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Sposoby zabezpieczenia roszczen z zakresu
prawa wlasnosci intelektualnej?

Abstract

In reference to the problem of the excessive length of civil proceedings, many people
who possess an intellectual property right are looking for effective protection in pro-
ceedings to secure the claims which are characterized by the promptness and simplified
characters. It is particularly of vital importance in the field of intellectual property law,
where the lack of a rapid response to the breach could lead to irreversible consequences.
Due to the nature of rights regarding incorporeal goods, the question of the security of
claims arising from the breach has long aroused the interest of the doctrine.

Of particular interest is the issue of protection of non-monetary claims. According to
the current law, the court may even secure the claim in a form, which in fact leads to the
complete satisfaction of the claim holder. Therefore, the courts should, prior to making
such decision, conduct a thorough analysis of all the circumstances of the particular case.
Courts should above all consider the fact that the effects of security should not lead to

a particularly drastic consequences for the obliged person.

1

Student V roku Prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellofiskiego.
2

Fragment pracy magisterskiej autora, ktéra nosi tytul: Postepowanie zabezpieczajgce w sprawach z zakre-
su prawa wilasnosci intelektualnej.
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I. Wstep

Truizmem wydaje sie stwierdzenie, iz z postepowaniem cywilnym, wigze sie problem
jego czestej przewleklosci. Z pewnoscig taki, a nie inny ksztalt procedury cywilnej jest
wynikiem dazenia przez ustawodawce do urzeczywistnienia takich zasad procesowych
jak dwuinstancyjnosc¢ czy zasada pelnego rozpoznania sprawy wymagajaca przeprowa-
dzenia wszystkich relewantnych dowodéw. To wszystko, w pewnych sytuacjach, bedzie
prowadzito do braku efektywnosci owego postepowania. Odpowiedz na wskazany prob-
lem moze stanowi¢ postepowanie zabezpieczajace uregulowane w art. 730-757 k.p.c.®

Na gruncie aktualnie obowiazujacych przepiséw nalezy wyr6zni¢ dwa zasadnicze cele
postepowania zabezpieczajacego: zapewnienie skutecznosci oraz wykonalnosci orzecze-
nia, jakie zapadnie po zakoficzeniu postepowania jurysdykcyjnego (merytorycznego)
w sprawie. W drodze wyjatku od zasady wyrazonej art. 731 k.p.c., ktéry stanowi, ze
zabezpieczenie nie moze zmierza¢ do zabezpieczenia roszczenia, celem postepowania
zabezpieczajacego moze by¢ takze tymczasowe zaspokojenie roszczenia uprawnionego.

Postepowanie zabezpieczajace odgrywa niewatpliwie doniosla role, w przypadku za-
bezpieczenia roszczeni powstajacych w zwigzku z naruszeniem praw z zakresu wlasnosci
intelektualnej. W szczeg6lnosci w przypadku roszczen niepieni¢znych (m.in. o zaniecha-
nie), jego rola jest trudna do przecenienia. Skutki bezprawnych dziatai dotykaja nie tylko
uprawnionego, ale rtéwniez osoby trzecie — nabywcéw towaréw oraz konsumentéw. Trze-
ba podkresdli¢, ze w okresie pomiedzy wszczeciem postepowania, a ostatecznym rozstrzyg-
nieciem sprawy, powstaja u uprawnionego szkody polegajace nie tylko na zmniejszeniu
sie sprzedazy, ale takze czesto na utracie renomy i reputacji (naruszajacy niejednokrotnie
sprzedaje towary gorszej jakosci). Ewentualne péZniejsze odszkodowanie czy wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzysci wielokrotnie beda nieadekwatne do rzeczywistych
strat uprawnionego. W takim procesie, istnieje bowiem znaczna trudno$¢ w precyzyjnym
okresleniu szkody, a utrata dobrego imienia przedsiebiorcy jest praktycznie niemozliwa
do dokladnego zweryfikowania. Gdy weZmiemy réwniez pod uwage czesta niewypla-
calno$¢ pozwanego, to dojdziemy nieuchronnie do wniosku, iz tylko natychmiastowe
powstrzymanie bezprawnych dzialah moze spowodowac¢, ze problem odszkodowania
oraz innych $wiadczen pienieznych albo catkowicie przestanie istnie¢, albo przynajmniej
stanie si¢ latwiejszy do rozwigzania.

Ponizej, najpierw zaprezentuje sposoby zabezpieczenia odnoszace sie do wszystkich

rodzajow roszczen. Nastepnie, zostang oméwione formy zabezpieczenia roszczen z zakresu

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 43, poz. 296
Z poZn. zm.).
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prawa wlasnosci intelektualnej, ktére ze wzgledu na specyfike praw na dobrach niemate-
rialnych wykazujg pewne odrebnoci.

Il. Sposoby zabezpieczenia roszczen pienieznych

Sposoby zabezpieczenia roszczen pienieznych zostaly wyczerpujagco wymienione
w art. 747 k.p.c. Dlatego tez, niedopuszczalne jest zastosowanie przez sad innych spo-
sobéw zabezpieczenia®. W doktrynie podkre§la sie, iz stworzenie enumeratywnego ka-
talogu zabezpieczenia roszczen, w tym przypadku bylo mozliwe, poniewaz wspdlna
cecha zabezpieczenia wykonalno$ci orzeczen zasadzajacych $wiadczenie pieniezne, jest
dazenie do utrzymania stanu majatkowego dtuznika, po to, aby dzieki temu zapewnic
skuteczno$¢ pozniejszej egzekucji’.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, katalog dopuszczalnych sposobéw zabezpieczenia
roszczen pienieznych obejmuje: zajecie ruchomosci, wynagrodzenia za prace, wierzytel-
noéci z rachunku bankowego albo innej wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego
(pkt 1); obciazenie nieruchomosci obowigzanego hipoteka przymusowa (pkt 2); ustano-
wienie zakazu zbywania lub obcigzania nieruchomosci, ktéra nie ma urzadzonej ksiegi
wieczystej lub ktorej ksiega wieczysta zaginela lub ulegta zniszczeniu (pkt 3); obciazenie
statku albo statku w budowie hipoteka morska (pkt 4); ustanowienie zakazu zbywania
spoldzielczego prawa wlasnosciowego do lokalu (pkt 5); ustanowienie zarzadu przymu-
sowego nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem
wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescig albo czesdcia gospodarstwa rolnego
obowiazanego.

Wskazane sposoby zabezpieczenia posiadaja tzw. konserwacyjny charakter — w ich
przypadku chodzi jedynie o to, aby utrzymac istniejacy stan rzeczy dla celéw ewentualnej
egzekuciji.

Nalezy zaznaczy¢, ze wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do uprawnionego, a sad
jest zwiazany jego wnioskiem. Jednocze$nie sad moze ograniczy¢é wnioskowany spo-
sOb zabezpieczenia i przykladowo zamiast zakazu zbywania i obcigzania nieruchomo-

$ci orzec wylacznie zakaz zbywania nieruchomosci®. Nie ulega watpliwosci, iz sposéb

* T Erecinski (w:) Kodeks postgpowania cywilnego — Komentarz, T. Ereciniski (red.), Warszawa 2012, s. 688.

> A Jakubecki, Postepowanie zabezpieczajgce w sprawach z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej, Lublin 2002,
s.313.

6 T Erecinski, op.cit., s. 689.
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zabezpieczenia powinien by¢ w konkretnym przypadku adekwatny do celu’. Dlatego tez,
ustawodawca zawarl w art. 730" § 3 k.p.c. niezwykle wazng dyrektywe interpretacyjna,
ktora bywa nazywana w doktrynie dyrektywa ,minimalnej ucigzliwo$ci”®. W mysl tego
przepisu (ktéry odnosi sie rowniez do zabezpieczenia roszczeni niepienieznych) przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron lub uczestnikéw poste-
powania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna, a obo-
wiazanego nie obcigza¢ ponad miare. Uzasadnieniem dla wprowadzenia wspomnianej
zasady jest fakt, Zze postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma charakter tymczasowy,
ergo nie przesadza o ostatecznym wyniku merytorycznego postepowania w sprawie. Ze
wskazanej zasady nalezy rowniez wyprowadzi¢ postulat, aby kazdy wniosek byt trak-
towany indywidualnie, a sposob zabezpieczenia uwzgledniat specyfike danej sprawy®.

W odniesieniu do sposobéw zabezpieczenia roszczen pienieznych wyjatkowy charak-
ter posiadaja art. 7531753' k.p.c. Po pierwsze, dopuszczaja one udzielenie zabezpieczenia
w oparciu jedynie o uprawdopodobnienie roszczenia. Po drugie, odstepuja one od zasady
wyrazonej w art. 731 k.p.c., ktéra glosi, ze zabezpieczenia roszczenia nie moze zmierza¢
do zaspokojenia roszczenia, chyba, ze ustawa stanowi inaczej.

Taka wyjatkowa regulacja posiada niewatpliwie glebokie uzasadnienie spolteczne. Wy-
mienione w tych przepisach roszczenia pelniag doniosta role ze wzgledu na fakt, ze do-
starczaja uprawnionemu koniecznych srodkéw utrzymania (roszczenie alimentacyjne,
roszczenie o rente, wynagrodzenie za prace etc.). Ustawodawca w tym przypadku nie
tylko nie nakazuje uprawnionemu aby uprawdopodobnit interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia, ale takze pozwala sadowi zabezpieczy¢ roszczenie w sposéb nowacyjny
(antycypacyjny) poprzez np. nakazanie obowigzanemu zaplaty okre$lonej sumy pieniez-
nej co prowadzi do takich samych skutkéw (zaspokojenia roszczenia), ktére co do zasady
powinny wystapi¢ dopiero po zakonczeniu postepowania merytorycznego w sprawie.

W tych wyjatkowych przypadkach, celem postepowania zabezpieczajacego nie jest
wiec zapewnienie wykonalnosdci wyroku, lecz tymczasowe zaspokojenie roszczenia
uprawnionego.

Na zakonczenie rozwazah dotyczacych zabezpieczenia roszczen pienieznych nalezy
doda¢, ze w mysl art. 750 k.p.c. owo zabezpieczenie nigdy nie moze obejmowac rzeczy,
wierzytelnosci i praw, z ktérych egzekucja jest wylaczona. Co wazne, Sad Najwyzszy

wskazal, ze:

7 A. Jakubecki, op.cit., s. 313.

8 T Erecinski, op.cit., s. 635.
9 Ibidem, s. 636.
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Wskazane ograniczenie nie dotyczy zabezpieczenia roszczen niepienieznych dokonywanego na

zasadach art. 755 k.p.c., chociazby sad zastosowat jako forme zabezpieczenia jeden ze sposobéw

wskazanych w art. 747 k.p.c.'®

[1l. Sposoby zabezpieczenia roszczen niepienieznych

Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pie-
niezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna
za odpowiedni, nie wylaczajac sposobéw przewidzianych dla zabezpieczenia roszczen
pienieznych. W szczegélnosci sad moze: unormowac prawa i obowiazki stron na czas
trwania postepowania (pkt 1), ustanowic¢ zakaz zbywania przedmiotéw lub praw obje-
tych postepowaniem (pkt 2), zawiesi¢ postepowanie egzekucyjne lub inne postepowa-
nie zmierzajace do wykonania orzeczenia (pkt 3), uregulowac sposéb roztoczenia pieczy
nad maloletnimi dzie¢mi i kontaktéw z dzieckiem (pkt 4), nakazaé wpisanie stosownego
ostrzezenia w ksiedze wieczystej lub we wilasciwym rejestrze (nr 5).

Wskazane wyliczenie ma charakter przykladowy, dlatego, w przeciwiefistwie do za-
bezpieczenia roszczen pienieznych, sad moze zastosowaé takze inne niz wymienione
sposoby zabezpieczenia roszczen niepienieznych.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia dalszych rozwazan, zgodnie z art. 755 § 2' k.p.c.
jezeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrdcenia grozacej szkody lub innych nieko-
rzystnych dla uprawnionego skutkéw, przepisu art. 731 nie stosuje sie.

Sad réwniez w przypadku zabezpieczenia roszczeh niepienieznych zwiazany jest sfor-
mulowanym we wniosku zadaniem uprawnionego. Zatem, mozliwo$¢ wyboru przez sad
sposobu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy uprawniony wskazat we wniosku kilka sposo-
béw zabezpieczenia, a zastosowanie jednego lub niektérych z nich wystarcza do zabezpie-

czenia, albo gdy sad moze wydaé postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z urzedu'".

IV. Zabezpieczenie roszczen pienieznych z zakresu prawa
wtasnosci intelektualnej

W przypadku ochrony praw z zakresu wlasnosci intelektualnej mamy do czynienia za-

réwno z zabezpieczeniem roszczen pienieznych jak i niepienieznych. Jak juz zostalo

10

Uchwata SN z dnia 27 lutego 1975 r,, sygn. akt III PZP 2/72.
11

T Erecinski, op.cit., s. 725.
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zasygnalizowane, celem zabezpieczenia moze by¢ zapewnienie wykonalnosci przy-
szlego orzeczenia, udzielenie uprawnionemu natychmiastowej ochrony prawnej, kto-
ra w przypadku udzielenia jej p6zniej bylaby nieskuteczna (zapewnienie skutecznosci
przyszlego orzeczenia), albo zupelnie wyjatkowo tymczasowe zaspokojenie roszczenia
uprawnionego. Zatem, skoro roszczenia pieni¢zne z zakresu wlasnosci intelektualnej
zmierzaja tylko do zapewnienia wykonalnosci przysztego wyroku, to nalezy przyja¢, ze
zastosowanie znajda sposoby okreslone w art. 747 k.p.c., a problematyka ta nie wykazuje
w tym przypadku szczeg6lnej specyfiki'.

Nalezy jednakze zauwazy¢, iz dopiero ustawa zmieniajaca k.p.c. z 16 wrze$nia 2011 r.
wprowadzila istotne zmiany w stosunku do roszczen pienieznych wynikajacych z praw
wlasnosci intelektualnej i spowodowatla, Zze ich zabezpieczenie rzeczywiscie nie wyka-
zuje odrebnosci wobec innych roszczen pienieznych. Od 3 maja 2012 r. nie jest mozliwe
dokonanie nowacyjnego zabezpieczenia wskazanych roszczen, ktére bylo dopuszczalne
na mocy przepiséw k.p.c. w poprzednim brzmieniu. Sad dotychczas mégt nakazac¢ obo-
wiazanemu zaplaci¢ okreélong sume pieniezna jeszcze przed zakonczeniem merytorycz-
nego postepowania w sprawie. Bylo to jednak rozwiazanie krytykowane w doktrynie ze
wzgledu na fakt, ze rozmiar wskazanych roszczen jest najczesciej ogromny, a zadne wzgle-
dy aksjologiczne nie uzasadniaty takiego uprzywilejowania na ich rzecz'®. Jak twierdzi
T. Erecinski: ,Zabezpieczenie nowacyjne roszczen pienieznych powinno by¢ ograniczone

do istotnych spotecznie i socjalnie spraw o dostarczanie srodkéw utrzymania”*.

V. Cel i zasady zabezpieczenia roszczen niepienieznych z zakresu
prawa wiasnosci intelektualnej

Rozwazania nalezy rozpoczaé od przedstawienia celu i zasad rzadzacych zabezpiecze-
niem roszczen niepienieznych z zakresu prawa wlasnosci intelektualne;j.

Jezeli chodzi o cel zabezpieczenia w tych przypadkach, to niewatpliwie nie bedzie
nim zapewnienie wykonalno$ci przyszlego orzeczenia, albowiem ze wzgledu na istote
wskazanych roszczeny, ich wykonanie (skuteczna egzekucja) moze zisci¢ sie niezaleznie
od udzielenia lub braku zabezpieczenia. Dlatego tez nalezy przyja¢, ze celem zabezpie-
czenia przedmiotowych roszczen bedzie przede wszystkim zapewnienie skutecznosci

orzeczenia, tj. udzielenie uprawnionemu takiej nalezytej ochrony prawnej, ktérej brak

12 A. Jakubecki, op.cit., s. 319.
13T Erecinski, op.cit., s. 714.
14

Ibidem, s. 714.
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spowodowalby nieskutecznos¢ orzeczenia wydanego w postepowaniu jurysdykcyjnym
W sprawie.

Powstaje pytanie, jak nalezy oceni¢ sytuacje, w ktdrej sposéb zabezpieczenia zastoso-
wany przez sad, prowadzi do dokladnie takich samych rezultatéw, jakie zostatyby osiag-
niete w wyniku przeprowadzenia merytorycznego postepowania w sprawie. Czy mozli-
we jest zatem dokonanie zabezpieczenia nowacyjnego (antycypacyjnego) w przypadku
zabezpieczenia roszczen z zakresu wilasnosci intelektualnej?

Na tak postawione pytanie nalezy obecnie udzieli¢ odpowiedzi twierdzacej. Pomimo
tego, ze zabezpieczenie co do zasady nie powinno zmierza¢ do zaspokojenia roszczenia
(art. 731 k.p.c.), jednakze jak wskazuje doktryna, zakaz wynikajacy z art. 731 k.p.c. nie
dotyczy zabezpieczenia roszczen niepienieznych, poprzez unormowanie praw i obowiaz-
kow stron na czas trwania postepowania'®. Wskazany poglad zostat réwniez zaaprobowa-
ny w orzecznictwie Sadu Najwyzszego'®. Dlatego tez nalezy przyja¢, iz w przypadku gdy
sad dokonuje zabezpieczenia na podstawie art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c., takie zabezpieczenie
moze niejako antycypowacé przyszle rozstrzygniecie w sprawie, ergo prowadzi¢ do za-
spokojenia roszczenia uprawnionego. Stad tez, wyjatkowo, celem postepowania
zabezpieczajacego moze by¢ w takim przypadku tymczasowe zaspokojenie
roszczenia uprawnionego (analogicznie jak w art. 753-754 k.p.c.).

Wskazane stanowisko dodatkowo wzmacnia art. 755 § 2 k.p.c., zgodnie z ktérym, prze-
pisu art. 731 k.p.c. nie stosuje sig, jezeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwré6cenia
grozacej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutkéw. Regulacja ta
w moim przekonaniu przesadza o tym, ze w przypadku roszczenia o zaniechanie dzialan
naruszajacych prawo z dziedziny wlasnosci intelektualnej sad, niezaleznie od sposobu
dokonanego zabezpieczenia, moze to uczynic¢ w sposéb zaspokajajacy roszczenie upraw-
nionego. Uwazam, zZe interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia, wlasnie w sprawach
z zakresu wlasnosci intelektualnej przejawia sie w tym, ze zabezpieczenie jest konieczne
dla odwrécenia grozacej szkody lub innych niekorzystnych skutkéw (np. utraty renomy).

Konkludujac, celem postepowania zabezpieczajacego w przypadku roszczen niepie-
nieznych z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej moze by¢ zaréwno zapewnienie sku-
tecznodci przyszlego orzeczenia w sprawie, jak i tymczasowe zaspokojenie roszczenia
uprawnionego.

W tym miejscu nalezy szerzej oméwié zasady, na podstawie ktérych sad wybiera spo-
sob zabezpieczenia. Generalng zasade, w tym zakresie, wyraza wspomniany wczeséniej

art. 730" § 3 k.p.c., ktéry stanowi, ze przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni

15
16

Ibidem, s. 725.
Por. Postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt IV CSK 224/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 101.
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interesy stron lub uczestnikéw postepowania w takiej mierze, aby uprawnionemu za-
pewni¢ nalezyta ochrone prawna, a obowiazanego nie obciaza¢ ponad potrzebe. Sad
powinien kazdorazowo dokona¢ caloéciowej oceny sytuacji w kontekscie wywazenia
wszystkich intereséw stron. Jak wskazuje E. Traple: ,Przy zabezpieczeniach nowacyjnych
sad powinien zwracaé szczeg6lna uwage na proporcjonalno$¢ zastosowanego srodka do
celu, jaki ma by¢ osiagniety w wyniku zabezpieczenia”"”.

Wskazana dyrektywa minimalnej uciazliwosci zabezpieczenia jest jednakze w praktyce
mocno ograniczona. Jak wykazalem powyzej, wynika to z tego, ze sad moze zastosowac
tylko taki sposéb (lub sposoby) zabezpieczenia, ktéry zostal przedstawiony we wnio-
sku uprawnionego, poniewaz jest zwiazany jego granicami. To ograniczenie nie dotyczy
spraw, w ktorych ustanowienie zabezpieczenia moze nastapi¢ z urzedu'®. Stad tez naleza-
loby moim zdaniem postulowaé, aby uprawniony, wskazywat we wniosku przynajmniej
kilka sposobéw zabezpieczenia roszczenia, gdyz w ten sposéb moze niejako ,rozwiazaé
rece” sadowi.

VI. Zabezpieczenie roszczen niepienieznych z zakresu prawa
wtasnosci intelektualnej

W odniesieniu do sposobéw zabezpieczenia roszczeh niepienieznych, z zakresu prawa
wlasnosci intelektualnej nalezy stwierdzi¢, ze najczesciej spotykanymi w praktyce spo-
sobami sa zakazy lub nakazy dokonania okreslonych czynnosci przez obowigzanego
oraz zajecie okreslonych przedmiotéw. Ponizej zostang one dokladniej oméwione.
Jednym z przykladowo wskazanych w art. 755 k.p.c. sposobéw zabezpieczenia roszczen
jest unormowanie praw i obowiazkéw stron na czas trwania postepowania. Jak wskazuje
doktryna, owo unormowanie praw i obowiazkéw moze polega¢ na ustanowieniu przez
sad okreslonych nakazéw i zakazéw'?. Sa to niewatpliwie typowe sposoby zabezpieczenia
roszczen niepienieznych, w szczegélnosci znajdujace zastosowanie w przypadku rosz-
czenia o zaniechanie?. Przedstawiony poglad znajduje pelne zastosowanie w zakresie
zabezpieczenia roszczen wynikajacych z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej. Jak

trafnie twierdzi T. Erecinski:

7 g Traple, System prawa autorskiego, s. 761 za: P. Podrecki, Srodki ochrony praw wlasnosci intelektualnej,

Warszawa 2010, s. 561-562.
T Erecinski, op.cit., s. 646.
Ibidem, s. 725.

A. Jakubecki, op.cit., s. 320.
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W sprawach dotyczacych zwalczania nieuczciwej konkurencji sad moze w ramach postanowienia

o udzieleniu zabezpieczenia ustanowi¢ zakaz zbywania lub innego wprowadzania do obrotu okre-

slonych towaréw oraz zakaz prowadzenia reklamy okreslonej tresci?!.

Nalezy podkresli¢, ze spos6b zabezpieczenia polegajacy na zakazie kontynuacji dziatai
naruszajacych prawa z dziedziny wilasnosci intelektualnej, wigze sie przede wszystkim
z dochodzeniem roszczen o zaniechanie, jednakze moze si¢ on okazac rownie przydatny
w przypadku zabezpieczenia innych roszczen®.

W zwiazku z ustanowieniem przez sad zakazu zbywania czy wprowadzania do obrotu
okreSlonych towaréw powstaje pytanie o skutki jego naruszenia przez obowigzanego.
Nie jest bowiem jasne, czy skutkiem zlamania takiego zakazu jest niewazno$¢ czynnosci,
czy tez moze jest ona po prostu bezskuteczna? Przychylam sie do pogladu wyrazonego

przez A. Jakubeckiego, ktéry uwaza, ze:

Ochrona prawna udzielona w merytorycznym postepowaniu nie powinna i$¢ dalej, niz ochrona, ktéra
ma by¢ udzielona w merytorycznym postepowaniu w sprawie. Jezeli sens zabezpieczenia roszczenia
wyraza sie w przerwaniu bezprawnych dziafar polegajacych na wprowadzaniu do obrotu, to zada-
niem ochrony prawnej nie jest wytaczenie skutecznoci nabycia rzeczy, lecz tylko uniemozliwienie

dziatan sprzecznych z trescig prawa wytacznego?3.

W zwiazku z powyzszym, egzekwowanie takiego zakazu powinno nastepowaé w dro-
dze sadowej egzekucji na podstawie art. 1051 k.p.c., ktéry umozliwia sadowi dyscypli-
nowanie dluznika poprzez nalozenie grzywny. W razie jej niezaplacenia, na podstawie
art. 1053 k.p.c. sad zamienia kare grzywny na areszt. Trzeba zaznaczy¢, ze zakaz zbywa-
nia przedmiotéw objetych postepowaniem jest obecnie wprost przewidziany w art. 755
§1pkt2k.p.c

Wskazane zagadnienie nalezy oceni¢ w sposéb odmienny, gdy przedmiotem zabezpie-
czenia nie jest roszczenie o zaniechanie, lecz roszczenie o usuniecie skutkéw naruszenia
np. przez usuniecie znakéw towarowych z okreslonych wyrobéw, poniewaz celem za-
bezpieczenia jest w tym przypadku uniemozliwienie przeniesienia wlasnosci okreslonych
rzeczy**. Jezeli takie zabezpieczenie ma mie¢ w ogdle sens, to wydaje sie, ze nalezato-

by przyjaé bezskutecznos¢ wzgledna czynnosci prawnej w przypadku jego naruszenia.
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T Erecinski, op.cit., s. 727.
A. Jakubecki, op.cit., s. 322.
Ibidem, s. 324.

Ibidem, s. 324.

w

52 52 52 52 52 s 52 52 52 52 52 52 52 52 52



Tomasz Marek

Sposoby zabezpieczenia roszczeri z zakresu prawa wtasnosci intelektualnej

Zaakceptowanie takiego stanowiska umozliwiloby prowadzenie egzekucji w stosunku do
nabywcy przedmiotéw opatrzonych cudzym znakiem towarowym. Jednakze wskazane
rozwigzanie moze by¢ ograniczone w praktyce, ze wzgledu na art. 169 § k.c.?, ktéry
ustanawia ochrone nabywcéw w dobrej wierze?®.

Kolejnym czesto stosowanym sposobem zabezpieczenia omawianych roszczen jest
zajecie przedmiotéw. Niewatpliwie, w przypadku zabezpieczenia roszczenia o usunie-
cie skutkéw naruszenia, zajecie okreS§lonych przedmiotéw moze okazac sie najbardziej
efektywnym sposobem?’. Za takim stanowiskiem przemawiaja nastepujace argumenty:
po pierwsze — przy dokonaniu zajecia komornik wpisuje zajete rzeczy do protokotu za-
jecia (art. 847 § 1 k.p.c.); po drugie — w mys$l art. 854 k.p.c. na kazdej zajetej ruchomosci
komornik umieszcza znak ujawniajacy na zewnatrz jej zajecie; wreszcie, o atrakcyjnosci
tej formy zabezpieczenia przesadza art. 855 § 1 k.p.c. pozwalajacy komornikowi oddaé
zajete przedmioty pod dozér innej osoby niz dluznik. Zalety tej formy zabezpieczenia
spowodowaly, ze zostala ona wskazana wprost jako sposéb zabezpieczenia w uchylonej
juz ustawie o znakach towarowych.

Nalezy podkresli¢, iz zajecie rzeczy ruchomych jako sposéb konserwacyjnego zabezpie-
czenia roszczef pienieznych odgrywa odmienna role niz w przypadku roszczen niepie-
nieznych. W przypadku pierwszych, zajecie ma na celu utrzymanie stanu majatkowego na
potrzeby ewentualnej egzekucji, co powoduje, Ze kwestia jakie przedmioty beda podlegaty
zajeciu ma znaczenie tylko z punktu widzenia ich wartoéci przy sprzedazy egzekucyjnej*.
Przy zabezpieczeniu roszczen niepienieznych chodzi za$ o konkretne przedmioty, w sto-
sunku do ktérych ma sie odnosi¢, orzeczone w przyszlym wyroku, dziatanie®”.

Konkludujac rozwazania dotyczace zajecia rzeczy ruchomych, jako formy zabezpiecze-
nia nalezy zaznaczy¢, ze moze ona by¢ efektywna nie tylko w odniesieniu do roszczenia
o usuniecie skutkéw naruszenia, lecz takze przy zabezpieczeniu roszczenia o zaniecha-
nie. W moim przekonaniu, biorac pod uwage wskazane wyzej regulacje postepowania
egzekucyjnego, bedzie ono czesto nawet bardziej atrakcyjng forma zabezpieczenia niz
np. zakaz wprowadzania do obrotu okres§lonych towaréw. Jezeli bowiem rzeczy rucho-
me zostang oddane pod dozér osoby innej niz obowiazany, to wydaje sie, iz bedzie to
w sposOb skuteczniejszy uniemozliwialo obowigzanemu naruszanie prawa wylacznego,

niz po prostu ustanowienie zakazu okreslonego dziatania.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.).
A. Jakubecki, op.cit., s. 325.

Ibidem, s. 325.

Ibidem, s. 327.

Ibidem, s. 327.
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VII. Kontrowersyjnos$¢ zagadnienia zabezpieczenia roszczenia
o zaniechanie na przyktadzie konfliktéw powstajacych na
gruncie art. 21" pr.aut.®®

Jak juz zostalo wyzej wskazane, kwestia zabezpieczenia roszczefi niepienieznych z za-
kresu prawa wlasnosci intelektualnej (w szczegdlnosci roszczenia o zaniechanie) posia-
da donioste znaczenie praktyczne. W tym miejscu zamierzam przedstawic¢ zagadnienie,
ktére w mojej ocenie jawi si¢ jako jedno z najciekawszych w zakresie przedmiotowej
tematyki. Jego nieoczywisto$¢ i kontrowersyjno$¢ wynika przede wszystkim z faktu, ze
sad dokonujacy zabezpieczenia musi przede wszystkim wazy¢ dwa przeciwstawne, lecz
réwnie znaczace interesy: ochrone uprawnionego oraz swobode dziatalnosci gospodar-
czej obowigzanego.

Na wstepie nalezy zarysowac wskazane zagadnienie, rowniez ze strony materialno-
prawnej, aby przedstawié pelny obraz sytuacji. W mys$l art. 21" ust. 1 praut. operatorom sie-
ci kablowych wolno reemitowaé w sieciach kablowych utwory nadawane w programach
radiowych i telewizyjnych, wylacznie na podstawie umowy zawartej z wlasciwa organiza-
cja, zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi. Zgodnie z ust. 2 wskazanego przepisu
w przypadku sporéw zwiazanych z zawarciem umowy, o ktérej mowa w art. 21" ust. 1
praut., stosuje sie przepisy art. 110* pr.aut., ktéry wskazuje na mediacje, jako na wlasciwy
sposOb rozpatrzenia sporu. Reemitowaniem utworu, zgodnie z art. 6 pkt 5 praut., jest
rozpowszechnianie przez inny podmiot niz pierwotnie nadajacy, droga przejmowania
w calodci i bez zmian, programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz réwnoczes-
nego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego uzytku. Co waz-
ne, obowigzkowi zawarcia umowy przez operatora sieci kablowej odpowiada obowia-
zek organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi, przewidziany w art. 106
ust. 2 pr.aut. Do odmowy zawarcia umowy mogtoby dojs¢ jedynie z waznych powodow
(art. 106 ust. 2 praut.). Przyczyny wskazujace na ich istnienie nie zostaly wymienione,
takze ustawa nie zawiera zadnych elementéw pomocnych w okreéleniu tego, co moze by¢
uznane za przeciwwskazanie w przystapieniu do umowy. Nie zostaly rowniez ukazane
jakiekolwiek wytyczne dotyczace warunkéw, na podstawie ktérych ma by¢ udzielona
zgoda na korzystanie z utworéw. Wyznaczenie ich, w razie sporu pomiedzy operatorem
sieci kablowej a organizacja, nastepowalo dotychczas, w okresie objetym sporem, wedlug
zasad wskazanych w art. 108 ust. 5 praut., ktéry zostal uchylony z dniem 8 lipca 2010 .

Obecnie ustawa okresla jedynie, iz spory zwigzane z zawarciem umowy przez operatora

30 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24,

poz. 83 z pézn. zm.).
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sieci kablowej i organizacj¢ zbiorowego zarzadzania majg by¢ rozstrzygane w drodze
mediacji.

Wskazane uregulowanie jest problematyczne z wielu wzgledéw. Po pierwsze, zawar-
te w art. 110" praut. postanowienia sa w moim przekonaniu btedne z punktu widzenia
technik prowadzenia mediacji. Przykladowo ust. 4, wprowadza regulacje pozwalajaca
mediatorowi na przedstawienie stronom propozycji zawarcia ugody, co wsréd mediato-
réow krajow zachodnich uznawane jest za niedopuszczalne ze wzgledoéw psychologicz-
nych (to strony, a nie mediator, przedstawiaja opcje rozwiazania probleméw). Po drugie,
w zwigzku z uchyleniem wskazanego art. 108 ust. 5 praut. wydaje sie, ze pomimo braku
wyraznego wskazania przepisu ustawy, w razie sporu pomiedzy operatorem, a organi-
zacja, strony sa uprawnione do wystgpienia do sadu z zagdaniem ustalenia tresci takiej
umowy. Zdaje sobie sprawe z tego, iz w doktrynie dominuje poglad, zgodnie z ktérym dla
mozliwosci zagdania przed sadem ustalenia tresci stosunku prawnego pomiedzy stronami
konieczne jest wyraZne ustawowe upowaznienie. Jednakze w przypadku zaakceptowania
tego stanowiska, operatorzy telewizji kablowych mogliby zosta¢ pozbawieni mozliwosci
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Dlatego tez uwazam, ze operator sieci kablowej
moglby wystapic¢ do sadu z wnioskiem o uksztaltowanie, wskazujac jako podstawe art. 21
pr.aut., pomimo tego, iz nie zawiera on wprost upowaznienia do takich dziatan.

Niezaleznie od wskazanych wyzej probleméw, nalezy stwierdzi¢, Ze zaréwno w orzecz-
nictwie jak i doktrynie ugruntowany zostal poglad, ze do naruszenia bezwzglednych
autorskich praw majatkowych dochodzi w przypadku ich eksploatacji bez zgody upraw-
nionego lub zezwolenia wynikajacego z licencji ustawowej?'. Co istotne, do dziatah na-
ruszajacych autorskie prawa majatkowe zaliczone zostalo takze przystapienie przez ope-
ratora sieci kablowej do reemisji utworéw bez zawarcia wymaganej art. 211 ust. 1 pr.aut.
umowy?*2 Dlatego tez, w przypadku dokonania przez operatora reemisji, bez zawarcia
wskazanej umowy, organizacji zbiorowego zarzadzania beda przystugiwaly roszczenia
okreSlone w art. 79 praut. Zawarte w nim postanowienia maja niewatpliwie charakter
bezwzglednie obowiazujacy. Jednym z roszczefi w nim wymienionych jest mozliwo$¢
zadania zaniechania dalszych naruszen i wlasnie ono bedzie przedmiotem dalszych
rozwazan.

W tym miejscu dochodzimy do kluczowego pytania: w jaki sposéb sad powinien
zabezpieczy¢ roszczenie o zaniechanie reemisji przez operatora sieci
kablowej, ktéory dokonuje remisji bez zawarcia z organizacja zbiorowego

zarzadzania umowy o ktérej mowa w art. 211 ust. 1 pr. aut. Czy moze on zadaé

31
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Por. Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 20 maja 1999 r., sygn. akt I CKN 1139/97, OSNC 200/1/6.
Por. Postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 27 lipca 2010 r., sygn. akt V CSK 458/09.
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zabezpieczenia poprzez ustanowienie catkowitego zakazu reemisji przez operatora sieci
kablowej? Ze wzgledu na trudnosci negocjacyjne pomiedzy stronami, czas konieczny do
osiggniecia konsensu (przede wszystkim w zakresie wynagrodzenia na rzecz organizacji
zbiorowego zarzadu) wskazany problem czesto wystepuje w praktyce, jednakze jego
rozwigzanie z pewnoscig nie jest oczywiste.

Rozwazmy przypadek, gdy uprawniony zada zabezpieczenia roszczenia poprzez usta-
nowienie catkowitego zakazu reemisji przez operatora sieci kablowej. Na poczatku nale-
zy wskazad, jakie okolicznosci (interesy) przemawiajg za przyjeciem zasadnosci takiego
sposobu zabezpieczenia.

Niewatpliwie zabezpieczenie poprzez ustanowienie calkowitego zakazu reemisji za-
pewni nalezyta ochrone uprawnionemu. Taka ochrona, pomimo jej tymczasowosci, be-
dzie pelna, gdyz bedzie niejako antycypowala przyszle rozstrzygniecie sadu (co jest do-
zwolone w §wietle wskazanego wyzej orzecznictwa SN). Co wiecej, takie zabezpieczenie
z pewnoscig wykreuje skuteczny bodziec, ktoéry dostatecznie mocno zmotywuje operatora
sieci kablowej do przyspieszenia negocjacji, wzglednie do szybkiego zaakceptowania
warunkow stawianych przez organizacje zbiorowego zarzadzania. Trzeba rowniez przy-
jaé, iz jakikolwiek inny sposéb zabezpieczenia (np. zajecie rzeczy), bytby niewatpliwie
daleko mniej owocny.

Z kolei po stronie obowigzanego (operatora sieci kablowej), efekty takiego zabezpiecze-
nia beda bardzo daleko idace. Biorac pod uwage fakt, ze dziatalnos$¢ gospodarcza prowa-
dzona przez operatoréw sieci kablowych sprowadza sie de facto do reemisji dokonywanej
na podstawie umowy, o ktérej mowa w art. 21! praut. nalezy stwierdzi¢, iz takie zabez-
pieczenie oznaczaloby catkowite zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, co
konsekwentnie musi doprowadzi¢ do rychlego bankructwa. Powstaje zatem pytanie, czy
sad moze zabezpieczy¢ roszczenie w sposéb, ktéry niechybnie doprowadzi do upadku
podmiotu gospodarczego?

Oczywiscie odpowiedz zawsze bedzie zalezala od caloksztattu okolicznosci konkretnej
sprawy, jednakze, moim zdaniem, odpowiedzZ na tak postawione pytanie jest co do zasady
negatywna.

Po pierwsze, uwazam, Ze takie zabezpieczenie naruszaloby zasade minimalnej ucigz-
liwosci zabezpieczenia o ktérej mowa w art. 730" § 3 k.p.c. Pomimo tego, iz w sprawach
z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej dopuszczalne jest nowacyjne zabezpiecze-
nie roszczenia, to w zaden spos6b nie przesadza to o tym, ze wskazana zasada wybo-
ru $rodka zabezpieczenia nie obowigzuje. Wprost przeciwnie — sad rozpatrujacy taki
wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien tym bardziej zwiekszy¢ swojq ostroznos¢,
aby nie obciaza¢ obowigzanego ponad potrzebe. W analizowanym przykiadzie skutek
przesadzajacy o zakonczeniu dzialalno$ci winien mie¢ istotne znaczenie przy dokony-

waniu przez sad oceny wniosku w $wietle wskazanej zasady minimalnej ucigzliwosci.
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Po drugie, sad rozpatrujacy wniosek o takie zabezpieczenie powinien pamietac¢, ze do-
chodzenie przez uprawnionego roszczenia o zaniechanie w postepowaniu jurysdykcyj-
nym w sprawie (ktore juz sie toczy, lub dopiero ma zosta¢ wszczete) nalezaloby oceniaé
w Swietle art. 5 k.c. W tym miejscu trzeba przywola¢ wyrok Sadu Najwyzszego, ktory

stwierdzil, iz:

Nie zostato wytaczone zastosowanie takze na gruncie postanowie ustawy o prawach autorskich
i prawach pokrewnych stosowanie art. 5 k.c., ale bezwzglednie obowiazujacy charakter przepiséw
majacych na celu realizacje ochrony bezwzglednych praw sprzeciwia sie, co do zasady, przyznaniu
ochrony podmiotowi dziatajacemu bezprawnie, chyba ze chodzitoby o interes ogétu. Ugruntowane
zostalo w doktrynie i orzecznictwie zapatrywanie, ze stanowiaca klauzule generalng konstrukcja
naduzycia prawa podmiotowego ma na celu dostosowywanie zakresu abstrakcyjnie ujetych upraw-

nien do konkretnej sytuacji3.

Uwazam, ze skoro w postepowaniu jurysdykcyjnym sad, rowniez na gruncie prawa
autorskiego uprawniony jest (wyjatkowo) do dokonywania oceny w $wietle art. 5 k.c.,
to takze sad rozpatrujacy wniosek o zabezpieczenie niosace dla obowigzanego tak dra-
styczne skutki, powinien bra¢ wskazany przepis pod uwage — jednakze nie wprost
(w postepowaniu zabezpieczajacym uprawniony dochodzi ochrony tymczasowej), lecz
jako pewna klauzule dostarczajaca uniwersalne zasady realizacji praw podmiotowych.

Wreszcie sad, w analizowanej sytuacji, powinien wzia¢ pod uwage inne okolicznosci.
Przede wszystkim to, czy obowiazany prowadzil poprzednio reemisje na warunkach
okreS§lonych w poprzedniej umowie z ta sama organizacja, oraz warunki nowej umowy
(w szczegolnosci dotyczace wynagrodzenia za reemisje) proponowane przez organizacje
zbiorowego zarzadzania. Jezeli w konkretnej sytuacji organizacja proponuje operatorowi
warunki, ktére sa oczywiscie niekorzystne i w zaden spos6b nieuzasadnione cenami ryn-
kowymi, a dodatkowo, w zakresie poprzedniej umowy, wspdtpraca pomigdzy stronami
nie rodzita probleméw, to wskazane okoliczno$ci rowniez kreowalyby argument prze-
ciwko ustanawianiu przez sad catkowitego zakazu reemisji jako sposobu zabezpieczenia.
Uprawniony uzyskiwalby niczym nieuzasadniona nadmierna ochrone prawna.

Nalezy zauwazy¢, ze rozwigzanie wskazanego problemu mogtoby by¢ odmienne, jezeli
operator sieci kablowej zdotalby technicznie ,wyodrebni¢” reemisje dotyczaca utworéw
chronionych przez organizacje zbiorowego zarzadzania, z ktéra pozostaje w sporze. W ta-
kiej sytuacji sad moglby niewatpliwie zastosowac czedciowy zakaz reemisji odnoszacy

sie wylacznie do chronionych przez dang organizacje utwordéw.

33 por, Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt V CSK 373/10.
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Tomasz Marek

Sposoby zabezpieczenia roszczeri z zakresu prawa wtasnosci intelektualnej

VIIl. Podsumowanie

Jak wynika z powyzszej analizy, zabezpieczenie roszczen z zakresu prawa wiasnosci in-
telektualnej (w szczegdlnosci roszczen niepienieznych) cechuje sie istotna specyfika i po-
siada szczegOlne znaczenie praktyczne, m.in. ze wzgledu na jego szybko$c¢ i uproszczony
charakter.

Nalezy przede wszystkim pamietaé, iz w przypadku roszczen niepienieznych za-
bezpieczenie moze mie¢ charakter antycypacyjny, czyli zapewnia¢ uprawnionemu taka
sama ochrone, jak miatoby to miejsce w przypadku pozytywnego wyniku postepowania
jurysdykcyjnego w sprawie. W zwiazku z tym, najczesciej stosowana metoda zabezpie-
czenia jest ustanowienie przez sad okre$lonych zakazéw zwigzanych z dzialalnoscia
obowiazanego.

Co niezwykle wazne, sad zabezpieczajacy roszczenie powinien zawsze bra¢ pod uwa-
ge dyrektywe minimalnej ucigzliwosci i rozwazac ja w perspektywie catoksztattu oko-
licznosci konkretnej sprawy. Sad musi zatem kazdorazowo przewidywa¢, jakie skutki
(nie tylko dorazne) spowoduje zastosowanie danego sposobu zabezpieczenia. Trzeba
pamietad, iz postepowanie zabezpieczajace ma na celu udzielenie tymczasowej ochrony
prawnej, a sad udziela zabezpieczenia wylacznie na podstawie uprawdopodobnionego
roszczenia i interesu prawnego (art. 730" k.p.c.), co powoduje, ze w czesto w wyniku
przeprowadzenia postepowania merytorycznego w sprawie (w czasie ktorego zostaje
przeprowadzone dokladne postepowanie dowodowe), werdykt sadu moze by¢ nieko-

rzystny dla uprawnionego.
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