardziej prawdopodobne od jego nieistnienia’ (w skrajnym
przypadku 51 do 49%)"', a skutki zabezpieczenia bytyby bardzo dotkliwe, mozna
przyjac, ze przestanka uprawdopodobnienia zostata spetniona? Wydaje si¢ rozsadne
przyjecie, ze ,,przewaga” prawdopodobienstwa powinna by¢ wowczas bardziej
wyrazna. Z drugiej strony analiza przestanki uprawdopodobnienia w sprawach
z zakresu wlasnosci intelektualnej powinna uwzgledni¢ to, ze w prawie wlasnos$ci
przemystowej w odniesieniu do roszczenia informacyjnego wprowadzono przestan-
ke wysokiej wiarygodnosci naruszenia’, ktora rozumiana jest jako bardziej wyma-
gajaca od zwyktego uprawdopodobnienia, a mniej wymagajaca od pelnego udowod-
nienia”. Mimo Ze konstrukcja tych przestanek nie jest identyczna (w przypadku

7 Wydaje sig, ze przekonanie takie jest spojne z jednolicie akceptowanym pogladem, zgodnie z ktorym nie
jest mozliwe zabezpieczenie roszczenia w procencie odpowiadajacym stopniowi jego uprawdopodobnienia.

8 A. Jakubecki: Postepowanie..., op. cit., s. 270.

8 M. Izykowski: Charakterystyka..., op. cit., s. 73.

© M. Romanska (w:) Postepowanie..., op. cit., s. 50, wymaga (moim zdaniem stusznie) wysokiego stopnia
prawdopodobienstwa.

! Zaznaczy¢ nalezy, ze chodzi tu jedynie o ilustracjg problemu. Oczywiste jest, ze w rzeczywistym postgpo-
waniu sadowym zaden sad nie bedzie operowat takimi wielkosciami.

72 Por. postanowienie SA we Wroctawiu z dnia 29 marca 2012 r., [ ACz 552/12, niepubl.; postanowienie SA
w Katowicach z dnia 20 listopada 2014 r., V ACz 1078/14, Legalis nr 1157567; postanowienie SO w Krakowie
z dnia 20 maja 2016 r., IX GC 1068/15, niepubl.

3 M. Kubiak (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. A. Michalaka, Warszawa 2016, ko-
mentarz do art. 286 ' p.w.p., nb 19: ,,Przestanka zobowiazania do udzielenia informacji jest rowniez wysokie
prawdopodobienstwo naruszenia podmiotowego prawa wlasnosci przemystowej. Cigzar dowodu — zgodnie
z 0g6lnymi zasadami procesu cywilnego (art. 6 k.c.) ciazy na wnioskodawcy. Wysokie prawdopodobienstwo to
mniej niz udowodnienie, jednak wigcej niz »zwykle« uprawdopodobnienie wystarczajace do uzyskania zabezpie-
czenia”; A. Tischner (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. P. Kostanskiego, Warszawa 2014,
komentarz do art. 286' p.w.p., nb 15: ,,Dochodzenie prawa do informacji mozliwe jest w przypadku, gdy narusze-
nie praw wlasnos$ci przemystowej jest wysoce prawdopodobne. Przestanka ta zostata sformutowana odmiennie niz
w art. 730" k.p.c., co moze by¢ zrodtem watpliwosci interpretacyjnych. W pismiennictwie wskazuje sie, ze w art. 286!
ust. 1 pkt 2 i3 p.w.p. chodzi o wyzszy stopien prawdopodobienstwa niz wymagany dla zabezpieczenia roszczen
w Kodeksie postgpowania cywilnego — »prawdopodobienstwo graniczace z pewnoscia« (tak M. du Vall: Prawo
patentowe, s. 422, tak rowniez SA we Wroctawiu w post. z 29.3.2012 r. (I ACz 552/12, niepubl.))”; A. Tischner
(w:) System prawa handlowego, t. 3, Prawo wlasnosci przemystowej, pod red. E. Nowinskiej i K. Szczepanowskiej-
-Koztowskiej, Warszawa 2015, s. 763: ,,Przepis art. 286' p.w.p. wskazuje, odmiennie, anizeli czyni to art. 730' k.p.c.,
ze podstawa wniosku jest wysokie prawdopodobienstwo naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego,
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roszczenia informacyjnego wielce prawdopodobne ma by¢ naruszenie, a nie rosz-
czenie), a owa kwalifikowana przestanka wiarygodnosci nie zostata powtdrzona
w prawie autorskim, zatozenie racjonalnosci ustawodawcy prowadzi do wniosku,
ze przestanka wysokiej wiarygodnos$ci moze by¢ pomocna w okresleniu progu
»standardowej” wiarygodnos$ci na potrzeby zabezpieczenia roszczen. Uwazam jed-
nak, ze prawidlowa interpretacja przestanki wysokiej wiarygodnosci na gruncie
art. 286' p.w.p. powinna sktania¢ do przyjecia, ze chodzi tam, podobnie jak na
przyktad w prawie niemieckim’™, o naruszenia oczywiste, czyli takie, co do ktorych
istnieje stan bliski udowodnieniu (pewnosci). Jesli ta wyktadnia bytaby prawidtowa,
rozpig¢to$¢ migdzy minimalnym progiem prawdopodobienstwa a progiem, ktory
bylby optymalny, nadal pozostaje stosunkowo duza, ale rGwnoczesnie nie bytoby
wlasciwe rozumienie przestanki uprawdopodobnienia jako zblizajacej si¢ do stopnia
prawdopodobienstwa wtasciwego udowodnieniu.

Zaktadajac, ze twierdzenie o wiarygodnos$ci roszczenia (ktére musi w sobie
zawieraC twierdzenie o wiarygodnosci naruszenia) ma by¢ zawsze bardziej praw-
dopodobne od twierdzenia przeciwnego (inaczej bowiem roszczenie po prostu nie
jest uprawdopodobnione), nalezatoby jednak zauwazy¢, ze w przedziale od mini-
malnego progu do ,,wysokiego prawdopodobienstwa” racjonalne bytoby pozostawi¢
sadowi swobodg uznania. Jesli na przyktad skutki zabezpieczenia dla pozwanego
nie beda bardzo dotkliwe, ale skutki braku zabezpieczenia dla powoda bylyby da-
leko idace, wystarczajacy mogiby by¢ nieco wigkszy niz minimalny (czyli ponad
50%) stopien prawdopodobienstwa. Jesli skutki dla obowiazanego bytyby natomiast
bardzo dotkliwe, racjonalne bytoby wymaganie wyzszego poziomu uprawdopodob-
nienia. Problem polega jednak na tym, czy na gruncie art. 730 1 n. k.p.c. takie roz-
wiazanie byloby dopuszczalne. Powroce do tego w nastepnym punkcie.

Drugim interesujacym problemem, jaki pojawia si¢ w zwiazku z przestanka
prawdopodobienstwa, jest to, czy ten sam stopien prawdopodobienstwa mamy od-
nosi¢ do wszystkich niezbgdnych komponentéw wiarygodnos$ci roszczenia. Wyda-
je si¢ na przyktad racjonalne przyjecie, ze o ile w odniesieniu do przestanki upraw-
dopodobnienia naruszenia stosowac nalezy zarysowane wyzej podejscie, o tyle
w odniesieniu do uprawdopodobnienia przystugiwania uprawnionemu prawa wy-
tacznego, na ktére si¢ powotuje, wymagac nalezatoby standardu blizszego co naj-

prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, co wskazuje, ze naruszenie »jest prawie pewne«. Kodeksowe »upraw-
dopodobnienie« cechy tej nie wykazuje”; T. Demendecki (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, LEX
2015, teza 18 do art. 286! p.w.p.: ,,Dochodzenie roszczenia informacyjnego mozliwe jest w przypadku, gdy naru-
szenie praw wlasnosci przemystowej jest wysoce prawdopodobne. We wniosku o udzielenie informacji wymagana
jest wigc kwalifikowana posta¢ uprawdopodobnienia, zaktadajaca wyzszy stopien prawdopodobienstwa. Wedhug
judykatury nie jest wystarczajace, aby podmiot wnoszacy o udzielenie informacji w trybie art. 286' jedynie upraw-
dopodobnit roszczenie, lecz chodzi o uzyskanie prawdopodobienstwa graniczacego z pewnoscia, Ze jego roszcze-
nie przeciwko sprawcy naruszenia jest zasadne (zob. postanowienie SA we Wroctawiu z dnia 29 marca 2012 r.,
1ACz 552/12, LEX nr 1130921)”.

" Np. P. Mes (w:) P. Mes: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, Miinchen 2015, § 140b, nb 47, OLG Hamburg,
InstGE 8, 11 — Transglutaminase; OLG Diisseldorf GRUR 1993, 818, 821 1i.Sp. — Mehrfachkleiderbiige.
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mniej ,,wysokiemu prawdopodobienstwu”. Zatozenie takie wynika stad, ze fakt
przystugiwania prawa znajduje si¢ w sferze uprawnionego 1 mozna od niego ocze-
kiwa¢ udowodnienia jego prawa. W przypadku praw wlasnosci przemystowej jest
to z reguty bardzo tatwe z uwagi na istnienie odpowiednich rejestrow. W przypadku
praw autorskich uprawniony powinien byt zadba¢ o zgromadzenie odpowiednich
dowoddw. Jesli odnosimy przestanke wiarygodnosci do roszczenia (jako catosci),
trudno jest oczywiscie uzasadni¢ odmienna oceng poszczegolnych elementow, kto-
re si¢ na tg caloSciowa wiarygodnos¢ sktadaja. Wydaje sig jednak, ze pomocne moga
si¢ tu okaza¢ proste reguty dotyczace obliczania prawdopodobienstwa. Poniewaz
co do zasady prawdopodobienstwo przystugiwania uprawnionemu prawa i prawdo-
podobienstwo naruszenia tego prawa traktowa¢ wypada jako prawdopodobienstwo
wystepowania zdarzen niezaleznych’, obie za$ przestanki musza by¢ tacznie spet-
nione’®, prawdopodobienstwo wystapienia obu tych przestanek jest wynikiem ilo-
czynu prawdopodobienstwa wystapienia kazdego z nich (P(A) x P(B)). Tytulem
przyktadu, jesli prawdopodobienstwo, ze uprawniony jest podmiotem rzekomo na-
ruszonego prawa, wynosi 51/100, a prawdopodobienstwo, ze prawo to zostato naru-
szone 70/100, taczne prawdopodobienstwo wynosi 357/1000, a zatem jest istotnie
nizsze niz prog minimalny konieczny do uprawdopodobnienia roszczenia. Nalezy
przy tym oczywiscie podkresli¢, ze nie postuluj¢ w zadnym razie, by sady postugi-
waly si¢ szacowaniem prawdopodobienstwa, ktore pozwala je wyraza¢ w konkretnych
utamkach — powyzsze przyktady miaty jedynie charakter ilustracyjny.

Trzecim problemem jest odniesienie uprawdopodobnienia do ocen prawnych.
Udowodnienie (a tym samym uprawdopodobnienie) powinno si¢ zasadniczo odno-
si¢ do twierdzen o faktach”’. W postgpowaniu zabezpieczajacym, co zrozumiale,
znaczenie moze mie¢ nie tylko wykazanie okreslonych faktow, lecz takze przyjgcie
takiej lub innej interpretacji przepisow. Nie ma oczywiscie podstaw, by w postepo-
waniu zabezpieczajacym nie stosowac zasady iura novit curia, nawet jesli praktyka
przekonuje, ze ma ona czgsto charakter kontrfaktyczny. O ile jednak mozna zatozy¢,
ze w postgpowaniu gtéwnym przyjeta przez sad wyktadnia przepisow jest wynikiem
dogtebnego ich rozwazenia, bioracego pod uwage argumenty obu stron, o tyle mniej
wszechstronna ocena dokonywana w postgpowaniu zabezpieczajacym nie musi
spetniac takich wymagan. Jest w pelni mozliwe, ze w orzeczeniu konczacym poste-
powanie sad przyjmie inne rozumienie przepisOw niz w postanowieniu zabezpie-
czajacym roszczenie. Wydaje si¢ zatem, ze w ramach przestanki uprawdopodobnie-

5 Oczywiscie moze to by¢ pewne uproszczenie, jednak okoliczno$¢ przystugiwania danej osobie danego
prawa nie warunkuje naruszania tego prawa. W kontekscie oceny prawdopodobienistwa o zdarzeniach niezaleznych
moéwimy wtedy, gdy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia A nie wpltywa na prawdopodobienstwo wysta-
pienia zdarzenia B.

¢ Nie ma watpliwosci, Ze obie wymienione wyzej przestanki sa niezbedne do powstania przystugujacego
konkretnemu podmiotowi roszczenia wynikajacego z naruszenia jego prawa wytacznego. Brak ktorejkolwiek z nich
oznacza brak roszczenia.

" T. Erecinski (w:) Kodeks...., op. cit.
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nia roszczenia powinno si¢ tez miesci¢ uprawdopodobnienie prawidlowos$ci oceny
prawnej dokonanej przez uprawnionego we wniosku o zabezpieczenie’.
Przestanka interesu prawnego w zabezpieczeniu roszczen winna by¢ moim
zdaniem rozumiana w sposob, ktory pozwoli odpowiedzie¢ na pytanie, dlaczego
uprawniony ma usprawiedliwione powody, by otrzymac¢ ochrong prawna juz teraz,
nie moze za$ czeka¢ na prawomocne zakonczenie postegpowania. Takie rozumienie
interesu prawnego zdaje si¢ takze wynikac z art. 730' § 2 k.p.c., zgodnie z ktorym
»interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpiecze-
nia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia
lub w inny sposob uniemozliwi lub powaznie utrudni osiagnigcie celu postgpowania
w sprawie”. Trzeba mie¢ przy tym §wiadomos¢, ze w wigkszo$ci spraw uprawnio-
ny/powdd miatby interes w tym, by uzyska¢ ochrong prawna jak najszybciej. Nie
moze to jednak oznaczal, ze zabezpieczenie roszczenia — zwlaszcza w sposob
bliski jego cze$ciowemu zaspokojeniu — miatoby by¢ w prawie polskim zasada.
Odniesienie art. 730" § 2 k.p.c. do typowych sporéw z zakresu wlasnosci intelektu-
alnej pozwala zauwazyc¢, ze jesli przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie zaka-
zowe (co ma najczesciej miejsce), pierwsza przestanka interesu prawnego wlasciwie
nigdy nie bedzie spetniona. Odroczenie wykonalnego zakazu w czasie nie wptywa
bowiem na to, czy bedzie mozliwe wykonanie zapadtego w sprawie wyroku™. Jesli
na przyktad uprawniony z patentu uzyska po kilku latach procesu wyrok zakazuja-
cy pozwanemu oferowania 1 wprowadzania do obrotu okreslonego produktu, to
z faktu, ze efektywna ochrona zostata przyznana dopiero po uptywie dtuzszego
okresu, nie wynika, by wyrok taki nie byt mozliwy do wykonania. Mozna zalozy¢,
ze wyrok zakazujacy jakiego$ zachowania w zasadzie zawsze jest mozliwy do eg-
zekucji®. Powyzsze oznacza, ze dla typowych sporoéw z zakresu wlasnosci intelek-
tualnej znaczenie ma przede wszystkim druga czg$¢ przepisu, tj. sytuacja, w ktorej
brak tymczasowej ochrony w inny sposéb uniemozliwi lub powaznie utrudni osiag-
nigcie celu postegpowania w sprawie. Istnieja dwie alternatywne interpretacje tego
celu w sprawach z zakresu ochrony praw wiasnosci intelektualne;j. Niekiedy spoty-
kane jest stanowisko, w $wietle ktorego samo zapewnienie monopolu jest juz wy-
starczajacym uzasadnieniem. Jego konsekwencja byloby przyjecie, ze w sprawach
tego rodzaju uprawdopodobnienie naruszenia pozwala w zasadzie niemal automa-
tycznie przyjac¢ za spelniona takze przestanke interesu prawnego. Jesli bowiem
uprawniony uzyskal prawnie zagwarantowana sfer¢ wytacznosci i prawdopodobne
jest, ze sfera ta jest naruszana, to kazdy okres, w ktérym to naruszenie trwa, oznacza
odebranie uprawnionemu jego wylacznosci, a tym samym wyrok zapadty w przy-

8 A. Jakubecki: Postepowanie..., op. cit., s. 273-274; M. Romanska (w:) Postepowanie..., op. cit., s. 50.

" A. Jakubecki: Postgpowanie..., op. cit., s. 297.

8 QOcena ,,mozliwosci egzekucji” roszczenia zakazowego — ktore z istoty nakierowane jest na przysztosc,
oznacza bowiem tylko tyle, czy w czasie, kiedy ona nastapi, bedzie mozna skutecznie zakaza¢ pozwanemu bez-
prawnego zachowania. Konsekwencje uprzednich naruszen dla tak rozumianej wykonalnosci nie majq znaczenia.
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szlosci nigdy nie zrealizuje w pelni celu postgpowania, jakim bedzie zagwaranto-
wanie wytaczno$ci. Rozumowanie to mozna zilustrowac na przykladzie: zat6zmy,
ze A jest uprawniony z patentu P, ktorego okres ochrony wygasa za 10 lat. A upraw-
dopodobnit, ze B narusza prawo z patentu. W tej sytuacji, jesli prawomocny wyrok
zostatby wydany za trzy lata, brak zabezpieczenia oznaczalby, ze z 10 lat trzy lata
ochrony zostaty ,,odebrane” uprawnionemu, nawet jesli moze on nastgpnie dochodzi¢
odszkodowania za naruszenie lub wydania korzysci z niego wynikajacych. Skoro
bowiem obowiazujace prawo czyni patent bezwzglednym prawem wylacznym, to
realizacja celu postepowania, w ktorym dochodzone jest roszczenie zakazowe, nigdy
nie moze polega¢ na nastgpczym wyrdwnaniu szkdod (te bowiem moglyby by¢
przedmiotem innego zupetnie roszczenia niz podlegajace zabezpieczeniu). Cel ta-
kiego postgpowania moze by¢ zatem zrealizowany tylko przez skuteczne zapewnie-
nie obowiazywania zakazu. Przedstawiona interpretacja bylaby oczywiscie niezwy-
kle korzystna dla uprawnionych z tytutu praw wiasnosci intelektualne;j. Jej staboscia
jest jednak podwazenie zasady, zgodnie z ktora naktadanie wiazacych 1 egzekwo-
walnych nakazéw i zakazéw moze wynikaé tylko z prawomocnego wyroku sado-
wego®!, a wszelkie ingerencje nastepujace przed wydaniem takiego wyroku musza
by¢ szczegblnie uzasadnione. Tymczasem przyjecie przedstawionego wyzej pogla-
du oznaczaloby, ze w przypadku roszczen wywodzonych z praw bezwzgl¢dnych
(podobnie nalezatoby przeciez orzeka¢ np. w sprawach o naruszenie praw rzeczo-
wych) ingerencja sadowa przed wydaniem wyroku (nie moéwiac juz o jego prawo-
mocnosci) bytaby zasada, o ile tylko naruszenie zostato uprawdopodobnione.
Pierwsza mozliwa interpretacja bytaby rowniez w sprawach z zakresu wtasno-
$ci intelektualnej wysoce nietypowa na tle prawnoporéwnawczym. Zaden z wioda-
cych systemow prawnych nie podchodzi do przestanek zabezpieczenia w taki
sposob®. Uzasadniony wydaje si¢ wigc wniosek, ze ,,cel postgpowania w sprawie”
nie moze by¢ rozumiany przez odniesienie tylko do charakteru dochodzonego rosz-
czenia. Sadzg, ze istot¢ omawianej przestanki lepiej wyrazal pierwotny tekst art. 730
k.p.c., w ktorym to, co okreslamy jako interes prawny, uj¢te bylo inaczej — zabez-
pieczenie byto zasadne, jesli ,,brak zabezpieczenia moglby wierzyciela pozbawic
zaspokojenia”®3. W istocie chodzi¢ tu powinno o nicodwracalne skutki, jakich moze
dozna¢ podmiot uprawniony. Na poparcie tego stanowiska mozna przywotac art. 755
§ 2!, ktory przy zabezpieczeniu roszczen niepieni¢znych wylacza stosowanie art. 731
k.p.c. (zakazujacego zabezpieczen zaspokajajacych roszczenie), jezeli zabezpiecze-

81 Zob. wyrok ETPC z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie Micallefv. Malta [GC], no. 17056/06, dotycza-
cy stosowania art. 6 EKPC do postgpowan zabezpieczajacych.

82 Zob. np. omoOwienie takich przestanek jak ,,irreparable harm”: A. Jakubecki: Postepowanie..., op. cit., s. 301,
D.B. Dobbs: Dobbs Law of Remedies, Vol. 1, West Publ. 1993, s. 58; A. Deutsch: Preliminary injunction proceed-
ings in German intellectual property disputes, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2013, nr 2, s. 136-145;
R. Bohler: Einstweilige Verfiigungen in Patentsachen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (dalej: GRUR)
2011, s. 965-971.

% Na temat rozumienia tak okreslonej przestanki zob. A. Jakubecki: Postepowanie..., op. cit., s. 300-311.
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nie jest konieczne dla odwrdcenia grozacej szkody lub innych niekorzystnych dla
uprawnionego skutkow. Poniewaz zabezpieczenie roszczenia zakazowego przez
przeczenie tymczasowego zakazu jest zaspokojeniem roszczenia w czgsci, bedzie
ono dopuszczalne tylko, gdy jest niezbedne do zapobiezenia skutkom kontynuacji
zachowania bezprawnego. Sama kontynuacja takiego zachowania nie wystarcza.
Jesli wigc na przyktad mamy do czynienia z patentem na standard®!, ktory jest
powszechnie licencjonowany, to mimo ze uprawnionemu przystuguje prawo wy-
taczne, mozna przyjac, ze naruszenie jego interesOw nie polega na braku wytacz-
nosci, ale na braku uzyskania optaty licencyjnej. Jesli nie ma watpliwosci, ze
w razie przegrania sporu od pozwanego bgdzie mozna wyegzekwowac zaplate,
brak zabezpieczenia nie wywota zadnych nieodwracalnych skutkow. Jesli natomiast
pozwany korzysta z oznaczenia tudzaco podobnego do znaku towarowego upraw-
nionego, ktérego uprawniony uzywa wylacznie sam, 1 wiadomo, ze dtuzsze korzy-
stanie z takiego oznaczenia doprowadzi do ostabienia jego zdolnos$ci odrdzniajacej,
a nastegpcze wyrdwnanie szkod nie bedzie mozliwe, skutki braku zabezpieczenia
beda nieodwracalne 1 zabezpieczenie winno by¢ udzielone. Uwazam, Ze kryterium
nieodwracalno$ci skutkow nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze odnosza si¢ one do
calosci interesOw majatkowych (pozostawiam poza granicami rozwazan w niniej-
szym opracowaniu ochrong niemajatkowych praw wtasnosci intelektualnej) upraw-
nionego w konteks$cie zabezpieczenia jego pozycji rynkowe;j. Takie ujecie proble-
mu (ktoére nie polega na abstrakcyjnie okreslonej tresci danego roszczenia,
w szczegbdlnos$ci roszczenia zakazowego) pozwala na podej$cie o wiele bardziej
elastyczne, co nie oznacza, ze nie jest mozliwe formutowanie pewnych uogdlnien.
Jesli przyjmiemy, ze celem zabezpieczenia nie jest uchronienie uprawnionego przed
»formalnym” wkroczeniem w sfer¢ jego wylacznosci, ale przed szczego6lnie do-
tkliwymi skutkami takiego wkroczenia, bgdziemy mogli uwzgledni¢ nie tylko
charakterystyke danej kategorii prawa, ale nawet wtasciwosci danego rynku. Ty-
tutem przyktadu, jesli produkt leczniczy chroniony jest patentem, a w czasie
trwania ochrony przedsigbiorca generyczny wprowadza lek naruszajacy, bedacy
w bezposredniej konkurencji z lekiem oryginalnym i znacznie tanszy, wiadome
jest®, ze musi to spowodowac znaczace obnizenie udziatu uprawnionego w rynku

% Na temat pojecia patentu na standard oraz probleméw z nim zwigzanych zob. Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Setting
out the EU approach to Standard Essential Patents, Brussels, 29.11.2017, COM(2017) 712 final, https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD6eKQ7drc AhWG-
0qYKHYbZAOUQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F265
83%2Fattachments%2F 1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw006K5 wRplusZV-
-eUkUDzc (dostep: 7 sierpnia 2018 r.). OczywiScie mozna uznac, ze w przypadku patentu tego rodzaju roszczenie
zakazowe nie przystugiwaloby uprawnionemu z uwagi na sprzeczno$¢ z prawem konkurencji, jednak wydaje sig,
ze na potrzeby rozwazan poswigconym zabezpieczeniom wystarczy zauwazy¢, ze nawet gdyby roszczenie takie
jednak istnialo na ptaszczyznie materialnoprawnej, jego zabezpieczenie nie bytoby wilasciwe.

8 Zob. np. OLG Disseldorf (GRUR-RR 13, 236 nb 71 — Flupirtin-Maleat); K. Grabinski, C. Ziilch (w:)
Benkard Patentgesetz: PatG, Miinchen 2015, komentarz do § 139, nb 153b.
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1 podwazy w zwiazku z tym cel, dla ktérego ochrona patentowa takiego produktu
zostala w ogoble przyznana (realizacja zyskoOw w czasie trwania ochrony). Jesli
jednak, w innym wariancie tego przyktadu, okaze si¢, ze uprawiony nie sprzedaje
swojego leku oryginalnego lub sprzedaz ma zasi¢g marginalny, to mimo réwnie
znacznego prawdopodobnego naruszenia, przestanka interesu prawnego wydaje
si¢ watpliwa.

Jednym z typowym problemdw, jakie pojawiaja si¢ w kontekscie przestanki
interesu prawnego w sprawach z zakresu wtasnosci intelektualnej, jest znaczenie
czynnika czasu, a $cislej czasu reakcji uprawnionego na domniemane narusze-
nie. W wielu systemach prawnych za oczywiste uwaza sig, ze zbyt dlugi czas re-
akcji wyklucza udzielenie zabezpieczenia. Sady niemieckie wypracowaty na
przyktad do$¢ sztywne terminy, w ktorych (od dowiedzenia si¢ o naruszeniu)
uprawniony musi si¢ zmiesci¢, tak by jego wniosek miat szans¢ powodzenia®.
Takze w prawie polskim okoliczno$¢ ta wydaje si¢ zazwyczaj brana pod uwage®’,
co nalezy zaaprobowac. Jesli bowiem uprawniony mimo wiedzy o naruszeniu
zwleka z podejmowaniem krokéw przeciwko naruszycielowi, to tym samym jego
zachowanie staje si¢ zaprzeczeniem samej idei zabezpieczenia, jako instytucji
przewidzianej w celu przyznania mozliwie szybkiej ochrony. Oczywiscie mozna
powiedzie¢, ze opisywana sytuacja nie miesci si¢ tatwo w kategorii interesu praw-
nego rozumianego jako uzasadnienie, dlaczego uprawniony moze dozna¢ atypowo
znacznych uszczerbkoéw w braku przyznania mu tymczasowej ochrony. Jesli na
przyktad uprawniony wystepuje o zabezpieczenie dopiero po uptywie szeSciu
miesiecy od dowiedzenia si¢ o naruszeniu, jest w pelni mozliwe, ze nadal groza
mu nieodwracalne szkody (ich poglebienie), gdyby nie uzyskat tymczasowej ochro-
ny, jednak uwazam, ze przestanka interesu prawnego jest na tyle pojemna, ze moze
takze zmiesci¢ pod swoim dachem dodatkowy wymog ,,pilnosci rozstrzygnigcia™.
Nawet jesli uznamy, ze zwtoka w wystapieniu z wnioskiem o zabezpieczenie nie
zawsze musi oznacza¢ catkowite odpadnigcie interesu prawnego w uzyskaniu za-
bezpieczenia, to powinna ona by¢ traktowana co najmniej jako domniemanie, ze
uprawniony nie ma takiego interesu (udzielenie mu tymczasowej ochrony nie moze
by¢ niezbedne, skoro tak p6zno o to wnosi). Na uprawnionym winien wOwczas
spoczywac cigzar wykazania, dlaczego opdznienie w wystapieniu z wnioskiem jest
usprawiedliwione (np. przez zakonczone niepowodzeniem rozmowy ugodowe z na-
ruszycielem).

8 P. Mes (w:) P. Mes: Patentgesetz..., op. cit., § 139, nb 545-549. Sady w Monachium przyjmuja np. zazwyczaj
termin jednego miesiaca (OLG Miinchen, Mitt. 2001, s. 85, 89); K. Grabinski, C. Ziilch (w:) Benkard Patentgesetz...,
op. cit., komentarz do § 139, nb 153¢; R. Bohler: Einstweilige Verfiigungen..., op. cit., s. 969-970.

87 T. Targosz: Interlocutory injunctions..., op. cit., s. 29. Takze M.M Cieslinski: Kilka uwag na temat interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (w:) Aurea praxis aurea theoria. Ksiega pamiqtkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecinskiego, Warszawa 2011, s. 856, uznaje pilno$¢ rozstrzygnigcia za nalezaca do zakresu przestanki
interesu prawnego.
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IV. OBOWIAZEK ZABEZPIECZENIA —
PROPORCJONALNOSC?

Charakterystyczna cecha polskiej regulacji postepowania zabezpieczajacego,
ktora odréznia je — zwlaszcza w zakresie sporow dotyczacych praw wiasnos$ci
intelektualnej — od wielu zagranicznych systemow prawnych, jest umiejscowienie
interesow drugiej strony postgpowania (obowigzanego) dopiero w kontekscie roz-
strzygnigcia o sposobie zabezpieczenia®®. Zgodnie z art. 730' § 3 k.p.c.: ,,Przy wy-
borze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron lub uczestnikow poste-
powania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezyta ochrong prawna,
a obowigzanego nie obciaza¢ ponad potrzebg”. Takie ujgcie sugeruje, ze jesli spet-
nione sa przestanki uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w udzie-
leniu zabezpieczenia, sad ma obowiazek takiego zabezpieczenia udzieli¢, nawet
gdyby bylo ono wyjatkowo dotkliwe dla obowiazanego, a jego brak mniej odczu-
walny dla uprawnionego. Tytutem przyktadu, jesli uprawniony A jest znacznych
rozmiaréw przedsigbiorca, ktory jest uprawniony do licznych patentéw, w tym pa-
tentu P, ktory odpowiada (produkt na nim oparty) za 3% obrotow A, a obowigzany B
jest mniejszym przedsigbiorca, ktorego produkt X, mogacy narusza¢ P, odpowiada
za 90% obrotdw, to wydaje sig racjonalne przyjgcie, ze o ile uprawdopodobnienie
nie zbliza si¢ do oczywistosci naruszenia, udzielenie zabezpieczenia nie byloby
rozstrzygnigciem stusznym. Przytoczony art. 730" § 3 k.p.c. pozwala jednak, jesli
rozumie¢ go literalnie, na uwzglednianie interesow obowiazanego (najogdlniej
mozna powiedzie¢, ze proporcjonalno$ci zabezpieczenia, to bowiem oznacza
w istocie zapewnienie nalezytej ochrony bez nadmiernego obciazania) dopiero przy
okazji rozstrzygania o sposobie zabezpieczenia. Tymczasem, jak juz wskazywano,
jesli przedmiotem zabezpieczenia ma by¢ roszczenie zakazowe, trudno jest wskazac,
w jaki inny sposéb (poza tymczasowym zakazem) miatoby ono by¢ zabezpieczone.
Wybdr w zakresie sposobu zabezpieczenia jest zatem bardzo ograniczony 1 w prak-
tyce sprowadza si¢ zazwyczaj do tego, ze sady oddalaja wniosek o towarzyszace
wnioskowi o orzeczenie tymczasowego zakazu naruszenia zaje¢cie naruszajacych
produktow. Rozstrzygniecie takie nie jest jednak wystarczajace, a nawet mozna mu
zarzuci¢ wewngtrzng sprzecznos¢. Sad musi przeciez zakladac, ze orzeczony zakaz
nie bedzie naruszany — jesli tak, to dodatkowe zajecie towarow nie stanowi juz
istotnego obciazenia dla obowiazanego, nawet bez niego nie moze on bowiem tych
towarow oferowac i sprzedawac. Jesli zatozeniem lezacym u podstaw takich roz-
strzygniec jest to, ze obowiazany moze nie w petni podporzadkowac si¢ zakazowi,
a uprawniony nie bgdzie tego mogt wyegzekwowac, to bytoby to zalozenie przy-
zwalajace na naruszenie obowiazkéw wynikajacych z wykonalnego orzeczenia, co
trudno zaakceptowac.

8 A. Jakubecki: Postepowanie..., op. cit., s. 318-319.
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Sadze, ze proporcjonalno$¢ zabezpieczenia— co w sprawach z zakresu wias-
nos$ci intelektualnej z uwagi na ,,zaspokajajacy” charakter zabezpieczen staje si¢
szczegblnie widoczne — nie moze by¢ uwzgledniana dopiero na etapie decydowa-
nia o sposobie zabezpieczenia, ale musi by¢ mozliwa do uwzgledniania juz na
etapie decyzji o jego udzieleniu. Postugujac sig okresleniem stosowanym przez sady
angielskie, zabezpieczenie wymaga uwzglednienia przestanki okreslanej jako ba-
lance of convenience®. Wynika to po prostu z wyjatkowego charakteru zabezpieczen,
tj. odejscia od koniecznej w kazdym demokratycznym panstwie prawnym zasady,
zgodnie z ktéra natozenie na podmiot prawa obowiazkow iich egzekwowania
z wykorzystaniem przymusu panstwowego wymaga prawomocnego wyroku wyda-
nego po przeprowadzeniu pelnego postgpowania w zakresie gwarantowanym przez
konstytucyjne® i konwencyjne prawo do sadu’'. Uwazam za prawdopodobne, Ze tak
rozumiana proporcjonalnos¢ musi by¢ przez prawo krajowe zapewniona z uwagi na
art. 3w zw. z art. 9 dyrektywy 2004/48/WE. Zblizytaby ona takze prawo polskie do
wiodacych w zakresie wlasnosci intelektualnej 1 jej ochrony zagranicznych systemow
prawnych®. Innymi stowy — nawet jesli chodzi¢ bedzie o wyjatkowe tylko przy-
padki — musi istnie¢ mozliwos¢ oddalenia wniosku o zabezpieczenie, jesli nega-
tywne konsekwencje zabezpieczenia dla domniemanego naruszyciela sa istotnie
wyzsze od korzysci, jakie dzigki zabezpieczeniu uzyska uprawniony, a zatem jesli
odwotujac si¢ do art. 730" § 3 k.p.c., nie jest tak naprawd¢ mozliwe zagwarantowa-
nie wystarczajacej ochrony bez nadmiernego obciazania obowiazanego.

Rozwazenia wymaga naturalnie, czy ten postulat wymaga zmiany przepisow,
czy tez jest mozliwy do realizacji juz na gruncie obecnie obowiazujacych regulacji.
Sadze, ze juz obecnie rozwiazanie takie daje si¢ uzasadni¢ i to nie tylko przez od-
wotywanie si¢ do koncepcji naduzycia prawa®, ktorej przydatnos¢ do tego celu
bytaby zreszta ograniczona®. Analiza przepiséw dotyczacych postepowania zabez-
pieczajacego, a zwlaszcza art. 730 1 730" k.p.c., pozwala przyjac, ze przyznaja one
sadowi pewien zakres swobody decyzyjnej w udzielaniu zabezpieczen. Ustawa nie
postuguje si¢ na przyktad sformutowaniem, zgodnie z ktorym w razie uprawdopodob-
nienia roszczenia i interesu prawnego sad udziela zabezpieczenia. Artykut 730 k.p.c.

8 Ibidem, s. 318. Na temat rozumienia przestanki balance of convenience zob. np. wyrok w sprawie Merck
Sharp Dohme Corp & Anor v. Teva Pharma BV & Anor, 2012. W prawie UE uzywa si¢ niekiedy okreslenia
balance of interests — F. Castillo de la Torre: Interim Measures in Community Courts: Recent Trends, 44 Common
Market Law Review (2007), s. 283.

% Art. 45 Konstytucji RP (w zw. z art. 2).

! Art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw cztowieka i podstawowych wolnosci z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U.z 1993 1. Nr 61, poz. 284).

92 K. Grabinski, C. Zilch (w:) Benkard Patentgesetz..., op. cit., komentarz do § 139, nb 153a; R. Bohler:
Einstweilige Verfiigungen..., op. cit., s. 967-968 (Interessenabwdgung).

% Zob. M.G. Plebanek: Naduzycie praw procesowych w postepowaniu cywilnym, Warszawa 2012, s. 50-76.

% Przede wszystkim dlatego, ze dochodzenie ochrony prawa wylacznego przed naruszeniem nalezy do istoty
tego prawa, stad w wielu przypadkach trudne byloby przypisanie uprawnionemu naduzycia jego prawa do wysta-
pienia o zabezpieczenie roszczenia.
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stanowi, ze sad moze udzieli¢ zabezpieczenia, jakkolwiek nalezy przyznaé, ze
kontekst tego sformutowania wskazuje raczej na odniesienie mozliwosci do etapu
wydawania postanowienia (przed czy po wniesieniu pozwu). Poniewaz jednak sama
1dea zabezpieczenia jest, jak wskazano, wyjatkiem, wydaje si¢, ze wystarczajacy
jest juz brak przepisu, ktory wyraznie nakazuje udzielenie zabezpieczenia w razie
spetnienia ustawowych przestanek. Artykut 730! § 3 k.p.c. nie powinien by¢ nato-
miast rozumiany jako regulacja wykluczajaca uwzglednienie proporcjonalnosci na
etapie rozstrzygnigcia o samym udzieleniu zabezpieczenia®. Przeciwnie, wydaje si¢
réwniez mozliwe do przyjecia, ze jesli w danych okolicznosciach nie jest mozliwe
zabezpieczenie, ktore spetnia przestanki art. 730' § 3 k.p.c. (nie jest mozliwe wy-
branie proporcjonalnego sposobu zabezpieczenia), to tym samym sad powinien
odmowi¢ wydania zabezpieczenia, poniewaz inaczej naruszytby dyspozycje art. 730!
§ 3 k.p.c.”® Tym samym wprowadzenie przestanki proporcjonalnosci do przepisu
odniesionego wprost tylko do decydowania o sposobie zabezpieczenia mogloby
posrednio doprowadzi¢ do uwzglednienia tej przestanki na wyzszym poziomie — de-
cydowania o tym, czy zabezpieczenie moze by¢ udzielone. Wreszcie, jak wyzej
wskazano, zaproponowana interpretacja moze by¢ niezbedna do zapewnienia zgod-
nosci prawa polskiego z dyrektywa 2004/48/WE. Tym samym zastosowanie powi-
nien znalez¢ obowiazek prounijnej wyktadni®”’, ktéry rozumiany jest przez
TSUE raczej szeroko®. Jedynie gdyby interpretacja prounijna byla interpretacja
wyraznie contra legem®®, dopuszczalne byloby odstapienie od jej zastosowania. Sadze,
ze przedstawiona wyzej propozycja nie jest propozycja wyktadni contra legem, brak
jest bowiem przepisu, ktory bytby z nia w sposob oczywisty niezgodny.

> Odmiennie A. Jakubecki: Postgpowanie..., op. cit., s. 319, ktory ten wniosek wywodzi m.in. z uzycia
w ustawie okreslenia ,,ponad potrzebg”, z ktorego wynika¢ ma, ze pierwszenstwo musi mie¢ uwzglednienie inte-
resOw uprawnionego, a jedynie w zakresie, w jakim interesy te sa nalezycie chronione (zrealizowana potrzeba),
nie wolno stosowac sposobow zabezpieczenia wykraczajacych poza to, co niezbgdne do zapewnienia odpowiednie;j
ochrony uprawnionemu.

% Wydaje sig, ze taka sytuacja mozliwa jest zasadniczo tylko wtedy, gdy uprawdopodobnienie roszczenia nie
graniczy z pewnoscia. Tylko wtedy mozliwy jest bowiem balans migdzy interesami obu stron zgodnie z zalozeniem:
im wyzsza wiarygodno$¢, tym bardziej dotkliwe dla obowiazanego zabezpieczenie jest dopuszczalne.

7 Obowiazek prounijnej wyktadni byt juz wielokrotnie potwierdzany przez orzecznictwo, takze w sprawach
z zakresu wlasnosci intelektualnej (np. wyrok SN z dnia 26 czerwea 2013 r., V CSK 366/12, LEX nr 1375503). Na
temat zakresu tej wyktadni zob. M. Koszowski: Wykiadnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej
po uwzglednieniu zmian spowodowanych wejsciem w zycie Traktatu z Lizbony, Studia Prawa Prywatnego 2012,
nr 2, s. 57-70; W. Rowinski: Nakaz dokonywania wyktadni prounijnej jako dyrektywa wyktadni systemowej, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 1, s. 99—111.

% Wyrok TS z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04, Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos
Galaktos (ELOG), ECLLI:EU:C:2006:443 pkt 111: ,,Zasada zgodnej wyktadni wymaga jednakze, by sady krajowe
czynity wszystko, co lezy w zakresie ich kompetencji, uwzgledniajac wszystkie przepisy prawa krajowego
i stosujac uznane w porzadku krajowym metody wyktadni, by zapewni¢ petna skuteczno$é rozpatrywanej dyrek-
tywy i dokona¢ rozstrzygnigcia zgodnego z realizowanymi przez nig celami [podkreslenie T.T.]”.

% Wyrok TS z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04, Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos
Galaktos (ELOG), ECLI:EU:C:2006:443 pkt 110; wyrok z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-105/03, Pupino,
ECLI:EU:C:2005:386, pkt 44 1 47.
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V. SPOSOB PROCEDOWANIA

W Polsce zasada jest rozstrzyganie wnioskow o zabezpieczenie na posiedze-
niu niejawnym (art. 735 § 1 k.p.c.). Rozwiazanie to ma racjonalne uzasadnienie.
Istnieja, jak si¢ wydaje, dwa zasadnicze powody, dla ktorych zdecydowano si¢ na
taka regulacje. Pierwszy ma zwiazek z zaktadana szybkoscia postepowania zabez-
pieczajacego. Skoro jego celem ma by¢ umozliwienie jak najszybszej reakcji
niezbednej do ochrony intereséw uprawnionego, wyznaczanie rozprawy powodo-
waloby istotne opdznienie w rozpoznaniu wniosku. Drugi powdd odnosi si¢ do
sytuacji, w ktorych prawidtowa realizacja zabezpieczenia wymaga zaskoczenia
obowiazanego, na przyktad po to, by nie miat on czasu ukry¢ aktywdw majatkowych
majacych podlegaé zabezpieczeniu'®. W typowych sprawach z zakresu praw wias-
nosci intelektualnej, w ktérych zabezpieczenie ma charakter zakazowy, drugie
uzasadnienie nie bedzie zazwyczaj'?! aktualne. Obowiazany musi dowiedzie¢ si¢
o zakazie — inaczej przeciez nie bedzie si¢ on mogt do niego zastosowac. Uzasad-
nienie pierwsze pozostaje aktualne, ale takze z zastrzezeniami. Jesli na przyktad
uprawniony sktada wniosek dwa miesiace po dowiedzeniu si¢ o naruszeniu, to
powstaje pytanie, czy rzeczywiscie tak istotne jest, czy wniosek zostanie rozstrzyg-
nigty na przyktad po dwoch lub trzech tygodniach. Przytoczone powyzej przykta-
dy regulacji art. 50 porozumienia TRIPS oraz art. 9 dyrektywy 2004/48/WE
wskazuja, ze jakkolwiek mozliwos$¢ rozstrzygania wniosku ex parte powinna by¢
zagwarantowana, to nie musi by¢ ona zasada.

Problem, jaki stwarza obowiazujaca regulacja, polega na tym, ze rozstrzy-
ganie na posiedzeniu niejawnym oznacza brak udzialu drugiej strony, a zatem
sad zna jedynie twierdzenia uprawnionego, nie zna natomiast argumentow obo-
wigzanego. W sprawach z zakresu wlasno$ci intelektualnej, ktore maja niekiedy
dos¢ ztozony charakter, w takiej sytuacji bardzo tatwo jest o bledne rozstrzyg-
nigcie, nastgpnie okazuje si¢ bowiem (najcze¢sciej po ztozeniu zazalenia), ze stan
sprawy przedstawia si¢ zupelnie inaczej niz przekonywat uprawniony. Niewat-
pliwie istotny wptyw na ten stan rzeczy ma znaczna w Polsce tolerancja wobec
zamieszczania w pismach procesowych informacji nieprawdziwych, niepetnych,
pomijaniu istotnych okoliczno$ci faktycznych i prawnych, itp. Zachowania,
ktore w wielu panstwach rodza powazne ryzyko odpowiedzialnosci dyscyplinar-
nej, sa w polskiej praktyce sadowej na porzadku dziennym. Sprawia to rzecz
jasna, ze nieuczciwe przedstawienie istoty sprawy we wniosku wcale nie jest rze-
cza wyjatkowa 1 nie chodzi tu, dla uniknigcia watpliwosci, o to, ze kazda strona

100Wydaje sie to szczegolnie istotne w zwiazku z zabezpieczaniem roszczen pienigznych, w przypadku ktorych
moze istnie¢ ryzyko, ze dluznik/obowiazany ukryje majace podlegac zajgciu srodki.

101 Zawsze mozna sobie oczywiscie wyobrazi¢ sytuacje wyjatkowe. Np. jesli chroniony prawem wilasno$ci
intelektualnej produkt jest szczegdlnie atrakcyjny z uwagi na zwiazek z jakims$ wydarzeniem ($wigto, rocznica itp.),
jedynie btyskawicznie udzielona ochrona tymczasowa spetni swoje zadanie.
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z istoty rzeczy przedstawia fakty 1 podaje interpretacje prawne w sposob dla niej
korzystny'?.

Tego rodzaju przypadki pociagaja za soba niekorzystne konsekwencje. Nie
tylko przyczyniaja si¢ do wydawania btednych (lecz wykonalnych!)! rozstrzygniec,
lecz prowadza takze do niepotrzebnego przedtuzenia postgpowan. Wydaje si¢ zatem,
ze jesli wnioskodawca nie wykaze przemoznej potrzeby natychmiastowego roz-
strzygnigcia wniosku, sady powinny czesciej umozliwia¢ wypowiedzenie si¢ stronie
przeciwnej'®. Niekoniecznie musi to nastapi¢ na rozprawie. W pelni wystarczajace
bytoby na przyktad dorgczenie wniosku z wyznaczeniem krotkiego terminu na usto-
sunkowanie si¢ (np. siedem dni). Przedluzenie postgpowania bytoby wowczas nie-
wielkie, a prawdopodobienstwo prawidtowego rozstrzygnigcia istotnie by wzrosto.

VI. PROBLEM WAZNOSCI PRAWA

Istotnym 1 charakterystycznym dla spraw z zakresu wtasno$ci przemystowe;j
problemem wystepujacym w postgpowaniu zabezpieczajacym jest uwzglednienie
zarzutdw niewaznos$ci prawa, z ktérego wywodzone sa zgtaszane do zabezpieczenia
roszczenia. Prawa wlasnosci przemystowej podlegaja bowiem uniewaznieniu — je-
§li nie byly spetnione przestanki ich udzielenia'®, a uniewaznienie to ma skutek ex
tunc, prowadzi zatem do sytuacji takiej, jak gdyby prawo takie nie zostalo nigdy
udzielone'*. Trzeba mie¢ przy tym $wiadomos¢, ze uniewaznienie prawa wtasnosci
przemystowej nie ma charakteru wyjatkowego. W odniesieniu do praw takich jak
prawa do wzordéw przemystowych, ktore sa rejestrowane w zasadzie'”” bez badania
zdolnoSci rejestracyjnej, przypadki uniewaznienia b¢da ze zrozumiatych wzgledow
czeste. Okazuje si¢ jednak, ze takze w przypadku patentow, wobec ktérych naste-
puje pelne badanie przestanek zdolnosci patentowej, uniewaznienia sa na porzadku
dziennym'®. Problem relacji postgpowania o naruszenie do post¢gpowania o unie-

12 Migdzy taka interpretacja a sytuacja, w ktorej (przyktad autentyczny) osoba, ktora przeniosta autorskie
prawa majatkowe, sktada nastgpnie wniosek o zabezpieczenie roszczen wynikajacych z naruszenia tych praw,
ktorych juz nie posiada, nie wspominajac o uprzednim przeniesieniu, istnieje bowiem zasadnicza rdznica.

183 Nie ulega bowiem watpliwosci, ze nieprawomocne postanowienie zabezpieczajace jest wykonalne. Wstrzy-
manie wykonania postanowienia moze nastapi¢ dopiero na skutek zlozenia zazalenia (art. 396 k.p.c.).

104 Wydaje sie, ze w podobnym kierunku zmierza J. Fiotka: Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie
naruszenia w prawie ochrony wilasnosci intelektualnej, ZNUJ, PWOWI 1997, z. 69, s. 30-31.

105 Np. art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 164 ust. 1 p.w.p.

196 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska: Wlasnosé
przemystowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 168. Na marginesie mozna wskazac, ze ta zupetnie oczywista kwes-
tia byta btednie rozstrzygana przez sady (np. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, LEX
nr 484688).

197 Por. art. 110 p.w.p.

108 Tytutem przyktadu, statystyki EUP (za 2017 r.) pokazuja, ze sprzeciwy sktadane sa w odniesieniu do 3,6%
patentow. Z tych sprzeciwow 27% konczy si¢ catkowitym uniewaznieniem, a 42% prowadzi do modyfikacji (za-
wezenia) zakresu ochrony (https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/
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waznienie zastuguje na odrebne opracowanie!®, w tym miejscu ograniczy¢ si¢ na-
tomiast trzeba do kwestii zwigzanych z natura postgpowania zabezpieczajacego.
Takze dla niego znaczenie bedzie miato to, ze w Polsce, podobnie jak na przyktad
w Niemczech, ale odmiennie niz w wigkszos$ci innych jurysdykcji, sad w sprawie
0 naruszenie nie jest wladny do rozstrzygania zarzutu niewaznosci prawa''’, O nie-
waznosci rozstrzyga wlasciwy urzad patentowy, a jesli jest to polski UPRP, skarge
na taka decyzje rozpatruja sady administracyjne. Dla sadu powszechnego decyzja
administracyjna przyznajaca dane prawo jest zatem wiazaca do czasu, gdy prawo
takie nie zostanie uniewaznione'''.

W postgpowaniu zabezpieczajacym pojawia si¢ na tym tle nastgpujace pytanie:
czy sad moze, uznajac przyszte uniewaznienie za prawdopodobne, odméwi¢ udzie-
lenia zabezpieczenia, mimo ze przy zatozeniu, iz prawo istnieje, jego naruszenie
zostato uprawdopodobnione 1 wykazany zostal interes prawny w udzieleniu zabez-
pieczenia. Na pierwszy rzut oka zwigzanie sadu decyzja o udzieleniu prawa prze-
sadzaloby, ze takze w postgpowaniu zabezpieczajacym sad nie miatby mozliwosci
uwzglednienia prawdopodobiefistwa niewaznosci prawa. Musiatby zatem rozstrzy-
gac przy zatozeniu, ze prawo istnieje, co dodatkowo znajdowatoby (pozornie)
oparcie w odpowiednio stosowanym art. 316 § 1 k.p.c. Akceptacja tego stanowiska
czynitaby jednak z prawa polskiego swoiste kuriozum w skali migdzynarodowej;
takie podejscie jest bowiem w gtownych jurysdykcjach patentowych zupehnie nie-
znane''?. Takze w Niemczech, gdzie obowiazuje system bifurkacji, zarzuty niewaz-
nosci sa brane pod uwageg w postgpowaniu zabezpieczajacym i w to skrajnej wrecz
formie'". Orzecznictwo niemieckie jest w ogdle niechgtne udzielaniu zabezpieczen
w oparciu o patenty, ktore nie przeszly pozytywnie ,,proby” uniewaznienia''*, co

searches.html#tab4; dostep: 7 sierpnia 2018 r.). Pozornie mogtoby si¢ wydawac, ze odniesienie tych wartosci do
3,6% patentow Swiadczyloby o tym, Ze patenty niewazne stanowia jedynie niewielki odsetek wszystkich patentow.
Taka interpretacja nie bytaby jednak prawdopodobna. Bardziej prawdopodobne jest, ze sprzeciwy sa zglaszane
wobec takich patentow, ktore maja rzeczywiste znaczenie gospodarcze, a zatem inny podmiot ma interes w tym,
by wszczaé 1 prowadzi¢ postgpowanie (ponoszac jego znaczne koszty) prowadzace do usunigcia prawa z obrotu.
Przy takim zatozeniu procent wadliwie udzielonych patentow musi by¢ obiektywnie oceniony jako wysoki.

199 Zob. M. Trzebiatowski: Zawieszenie postgpowania o naruszenie prawa wlasnosci przemystowej ze wzgledu
na postegpowanie o jego uniewaznienie (na tle orzecznictwa), PS 2015, nr 7-8, s. 66—87.

110 Stan prawny w panstwach cztonkowskich Konwencji o patencie europejskim przedstawia opracowanie:
Patent Litigation in Europe. An overview of national law and practice in the EPC contracting states, dostgpne na
stronie EUP: https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html (dostgp: 7 sierpnia 2018 r.).

A, Jakubecki (w:) System..., op. cit., t. 14C, s. 636—-637.

112 Nie oznacza to, ze istnieje w tej materii jednolite podejscie. O ile w niektorych panstwach (np. we Francji)
sad moze odmowic udzielenia zabezpieczenia, jesli zachodza powazne watpliwosci co do waznoS$ci prawa (orze-
czenie Court d’Appel w Paryzu z dnia 16 stycznia 2009 r., n°® 08/12281; Cass. com., dnia 21 pazdziernika 2014 r.,
n° 13-15.435), o tyle w innych (np. w Niemczech) wptyw podejrzenia niewazno$ci moze by¢ jeszcze wigkszy.

13 Orzecznictwo przyjmuje, ze aby uzyskaé zabezpieczenie, waznos$¢ patentu musi wydawac sig tak prawdo-
podobna, ze przetrwa proby jego uniewaznienia: OLG Diisseldorf, Mitt. 1996, 87, 88 — Captopril; OLG Brauns-
chweig, GRUR 2012, 377 (LS) = GRUR-RR 2012, 97 — Scharniere auf Hannovermesse; P. Mes (w:) P. Mes:
Kommentar..., op. cit., § 139, nb 524-537.

4 OLG Diisseldorf, InstGE 12, 114 — Harnkatheter = Beck RS 2010, 22897, Rdn. 74; InstGE 9, 140, 146
— Olanzapin 1= GRUR 2008, 1077 (LS) = GRUR-RR 2009, 157 = Mitt. 2008, 327; Beck RS 2010, 22203,
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wydaje si¢ wrecz przesadng ostroznoscia. Zasadne jest wiec niewatpliwie rozwaze-
nie, czy rzeczywiscie w prawie polskim prawdopodobiefistwa niewazno$ci nie
mozna uwzglednia¢. Doda¢ trzeba, ze konsekwencje udzielenia zabezpieczenia
roszczenia wywodzonego z prawa, ktore okaze si¢ niewazne, sa niewatpliwie nega-
tywne. Jesli prawdopodobienstwo uniewaznienia jest wysokie, racjonalne bytoby
zatem oddali¢ wniosek o zabezpieczenie.

Wydaje sig, ze rozwiazanie zarysowanego wyzej problemu wymaga powrotu
do omawianej juz powyzej przestanki wiarygodnosci roszczenia. Kiedy oceniamy
wiarygodnos¢ zgtoszonego do zabezpieczenia roszczenia, musimy rowniez okreslic,
z jakiej perspektywy ta ocena ma by¢ dokonywana. Na pierwszy rzut oka odpowiedz
bedzie oczywista. Zastosowanie znalez¢ powinien art. 316 § 1 k.p.c., co oznacza,
ze sad ocenia przestanki udzielenia zabezpieczenia na dzien wydawania postano-
wienia''>. Mozna by zatem uzna¢, ze jesli na ten dzien prawo nie zostato uniewaz-
nione, to powinno by¢ po prostu traktowane jako wazne, a zabezpieczenie, przy
spetlnieniu innych przestanek, zostanie wydane. Takie podejscie jest jednak dos¢
wyraznie niezgodne z istota postgpowania zabezpieczajacego. Sama nazwa tej in-
stytucji wskazuje, ze jej celem jest wlasnie ,,zabezpieczenie” okreslonego stanu do
czasu wydania w sprawie prawomocnego orzeczenia rozsadzajacego spor. Postano-
wienie w sprawie wniosku o zabezpieczenie samo w sobie nie rozstrzyga bowiem
sprawy co do istoty, a zatem nie przesadza na przyktad o naruszeniu prawa. Ujmu-
jac to nieco inaczej, z celem instytucji zabezpieczenia roszczen sprzeczne bytoby
konserwowanie sytuacji (jest to szczeg6lnie widoczne wtasnie w przypadku zabez-
pieczen polegajacych na tymczasowych zakazach i innych sposobach ukladania
stosunkow stron na czas trwania procesu), co do ktorej istnieje znaczne prawdopo-
dobienstwo, ze nie bedzie istniata wtedy, gdy spor bedzie rozstrzygany co do istoty
(inaczej méwiac, istnieje znaczne prawdopodobienstwo, ze uprawniony przegra
proces). Pytaniem, na ktére powinien sobie odpowiedzie¢ sad, analizujac przestan-
ke wiarygodnos$ci roszczenia, nie jest tak naprawdg pytanie o to, na ile prawdopo-
dobne jest uwzglednienie tego roszczenia na dzien wydawania postanowienia za-
bezpieczajacego, tylko na ile jest prawdopodobne, ze wnioskodawca wygra sprawe
gléwna. W znakomitej wigkszosci przypadkdw nie wystgpuja znane sagdowi 1 praw-
dopodobne przyszte zdarzenia, ktore zmieniatyby oceng wiarygodnosci roszczenia
migdzy chwila wydawania postanowienia zabezpieczajacego a chwila wydawania
wyroku. Moga jednak mie¢ miejsce sytuacje wyjatkowe, a kwestia wazno$ci prawa
jest ich dobrym przyktadem. Jesli istnieje znaczne prawdopodobienstwo uniewaz-
nienia, sad nie moze przyjac, ze roszczenie jest wiarygodne, poniewaz mozna
wowczas zasadnie zatozy¢, ze powddztwo zawierajacego zglaszane do zabezpie-

Rdn. 55 — Fugenband; LG Diisseldorf, Mitt. 2013, 461 (LS) — Desogestrel; P. Mes (w:) P. Mes: Patentgesetz...,
op. cit., § 139, nb 527.

115 W sytuacji, gdy postanowienie wydawane jest na posiedzeniu niejawnym, nie mozna, co oczywiste, bra¢
pod uwage stanu na dzien zamknigcia rozprawy.
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czenia roszczenia zostanie oddalone. Ta drobna korekta perspektywy pozwala moim
zdaniem w zadowalajacy sposob uwzgledni¢ prawdopodobienstwo niewaznosci
w gamie przestanek istotnych dla rozstrzygnigcia wniosku o zabezpieczenie. Pro-
pozycja ta nie jest sprzeczna z art. 316 § 1 k.p.c., mimo ze pierwsze wrazenie mog-
toby by¢ odmienne. Oceniajac przestanki zabezpieczenia, sad nie uznaje wcale
w takiej sytuacji prawa za niewazne, uprzedzajac przyszie rozstrzygnigcie (nie wy-
kracza zatem takze poza swoje kompetencje 1 nie rozstrzyga o waznosci prawa),
ale jedynie ocenia — wiasnie na chwilg rozstrzygania wniosku — prawdopodobien-
stwo, ze uprawniony wygra spraw¢ co do istoty, dla ktérej to oceny prawdopodobien-
stwo uniewaznienia jest tylko jednym z koniecznych do uwzglednienia elementow.
Powyzsze nie oznacza wcale, ze zadanie sadu jest tatwe ani ze ilekro¢ obowia-
zany podniesie zarzut niewaznosci prawa, zabezpieczenie nie zostanie wydane.
Mozna zatozy¢, ze w wigkszosci przypadkoéw sad bedzie miat znaczne trudnosci
w ocenie prawdopodobienstwa uniewaznienia prawa, na przyktad z uwagi na to, ze
zalezy to od kwestii technicznych, ktorych sad, zwtaszcza w uproszczonym poste-
powaniu zabezpieczajacym, nie jest w stanie nalezycie zbadac¢''e. W takiej sytuacji
watpliwosci powinny by¢ rozstrzygane na korzy$¢ wazno$ci prawa. Istnieja jednak
takze postgpowania, w ktorych bez wiedzy specjalnej prawdopodobienstwo uniewaz-
nienia prawa nalezy oceni¢ jako wysokie. Tytutem przyktadu, jesli patent europejski,
walidowany w Polsce, zostanie uniewazniony na skutek sprzeciwu przez Wydziat
Sprzeciwdéw Europejskiego Urzedu Patentowego, odwolanie od takiej decyzji ma
skutek suspensywny'!”, a zatem uniewaznienie nie wywota skutku do czasu rozstrzyg-
nigcia instancji odwotawczej''®. Trudno jednak zaprzeczy¢ (nawet postugujac si¢
statystyka)'!?, ze prawdopodobienstwo ostatecznego uniewaznienia jest w takiej sy-
tuacji znaczne 1 nie trzeba do jego oceny zaglebia¢ si¢ w przestanki techniczne. Za-
bezpieczenie roszczen wywodzonych z takiego patentu nie powinno mie¢ miejsca.

VII. UCHYLENIE ZABEZPIECZENIA

Artykut 742 k.p.c. pozwala na uchylenie lub zmiang postanowienia zabezpie-
czajacego, jesli zmienia si¢ okolicznos$ci sprawy. Rozwiazanie to jest w petni stusz-
ne i pozwala uznac za spelnione wymagania wynikajace z dyrektywy 2004/48/WE'%,

116 Teoretycznie nie jest wykluczone przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego sadowego, jednak czas po-
trzebny na przeprowadzenie takiego dowodu moze podwaza¢ sens udzielenia zabezpieczenia w danej sprawie.

17 Art. 106 ust. 1 Konwencji o patencie europejskim (dalej: KPE).

8 Art. 111, 112 KPE.

19 https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/boards-of-appeal.
html#tab2 (dostgp: 7 sierpnia 2018 r.).

120 Art. 9 ust. 4 zd. 3 dyrektywy stanowi: ,,Na ztozone w rozsadnym czasie od powiadomienia o podjetych
srodkach zadanie pozwanego odbywa si¢ przeglad, obejmujacy réwniez prawo do wystuchania, na ktorym pode;j-
mowana jest decyzja o modyfikacji, odwotaniu lub potwierdzeniu tych srodkow”.
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Wiele watpliwosci, jakie moga powstawac¢ w zwiazku ze stosowaniem tego przepi-
su, nie jest w zaden sposob specyficznych dla sporéw z zakresu wtasnosci intelek-
tualnej, istnieje jednak zagadnienie, ktére mimo ze ma charakter ogdlny, jest na tyle
istotne, ze zastuguje na krotka analiz¢. Byta juz mowa o tym, ze w sporach o prawa
wlasnosci intelektualnej postgpowanie zabezpieczajace ,,kanibalizuje” gtowny pro-
ces, poniewaz uzyskanie zabezpieczenia zakazowego, ktére w praktyce bedzie
trwato kilka lat, moze sprawic, ze z perspektywy powoda wigkszo$¢ zaktadanych
przez niego celow postgpowania zostanie osiagnigta juz z chwila uprawomocnienia
si¢ postanowienia zabezpieczajacego, a dla obowiazanego nawet wygrana po kilku
latach takze moze przyj$¢ zbyt p6zno. Tak duza waga postgpowania zabezpieczaja-
cego wynika w czg$ci z tego, ze zabezpieczenie nie upada automatycznie z chwilg
wydania nieprawomocnego wyroku oddalajacego zabezpieczone roszczenie. Zabez-
pieczenie ma takze znaczenie wtedy, gdy roszczenie zostanie w nieprawomocnym
wyroku uwzglednione, wyrok taki nie jest bowiem wykonalny, a zabezpieczenie
pozostaje wowczas nadal jednym orzeczeniem, ktore skutecznie zapobiega zacho-
waniom naruszajacym.

Z drugiej strony oddalenie w wyroku I instancji powodztwa w zakresie zabez-
pieczonego roszczenia sprawia, ze dalsze obowiazywanie zabezpieczenia zaczyna
budzi¢ co najmniej aksjologiczne watpliwosci. Jesli bowiem sad, ktory wydat za-
bezpieczenie'?!, nastgpnie zmienia swoja oceng sprawy i czyni to w wyroku (mozna
wigc przyjac, ze ta pdzniejsza ocena jest lepiej przemyslana), watpliwosci moze
budzi¢, czy roszczenie zachowuje cechg wiarygodnosci. Pojawia si¢ zatem pytanie,
czy w takiej sytuacji mozliwe 1 zasadne bytoby zastosowanie art. 742 k.p.c.,
tj. uwzglednienie wniosku o uchylenie zabezpieczenia. Wydaje sig, ze problem ten
nie jest wcale tak tatwy do jednoznacznego rozstrzygnigcia. Z art. 742 § 1 k.p.c.
wynika, ze podstawa uchylenia (lub zmiany) postanowienia o zabezpieczeniu
jest odpadnigcie lub zmiana przyczyny zabezpieczenia. Przyczyna zabezpieczenia
jest pojeciem dos¢ ogdlnym, wydaje si¢ jednak, ze niewatpliwie musi ono nawia-
zywac¢ do przestanek zabezpieczenia, a zatem przede wszystkim wiarygodnosci
roszczenia 1 interesu prawnego. W literaturze rozpowszechniony jest poglad,
w $wietle ktorego odpadnigcie podstawy zabezpieczenia oznacza ,,przede wszystkim”
odpadnigcie interesu prawnego'??, jednak wydaje si¢, ze nie ma podstaw, by wyklu-
czy¢, ze moze ona nastapic takze przez ustanie wiarygodnos$ci roszczenia zabezpie-
czonego. Zgoda panuje natomiast co do tego, ze okolicznos$ci uzasadniajace uchy-
lenie lub zmiang zabezpieczenia powinny nastapi¢ po uprawomocnieniu si¢ posta-
nowienia o jego udzieleniu'?. Jest to zatem $rodek, ktory nie ma wystgpowac
w konkurencji z zazaleniem na postanowienie zabezpieczajace. Okolicznosci,

121 Nalezy oczywiscie zaznaczy¢, ze jesli wniosek o zabezpieczenie zostat ztozony przed wniesieniem pozwu,
mozliwe bedzie, iz rozstrzygnigcie o wniosku o zabezpieczenie zostato wydane w innym sktadzie niz wyrok.

12 T, Erecinski (w:) Kodeks postepowania cywilnego..., op. cit., pkt 3.

123 Postanowienie SN z dnia 23 sierpnia 1989 r., I1 CZ 135/89, LEX nr 8982.
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o ktérych mowa, to zmiany w stanie faktycznym sprawy, ale nalezy uwzgledniac¢
takze zmiany w stanie prawnym. Jesli zachowanie, ktore zostato tymczasowo zaka-
zane, przestaje by¢ bezprawne na skutek zmiany ustawy, uchylenie zabezpieczenia
zakazowego powinno by¢ oczywistoscia. Istnieja, jak si¢ wydaje, trzy zasadnicze
powody trudno$ci w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy nieprawomocny wyrok
oddalajacy zabezpieczone roszczenie powinien stanowi¢ podstawe uchylenia zabez-
pieczenia. Po pierwsze, ustawodawca niewatpliwie nie zdecydowatl si¢ na przyjecie
rozwiazania, zgodnie z ktorym nieprawomocne oddalenie zabezpieczonego rosz-
czenia automatycznie skutkuje upadkiem zabezpieczenia. Gdyby przyjac, ze odda-
lajacy wyrok sadu I instancji stanowi automatyczna podstawe uchylenia zabezpie-
czenia, obowigzujaca regulacja nie bylaby logiczna. Znacznie prosciej byloby bo-
wiem wprowadzi¢ po prostu w takiej sytuacji upadek zabezpieczenia z mocy ustawy,
ewentualnie jedynie stwierdzany przez sad. Po drugie, zmiany w stanie faktycznym
sprawy nie s3 rOwnoznaczne ze zmiang oceny tych samych okoliczno$ci faktycznych.
Jakkolwiek jest oczywiscie mozliwe, ze po uprawomocnieniu si¢ postanowienia
zabezpieczajacego ujawnione zostana'?* w postgpowaniu gtdéwnym okoliczno$ci
faktyczne, ktore wptywaja na oceng przestanek zabezpieczenia, zdarza si¢ rowniez,
ze oddalenie roszczenia w wyroku nie wynika z wystapienia (lub przynajmniej
powotania) nowych okolicznosci, ale z odmiennej oceny tych samych okoliczno$ci
(mozna zatozy¢, ze z reguly bardziej wnikliwej). Po trzecie, jesli ocena sadu I in-
stancji zostata poddana weryfikacji na skutek zazalenia 1 sad odwotawczy utrzymat
zabezpieczenie, nie jest nawet w pelni oczywiste, ze to nowa ocena tych samych
okolicznosci dokonana przez sad I instancji powinna by¢ uznana za bardziej prze-
konujaca, zwtaszcza jesli wynika ona za zmiany oceny prawnej.

Wszystko to prowadzi do wniosku, ze oddalenie w nieprawomocnym wyroku
zabezpieczonego roszczenia nie powinno oznacza¢ automatycznego uwzglednienia
wniosku o uchylenie zabezpieczenia. Nalezy ustali¢, jaka byta przyczyna odmiennej
oceny dokonanej przez sad. Jesli wynikata ona z ujawnienia nowych okolicznosci,
ktore nie byly brane pod uwage w postepowaniu zabezpieczajacym (z uwzglednie-
niem postepowania zazaleniowego), istnieje silny argument przemawiajacy na rzecz
uchylenia zabezpieczenia. Jesli natomiast przyczyna oddalenia roszczenia byta
odmienna ocena tych samych okolicznosci co w postepowaniu zabezpieczajacym,
uchylenie zabezpieczenia wydaje si¢ watpliwe. Odmienna ocena przestanek zabez-
pieczenia w oparciu o te same okoliczno$ci nie jest bowiem tak naprawdg zadnym
nowym zewngtrznym wobec danego postepowania zdarzeniem. Przyjecie, ze od-
mienna ocena przestanek zabezpieczenia daje podstawe jego uchylenia, bytoby
sprzeczne z rozwiazaniami przyj¢tymi w kodeksie postgpowania cywilnego dla
zaskarzalno$ci postanowienia zabezpieczajacego. Postanowienie zabezpieczajace

124 Wydaje sig, ze nie ma zadnej podstawy, by przyjaé, ze musza to by¢ okolicznosci, ktore pochodza z okresu
po udzieleniu zabezpieczenia lub nie mogly by¢ podniesione w postgpowaniu zabezpieczajacym. Powinny to na-
tomiast by¢ okolicznosci, ktore nie byty podnoszone i oceniane w postgpowaniu zabezpieczajacym.
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nie nalezy bowiem do tych postanowien, ktére sad moze (jak np. postanowienia
dowodowe) dowolnie zmienia¢ lub uchyla¢ w toku postgpowania'®. Jesli do uchy-
lenia lub zmiany zabezpieczenia konieczne jest jakie$s nowe zdarzenie zewngtrzne,
,wprowadzone” do danego postepowania, wymaga rozwazania, czy zdarzeniem tym
nie moze by¢ sam wyrok wydany w sprawie, wyrok taki wydaje si¢ bowiem na
pierwszy rzut oka czym$ wigcej niz tylko zmiana oceny zasadno$ci roszczenia.
Uwazam jednak, Ze takie postrzeganie nieprawomocnego wyroku rodzi watpliwosci.
O ile nawet nieprawomocne orzeczenie pochodzace od innego sadu lub organu moze
by¢ traktowane w kategoriach nowego zdarzenia mogacego wplyna¢ na zmiang
oceny przestanek zabezpieczenia'?®, o tyle nieprawomocny wyrok pochodzacy od
tego samego sadu nie ma takich wiasciwosci. Tak naprawdg, w istotnym dla rozwa-
zanego problemu zakresie, stanowi on tylko zmian¢ przekonania sadu'?’ co do
przestanek roszczenia. Jesli jest ona oparta na ocenie tych samych okolicznosci,
brak jest podstaw do uchylenia zabezpieczenia. Inna kwestig jest to, czy takie roz-
wigzanie zasluguje na aprobate de lege ferenda.

VIIL. WIELOSC WNIOSKOW

Poniewaz postanowienie zabezpieczajace nie jest wyrokiem i nie wywotuje
w zwiazku z tym skutkow litis pendentio oraz res iudicata, w sporach z zakresu
prawa wlasnosci intelektualnej (cho¢ oczywiscie nie tylko) pojawita si¢ praktyka
rownoleglego skladania do réznych sadow tozsamych co do tresci wnioskoéw
o zabezpieczenie (migdzy tymi samymi stronami). Jest to mozliwe z uwagi na to,
ze naruszenia praw wilasnosci intelektualnej stanowia czyny niedozwolone, to za$
pozwala na skorzystanie z wlasciwos$ci przemiennej uregulowanej w art. 35 k.p.c.
Ostatnio dokonana przez Sad Najwyzszy interpretacja tego przepisu'?® utatwia uza-
sadnienie wlasciwos$ci miejscowej sadu innego niz sad miejsca zamieszkania/sie-
dziby przeciwnika.

Obiektywna ocena tego rodzaju praktyki nie pozwala moim zdaniem podac
jednego choc¢by przekonujacego powodu, by traktowac ja pozytywnie; jej negatyw-
ne skutki sa natomiast liczne i powazne:

* Prowadzi ona do nieuzasadnionego uprzywilejowania uprawnionego, zwigksza
bowiem w sposob sztuczny prawdopodobienstwo uwzglednienia wniosku. Jesli

125 Wynika to z art. 741 k.p.c., ktory przewiduje zaskarzalno$¢ postanowienia zabezpieczajacego zazaleniem,
jak rowniez z art. 742 k.p.c., z ktorego wynika, ze zmiana postanowienia mozliwa jest tylko po spetnieniu okreslo-
nych w tym przepisie warunkow.

126 Przyktadem moze by¢ np. orzeczenie uniewazniajace prawo wylaczne, ktorego wykonalno$é zostata wstrzy-
mana.

127Nie ma przy tym oczywiscie znaczenia, czy wyrok wydany jest przez tego samego sedziego co postanowie-
nie zabezpieczajace.

128 Uchwata SN — Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 2017 r., III CZP 82/17, OSNC 2018, nr 10, poz. 93, s. 7.
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uprawniony ztozy 10 wnioskOw o zabezpieczenie w roznych sadach 1 dziewig¢
z nich zostanie oddalonych jako oczywiscie bezzasadne, ale jeden (na skutek
btednej oceny) zostanie uwzgledniony, to mimo iz kazdy rozsadny obserwator
uzna, ze roszczenie uprawnionego jest wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa
niewiarygodne, zabezpieczenie bgdzie obowiazywac.

* Powyzsze wynika z odmiennego skutku postanowienia oddalajacego i posta-
nowienia uwzgledniajacego wniosek. Nawet 15 postanowien oddalajacych nie
niweczy skutku jednego postanowienia udzielajacego zabezpieczenia.

* Oczywiste jest ryzyko odmiennych ocen prawnych i faktycznych tych samych
okoliczno$ci 1 roszczen przez rézne sady, co nie stuzy dobru 1 powadze wymia-
ru sprawiedliwosci.

» Powstaja istotne koszty wynikajace z zajmowania sig przez wiele sadow ta sama
sprawa. Polegaja one takze oczywiscie na pozbawieniu sadow cennego czasu,
w ktorym zamiast zajmowac¢ si¢ innymi post¢gpowaniami, badaja one sprawe,
ktora rownolegle bada kilka innych sadow.

 Potencjalne istnienie kilku postanowien o r6znej tresci dotyczacych zabezpie-
czenia tych samych roszczen prowadzi¢ musi nieuchronnie do trudno$ci w usta-
leniu ich wzajemnego stosunku oraz moze powodowac¢ komplikacje na etapie
ich egzekucji.

Wydawa¢ by si¢ mogto, ze cho¢by z wyzej podanych powodow orzecznictwo
bedzie staralo si¢ opisang praktyke zwalczac. Niestety, rzeczywisto$¢ nie zawsze
potwierdza to zatozenie. Hipotetycznie, w przedstawionej sytuacji mozliwe sa roz-
ne warianty postepowania. Dla uproszczenia przyjmijmy, ze identyczny wniosek
sktadany jest do dwoch roznych sadow: A 1 B, cho¢ w praktyce strony, ktore stosu-
ja taka ,taktyke” procesowa, nie ograniczaja si¢ do dwoch tylko réwnolegtych
wnioskoéw. Zatézmy takze (znowu dla uproszczenia), ze wnioski nie sa ztozone
rownoczesnie 1 ze sad, do ktorego ztozono pozniejszy wniosek, dowiaduje si¢
o zlozeniu wcze$niejszego wniosku w innym sadzie. Teoretycznie mozliwe wydaja
si¢ nastgpujace rozwiazania:

* Sad B odrzuca wniosek o zabezpieczenie, stosujac odpowiednio art. 199 § 1
pkt 2 k.p.c.

» Sad B oddala wniosek, bez analizy merytorycznej (w pewnym uproszczeniu,
samo istnienie wczesniejszego wniosku jest podstawa oddalenia wniosku p6z-
niejszego).

 Sad B rozpoznaje wniosek ,,indywidualnie”, tak jakby inny wniosek nie istnial.

Dalsza analize rozpocza¢ nalezy od wariantu trzeciego, w $wietle ktorego
skoro nie wystgpuje ani stan zawistosci, ani powaga rzeczy osadzonej, sad musiat-
by kazdy wniosek ocenia¢ indywidualnie. Latwo zauwazy¢, ze takie podejscie
prowadzi do absurdu. Trudno nawet uzasadni¢, dlaczego miatoby by¢ ono ograni-
czone tylko do wnioskow zlozonych w réznych sadach. Podazajac za jego logika,
nalezatoby uznaé, ze jesli uprawniony ztozyt wiele tozsamych wnioskow w tym
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samym sadzie, sad powinien si¢ nad kazdym z nich pochyla¢ jak nad zupeinie od-
rgbnym wnioskiem i w zwiazku z tym nie bytoby niczym dziwnym, Ze ten sam sad
(w roznym sktadzie) wydaje w odniesieniu do tego samego w istocie wniosku zu-
pelnie rézne orzeczenia (przy czym, dla uprawnionego, jak wskazano, wystarcza-
jace bytoby juz jedno orzeczenie pozytywne). Skutki takiego modelu sa tak sprzecz-
ne ze zdrowym rozsadkiem, ze bylby on mozliwy do zastosowania tylko wowczas,
gdyby obowiazujace prawo nie dawato zadnych innych mozliwosci. Niestety, zda-
rzaja si¢ orzeczenia, ktdre uznaja ten wlasnie sposob postepowania za wlasciwy'?.

Model drugi moze si¢ opiera¢ na réznych uzasadnieniach. Jesli wnioski sa
w toku, sad B moglby przyjaé, ze skoro uprawniony ztozyl wniosek w sadzie A, nie
ma juz interesu prawnego w dochodzeniu kolejnego zabezpieczenia. Pozwalatoby
to na ,,uproszczony” tryb oddalenia takiego wniosku, bez koniecznos$ci analizowa-
nia przede wszystkim wiarygodnosci roszczenia. Jesli jednak wniosek zostat przez
sad A oddalony, nie jest oczywiste, ze uprawniony stracit przed sadem B interes
prawny, odesta¢ tu bowiem nalezy do przedstawionych wyzej pogladow na inter-
pretacje tej przestanki. Wowczas sad B moglby zastosowac podejscie, ktore opiera
si¢ na zalozeniu, ze jesli wniosek zostat oddalony, nowy wniosek oparty na tych
samych okolicznosciach (tej samej podstawie faktycznej i prawnej) takze winien
by¢ oddalony'*.

Model pierwszy stosowany jest sporadycznie'’!, cho¢ trudno do konca zrozu-
mie¢ opory, jakie budzi w orzecznictwie. Podstawowym argumentem majacym
przemawiac przeciwko jego przyjgciu jest to, ze postanowienie zabezpieczajace nie
tworzy stanu res iudicata, a ztozenie wniosku o zabezpieczenie nie powoduje stanu
zawistosci sprawy. Wydaje sig, ze argumentacja ta nie jest jednak przekonujaca.
Zgodnie z art. 13 § 2 k.p.c. przepisy dotyczace postegpowania procesowego stosowac
nalezy odpowiednio do postgpowan innych, w tym postepowania zabezpieczajace-
go ,.chyba ze przepisy szczegodlne stanowia inaczej”. Zaden przepis szczegdlny nie
wylacza stosowania art. 199 § 1 pkt 2 do wnioskéw o udzielenie zabezpieczenia.
Odmowa stosowania tego przepisu wynika¢ ma z przestanki ,,odpowiedniosci”,
ktora miataby nie méc by¢ odniesiona do stanu zawistosci sprawy 1 stanu powagi

131

122 Np. postanowienie SA w Gdansku z dnia 28 czerwca 2015 r., I ACz 379/15 (niepubl.), wydane w sprawie,
w ktorej opisywana wyzej sytuacja wystapita (istniato uprzednie prawomocne postanowienie oddalajace wniosek
o zabezpieczenie i postanowienie I instancji udzielajace zabezpieczenia). Sad Apelacyjny zmienit zaskarzone po-
stanowienie i oddalit wniosek, ale wytacznie z powodoéw merytorycznych.

130 Zdaniem M. Manowskiej (w:) Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. M. Manowskiej,
Warszawa 2011, s. 634: ,,Sad powinien wniosek taki rozpozna¢ pod katem zmiany okolicznosci sprawy, a w braku
tej przestanki wniosek oddali¢, nie za$ odrzuci¢”. Podobnie A. Zielinski (w:) A. Zielinski, K. Flaga-Gieruszynska:
Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2014, komentarz do art. 359, nb 9 (,,Jezeli po
zapadnigciu postanowienia, ktorym postgpowanie w sprawie nie zostato zakonczone, zgtoszono ponownie wniosek
dotyczacy tej samej kwestii, wniosek taki podlega rozpoznaniu, a w razie niestwierdzenia zmiany okoliczno$ci
— powinien by¢ oddalony, brak natomiast podstaw do odrzucenia wniosku ze wzgledu na zawisto§¢ sporu lub
powage rzeczy osadzonej, stosownie do art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. (post. SN z 12.3.1965 r., I CZ 9/66, OSP 1967,
Nr 9, poz. 221 z glosa W. Berutowicza)”.

131 Postanowienie SA w Lodzi z dnia 7 lipca 2017 r., I ACz 1047/17, niepubl.
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rzeczy osadzonej jako wlasciwych jedynie postgpowaniu rozpoznawczemu. Uza-
sadnienie takie wydaje si¢ jednak btedne. Zauwazy¢, po pierwsze, nalezy, ze nakaz
odpowiedniego stosowania nie musi by¢ rozumiany jako nakazujacy stosowanie
art. 199 § 1 pkt 2 do wszystkich wnioskoOw rozstrzyganych postanowieniami, ale
jedynie do tych, w przypadku ktorych istnieje wystarczajaco duze podobienstwo do
sytuacji wprost w tym przepisie uregulowanej — to wlasnie stanowi przeciez istote
»odpowiedniego stosowania” przepisOw. Postgpowanie zabezpieczajace jest by¢
moze jedynym przykladem postgpowania w procesie, niebedacego postgpowaniem
glownym, w ktorym odpowiednie stosowanie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. wchodzi w grg.
Przepis ten, stanowiac, ze odrzuca si¢ pozew, jesli ,,0 to samo roszczenie pomigdzy
tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo zostala juz prawomocnie osadzona”,
wskazuje bowiem, ze zasadnicze znaczenie ma tozsamo$¢ roszczenia 1 tozsamos¢
stron. W postgpowaniu zabezpieczajacym charakterystyczne jest wlasnie to, ze
treScia wniosku i przedmiotem orzekania jest ,,roszczenie”'*?, sytuacja taka natomiast
nie wystepuje w przypadku innych wnioskow 1 postgpowan niekonczacych sprawy
co do istoty, w odniesieniu do ktorych stosowanie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. sig¢ (traf-
nie) odrzuca. Wtasciwie tylko w przypadku wniosku o zabezpieczenie roszczenia
wystepuje tozsama z pozwem sytuacja, w ktorej podmiot wszczynajacy postgpowa-
nie wystgpuje z roszczeniem i to wlasnie roszczenie ma by¢ przedmiotem oceny.
Uzasadnia to przyjecie, ze jedynie zmiana stanu prawnego lub faktycznego sprawy
(przy zachowanej tozsamosci podmiotowej) daje podstawe do wystapienia z nowym
wnioskiem o tej samej tresci. Odrzucenie zamiast oddalenia wniosku ma te zalety,
ze pozwala odstapi¢ od analizy przestanki interesu prawnego i utrudnia uprawnionym
niewielkie roznicowanie wnioskow, zwlaszcza przez manipulowanie materiatlem
dowodowym, co mogtoby wykluczy¢ automatyczne oddalenie wniosku jako bez-
zasadnego. Wystarczajaca bedzie tozsamos¢ roszezenia i tozsamos¢ stron'.

IX. KILKA UWAG DE LEGE FERENDA

Zabezpieczenia roszczenia, zwlaszcza zabezpieczenia tego rodzaju, jakie naj-
czesSciej stosowane sa w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej, zawsze beda
budzi¢ kontrowersje, dochodzi bowiem przy ich wydawaniu do konfliktéw diame-
tralnie sprzecznych intereséw stron. Jak starano si¢ wyzej wykaza¢, obowiazujace
przepisy pozwalaja na racjonalizacj¢ sposobu wydawania postanowien zabezpie-

132 Zdaniem A. Jakubeckiego: Postepowanie zabezpieczajqce..., op. cit., s. 204215, przedmiotem postepowa-
nia zabezpieczajacego jest roszczenie procesowe. W takim ujgciu proponowane, odpowiednie stosowanie art. 199
k.p.c. wydaje si¢ w pelni uzasadnione.

133 Przez tozsamo$¢ roszczenia w sprawach tego rodzaju nalezy rozumieé zardwno tozsamos¢ zabezpieczane-
go roszczenia, jak i tozsamos$¢ sposobu zabezpieczenia. Jesli jednak wezesniejsze orzeczenie uznaje samo naru-
szenie za niewiarygodne, zmiana sposobu zabezpieczenia nie powinna prowadzi¢ do odmiennej oceny wiarygod-
nos$ci roszczenia.
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czajacych w tego rodzaju sprawach; pozwalaja one rGwniez na uzyskanie rezultatow
zachowujacych wszystkie migdzynarodowe standardy. Nie oznacza to jednak, ze
celowe nie byloby rozwazenie kilku zmian. Ponizsze propozycje sformutowane
zostaly jako propozycje ogolne, tj. nie znajdowalyby zastosowania wytacznie do
sporow o prawa wilasnos$ci intelektualnej. Jak dotad prawo polskie nie przewidywa-
to bowiem szczegdlnych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia dla tej kategorii
spraw 1 brak moim zdaniem jednoznacznie przekonujacych argumentoéw, by ten stan
rzeczy zmieniac.

Najbardziej istotna konstrukcyjnie zmiana bytoby wyrazne przesadzenie, ze
okolicznos$ci zwiagzane ze sfera proporcjonalno$ci zabezpieczenia powinny by¢
brane pod uwagg juz na etapie decydowania o udzieleniu zabezpieczenia roszczen,
a nie dopiero przy rozstrzyganiu o sposobie zabezpieczenia. Co prawda, jak staratem
si¢ wykaza¢, dojscie do takiej interpretacji wydaje si¢ mozliwe juz de lege lata,
jednak z uwagi na fundamentalne znaczenie tego zagadnienia wtasciwe byloby
przesadzenie go w ustawie.

Zastanowi¢ nalezy si¢ nad zmiang w sposob wyrazny sugerujaca mozliwos¢
wypowiedzenia si¢ obowigzanego na temat wniosku w sprawach, w ktorych wyni-
kajace z tego op6znienie nie wywotuje wyjatkowo dotkliwych dla uprawnionego
skutkow. Niewatpliwie do rozwazenia nadaje si¢ wprowadzenie do prawa polskiego
instytucji tzw. protective brief'*, czyli antycypujacej odpowiedzi na wniosek, skta-
danej przez podmiot, ktory spodziewa sig, ze moze by¢ przeciwko niemu ztozony
wniosek o zabezpieczenie. Rozwiazanie takie niewatpliwie wymagatoby takze od-
powiedniego dostosowania organizacyjnego, tak by tego rodzaju pisma byty zawsze
polaczone z wlasciwym wnioskiem!'.

Wydaje sig, ze interwencja ustawodawcy mogtaby skuteczniej rozwiazac prob-
lem rownolegtych wnioskow, choéby przez przesadzenie, ze mozna do nich odpo-
wiednio stosowac art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Przedluzeniu powinien ulec termin do wniesienia pozwu (art. 733 k.p.c.)
z pozostawieniem rozwiazania, w ktorym termin ustawowy jest maksymalny, a sad
moze wyznaczy¢ termin krétszy. Nie chodzi tu bynajmniej o wygode uprawnionych,
ale o umozliwienie pelnienia przez postgpowanie zabezpieczajace funkcji ,,przed-
procesu”, pozwalajacego unikna¢ procesu wtasciwego. Termin do wniesienia pozwu
winien si¢ z tego powodu liczy¢ dopiero od uprawomocnienia si¢ postanowienia
o udzieleniu zabezpieczenia. Skorelowane winno by¢ z tym rozwigzaniem wydtu-

134 Zalety tej instytucji dostrzega Komisja Europejska w wytycznych dotyczacych niektorych aspektow dyrek-
tywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualne;j,
http://eur-lex.europa.cu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0708&from=EN (dostgp: 7 sierpnia
2018 r.).

135 Aktualnie utomnym substytutem protective brief jest praktyka sktadania przez strony spodziewajace si¢
skierowania przeciwko nim wniosku o zabezpieczenie ,,odpowiedzi” na wniosek, co jednak wymaga wiedzy
o zlozeniu wniosku i znajomos$ci sygnatury sprawy. Inaczej tego rodzaju odpowiedz nie zostanie wtaczona
do akt.
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zenie terminu do ztozenia zazalenia. Udzielenie 1 utrzymanie zabezpieczenia stano-
wig wyraz pewnej oceny argumentow stron, ktora, cho¢ ma oczywiscie charakter
uproszczony i niepetny, pozwala jednak stronom, a zwlaszcza obowigzanemu, na
rozwazenie racjonalnos$ci dalszego prowadzenia sporu. Taka funkcja zabezpieczenia
— dzigki odpowiednim regulacjom — sprawdza si¢ dobrze w wielu zagranicznych
systemach prawnych, na przyktad w prawie niemieckim'*®. Maksymalnie dwutygo-
dniowy termin do wniesienia pozwu (co oznacza 10 dni roboczych) wynikajacy
z art. 733 k.p.c. sprawia, ze po udzieleniu zabezpieczenia strony maja mato czasu
na wypracowanie warunkoéw ugody. Obowiazany musi w bardzo krotkim, tygodnio-
wym, terminie przygotowac i ztozy¢ zazalenie'?’. Takze uprawniony (np. z uwagi
na czas trwania proceséOw decyzyjnych w duzych organizmach gospodarczych) moze
nie zdazy¢ podja¢ decyzji co do warunkow ugody. Kiedy uprawniony zostanie juz
zmuszony do wniesienia pozwu, a obowiazany — odpowiedzi na pozew, spor bedzie
si¢ z reguty toczyt z uwagi na poniesione naktady, cho¢ gdyby strony dysponowaty
nieco dtuzszym czasem, by¢ moze udatoby si¢ go unikna¢. Warto przypomniec¢, ze
zarOwno art. 31 porozumienia TRIP, jak 1 art. 9 dyrektywy pozwalaja na wprowa-
dzenie terminu 31 dni (lub 20 dni roboczych).

Rozwazy¢ nalezaloby, czy wydanie nieprawomocnego wyroku oddalajacego
zabezpieczone roszczenie nie powinno prowadzi¢ do upadku zabezpieczenia, nawet
jesli odmienne rozstrzygnigcie wynika z innej oceny tych samych okolicznosci.
Rozwiazanie takie ma t¢ zalete, ze uchylenie zabezpieczenia moze zosta¢ zaskarzo-
ne zazaleniem, a zazalenie to wstrzymuje wykonalnos$¢ postanowienia uchylajacego.
Dzigki temu sad odwotawczy mogtby zweryfikowacé zmiang oceny dokonana przez
sad I instancji, a nieuzasadnione zabezpieczenie mogtoby zosta¢ wyeliminowane
wczesniej niz przez prawomocne oddalenie powodztwa.

X. PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie roszczen w sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej dotyczy
najczesciej roszczenia zakazowego 1 polega z reguly na czasowym zakazie domnie-
manych naruszen. Uzyskanie takiego zabezpieczenia jest z jednej strony niekiedy
kluczowe dla uprawnionego, z drugiej jednak strony silnie uderza w interesy obo-

136 A. Deutsch: Preliminary injunction..., op. cit., s. 140-141. Zgodnie z § 929 ust. 2 ZPO uprawniony ma
jeden miesigc na dorgczenie postanowienia obowiazanego. Taka regulacja sprawia, ze zabezpieczenie staje
si¢ istotnym skladnikiem negocjacji, ktore niekiedy pozwalaja unikna¢ konieczno$ci wszczynania ,,petnego”
procesu.

137 Nalezy zauwazy¢, ze tak krotki termin na ztozenie zazalenia — zwlaszcza w bardzo niekiedy skompliko-
wanych sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej — prowadzi do uprzywilejowania uprawnionych. Z zastrze-
zeniem wyzej omowionej kwestii ,,pilnoéci” rozstrzygnigcia, uprawniony moze bowiem przygotowac obszerny
wniosek o zabezpieczenie i towarzyszacy mu materiat dowodowy bez $cistych ograniczen czasowych. Obowigza-
ny ma natomiast termin wynoszacy w rzeczywistosci pie¢ dni roboczych na ztozenie zazalenia.
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wigzanego. Idealne wywazenie tych przeciwstawnych interesOw jest niezwykle
trudne, niemniej dotychczasowa praktyka wskazuje, ze pomocne byloby w tym celu
przyjecie proponowanej wyzej wyktadni przepisow o postgpowaniu zabezpieczaja-
cym. Najwazniejsze z tych propozycji sa nastgpujace:

* Proporcjonalno$¢ zabezpieczenia winna by¢ brana pod uwage nie tylko przy
rozstrzyganiu o sposobie zabezpieczenia, ale juz przy samym jego udzieleniu.

* Przestanka wiarygodno$ci roszczenia winna by¢ oceniana z perspektywy oceny
prawdopodobienstwa wygrania przez uprawnionego sprawy gléwnej. Pozwala
to wprowadzi¢ do tej oceny elementy odnoszace si¢ do przyszilych zdarzen,
w tym zwlaszcza mozliwego uniewaznienia bedacego podstawa roszczen pra-
wa wylacznego.

* Przestanka wiarygodnosci roszczenia musi zawsze oznaczac, ze twierdzenie,
1z roszczenie w podanych przez uprawnionego granicach istnieje, jest bardziej
prawdopodobne niz twierdzenie przeciwne. W ramach badania proporcjonal-
nosci zabezpieczenia wptyw skutkdéw zabezpieczenia (lub jego braku) na sytua-
cj¢ stron powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie, czy nie nalezatoby wymagaé
stopnia prawdopodobienstwa wyzszego niz minimalny.

* Wydawanie zabezpieczen bez mozliwosci wypowiedzenia si¢ strony przeciwnej
w sytuacji, gdy z okolicznosci nie wynika absolutna potrzeba jak najszybszego
rozstrzygnigcia wniosku, powinno by¢ rzadsze, niz ma to miejsce obecnie.
Pozwolitoby to unikna¢ wielu btednych decyz;ji.

» Pozniejszy wniosek o udzielenie zabezpieczenia tozsamego roszczenia migdzy
tymi samymi stronami winien podlega¢ odrzuceniu.
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PRELIMINARY INJUNCTIONS
IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW —
THEIR PREMISES AND THE SPECIFICS OF THE PROCEEDINGS

Summary

Preliminary injunctions are practically very important in IP disputes. Typically, injunc-
tions of this type prohibit the defendant from continuing alleged infringements for the dura-
tion of the trial. There are valid reasons why preliminary injunctions may be essential for
right holders, however it cannot be denied that a wrongly granted preliminary injunctions
may be equally harmful as a wrongly denied one. Polish law does not provide for any spe-
cific provisions on preliminary injunctions in IP cases, although a cursory glance at the
relevant provisions of the Copyright Act and the Law on Industrial Property could (mislead-
ingly) suggest otherwise. There are two conditions for granting a preliminary injunction:
credibility of the claim and legal interest. The article argues that credibility means the con-
tention that the applicant will win the case on the merits is significantly more probable than
the contrary contention that has been made or could have been made by the defendant. Prob-
ability must be addressed to all required components of the claim and should be especially
high when it comes to the ownership of the allegedly infringed IP right. Legal interest must
be understood in terms of irreversible consequences to the applicant, should the injunction
not be granted and is in that regard somewhat similar to the concept of ‘irreparable harm’.
It is further argued that although Polish law seems to be consistent with art. 9 of the Directive
2004/48/EC on the enforcement of IP rights, this compatibility is predicated on the assump-
tion that it is possible to meet the standards established in Art. 3 of the Directive, in particu-
lar the requirement of proportionality. Proportionality should involve a global assessment,
resembling the UK concept of balance of convenience. Therefore, an EU friendly interpreta-
tion of Polish law must distance itself from the prevailing view that proportionality (balanc-
ing of interests) can be taken into account only when deciding the scope and manner of
a preliminary injunction. Understanding credibility as referring to the future success in the
case on the merits allows considering the validity of the allegedly infringed right. When there
are serious doubts as to validity, preliminary injunctions should not be granted. The article
argues that while deciding PI requests ex parte may be justified in certain circumstances, it
may very often backfire, as applicants tend to present a skewed picture of their case. The
practice of repeated or parallel identical PI applications filed with different courts should be
weeded out as it brings about numerous problems and cannot be supported by a single
objectively justified argument. The simplest way to do it would be to reject later applications,
invoking Art. 199 of the code of civil procedure. The article concludes with a few sugges-
tions de lege ferenda that could make preliminary injunction proceedings in IP cases (but
not only) more effective and at the same time more balanced.

Keywords: preliminary injunction proceedings, interlocutory injunctions, credibility
of the claim, probability, legal interest, intellectual property
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