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WSTEP

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

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

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

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

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

1.1. Sprawa wtasnosci intelektualnej

Nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego z 13.02.2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ochrong o ochrong praw autorskich i pokrewnych,

- ochrone praw wilasnosci przemystowej,

- ochrong innych praw na dobrach niematerialnych,

- zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

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

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

1.3. Pojecie ,wtasnosc¢ intelektualna”

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

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

- prawa autorskie i pokrewne;

- znaki towarowe;

- oznaczenia geograficzne;

- wzory przemystowe;

- patenty;

- topografie ukltadéw scalonych;

- ochrona informacji nieujawnione;j.

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

® Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2020 r., s. 2.
¢ Art. 1 konwencji paryskiej.
7 Czg$¢ II sekcja 1-7 porozumienia TRIPS.
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wlasnosci przemystowej. Z kolei TRIPS w ramach ochrony informacji nieujawnionej
uwzglednia ochrone know-how. Brakuje uwzglednienia réwniez ochrony wzoréw uzyt-
kowych obok ochrony z patentu.

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

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

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

1.4. Katalog spraw wtasnosci intelektualnej wskazany
w Kodeksie postepowania cywilnego

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

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

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

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

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

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

10" Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2020 r., s. 7.
" Ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r. poz. 386).



W publikacji przedstawiono metodyke pracy pelnomocnika w zakresie wszystkich cywili-
stycznych reziméw ochrony wlasnosci intelektualnej, tj. roszczen opartych na prawie wta-
snosci przemyslowej, prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Opracowanie zawiera rowniez analize przepiséw o postepowaniu w sprawach z zakresu
wlasnosci intelektualnej, ze szczegolnym uwzglednieniem nowych $rodkéw dowodowych
(zabezpieczenie srodkéw dowodowych, wyjawienie lub wydanie srodka dowodowego, wezwa-
nie do udzielenia informacji) oraz powddztw szczegélnych w sprawach wlasnosci intelek-
tualnej (powodztwo wzajemne o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia prawa
ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemystowego oraz powddz-
two o ustalenie braku naruszenia).

Ksigzka w sposob usystematyzowany omawia w szczegdlnosci:
« wszystkie roszczenia przystugujace w przypadku naruszenia praw wlasnosci intelektual-
nej, z podzialem na poszczegoélne prawa i rezimy ochrony;

kwestie, na ktore powinien zwrdci¢ uwage pelnomocnik w zaleznosci od tego, czy repre-
zentuje uprawnionego z praw wiasnosci intelektualnej lub poszkodowanego czynem
nieuczciwej konkurencji czy tez podmiot, ktéremu zarzuca si¢ naruszenie;

praktyczne aspekty przygotowania pozwu;

« formulowanie roszczen opartych na poszczegolnych rezimach ochrony;

« gromadzenie dowodéw (opinie eksperckie, badania konsumenckie);

» powodztwa szczegdlne w sprawach wlasnosci intelektualnej (powddztwo wzajemne
o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy lub
prawa z rejestracji wzoru przemystowego oraz powddztwo o ustalenie braku naruszenia);

« relacje pomiedzy postepowaniem o naruszenie a postgpowaniem o uniewaznienie prawa
lub stwierdzeniem wygasniecia prawa;

« czynnosci przedprocesowe.

Opracowanie zostalo napisane przez grupe praktykéw z wieloletnim doswiadczeniem
procesowym w sprawach wlasnosci intelektualne;.
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