POSTANOWIENIE

Dnia 24 pazdziernika 2012 roku

Sad Apelacyjny w Poznaniu, Wydzial I Cywilny

w skladzie nastepujacym:

Przewodniczacy: Sedzia SA Karol Ratajczak (spr.)

SA Malgorzata Gulczynska

SA Marek Gorecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 pazdziernika 2012 roku
sprawy z powodztwa K. P. (...).V. z siedziba E. (Holandia)

przeciwko (...) spélce z ograniczona odpowiedzialnos$cia z siedziba w P.
o zaniechanie i usuniecie skutkow

na skutek zazalenia pozwanego

na postanowienie Sagdu Okregowego w Poznaniu

z dnia 27 lipca 2012 roku, sygn. akt IX GC 547/12

postanawia

oddali¢ zazalenie

M. Gulczyniska K. Ratajczak M. Gorecki

UZASADNIENIE

Zaskarzonym postanowieniem Sad Okregowy w Poznaniu udzielit powodowi zabezpieczenia roszczenia o zakazanie
naruszenia prawa z patentéw nr (...) i nr (...) poprzez zakazanie pozwanej (...) spolce z 0.0. z siedziba w P.
wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu w P. lub importowania dla tych celow bez zgody powoda
plyt oznaczonych nazwa DVD-R V., plyt oznaczonych nazwa DVD+R V., plyt oznaczonych nazwa DVD-R. M. oraz
plyt oznaczonych nazwa DVD+R. M. (punkt 1 sentencji postanowienia). Nadto Sad Okregowy udzielil zabezpieczenia
roszczeniu powoda o usuniecie skutkbw dokonanego naruszenia prawa z patentu nr (...) i patentu nr (...) poprzez
nakazanie zajecia bedacych wlasno$cia lub znajdujacych sie w dyspozycji pozwanej (...) spdiki z o.0. z siedziba w P.
plyt oznaczonych nazwa DVD-R V., plyt oznaczonych nazwa DVD+R V., plyt oznaczonych nazwa DVD-R. M. oraz
plyt oznaczonych nazwa DVD+R. M. i wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski lub importowanych dla tych
celow bez zgody powoda (punkt 2 sentencji postanowienia). W pozostalym zakresie wniosek powoda o udzielenie
zabezpieczenia Sad Okregowy oddalil (punkt 3 sentencji postanowienia). Sad nadal klauzule wykonalno$ci na punkt
11 2 postanowienia (punkt 4 sentencji postanowienia).

W uzasadnieniu Sad Okregowy wskazal, ze powod za pomoca wyciagdw z rejestru patentowego wykazal, ze jest
uprawnionym z tytulu dwoch patentéw — nr (...) na wynalazek ,,sposéb konwersji ciaggu m-bitowych stéw informacji
do postaci sygnalu modulowanego, urzadzenie kodujace i nosnik zapisu” i nr (...) na wynalazek ,,sposéb wytwarzania
no$nika zapisu, urzadzenie odtwarzajace lub zapisujgce noénik zapisu oraz no$nik zapisu”. Ochrona patentowa nadal
obowiazuje. W ocenie Sadu Okregowego powdd uprawdopodobnil réwniez — odpisami pism Oddzialu Celnego w
G. oraz protokolem z dnia 1 czerwca 2012 r. - Ze pozwany dystrybuuje na terenie Polski plyty oznaczone nazwa



DVD —+ R V. i D. M.. Z kolei opinia prywatna Instytutu (...) w G. powod uprawdopodobnil, ze plyty oznaczone
posiadaja cechy zastrzezenia nr (...)patentu nr (...) oraz zastrzezenia nr (...) patentu (...). W ocenie Sadu Okregowego
uprawdopodobnione nadto zostalo, ze plyty wkraczaja w zakres ochrony patentowej. Opinia prywatna jest bowiem
zdaniem Sadu Okregowego wystarczajaca dla przyjecia uprawdopodobnienia.

Z uprawdopodobnione Sad Okregowy uznatl nadto roszczenie powoda wynikajace z deliktu nieuczciwej konkurencji.
Pozwany naruszajac prawa plyngce z patentow nr (...) i (...) w spos6b bezprawny czerpal korzysci z efektow prac
badawczo-rozwojowych powoda bez ponoszenia ciezaré6w zwigzanych z obowigzkiem uzyskania licencji na wszystkie
importowane i wprowadzane do obrotu na terytorium RP plyty. Powyzsze zachowanie w ocenie Sagdu Okregowego
wypehia znamiona deliktu.

Rozwazajgc kwestie uprawdopodobnienia interesu prawnego Sad Okregowy powolal sie na specyfike zabezpieczenia
roszczen w sprawach z zakresu ochrony wlasnoéci intelektualnej. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia moze
wyrazac sie takze w potrzebie natychmiastowej ochrony prawnej np. ze wzgledu na koniecznos¢ zapobiezenia szkodzie
lub innym niekorzystnym nastepstwom, ktére moze ponie$¢ uprawniony. Z takim przypadkiem w ocenie Sadu mamy
do czynienia w sprawach o naruszenie praw z patentu. Na uwzglednienie zastuguje takze argument uprawnionego
odwotujacy sie do przewidywanego dlugiego trwania procesu oraz terminowo$ci udzielonej ochrony patentowe;j. Brak
udzielenie zabezpieczenia w niniejszej sprawie spowodowalby wiec faktyczne skrocenie okresu zagwarantowanej
ochrony, ktore jest nieodwracalne.

W ocenie Sadu Okregowego powdd nie wykazal natomiast interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczen
z tytulu deliktu nieuczciwej konkurencji.

Sad I instancji przytoczy} poglady doktryny odnoénie sposobow zabezpieczenia roszczen niepienieznych. Wskazal, ze
w przypadku roszczen niepienieznych z zakresu wlasno$ci przemystowej w gre wchodza takie sposoby zabezpieczenia
jak zakaz dalszego naruszania prawa czy tez zakaz wprowadzania do obrotu. Sad Okregowy ocenil wszystkie sposoby
zabezpieczenia zazadane we wniosku przez uprawnionego za dopuszczalne w Swietle art. 755 k.p.c. w zw. z art.

730" k.p.c. Niemniej jednak sposéb zabezpieczenia wskazany przez uprawnionego, a mianowicie zakaz wytwarzania,
uzywania, wprowadzania do obrotu w Polsce lub importowanie dla tych celéw bez zgody powoda poprzez nakazanie

zajecia wszystkich jakichkolwiek plyt DVD-R i DVD+R narusza w ocenie Sadu regulacje art. 730" § 3 k.p.c. Skoro
powdd uprawdopodobnil jedynie, ze plyty DVD-R V. i plyty DVD- R. M. naruszaja prawa wylaczne z patentu
przystugujace powodowi, niemozliwym bylo udzielenie zabezpieczenia takze w stosunku do plyt, ktére nie zostaly
poddane analizie w opinii prywatnej zalaczonej do pozwu.

Na powyzsze postanowienie zazalenie wniost pozwany. Zarzucil, ze nie zgadza sie z punktem 1 zaskarzonego
postanowienia albowiem powdd w pozwie uprawdopodobnit swoje roszczenia natomiast ich nie udowodnil. Podal,
ze spoétka (...) nie wytwarza, nie uzywa, nie oferuje i nie wprowadza do obrotu zadnych plyt DVD+-/R o
nazwie M. i V. bez licencji. Podkreslil, ze pozwany zamierza udowodnié w toku procesu, ze nie dopuscil sie
czynow nieuczciwej konkurencji na szkode powoda. Dodal, ze strona pozwana dokonywala zakupu wylacznie
licencjonowanych produktéw u licencjonowanych producentéw. Kazdorazowo za$ Urzedy Celne dopuszczaly towary
pozwanego do obrotu.

Odno$nie punktu 2 zaskarzonego postanowienia pozwany wskazal, ze nie posiada na stanie magazynowym zadnych
plyt DVD +/-R, a tym bardziej zadnych o nazwie V. i M.. Ostatni import opatrzony w licencje powoda, mial
miejsce w styczniu 2012 r. i zostal w caloSci sprzedany. Postanowienie Sadu powinno za$ dotyczy¢ jedynie plyt bez
licencji. W ocenie skarzacego Sad wydajac postanowienie dotyczace ogblnie plyt DVD +/- R, a nie zawezajac go do
nielicencjonowanych plyt, krzywdzi strone pozwang albowiem domniemajaca sugeruje wine (...) przed rozpoczeciem
procesu. Pozwana podkreS§lila, ze niezrozumialym jest zajecie licencjonowanego towaru. W ocenie pozwanego powdod
traktuje wszystkich importeréw schematycznie.



Skarzacy wyjasnil, ze kazdorazowo import towaroéw zglaszany do Urzedu Celnego w Polsce lub innym kraju i Unii
Europejskiej, gdzie poddawany jest stosownej weryfikacji przez celnikoéw. Podniodsl, skoro wszystkie wezedniejsze
zgaszenia celne zostaly pozytywnie zweryfikowane i dopuszczone do obrotu to niezasadna jest argumentacja powoda
odno$nie naruszenia jego praw.

W konsekwencji pozwany wniost o ,calkowite odwolanie postanowienia o zabezpieczeniu oraz usuniecie klauzuli
wykonalnoéci”, co nalezy traktowaé jako wniosek o uchylenie zaskarzonego postanowienia.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Zazalenie nie zastugiwalo na uwzglednienie.

Skarzacy powolujac sie na brak udowodnienia objetych zabezpieczeniem roszczen zdaje sie utozsamiaé postepowania
zabezpieczajace z postepowaniem rozpoznawczym, a maja one calkowicie odmienny charakter. Postepowanie
zabezpieczajace pelni role pomocniczego zar6wno w stosunku do postepowania rozpoznawczego jak i egzekucyjnego.
Cechuje je samodzielno$é¢ funkcjonalna — funkcja postepowania zabezpieczajacego jest bowiem udzielenie ochrony
prawnej o tymczasowym, prowizorycznym charakterze. W jego toku Sad bada jedynie wystapienie podstaw
zabezpieczenia, ktérymi sa uprawdopodobnienie istnienia roszczenia podlegajacego zabezpieczeniu oraz interesu
prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia nastepuje przy uwzglednieniu art. 243 k.p.c.,
zgodnie z ktorym nie jest konieczne zachowanie szczego6lnych przepiséw o postepowaniu dowodowym.

Skarzacy zarzucil, ze powdd jedynie uprawdopodobnil roszczenia, natomiast ich nie udowodnil. Przyznat tym
samym ze uprawdopodobnienie nastapilo. Podkresli¢ nalezy, iz w tym wlasnie wyraza sie istota postepowania
zabezpieczajacego. Uprawdopodobnienie roszczenia jest podstawa do udzielenia zabezpieczenia, udowodnienie zas
domena postepowania rozpoznawczego.

Zalacy kwestionuje sposob udzielenia zabezpieczenia poprzez dokonanie zajecia ptyt DVD+-R V. i M. podnoszac, ze
Sad Okregowy nie zawezil zakresu zajecia jedynie do plyt nielicencjonowanych. Jak stlusznie wskazal Sad I instancji
sposoby zabezpieczenia roszczen niemajatkowych z tytulu naruszenia praw wlasnosci przemyslowej sg swoiste. W
literaturze podnosi sie (vide M. du Vall, Prawo patentowe, Oficyna 2008 r. s.423-428), ze w $wietle art. 755 k.p.c.,
przyznajacego Sadowi swobode w zakresie wyboru sposobu zabezpieczenia, mozliwe jest m.in. zabezpieczenie w
postaci wprost okres$lonej w dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wlasnoéci intelektualnej, ktora zostala wdrozona do krajowego porzadku prawnego
ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). Przepisy krajowej procedury cywilnej nie wymieniaja, w przeciwienstwie do dyrektywy,
jakie konkretne sposoby zabezpieczenia moga by¢ stosowane przez sad. Dyrektywa wymieniala takie sposoby jak
zajecie lub przekazanie towaréw podejrzewanych o naruszanie prawa wlasnoSci intelektualnej tak, aby zapobiec ich
wprowadzenia do obrotu lub przeplywu w kanatach handlowych. W ocenie Sadu Apelacyjnego stanowia one przyklady
sposobéw mozliwych - w zalezno$ci od okolicznos$ci faktycznych danej sprawy - do zastosowania i uzasadnionych
w ramach art. 755 k.p.c. Konkludujac mozliwe jest wiec takze udzielenie zabezpieczenie w sposéb okreslony w
zaleceniach dyrektywy tj. poprzez zajecie lub przekazania towaréw podejrzewanych o naruszenie prawa wlasnoéci
intelektualnej, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przeplywu w kanalach handlowych. Nie jest przy
tym w ocenie Sadu Apelacyjnego na etapie postepowania zabezpieczajacego niezbedne wykazanie, ze konkretne
egzemplarze plyt nie sa objete licencja, lecz wystarcza samo uprawdopodobnione podejrzenie naruszenia praw
wylgcznych przez plyty dystrybuowane przez strone pozwanag. Jak twierdzi strona powodowa i co zostalo przez nia
uprawdopodobnione, wszelkie plyty zawierajace oznaczenie DVD+-R naruszaja prawa wylaczne z patentéow nr (...)
i (...) albowiem w przypadku, gdy w istocie spelniaja standard DVD R, to nalezy wnioskowaé ze wkraczaja w zakres
patentow.

W tym miejscu podkresli¢ nalezy, ze Sad Okregowy zasadnie uwzglednil wniosek powoda jedynie w czesSci, a
mianowicie tylko co do plyt oznaczonych nazwa DVD-+ R V. i M.. W konsekwencji wbrew twierdzeniom zalgcego miat



na wzgledzie interesy obu stron i zakaz obcigzania obowiazanego ponad miare. Stanowisko skarzacego, ktory twierdzi,
ze ,nie posiada na stanie magazynowym” plyt DVD-+R nie stoi na przeszkodzie udzielenia zabezpieczenia w sposéb
dokonany przez Sad Okregowy, albowiem to organ egzekucyjny dokona stosownej weryfikacji w tym zakresie.

Nie znajduja racjonalnych podstaw zarzuty co do tego, ze Sad I instancji rozstrzygnal o odpowiedzialnoSci strony
pozwanej na etapie postepowania zabezpieczajacego. Wrecz przeciwnie, jak wskazano powyzej, Sad poddawal analizie
okoliczno$ci i twierdzenia strony powodowej jedynie w kontekscie podstaw materialnoprawnych zabezpieczenia nie
za$ zasadno$ci powbdztwa.

Nie ma racji skarzgcy podnoszac w konteksScie przedlozonych przez strone powodowa dokumentéw z Oddziatu Celnego
Urzedu Celnego w G., Ze organy celne nie podjely dzialan w celu weryfikacji towaréw podejrzanych o naruszenie
praw wlasnoéci przemyslowej w trybie rozporzadzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. Okoliczno$¢,
ze wszelkie wezeéniejsze weryfikacje ze strony organéw celnych nie daly podstaw do zakwestionowania legalno$ci
importowanych przez pozwanego towaréw nie jest argumentem podwazajacym zasadno$é¢ zatrzymania towaru w
postaci 121200 sztuk plyt DVD w dniu 30 maja 2012 r. Nadto zabezpieczenie roszczen moze by¢ zastosowane
niezaleznie od tego, czy dzialania naruszajace sa popeliane na ,skale handlowa” czy maja jedynie incydentalny
charakter.

W konsekwencji zarzuty powolane przez strone pozwana nie mogly podwazy¢ argumentacji Sadu Okregowego, ktora
Sad Apelacyjny w pelni podziela. Tym samym na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zazalenie
pozwanego podlegalo oddaleniu, o czym Sad orzekl w sentencji postanowienia.

M. Gulczyniska K. Ratajczak M. Gorecki



