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Katarzyna Konopka

Prawo wtasnosci przemystowej
w stosunku do wolnosci gospodarczej.
Glosa do wyroku Trybunatu Konstytucyjnego
z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16

Tekst stanowi probe kondensacji zagadnienia konfliktu wolnosci gospodarczej
jednostki z prawami gwarancyjnymi wynikajagcymi z prawa wifasnosci przemystowej.
Opracowany zostat na kanwie wyroku TK z 6.12.2018 r.,, SK 19/16, w ktérym potwier-
dzono, ze wykonywanie uprawnien przystugujacych z racji naruszen przynaleznych praw
skorelowanych z prawami wiasnosci przemystowej, jednoczesnie nie moze w sposoéb
negatywny, wywoftujgcy nieodwracalne skutki, oddziatywac na podmioty trzecie, biorace
udziat w postepowaniach przed organami kontroli.

Glosa aprobujaca

Teza: Zobowigzanie przedsiebiorcy do udzielenia informacji w postepowaniu
0 naruszenie praw wtasnosci przemystowej, jako podmiotu trzeciego, innego niz osoba,
ktéra dane prawa naruszyta, jest ztamaniem wolnosci gospodarczej, ograniczeniem
mozliwosci jej prowadzenia, ingerencja w tajemnice przedsiebiorstwa. Przepis do tego
zobowigzujacy — art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. zostat w zwigzku z powyzszym uznanym za
niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W zwigzku z tym, ze przedsie-
biorca nie jest osoba naruszajaca, nalezy zachowac odpowiednie proporcje co do inge-
rencji w jego uprawnienia, celem sformufowania roszczenia przeciwko naruszajagcemu,
urzeczywistniajac tym samym zasady panstwa prawa, przede wszystkim te, dotyczace
swobody dziatalnosci gospodarczej oraz tajemnicy przedsiebiorstwa.

Trybunat Konstytucyjny w sprawie ze skargi konstytucyjnej spétki Grupa Allegro
sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu o zbadanie zgodnosci: art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art.
22 wzw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust.
1 Konstytucji RP orzekt o niezgodnosci kwestionowanego przepisu z art. 22 w zw. z art.
31 ust. 3 Konstytugcji RP oraz postanowit umorzy¢ postepowanie w zakresie pozostatym.

87



88

Katarzyna Konopka

1. Stan faktyczny

Wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej i wszelkie uprawnienia z nig skolidowane sa
jednym z fundamentéw wszelkich zawartych w aktach normatywnych praw o charakterze
podmiotowym. Wtasnos¢, mozliwos¢ pracy, prowadzenia dziatalnosci o charakterze
gospodarczym przynoszacej zysk jest jednym z przejawéw przyrodzonej cztowiekowi
godnosci. Jest szczegdlne uprawnienie jednostki wobec panstwa i jego organéw, ktoére
powinno podlegac ochronie szczegdlnej, takze ze strony Trybunatu Konstytucyjnego.

W dniu 6.12.2018 r. Trybunat Konstytucyjny wydat wyrok' w sprawie ze skargi spofki
z 0.0. Grupy Allegro. Stan faktyczny przedstawiat sie nastepujaco: Grupa Allegro sp. z 0.0.,
gwoli przypomnienia, prowadzi platforme internetowa, ktéra umozliwia zawieranie transakgji
on line, najczesciej w obrebie umowy sprzedazy, zawieranej w trybie aukcyjnym lub ofer-
towym. Skarzaca nie jest jednak w zaden sposéb posrednikiem tychze uméw, jak réwniez
ich agentem czy petnomocnikiem ktérejkolwiek ze stron umowy.

Sad Okregowy w Warszawie, XXIl Wydziat — Sad Wspolnot Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemystowych, postanowieniem z 27.04.2015 r., w sprawie o sygn. akt XXIl GWo
18/152, na whniosek spotki akcyjnej BMW z siedzibg w Monachium, zobowigzat Grupe Allegro
do udzielenia informacji o pochodzeniu oferowanych w ogfoszeniach zamieszczonych na
nalezacym do spotki portalu allegro.pl czesci samochodowych zawierajacych zastrzezone
prawnie znaki stowne i znak stowno-graficzny powigzane z markg BMW, poprzez wskazanie
danych sprzedajacych oraz informacji dotyczacych szczeg6téw dokonywanych w przedmio-
towej sprawie transakgji, a takze zobowigzat grupe Allegro do zwrotu kosztéw postepowania.

Spotka zazalita postanowienie, jednak sad Il instancji utrzymat je w mocy, obcia-
zajac dodatkowo skarzacag kosztami postepowania drugoinstancyjnego. Wobec powyz-
szego, grupa Allegro sformutowata skarge konstytucyjna, dotyczacq art. 286" ust. 1 pkt 3
p.w.p.® Przepisowi zarzucita naruszenie zasady proporcjonalnosci, prawidiowej legislacji
oraz okreslonosci przepiséw, przez co narusza art. 22 Konstytucji RP*, statuujacy zasade
wolnosci gospodarczej oraz mozliwosci jej ograniczenia. Skarzaca wskazafa tez, ze kwestio-
nowany przepis narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, dotyczacy prawa do sadu, przez
ztamanie uprawnienia jednostki do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez
sad, zasady rownosci stron postepowania, a takze ponownie zasady rzetelnej legislacji,
okreslonosci przepisdw i proporcjonalnosci.

2. Stanowiska zaprezentowane w sprawie

Swoje stanowiska co do skargi zajeli Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator
Generalny oraz Marszatek Sejmu.

Rzecznik Praw Obywatelskich w pismie®> z 9.10.2016 r. podzielit stanowisko Skar-
z3cej co do niezgodnosci art. 286" p.w.p. ze wskazanymi w skardze przepisami art. 22
w zw. art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez nieproporcjonalng ingerencje w wolnos¢
dziafalnosci gospodarczej i tajemnice przedsiebiorstwa. oceniajac kwestionowang regulacje,

Wyrok TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, OTK-A 2018/74.

Postanowienie SO w Warszawie z 27.04.2015 r., LEX nr 2088662.

Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), (dalej: p.w.p.).

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

Pismo procesowe RPO z 9.10.2016 r., https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml? &pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%20
19/16 (dostep: 22.06.2019 r.).
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RPO zauwazyt rozdzwiek miedzy przepisami polskimi a unijnymi, wskazanymi w dyrektywie
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wiasnosci intelektualnej® — ktére zostaty implementowane do polskiego ustawodaw-
stwa dotyczacego ochrony praw wtasnosci intelektualnej — wtasnie ze wzgledu na naruszenie
zasady proporcjonalnosci. Rzecznik zwrdcit uwage szczegoélnie na fakt, ze bardzo duzy zakres
uprawnien zostat przyznany podmiotowi, ktérego prawa naruszono, nawet gdy nie zostato
w postepowaniu przed sgdem lub odpowiednim organem stwierdzone naruszenie tychze
praw lub wyrzadzona szkoda nie ma znacznych rozmiaréw; RPO uznat takie rozwigzanie za
razgco niewspdtmierne. W pismie RPO podkreslano réwniez role tajemnicy przedsiebiorstwa
i mozliwych naduzy¢ w tym kierunku, zwigzanych z wykorzystywaniem art. 286" p.w.p.

W dniu 26.02.2018 r. swoje stanowisko okreslit Prokurator Generalny, kierujac do
Trybunatu Konstytucyjnego pismo’, w ktérym wyrazit poglad odmienny od RPO — miano-
wicie uznat art. 286" p.w.p. za zgodny z art. 22 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45
ust. 1 wzw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zwrdcono wprawdzie uwage
na btedy popetnione podczas implementacji dyrektywy 2004/48/\WE, ktére przetozyly sie na
niejasne przepisy ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej, a Prokurator Generalny uznat za
doniosty zasade wolnosci gospodarczej, ale réwnoczesnie odnotowat, ze ochronie powinny
podlegac przede wszystkim interesy zwigzane z gwarancjami praw wtasnosci intelektualne;.
Zgodnie ze zdaniem Prokuratora, moznos¢ ztozenia wniosku o wyjawienie informacji nie
narusza tajemnicy przedsiebiorstwa, gdyz istnieje w kwestionowanej skarga regulacji wymaog
uprawdopodobnienia naruszenia praw wtasnosci przemystowej, co nalezy pojmowac jako
prawdopodobienstwo graniczace z pewnoscig”, zatem nalezy tu przyjaé, ze w gestii organdéw
jurysdykcyjnych lezy rzetelne ocenienie stopnia prawdopodobienstwa jako pewnego.

Pismem? z 1.03.2018 r. wyrazone zostato stanowisko Marszatka Sejmu jako repre-
zentanta tej izby Parlamentu. Marszatek Sejmu przychylit sie czesciowo do skargi i wnidst
o stwierdzenie, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. narusza przepisy Konstytucji RP powotane
w skardze, w zakresie, w jakim umozliwiajg zobowigzanie osoby innej niz naruszajagcy do
udzielenia niezbednych dla dochodzenia roszczenia informacji; w pozostatym zakresie skargi
przedfozyt wniosek o umorzenie postepowania. Marszatek uznat za nadmierng dolegliwosc
obcigzenie osoby trzeciej obowigzkiem informacyjnym i podobnie jak RPO, uznat to za naru-
szenie zasady proporcjonalnosci. Marszatek Sejmu réwniez podkreslit btedy w implementac;ji
dyrektywy 2006/48/WE, zarébwno w kwestii jezykowej, jak i uksztattowania instytucji wyja-
wienia informacji. Oceniajac kwestionowane przepisy, Marszatek Sejmu zwrécit w swoim
pismie uwage na oderwanie konstrukgji regulacji art. 286" p.w.p od ratio przepisu, czyli
utatwienia dochodzenia roszczen w przypadku naruszenia praw wtasnosci przemystowej.
Ponadto przychylit sie tez do stanowiska wyrazonego w skardze oraz w pismie RPO co do
mozliwosci naduzy¢ do stosunku do tajemnicy przedsiebiorstwa. Marszatek odwotat sie tez
do stanu faktycznego sprawy, zwracajac uwage, ze wnioskodawca wskazat dwie aukcje
internetowe, na ktorych byty oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, nato-
miast sad zobowigzat skarzacg do wyjawienia danych transakcyjnych z okresu dziesieciu lat,
co nie wydaje sie uzasadnione w jakikolwiek sposéb okolicznosciami sprawy oraz nie prze-
ktada sie w sposéb proporcjonalny na skale naruszen i wyrzadzonych tym szkéd.

6 Dz.Urz. UE L 157, s. 45, (dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

7 Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16 z 26.02.2018 r., PK VIII TK 113.2016, s. 15-16, https:/ipo.trybunal.
gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml? &pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16 (dostep: 22.10.2019 r.).

8 Stanowisko Sejmu w sprawie SK 19/16 z 1.03.2018 r., BAS-WPTK-1747/16, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.
xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16 (dostep: 22.10.2019 r.).
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3. Orzeczenie Trybunatu Konstytucyjnego

Trybunat Konstytucyjny orzekt, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny
z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W pozostatym zakresie Trybunat umorzyt
postepowanie. Zwrécit przede wszystkim uwage na doniostos¢ uprawnienia z art.
22 Konstytucji RP, czyli wolnosci dziatalnosci gospodarczej. Organ przyjat takie, jakie
byto ratio legis wprowadzonego przepisu — implementacja unijnej dyrektywy w celu
zabezpieczenia gwarancji roszczen z zakresu prawa wtasnosci intelektualnej. Jednak
w wyroku przyznano, ze w procesie legislacji zaistniaty btedy, ktére sprawity, iz instytucja
z kwestionowanego przepisu naruszata tajemnice przedsiebiorstwa w sposéb nieodwra-
calny, co z kolei prowadzito do naruszenia zasady nieproporcjonalnosci. Trybunat zajat
stanowisko, ze o niezgodnosci przepisu zawazyta wadliwa implementacja, szczegdlnie
w zakresie redakcji jezykowej, co grozito naduzyciami wobec przedsiebiorcow.

4. Rozwazania o wolnosci gospodarczej i gwarancjach ochrony
prawa wtasnosci przemystowej na tle art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Aby rozpoczaé w sposdb poprawny analize wyroku, stanu faktycznego oraz stanu
prawnego, nalezy wskaza¢, jaka jest geneza przepisu art. 286" p.w.p.

Instytucja wniosku o udostepnienie informacji lub tez obowigzku informacyjnego
byta polskiemu prawu znana juz wczesniej; jest ona wyrazona w ustawie z 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych?®, w art. 80 ust. 1 pkt 3, ktéry statuuje: ,,Sad
wiasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majatkowych miejsca,
w ktorym sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w ktérym znajduje sie jego majatek, takze przed
wytoczeniem powddztwa rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia ztozenia
w sadzie, wniosek majacego w tym interes prawny o zobowigzanie innej niz naruszajacy
osoby do udzielenia informacji, ktére maja znaczenie dla roszczen, okreslonych w art. 79
ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybugiji, ilosci i cenie towaréw lub ustug naruszajacych
autorskie prawa majatkowe, jezeli:

a) stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce autorskie prawa majat-

kowe, lub

b) stwierdzono, ze korzysta ona z ustug naruszajacych autorskie prawa majat-

kowe, lub

c) stwierdzono, ze $wiadczy ona ustugi wykorzystywane w dziataniach naru-

szajacych autorskie prawa majatkowe, lub

d) zostatfa przez osobe okreslong w lit. a, b lub ¢ wskazana jako uczestniczaca

w produkgji, wytwarzaniu lub dystrybucji towaréw lub $wiadczeniu ustug
naruszajacych autorskie prawa majatkowe,

a powyzsze dziatania majg na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku
lub innej korzysci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziatan konsumentéw beda-
cych w dobrej wierze”.

Polski ustawodawca zostat zobowigzany do wprowadzenia podobnych do
cytowanego powyzej przepisu regulacji w zakresie prawa wifasnosci przemystowej
przez dyrektywe 2004/48/WE'. Dyrektywa reguluje prawo do informacji w art. 8, ktory

9 Dz.U.z2019r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).
10 Uzasadnienie projektu ustawy nowelizujgcej Prawo wiasnosci przemystowej, V kadencja, druk sejm. nr 1241.
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wykorzystuje mechanizm harmonizacji minimalnej. Oznacza to, ze panstwa cztonkowskie
Unii Europejskie zostaty tg regulacja zobowigzane do wprowadzenia w swoich syste-
mach prawnych obowigzku informacyjnego, ale otrzymaty jednoczesnie uprawnienia
do rozszerzenia przepiséw dotyczacych tej instytucji w stosunku do legislacji dyrekty-
walnej. Akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady statuuje bowiem, ze srodki przewi-
dziane art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE sa obowigzkowo stosowane wytacznie jesli
chodzi o dziatania prowadzone w skali handlowej, ktére definiowane sg jako dziatania
skierowane na uzyskiwanie bezposredniego lub posredniego zysku ekonomicznego lub
korzysci handlowej, ale normalnie nie obejmuje to dziatan prowadzonych przez dziata-
jacych w dobrej wierze konsumentéw koncowych.

Prawodawca polski skorzystat z nadanego dyrektywa 2004/48/WE uprawnienia,
ale ograniczenie stosowania prawa do zadania informacji od oséb innych niz naruszyciel
uksztattowat wytacznie w stosunku do naruszen praw na skale handlowa.

W doktrynie zwracano uwage'' na to, ze implementacja instytucji prawa do infor-
magji nie jest prawidtowa. Podkresla sie szczegdlnie fakt traktowania przez polskiego usta-
wodawce art. 286" p.w.p. jako odpowiednika art. 80 pr. aut., co jednak nie jest przyjeciem
poprawnego rozwigzania. Roszczenie informacyjne zawarte w kwestionowanym przepisie
p.w.p. jest bowiem formutowane jako wniosek o zabezpieczenie roszczenia, natomiast
regulacja pr. aut. dotyczaca podobnej instytucji jest uksztattowana jako ,,wniosek o zobo-
wigzanie innej niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji”; jednoczesnie terminologie
pojec z art. 286" p.w.p. uznaje sie za btedna, poniewaz nie chodzi tutaj o zabezpieczenie
roszczen, ale zadanie w zakresie zabezpieczenia dowododw i udzielenia informacji. Zesta-
wienie ze sobg zobowigzania do udzielenia informacji z zabezpieczeniem roszczenia uznaje
sie za nielogiczne, gdyz wniosek o udostepnienie informacji wnies¢ mozna przed wyto-
czeniem powodztwa, czyli przed uksztattowaniem roszczenia uprawnionego. Obowigzek
informacyjny ma stanowi¢ pomoc w okresleniu przedmiotowego roszczenia, a nadanie
tej instytucji formy zabezpieczenia roszczenia sprawia, ze rodzg sie watpliwosci co do
charakteru prawnego obowiagzku informacyjnego oraz jego miejsca w unormowaniach
dotyczacych ochrony prawa wtasnosci przemystowej'?.

Przywotywany artykut ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej dotyczy szczegé-
towej regulacji na temat stworzenia gwarancji w postepowaniu, ktére obejmuje zabezpie-
czenia roszczen poprzez zobowigzanie inngj niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji,
ktére pomogg w dochodzeniu roszczen, ktére majg na celu zaprzestanie naruszen patentu
lub prawa ochronnego na znaku towarowym oraz dziatan z zado$¢uczynieniem tym naru-
szeniom. Jednakze w doktrynie powszechnie zauwazano, ze przepis art. 286" p.w.p. nie
odpowiada wymogom poprawnej legislacji, stanowigc swoistg hybryde przepisdw prawnych
— z jednej strony jest to instytucja zabezpieczenia roszczenia poprzez udzielenie informacji,
co jest witasciwe dla postepowania rozpoznawczego, a z drugiej w tej instytucji prawnej
wystepuja elementy typowe dla ochrony tymczasowej, czyli zabezpieczenia powddztwa.

Regulacja art. 286" p.w.p. stanowi, w zakresie, w jakim przyznaje podmiotowi,
ktérego prawa dotyczace ochrony wtasnosci przemystowej zostaty naruszone, uprawnienie
do uzyskania szczegotowych informacji o czynnosciach podjetych przez osobe naruszajaca,

11 A. Jakubecki [w:] System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo wiasnosci przemysfowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012,
s. 1673-1674; R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie wiasnosci przemystowej (w swietle Dyrektywy
2004/48 i prawa polskiego) [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Ksiega pamigtkowa ku czci Profesora Tadeusza Ereciriskiego,
t. 2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2555-2558.

12 Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16...
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swoiste zagdanie w ramach postepowania procesowego, odrebne od istniejacej w kodeksie
postepowania cywilnego konstrukgcji zabezpieczenia roszczen'. Realizacja obowigzku infor-
macyjnego ma przede wszystkim stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci podmiotu
z tytutu naruszenia przezen prawa wtasnosci przemystowej, a uzyskane w tym procesie dane
oraz informacje majg pozwoli¢ na podijecie decyzji co do wystapienia wzgledem naruszyciela
z odpowiednimi roszczeniami'.

Prawo do informacji przedsiebiorcy, ktérego prawa z zakresu prawa wiasnosci
przemystowej naruszone, miaty stanowi¢ samodzielng podstawe prawna co do zgdania
okreslonych dziatan. Oznaczatoby to, ze owo roszczenie ma materialnoprawny charakter,
jednak ze wzgledu na ksztatt, obowigzujgcy w polskim systemie legislacyjnym do wyroku
TK z 6.12.2018 ., ta kwestia nie byta jednoznaczna. Czes¢ przedstawicieli doktryny uwazata,
ze nadanie regulacji charakteru proceduralnego, szczegdlnie gdy chodzi o zabezpieczenie
roszczen i dowoddw w sprawie, zaciera materialnoprawny, rzeczywisty charakter przepisu',
ale nie zmienia go co do istoty, bowiem uprawnienie do wystgpienia przez uprawnionego
z roszczeniem o udzielenie przez osobe inng niz naruszajacy informacji stanowi emanacje
praw podmiotowych uprawnionego z praw wtasnosci intelektualnej. Roszczenie infor-
macyjne, wedtug tego pogladu, ma charakter pomocniczy wzgledem przygotowania do
uzyskania uprawnien zasadniczych, czyli ochrony prawa wtasnosci przemystowej. Czesc
doktryny przyznaje racje tym pogladom’s, jednak istniejg autorzy, ktérzy zwracajg uwage
na to, ze za formalnoprawnym charakterem kwestionowanego przepisu przemawia nie
tylko systematyka ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej badz fakt rozstrzygniecia
whiosku z art. 286" p.w.p. postanowieniem sadu, ale przede wszystkim skutki, jakie wyni-
kaja z uwzglednienia wniosku o udzielenie informacji'’. Skutkiem uwzglednienia wniosku
o udzielenie informacji nie jest bowiem uksztattowanie stosunku cywilnoprawnego badz
natozenie sankgji za naruszenie praw wtasnosci intelektualnej, ale uzyskanie przez osobe,
ktorej prawa zostaty naruszone, informaciji, ktére pozwolg na sporzadzenie pisma proce-
sowego w zgodzie z wymaganiami przepisow, szczegoélnie co do prawidfowego sformu-
towania wartosci przedmiotu sporu, jak i wydania uzyskanych przez naruszyciela korzysci.
Celem whniosku o udzielenie informacji jest wiec umozliwienie realizacji wymogéw formal-
nych pozwu jako pisma procesowego inicjujgcego postepowanie, a zatem wywotanie
skutkow w sferze procesowej'®. J.R. Antoniuk zauwaza tez, ze trudno uzasadni¢ koncepcje,
iz obowigzek informacyjny ma materialnoprawny charakter w relacji do mozliwosci jego
skierowania wobec osoby trzeciej, ktdra w zaden sposdb nie naruszyta prawa przystuguja-
cego uprawnionemu do wystgpienia z roszczeniem, gdyz po stronie osoby uprawnionej nie
powstaje zadne prawo podmiotowe, ktorego korelatem bytby obowigzek udzielenia infor-
macji przez osobe, ktéra naruszenia nie dokonata, a wiec nie jest zobowigzana w zaden
sposéb wobec uprawnionego'®.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim pismie z 9.10.2016 r. zauwaza, ze poste-
powanie informacyjne, regulowane przez przepis art. 286' p.w.p., posiada autonomiczny

13 Postanowienie SAw Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

14 Pismo procesowe RPO..., s. 5.

15 S. Softtysinski, A. Nowicka, Uwagi o projekcie ustawy wdrazajacej Dyrektywe 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej, ,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006/4, s. 1078.

16 A, Nowak-Gruca, Roszczenie informacyjne w ustawie — Prawo wiasnosci przemystowej w swietle ekonomicznej analizy
prawa, ,Monitor Prawniczy” 2008/15, s. 795.

17 J.R. Antoniuk, Postepowanie o udzielenie informacji w zwigzku z naruszeniem wiasnosci intelektualnej jako rodzaj
postepowanie cywilnego, ,Przeglad Sadowy” 2014/11-12, s. 151.

8 Postanowienie SA w Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

19 J.R. Antoniuk, Postepowanie..., s. 150-151.
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charakter zaréwno w relacji do trybu procesowego rozpoznawania roszczen o naruszenie
prawa wtasnosci przemystowej lub patentu, jak i wobec postepowan incydentalnych
z tej podstawy; swiadczg o tym chociazby odmienne uregulowania w zakresie wniosku
o udzielanie informaciji, jezeli chodzi o wtasciwos¢ miejscowg sqdu, termin rozpoznania
whiosku bgdz samo pojecie interesu prawnego?®.

Istotg liberalizmu jest to, ze wolnos¢ cztowieka konczy sie tam, gdzie zaczyna
sie wolnos¢ drugiego cztowieka. To moze postuzy¢ jako paralela do tego, jak panstwo
powinno traktowa¢ fundamentalne wartosci — respektowac ich granice; w praktyce nie
jest to jednak mozliwe, poniewaz stany wystepujace w rzeczywistosci spotecznej powo-
duja, ze wartosci te czesto wystepujg w kolizji do siebie; nalezy je wtedy wazy¢, rozstrzy-
gnac dylemat etyczny, gdzie trzeba poswieci¢ jedng wartos¢ na rzecz drugiej. Nalezy
sie kierowac hierarchig wartosci oraz rozwazy¢ takie pojecia, jak prawa indywidualne
jednostki i dobro ogotu.

Konieczne jest okreslenie ram postepowania dowodowego, ktdre ograniczg
arbitralnos¢ dziatania organdw panstwa, oraz zapewnienie instrumentow prewencyjnej
ochrony praw i wolnosci?'. Efektywnos$¢ postepowania dowodowego, osiggniecie praw-
dziwych ustalen faktycznych w celu ochrony intereséw konsumentéw jako wartos¢, musi
pozostawac w rdwnowadze z innym wartosciami, ktére w toczacym sie postepowaniu
mogtyby zostac¢ narazone?2.

W praktyce nie zawsze jest to mozliwe. Naturalnym stanem jest to, ze w rzeczy-
wistosci spotecznej wystepuijg liczne konflikty wartosci. Wowczas nalezy dokonac ich
stopniowania, rozstrzygniecia dylematu etycznego na temat tego, ktérg wartos¢ nalezy
poswieci¢ na rzecz drugiej. Trzeba tu kierowac sie hierarchia idei, rozwazyc¢ pojecia dobra
0gotu, uzytecznosci spotecznej oraz praw jednostki. Jednak podejmowanie dziatan, gdzie
trzeba uwzglednic nad interes jednostki wazny interes publiczny, zawsze musi zgadzac sie
z zasadg proporcjonalnosci, czyli utrzymania wtasciwych proporcji miedzy srodkiem ogra-
niczajacym wolnos¢ gospodarczg a korzysciami, jakie wynikajg z niego dla dobra publicz-
nego, oraz skutkow, jakie wynikng z wprowadzenia okreslonych ograniczen swobody
dziatalnosci gospodarczej®.

5. Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r.
I jego znaczenie dla ochrony praw wtasnosci przemystowej
oraz tajemnicy przedsiebiorstwa

W podanym wyroku TK nastgpita taka hierarchizacja: ograniczono ochrone praw
wilasnosci przemystowej na rzecz gwarancji wolnosci gospodarczych przedsiebiorcy.
Trybunat stusznie wskazat, ze przepis nakiadat na przedsiebiorce nieproporcjonalny ciezar.
Trzeba zauwazy¢, ze nie ma istniejgcych powigzan w postepowaniu toczacym sie prze-
ciwko naruszycielowi wraz z postepowaniem w sprawie udzielenia przez przedsiebiorce
informacji. Zobowigzanie przedsiebiorcy do udzielania informacji o swoich klientach
stanowi naruszenie tajemnicy handlowej, co narusza zasade proporcjonalnosci; dochodzi
tu wprawdzie do ograniczenia gwarancji ochrony praw wiasnosci przemystowej, ale

20 Pismo procesowe RPO..., s. 5.

21 W. Jasinski [w:] Standardy rzetelnosci postepowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentéw. Miedzy
prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasinski, Warszawa 2016, s. 154.

22 W. Jasinski [w:] Standardy rzetelnosci..., s. 155.

23 Prawo publiczne gospodarcze, red. S. Pigtek, I. Postuta, Warszawa 2009, s. 27.
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nalezy dokona¢ podkreslenia wiekszej wagi swobody dziatalnosci gospodarczej, ochrony
prywatnosci przedsiebiorcy oraz gwarangji istnienia mechanizmoéw obronnych przed
nieuprawnionym wykorzystaniem przez inny podmiot uzyskanych informacji; takie
zagrozenie nie istniatoby, gdyby zakwestionowany przepis przewidywat, ze taki wniosek,
dotyczacy zobowigzania osoby niebedacej naruszycielem do ujawnienia poufnych infor-
macji zwigzanych z tajemnicg przedsiebiorstwa, bedzie mogt zosta¢ zgtoszony dopiero
na etapie postepowania o naruszenie praw wtasnosci przemystowej, kiedy ustalone juz
zostanie naruszenie przez odpowiedni do tego organ; inaczej bowiem informacje prze-
kazane przez przedsiebiorce bedacym osobg trzecig w postepowaniu przeciwko narusze-
niom beda mogty by¢ podstawg do wytoczenia przeciwko niemu powodztwa.

Prawo unijne?* szczegdlnie zwraca uwage na podnoszong powyzej przestanke
zachowania zasady proporcjonalnosci poprzez miarkowanie obowigzkéw informacyj-
nych, tak aby zachowac tajemnice przedsiebiorstwa; w wersji aktu sprzed wyroku TK
zaistniat stan faktyczny, w ktorym wiekszy zakres ochrony przewidziany byt dla débr
naruszanych, zwigzanych z prawem wtasnosci przemystowej, niz dobra podmiotu,
ktérego zobowigzuje sie do udzielenia informacji, gdy moze to zagrozi¢ jego prawu
do zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa oraz poszanowania jego wolnosci i prawa
do prywatnosci. Nalezy pamieta¢, ze czestokrod pierwsze z wyzej wymienionych doébr
doznac¢ moze szkdd niewielkich rozmiaréw lub naruszenie tego dobra moze nie zaist-
nie¢; jest to wtasnie clue hierarchizacji, gdzie na podstawie poréwnania proporcji
danych débr i idei, biorgc pod uwage przyjete w spoteczenstwie wartosci, dobra
jednostki oraz ogétu, dokonujemy swoistego stopniowania i decydujemy sie na przed-
tozenie jednej wartosci na rzecz drugiej, biorgc pod uwage impakt, jaki bedzie to miato
na system prawny i jego kompletnos¢ oraz spéjnos¢, a takze rownowage legislacyjna.

Zasada proporcjonalnosci ujeta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przyjmuje, ze
wymog koniecznosci ochrony débr w stosunku do ograniczenia praw jednostki jest
spetniony, jezeli zastosowane przez ustawodawce Srodki sg w stanie doprowadzi¢ do
osiggniecia zamierzonego celu oraz sg nieodzowne dla ochrony interesu, z ktérym s3
powigzane, a ich efekty pozostajg proporcjonalne do ciezaréw natozonych na obywateli?>.
.Koniecznos¢”, o ktérej tu mowa, zawiera w sobie postulat niezbednosci, przydatnosci
i proporcjonalnosci sensu stricto wprowadzanych ograniczen danego prawa?®; nie mozna
tu tego przymiotu utozsamiac z ,,celowoscig” czy ,,pozytecznoscia” okreslonej regulacji
prawnej, ktéra ogranicza chronione prawo lub swobode. Ograniczenie danego prawa
czy swobody musi by¢ niezbedne dla osiggniecia celéw zawartych w takiej regulacji, nie
wystarczy, ze bedzie to rozwigzanie sprzyjajace czy utatwiajgce osiggniecie tych celéw?.

Konstytucja statuuje, ze fundamentem spotecznej gospodarki rynkowej jest
wolnos$¢ dziatalnosci gospodarczej, poszanowanie wtasnosci prywatnej oraz solidar-
nos¢, dialog i wspdtpraca partnerdéw spotecznych, a takze ze dziatalnos¢ gospodarcza
i jej swoboda podlega ograniczeniu wytacznie w przypadkach szczegélnych oraz regu-
lowanych ustawowo. Istota dziatalnosci gospodarczej to mozliwos¢ podjecia i prowa-
dzenia dziatalnosci nastawionej co do zasady na osiggniecie zysku, ale na te tresc¢
sktadaja sie takze prawa do zachowania w tajemnicy wiadomosci dotyczacych przed-
siebiorstwa i jego funkcjonowania.

24 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentéw. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016, s. 1377.
25 Wyrok TK z 9.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998/4, poz. 50; wyrok TK z 21.04.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004/4, poz. 31.
26 Wyrok TK z 22.09.2005 r., Kp 1/05, OTK-A 2005/8, poz. 93.

27 ). Zakolska, Zasada proporcjonalnosci w orzecznictwie Trybunatu Konstytucyjnego, Warszawa 2008, s. 256.
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Prawo ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa oparte jest na podobnych zatozeniach
jak inne prawa wtasnosci intelektualnej. Celem tej instytucji jest zapewnienie skutecznej
ochrony przedsiebiorcom, ktérzy dokonujg inwestycji w szeroko pojmowang dziatalnosc
gospodarczg, szczegdlnie tg, ktdra jest dla rynku innowacyjna. Tajemnica przedsiebiorstwa
w gospodarce wolnorynkowej, gdzie konkurencja miedzy dziatajgcymi w niej podmiotami
jest jedng z podstawowych sit napedowych, staje sie dobrem réwnie cennym co chro-
nione prawem wtasnosci przemystowej patenty, znaki towarowe czy wzory uzytkowe,
gdyz wtasnie te pewne informacje, ktére sg scisle powigzane z dziatalnoscig podmiotu
gospodarczego, pozwalajg na uzyskanie na rynku lepszej i silniejszej pozycji, szczegdlnie
z powodu przymiotu niedostepnosci i niejawnosci tych informacji?®. Organy wtadzy nie
majg kompetencji do korzystania lub ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa bez zgody
uprawnionego, chyba ze przewiduje to ustawa w interesie publicznym.

Wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej i wiasnos¢ prywatna sg jednymi z filarow
obecnego ustroju spoteczno-gospodarczego, na co wskazuje chociazby art. 20 Konsty-
tucji RP. Sad Najwyzszy w wyroku z 23.06.2010 r. podkreslit wynikajacg z tego artykutu
i nastepnych zasade, ze wolnos¢ gospodarcza moze by¢ ograniczona tylko w drodze
ustawy i tylko ze wzgledu na wazny interes publiczny, co stanowi jedng z najwazniejszych
zasad ustrojowych panstwa?®. Oznacza to, ze organy panstwa oraz inne podmioty prawa
maja obowigzek co do powstrzymywania sie od niestusznej ingerencji w sfere wolnosci
gospodarczej oraz wtasnosci prywatnej, zarobwno gdy chodzi o czynnosci prawne, jak
i faktyczne3?. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim pismie w przedmiotowej sprawie
zwraca tu uwage na przepis art. 22 Konstytucji RP: ,Jednakze wolnosci dziatalnosci
gospodarczej ustawodawca nie moze reglamentowac w dowolny sposob. Art. 22 Konsty-
tucji RP stawia w tym wzgledzie dwa warunki: w ptaszczyznie formalnej wymaga, by
ograniczenie byto wyprowadzone w drodze ustawy, w ptaszczyznie materialnej zas — by
uzasadnione byfo «waznym interesem publicznym®'». Ow «wazny interes publiczny» —
choc jest kategorig ocenng — nie moze by¢ interpretowany rozszerzajgco ani prowadzi¢ do
ograniczenia innego odrebnego prawa, a konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie musi
by¢ na tyle merytorycznie uzasadnione, by w konflikcie z zasadg swobodnej dziatalnosci
gospodarczej rachunek aksjologiczny przewazyt na jego korzysc¢”32. Trybunat Konstytu-
cyjny w swoim wyroku z 25.07.2013 r. orzekt: ,,Przydatnos¢, niezbednos¢ oraz propor-
cjonalnos¢ w waskim znaczeniu nie majg przy tym charakteru optymalizacyjnego, a w
konsekwencji nie pozostajg w relacji pierwszenstwa przed innymi normami, ale mogg
zostac albo zrealizowane albo niezrealizowane, ni mniej, ni wiecej*".

W poprzednim stanie faktycznym zachowanie tajemnicy byto iluzoryczne, ze
wzgledu na fakt, ze jedynym proceduralnym narzedziem obrony byfo rozpatrywanie
sprawy przy drzwiach zamknietych w rozumieniu przepisu®* art. 153 k.p.c.>> Nie byto
podstaw do utajnienia dokumentow. Prawo do informacji stanowi srodek, ktory jest
podatny na naduzycia. Srodek przewidziany w art. 286" p.w.p. ma charakter nadzwy-
czajny, stwarza zagrozenia dla débr chronionych zobowigzanego przedsiebiorcy,

28 Pismo procesowe RPO..., s. 16.

29 Wyrok SN z 23.06.2010 r., Il PK 1/10, LEX nr 1554392.

30 M. Zubik, Konstytucja Ill RP w tezach orzeczniczych Trybunatu Konstytucyjnego i wybranych sagdéw, Warszawa 2011, s. 140-141.
31 Pismo procesowe RPO..., s. 8.

32 Pismo procesowe RPO..., s. 8-9.

33 Wyrok TK z 25.07.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013/6, poz. 85.

34 Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

35 M. Kubiak [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, komentarz do art. 286", s. 773.
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w zwigzku z czym szczegdlnie uzasadnione jest stosowanie do tych przepisdw zasady
proporcjonalnosci jako zasady orzekania. Powszechne w doktrynie byto stanowisko, ze
regulacja art. 286" p.w.p., ktora stanowita implementacje unijnej dyrektywy 2004/48/WE,
nie byta instytucjg wolng od pomytek i btedéw, przez co nie przystawata do polskiego
systemu prawnego; zwracano uwage, ze art. 286" p.w.p. winien by¢ traktowany jako
odpowiednik art. 80 pr. aut., poniewaz takie byto zamierzenie ustawodawcy ze wzgledu
na podobienstwa w konstrukcji obu tych przepiséw, jednakze art. 286" p.w.p. okreslat
obowigzek informacyjny w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a art. 80 ust.
1 pkt 2 pr. aut. stanowit ,wniosek o zobowigzanie innej niz naruszajacy osoby do udzie-
lenia informacji”. Z tego wzgledu terminologie w kwestionowanym przepisie prawa
wilasnosci przemystowej uznano za nieprawidtowa, bowiem przedmiotem dyspozycji
przepisu nie byty przypadki zabezpieczenia roszczen, lecz zadanie w zakresie zabezpie-
czenia dowodow oraz roszczenie o udzielenie przez odpowiedni podmiot trzeci infor-
macji. Uznano za nielogiczne powigzanie obu tych srodkéw ze wzgledu na to, ze owe
uprawnienie ksztaftowato sie, jak wczesniej wskazywano, jeszcze przed wszczeciem
postepowania, nim sformufowano roszczenie®.

Charakter srodka prawnego polegajgcego na mozliwosci wystgpienia z zagda-
niem udzielenia informacji byt natury procesowej, jako zabezpieczenie roszczenia,
podczas gdy w rzeczywistosci zadanie udzielenie informacji istotnych dla dochodzenia
roszczen z tytutu naruszenia praw wtasnosci przemystowej jest materialnoprawnym
roszczeniem informacyjnym, ktére petnito funkcje pomocniczg wzgledem zasadniczych
roszczen, ktére gwarantowaty ochrone praw wtasnosci intelektualnej®’. Zabezpieczenie
roszczenia byto mozliwe, jezeli wystgpita przestanka ,,wysokiego prawdopodobienstwa”
naruszenia. Nie wymagano wiec udowodnienia faktu naruszenia, co sprawiato, ze prawo
do informacji stanowito srodek podatny na naruszenia. W uchylonym przez Trybunat
Konstytucyjny przepisie brakowato wyraznego odwotania do zasady proporcjonalnosci
przy rozpoznawaniu wniosku32,

Regulacja art. 286" p.w.p. i jej niezgodnosc z Konstytucjg RP nie oznacza braku
doniostosci prawnej w tym przepisie czy niewaznosci interesu prawnego, dla ktérego
zostata ustanowiona ochrona prawna. Uczciwa konkurencja oraz gwarancje praw
witasnosci przemystowej przystugujgce uczestnikom obrotu gospodarczego, ktérych
prawa chroni sie przed naruszeniami, mieszczg sie w materialnych podstawach ogra-
niczenia praw i wolnosci konstytucyjnych, przede wszystkim porzadku publicznego
oraz poszanowania praw innych osob. Zasada wolnosci gospodarczej i tajemnica
przedsiebiorstwa nie moze by¢ w zadnym wypadku usprawiedliwieniem czy ostong
dziatan niezgodnych z przepisami prawnymi oraz naruszajgcych przystugujgce innym
jednostkom uprawnienia®.

Prawnonaturalne uzasadnienie ochrony praw i wolnosci, w szczegdlnosci tych
przynaleznych jednostce, moze prowadzi¢ do wniosku o abstrakcyjnej wyzszosci norm
ujmujacych tego typu wartosci nad zasadami odzwierciedlajgcymi interes publiczny,
ktory reprezentuje aparat panstwowy. W procesie rozstrzygania konfliktow zasad, a wiec

36 T. Targosz, A. Tischner, Komentarz do zmiany art. 2861 ustawy — Prawo wifasnosci przemystowej wprowadzonej przez
Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662 [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawg
z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektdrych innych ustaw,
red. T. Targosz, A. Tischner, LEX 2008.

37 A. Tischner, Odpowiedzialnos¢ majatkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 288-289, s. 292.

8 A. Tischner [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski, Warszawa 2013, s. 1371.

9 Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002/4, poz. 50.
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stosowania na gruncie praw i wolnosci zasady proporcjonalnosci, uwidacznia sie specy-
fika kulturowa danego systemu prawnego. Istotg moralnosci politycznej chronigcej
prawa jednostki jest koncentrowanie sie na specyfice jednostki w ramach grupy, a nie
analiza grupy jako jednostek charakteryzujgcych sie okreslong specyfikag*°. Stosowanie
zasady proporcjonalnosci to efekt kulturowy, co oznacza, ze wymaga uwzglednienia
W procesie rozstrzygania punktu widzenia®'.

Artykut 286" p.w.p. jako catos¢ realizuje swéj cel jako ochrona znaku towaro-
wego, szczegoblnie w kwestii zabezpieczenia roszczenia. Istotg postepowania zabezpie-
czajacego jest jednakze jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowigzanie wynikajace
z uchylonego przepisu powodowato, ze dochodzito do przekazania okreslonych infor-
macji handlowych dotyczacych przedsiebiorstwa i jego funkcjonowania, niezaleznie
od tego, czy dalsze postepowanie wykazato naruszenie znaku towarowego, a nawet
czy zostato wszczete. A wiec dana instytucja wywotuje skutki nieodwracalne, powaz-
niejsze niz zatozony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych
wartosci. Uprawniony moze poprzestac¢ na uzyskaniu zadanych informacji i nie podej-
mowac dalszych dziatan. Ustawa nie zobowigzuje bowiem podmiotu wystepujacego
o informacje, o ktérej mowa w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., do uruchomienia postepo-
wania w sprawie naruszenia praw wtasnosci przemystowe;.

Prawo do ochrony znaku towarowego z pewnoscig powinno podlegac ochronie
ze strony panstwa, jednak clue orzeczenia TK to dokonana hierachizacja prawa, polega-
jaca na btedzie wynikajacym z nieprawidtowo dokonanej implementacji dyrektywy, ktorej
skutkiem byta niezgodnos¢ przepisu z konstytucjg; osoba, ktéra nie jest naruszajacym,
byta zobowigzana do udzielania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
jednoczesnie bedac pozbawiong mozliwosci weryfikacji twierdzen uprawnionego co do
prawdopodobienstwa naruszenia praw wtasnosci przemystowej w toku postepowania
w przedmiocie naruszenia tychze praw (ktore jednak nie musi by¢ wszczete). Strona byta
tez narazona na odpowiedzialnos¢ z tytutu przyczynienia sie do wyrzadzenia szkody.
Zobowiazanie jej do udzielenia informacji nie gwarantowato dochodzenia roszczen okre-
Slonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy infor-
macja nie moze nastepnie stac sie dla niego nieznana. Skutki przekazania informac;ji
byty wiec nieodwracalne, a zasada proporcjonalnosci byta w razacy sposéb naruszana.

Zatem nalezy w sposob afirmatywny przyja¢ wyrok TK w tej kwestii.

40 M. Korycka-Zirk, Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci, Warszawa 2012, s. 186.
41 M. Korycka-Zirk, Teorie zasad..., s. 205.
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