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ABSTRAKT

Sprawy z zakresu wlasnosci intelektualnej z reguty charakteryzuja si¢ wysokim stopniem zawi-
tosci 1 skomplikowania. Ponadto czestokro¢ w trakcie postgpowan w tego typu sprawach dochodzi
do koniecznos$ci ujawniania informacji stanowiacych tajemnice przedsi¢biorstwa. Jednoczesnie
w wigkszosci przypadkow stronami sporu sg przedsiebiorcy, dla ktorych istotne jest, aby meryto-
rycznie poprawne rozstrzygniecie zapadto w jak najkrotszym czasie, gdyz dlugie postepowanie moze
wplywaé bezposrednio i w negatywny sposob na prowadzong przez nich dziatalno$¢ gospodarcza.
Przedmiotem niniejszego artykulu jest zatem analiza mozliwosci rozstrzygania sporow w sprawach
z zakresu wilasnosci intelektualnej w drodze postgpowania arbitrazowego na gruncie polskiego prawa
i wykazanie, ze arbitraz w tego typu sprawach z wielu powodow stanowi doskonalg alternatywe dla
sadownictwa panstwowego.

Stowa kluczowe: arbitraz; wlasnos¢ intelektualna; arbitraz migdzynarodowy; sad polubowny

WSTEP

Pojecie wiasnosci intelektualnej obejmuje z jednej strony wlasno$¢ naukowa,
literacka i artystyczng, ktora reguluje prawo autorskie, a z drugiej wlasno$¢ przemy-
stowa, do ktorej odnosi si¢ prawo wlasno$ci przemystowej!. Natomiast postepowanie
arbitrazowe stanowi narzedzie, za pomoca ktorego spor dotyczacy interesoéw dwoch
lub wiecej podmiotow jest powierzony arbitrowi lub arbitrom, ktérzy swojg kompe-
tencj¢ wywodza z prywatnej umowy stron, a nie od organéw wiladzy panstwowej,

' L. Btaszczak, M. Ludwik, Sgdownictwo polubowne (Arbitraz), Warszawa 2007, s. 110—111.
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i prowadzg postgpowanie oraz orzekajg na podstawie takiej umowy?. Przy czym
strony z gory uzgadniaja, ze zaakceptuja decyzje arbitra jako ostateczng i prawnie ich
wigzaca. Ponadto arbitraz najlepiej sprawdza si¢ w sporach, w ktorych potrzebne jest
doswiadczenie oraz specjalistyczna wiedza z danej branzy®. W zwiazku z powyzszym
celem niniejszego artykutu jest dokonanie analizy dopuszczalnosci rozstrzygania
sporow w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej w drodze postgpowania ar-
bitrazowego na gruncie polskiego prawa oraz wykazanie, ze w przypadku tego typu
spraw arbitraz stanowi doskonatg alternatywe dla sgdownictwa panstwowego z wielu
powodéw zwigzanych z takimi aspektami jak: miejsce, czas i koszty postepowania,
poufnos¢ czy tez prawo wlasciwe dla rozstrzygniecia sporu.

ZDATNOSC ARBITRAZOWA

W ogo6lnym ujeciu nalezy uznaé, ze regulacje prawne tworzgce prawo wia-
snosci intelektualnej dotycza w szczego6lnosci praw autorskich, patentow, znakow
towarowych, projektow przemystowych czy tez wzorow uzytkowych. Z kolei aby
spor mogt zosta¢ poddany pod rozstrzygnigcie przez sad polubowny, sprawa, ktorej
dotyczy, musi charakteryzowac si¢ zdatnoscig arbitrazows. Zgodnie z art. 1157
Kodeksu postepowania cywilnego (dalej: k.p.c.)* zdatnos¢ arbitrazowg (o ile przepis
szczegblny nie stanowi inaczej) posiadajg spory o prawa majatkowe, z wyjatkiem
spraw o alimenty, oraz spory o prawa niemajatkowe, jezeli mogg by¢ przedmiotem
ugody. Ponadto w doktrynie wskazuje si¢, ze zdatnos¢ arbitrazowa majg jedynie te
sprawy cywilne, w ktérych dopuszczalna jest droga sagdowa, gdyz art. 1157 k.p.c.
nie powinno si¢ interpretowa¢ w oderwaniu od przepisoOw regulujacych pojecie
sprawy cywilnej oraz dopuszczalno$¢ drogi sadowej (art. 112 k.p.c.)’.

Sprawy dotyczace praw autorskich i praw pokrewnych, takie jak sprawy o na-
ruszenie czy tez sprawy zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzan wynikajacych z umow licencyjnych oraz uméw o przeniesienie praw
autorskich, bez watpienia majg charakter spraw cywilnych®. Jednocze$nie sprawy

2 R.David, Arbitration in International Trade, Deventer-Boston 1985, s. 5. Podobnie: Fouchard,
Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Eds. E. Gaillard, J. Savage, Hague—
London—Boston 1999, s. 9.

3 R. Morek, Rozstrzyganie sporéw przez sqd arbitrazowy w swietle obowiqzujgcego prawa,
Warszawa 2014, s. 14.

4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 43,
poz. 296 ze zm.).

5 T. Erecinski, [w:] Migdzynarodowy i krajowy arbitraz u progu XXI wieku. Ksigga pamigtkowa
dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. P. Nowaczyk, Warszawa 2008, s. 7.

¢ R. Sikorski, Zdatnosé¢ arbitrazowa spraw z zakresu wlasnosci intelektualnej, ,,ADR. Arbitraz
i Mediacja” 2009, nr 2, s. 52.
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te nie zostaly przekazane do wlasciwosci innych organow, zatem przystuguje im
droga sadowa. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze posiadaja one zdatnos¢
arbitrazowg w rozumieniu przepisow k.p.c.

Natomiast na gruncie postgpowania odrgbnego w sprawach wlasnos$ci inte-
lektualnej ustawodawca okreslit wprost katalog spraw wtasnosci intelektualne;.
Zgodnie z art. 479% k.p.c. sa to sprawy o ochrone praw autorskich i pokrewnych,
o0 ochrong praw wlasnosci przemystowej oraz o ochrong innych praw na dobrach
niematerialnych (sprawy wlasnosci intelektualnej sensu stricto) oraz sprawy prze-
kazane do rozpoznawania sgdom wtasnosci intelektualnej, ktore z natury swej nie
sa sprawami wlasnosci intelektualnej (sprawy wlasnosci intelektualnej sensu largo),
tj. sprawy o: (1) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; (2) ochrone
dobr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego
w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsi¢biorcy, towarow lub ustug
oraz (3) ochrong dobr osobistych w zwigzku z dziatalnoscig naukowa lub wynalaz-
cza. Przepisy k.p.c. nie zawieraja zadnej regulacji, ktora wytgczataby mozliwos¢
objecia zapisem na sad polubowny spraw wlasnos$ci intelektualnej okreslonych
w art. 479% k.p.c., zatem nalezy uznac, ze jest to jak najbardziej dopuszczalne.

Nalezy jednak mie¢ rowniez na uwadze, ze niektdre sprawy z zakresu prawa
wlasnosci przemystowej nie beda posiadaty zdatnosci arbitrazowej, gdyz kompe-
tencja do ich rozstrzygania w trybie postgpowania spornego zostata zastrzezona dla
Urzegdu Patentowego. Katalog tych spraw zawarty jest w art. 255 ust. 1 p.w.p.”. Sa
to m.in. sprawy o uniewaznienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji; uniewaznienie patentu europejskiego, udzie-
lonego w trybie okreslonym w Konwencji o patencie europejskim; uniewaznienie
uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mi¢dzynarodowego wzo-
ru przemystowego; udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego albo topografii czy tez sprawy dotyczace
zmiany decyzji o udzieleniu licencji przymusowe;j.

ZAPIS NA SAD POLUBOWNY

Na gruncie prawa polskiego dopuszczalne jest zarowno zawarcie zapisu na sad
polubowny w postaci samodzielnej umowy, jak i w formie klauzuli kontraktowej
zamieszczonej w materialnoprawnej umowie gtownej®. Konieczne jest wskaza-
nie przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z ktorego spor wyniknat lub moze

7 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnos$ci przemystowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1170).

8 A. Budniak-Rogala, Charakter prawny zapisu na sqd polubowny w postegpowaniu cywilnym,
Wroctaw 2015, s. 82.
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wynikna¢ (art. 1161 § 1 k.p.c.). Ponadto rowniez w sprawie zawistej przed sagdem
strony mogg podda¢ spor pod rozstrzygnigcie sadu polubownego az do momentu
prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez sad (art. 1161' § 1 k.p.c.). Nie jest przy
tym dopuszczalne poddanie przez strony pod rozstrzygnigcie sadu polubownego
wszystkich sporow, jakie w ogdle moga mi¢dzy nimi wynikngé w przysziosci,
bez oznaczenia okre$lonego stosunku prawnego’. Okreslenie przedmiotu zapisu
powinno bowiem dostatecznie identyfikowa¢ stosunek prawny podlegajacy prze-
kazaniu do rozpoznania przez sad polubowny, zatem okreslenie jedynie, ze ma to
by¢ stosunek prawny zwigzany z wykonywaniem umowy nie moze by¢ uznane
w tym przypadku za wystarczajace, gdyz pozostawia dowolno$¢ w ocenie zakresu
przedmiotowego zapisu'®.

Poddanie sadowi polubownemu pod rozstrzygnigcie sporow ze stosunku umow-
nego oznacza, ze kompetencja tego sadu sg objete wszelkie roszczenia o wykonanie
umowy, roszczenia powstajace w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, roszczenia o zwrot spetnionego $wiadczenia w razie niewazno$ci umowy
lub odstgpienia od umowy, a takze roszczenia deliktowe, jezeli wynikajg ze zdarzenia
bedacego rownoczesnie niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy'.

Jednoczesnie bezskuteczne sg postanowienia zapisu na sad polubowny naru-
szajace zasadg rownosci stron, w szczegolnosci uprawniajace tylko jedna strone do
wytoczenia powodztwa przed sagdem polubownym przewidzianym w zapisie albo
przed sadem (art. 1161 § 2 k.p.c.). W przypadku spraw z zakresu prawa wlasnosci
intelektualnej czesto stronami sporu sg przedsigbiorcy, z ktorych czgs¢ posiada
stabszg pozycje gospodarcza, a wigc i negocjacyjna. Jednakze wiasnie art. 1161 § 2
k.p.c. stanowi gwarancj¢ dla stron bedacych na mniej uprzywilejowanej pozycji.
W sytuacji poddania sporu do rozstrzygniecia przez sad polubowny bez wzgledu
na powyzsze okolicznos$ci zostata bowiem zapewniona rownos$¢ stron.

Na podstawie art. 1161 § 1 k.p.c. mozna wyrdzni¢ elementy obligatoryjne
zapisu na sad polubowny. Sg nimi: wskazanie przedmiotu sporu lub stosunku
prawnego, z ktérego spor wyniknat lub moze wynikna¢ oraz wyrazenie woli pod-
dania sporu pod rozstrzygnigcie sgdowi polubownemu. W przypadku zapisu na sad
polubowny z udziatem konsumenta (co réwniez moze mie¢ miejsce w przypadku
spraw z zakresu wiasnos$ci intelektualnej) dodatkowym wymogiem jest wskazanie
pod rygorem niewaznosci, ze stronom znane sa skutki zapisu na sad polubowny,
w szczego6lnosci co do mocy prawnej wyroku sadu polubownego lub ugody przed
nim zawartej na rowni z wyrokiem sadu lub ugoda zawarta przed sadem po ich
uznaniu przez sad lub po stwierdzeniu przez sad ich wykonalnosci (art. 1164! § 2
k.p.c.). Ponadto zapis na sad polubowny obejmujacy spory wynikajace z umow,

° Postanowienie SA w Biatymstoku z 9.06.1992 r., I ACz 115/92, Legalis.
10 Postanowienie SN z 4.04.2012 r., CSK 354/11, Legalis.
' Postanowienie SA w Krakowie z 16.12.2013 r., I ACz 2288/13, Legalis.
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ktorych strong jest konsument, moze by¢ sporzadzony tylko po powstaniu sporu
i wymaga zachowania formy pisemnej (art. 1164' § 1 k.p.c.).

W zapisie na sad polubowny moga znalez¢ si¢ rowniez elementy fakultatywne
dotyczace m.in. liczby arbitréw (art. 1169 § 1 k.p.c.), ich kwalifikacji, sposobu
ich powotania (art. 1171 § 1 k.p.c.), trybu postgpowania o wylaczenie arbitra (art.
1176 § 1 k.p.c.), ustalenia zasad i sposobu postepowania przed sgdem polubownym
(art. 1184 § 1 k.p.c.), dopuszczalnosci i sposobu stosowania przez sad polubowny
tymczasowych $rodkow zabezpieczajacych (art. 1181 k.p.c.), wskazania miejsca
postgpowania (art. 1155 § 1 k.p.c.) i czasu jego rozpoczecia (art. 1186 k.p.c.),
jezyka, w ktorym bedzie prowadzone postepowanie (art. 1187 § 1 k.p.c.) czy tez
okreslenia wickszosci wymaganej do wydania wyroku (art. 1195 § 1 k.p.c.). Zapis
na sad polubowny moze takze wskazywac staly sad polubowny jako wlasciwy do
rozstrzygniecia sporu. Jezeli w tresci zapisu strony nie postanowily inaczej, to sg
one zwigzane regulaminem takiego statego sadu polubownego, obowigzujacym
w dacie zawarcia zapisu (art. 1161 § 3 k.p.c.).

Co wiecej, zapis na sad polubowny moze takze zosta¢ sporzadzony z zastrze-
zeniem warunku lub terminu'?. Zapis terminowy moze np. zawiera¢ zastrzezenie,
ze wyrok zostanie wydany w ciggu szesciu miesiecy od ukonstytuowania si¢ sadu
polubownego'®. Tego typu mozliwo$¢ w przypadku spraw z zakresu wilasnosci
intelektualnej jest z pewnos$cia niezwykle istotna dla stron, gdyz w razie sporu
wiedzg one, jak dlugo bedzie trwato postepowanie arbitrazowe. W przeciwienstwie
do postepowania przed sagdem powszechnym, ktérego czasu trwania nie da si¢
z gory przewidzie¢ i okreslic.

Jesli zas chodzi o forme zapisu, to powinien by¢ on sporzadzony na pismie
(art. 1162 § 1 k.p.c.). Moze zosta¢ rowniez zamieszczony w wymienionych migdzy
stronami pismach lub o$wiadczeniach ztozonych za pomoca srodkdéw porozumie-
wania si¢ na odleglos¢, ktore pozwalajg utrwalié¢ ich tre$¢ (art. 1162 § 2 k.p.c.). Jest
to zatem sposob dogodny dla podmiotow, ktore prowadza dziatalno$¢ gospodarcza
w oddalonych od siebie miastach (czy tez krajach — w przypadku gdy jedna ze stron
jest podmiotem zagranicznym), co czgsto ma miejsce w sprawach dotyczacych
wlasnosci intelektualne;.

12 R. Morek, A. Fruk, Art. 1161, [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz, red. E. Mar-
szatkowska-Krzes, 1. Gil, 2024, Legalis.

13 Por. m.in. S. Dalka, Sgdownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987, s. 66—67; M. Tomaszew-
ski, Umowa o arbitraz. Podstawowe problemy prawne, ,,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego”
1994, nr 1, s. 18; A. Budniak, Zastrzezenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sqd
polubowny, [w:] Ksiega dla naszych kolegow. Prace prawnicze poswiecone pamieci doktora Andrzeja
Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wroctaw
2013, s. 63-69.
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WYBOR ARBITROW

Rozpoznanie sprawy przez sad polubowny moze zapewni¢ w wiekszym stopniu
wydanie rozstrzygnigcia odpowiadajacego specyfice konkretnego sporu, gdyz to
strony decyduja o wyborze arbitrow'. Ponadto arbitrzy nie musza by¢ prawnikami.
Artykut 1170 k.p.c. stanowi, ze arbitrem moze by¢ osoba fizyczna bez wzgledu na
obywatelstwo, majaca petng zdolnos¢ do czynnos$ci prawnych, niebedgca sedzig
panstwowym (chyba ze jest to sedzia w stanie spoczynku).

Arbitrami moga by¢ zatem osoby posiadajace wyksztatcenie w danej dziedzinie,
np. nauk inzynieryjno-technicznych, co moze by¢ niezwykle przydatne w kontek-
$cie sporow z zakresu prawa wlasnosci przemystowej. Dzieki temu mozliwe jest
uzyskanie bardziej zyciowego rozstrzygniecia sporu przez osoby znajace specyfike
danej dziedziny stosunkow spotecznych, a w konsekwencji orzeczenie wydane
przez tych arbitrow moze cieszy¢ si¢ wigkszym autorytetem u stron i wptynac
pozytywnie na jego dobrowolne wykonanie'.

Co wigcej, w orzecznictwie w odniesieniu do sadu polubownego wskazuje
sie, ze w przypadku sadu polubownego ad hoc nie ma wymogu, aby ten sam sktad
arbitréw rozpoznawat wszystkie sprawy wynikajace z danego stosunku prawnego'®.
W ramach jednej umowy — jezeli strony wystepuja z réznymi roszczeniami, nie ma
przeszkdd, aby kazde z zadan rozpoznawali inni arbitrzy, chociazby z tej przyczyny,
ze moga specjalizowac si¢ w kategoriach roznych spraw badz tez posiada¢ wiedz¢
fachowa, niezbedng do prawidlowej oceny tylko jednego z roszczen'’.

Arbitrazem ad hoc jest takie postgpowanie, ktore nie korzysta z pomocy insty-
tucjonalnej statej instytucji arbitrazowej ani z jej regulaminu'®. W takich przypad-
kach sad arbitrazowy jest sadem powotywanym przez strony dla rozstrzygnigcia
okreslonego sporu. Arbitraz instytucjonalny stanowi natomiast dzialalno$¢ sadoéw
polubownych rozstrzygajacych spory na podstawie zasad przyjetych przez dang
instytucje arbitrazowa, okreslonych najczesciej w formie regulaminu'®. Przepisy
k.p.c. nie r6znicuja rezimu prawnego dla arbitrazu instytucjonalnego i ad hoc — z art.
1158 § 2 k.p.c. wynika, ze nalezy je stosowa¢ do obu rodzajow postepowan przed
sadem polubownym. Nalezy jednak pami¢taé, ze art. 1161 § 3 k.p.c. odnosi si¢

4" A. Budniak-Rogala, op. cit., s. 52.
5> Ibidem, s. 52-53.

16 Wyrok SA w Szczecinie z 4.09.2014 r., I ACa 364/14, Legalis.

7" Ibidem.

18 M. Rzadkowski, 4. Rodzaje postgpowan arbitrazowych, [w:] M. Rzadkowski, Zakres pod-
miotowy zapisu na sqd polubowny, Warszawa 2022.

1 T. Erecinski, K. Weitz, Sgd arbitrazowy, Warszawa 2008, s. 52; A. Szumanski, [w:] System
Prawa Handlowego, red. S. Whodyka, t. 8, Arbitraz handlowy, red. A. Szumanski, Warszawa 2015,
s. 47-48; L. Blaszczak, M. Ludwik, op. cit., s. 13; A. Budniak-Rogala, op. cit., s. 50.
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wprost jedynie do umowy o arbitraz instytucjonalny i mocy wiazacej regulaminu
instytucji arbitrazowe;j®.

CZAS TRWANIA, KOSZTY I POUFNOSC POSTEPOWANIA

Arbitraz jest z reguly tanszy i szybszy niz postgpowanie przed sadem powszech-
nym. Podstawowym celem postgpowania polubownego jest bowiem szybkos¢ tego
postepowania w zakresie zatatwiania spraw cywilnych, a nie tworzenie dodatko-
wej fazy postgpowania przedsadowego badz sadowego na wzor postepowania
rozpoznawczego?!. Szybkosci arbitrazu sprzyja takze fakt, ze co do zasady ma on
charakter jednoinstancyjny.

Redukcja kosztow postepowania arbitrazowego w pordwnaniu do postepowania
przed sadem panstwowym jest szczegdlnie widoczna w sprawach z zakresu wtasno-
$ci intelektualnej. Sprawy te sg bowiem w wiekszosci przypadkéw skomplikowane,
wymagaja wiedzy specjalistycznej (takiej jak wiedza techniczna), wykraczajacej
poza wiedze prawnika. Czesto wiec przed sadem panstwowym strony sg repre-
zentowane przez wigcej niz jednego pelnomocnika (np. dwoéch, z ktérych jeden
jest radca prawnym, a drugi rzecznikiem patentowym). Zwieksza to przynajmniej
dwukrotnie koszty zastepstwa procesowego, a zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. w przy-
padku wygrania sporu zwrotowi podlegato bedzie wylacznie wynagrodzenie (nie
wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach) i wydatki jednego
pelomocnika zawodowego.

Niewatpliwa zaletg arbitrazu w porownaniu do postepowania przed sgdem po-
wszechnym jest rowniez jego poufnosé, tj. wytaczenie jawnosci postgpowania oraz
fakt, ze wyrok zapadty w sprawie nie podlega publikacji bez zgody stron. W litera-
turze zwraca si¢ wprawdzie uwagg na brak podstaw prawnych, ktore okreslatyby
wprost poufno$¢ arbitrazu?, jednakze ceche t¢ wywodzi si¢ z istoty i charakteru
sagdownictwa polubownego®. Ponadto postepowania arbitrazowe sg w wigkszoSci
przypadkow poufne w wyniku zawierania przez strony wraz z zapisem na sad
polubowny klauzul poufnosci, zakazujacych ujawniania osobom trzecim jakich-
kolwiek informacji zwigzanych z prowadzonym postepowaniem i jego wynikiem
oraz zezwalajace na wykorzystywanie wszelkich informacji ujawnionych w toku

20 M. Tomaszewski, [w:] System Prawa Handlowego, red. S. Wlodyka, t. 8, s. 326.

2l Wyrok SA w Gdansku z 25.02.2021 r.,  ACa 160/20, Legalis.

22 Por. J. Rajski, Zagadnienia poufnosci w arbitrazu handlowym, ,,Przeglad Prawa Handlowego”
2001, nr 6, s. 1 i n. oraz cytowang tam literatur¢; M. Tomaszewski, Skutecznos¢ ochrony prawnej
przed sqdami polubownymi. Doswiadczenia polskie, ,,Przeglad Sadowy” 2006, nr 1, s. 58-61.

3 Zob. J. Rajski, Zagadnienia poufnosci..., s. 1 i n. oraz cytowang tam literature. Por. tez:
T. Erecinski, K. Weitz, op. cit., s. 49-50.
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postgpowania jedynie dla jego celow?’. Powyzsza mozliwos¢ zapewnienia pouf-
nosci postepowania arbitrazowego jest szczegolnie istotna z perspektywy spraw
zwiazanych z wtasno$cia intelektualna, gdyz dotycza one w duzej mierze informa-
cji, faktow 1 innego rodzaju okolicznosci (takich jak dane kontrahentow, klientow,
szlaki dystrybucji towardw, informacje o szczegdtowych procesach produkcyjnych,
wykorzystywanej technologii), ktore stanowig np. tajemnice przedsiebiorstwa i ich
ujawnienie szerszemu gronu os6b wptynetoby negatywnie na prowadzong przez
strony dzialalno$¢ gospodarcza.

MIEJSCE POSTEPOWANIA

Zgodnie z art. 1155 § 1 k.p.c. co do zasady to wlasnie strony wskazujg miejsce
postepowania przed sagdem polubownym. Dla przedsi¢biorcow, ktorzy zdecydo-
waliby si¢ odda¢ rozstrzyganie sporéw wynikajacych m.in. z prawa wilasnosci
intelektualnej pod rozstrzygniecie takich sadow, jest to niebywale korzystne roz-
wigzanie. Na etapie negocjowania umow z kontrahentami czy innymi podmiotami,
z ktorymi chca podja¢ wspolprace, moga w zapisie na sad polubowny wspdlnie
uzgodnic, jakie miejsce bytoby dla wszystkich stron odpowiednie pod wzgledem
lokalizacji w razie koniecznosci rozstrzygania przyszlych, ewentualnych sporéw.
Ponadto tym sposobem kazda ze stron bedzie miata pewnos$¢ w kwestii tego, jaki
sad bedzie wlasciwy. A jesli jedna strona i tak ztozy pozew wedtug ogdlnej wia-
sciwosci sadow w sadzie panstwowym, to druga strona begdzie miata mozliwosé
podniesienia zarzutu zapisu na sad polubowny przed wdaniem si¢ w spor co do
istoty sprawy (art. 1165 §1 k.p.c.). Jednoczes$nie sam fakt wniesienia sprawy do
sadu nie bedzie stanowil przeszkody do rozpoznania sprawy przez sad polubowny
(art. 1165 §4 k.p.c.).

Mozna réwniez przewidzie¢, ze ewentualne postepowanie arbitrazowe bedzie
odbywalo si¢ zdalnie. Na przyktad w Sadzie Arbitrazowym przy Konfederacji
Lewiatan od marca 2020 roku rozprawy zdalne odbywaja si¢ w 80% spraw, w 10%
spraw rozprawy odbywaja si¢ na miejscu, w pozostaltych 10% spraw — w formie
hybrydowej, i nie wptyneto to negatywnie na dtugo$¢ postgpowan, a wrecz prze-
ciwnie — postepowania sg prowadzone szybciej?. Zdalne postepowanie arbitrazowe
ma tym bardziej sens w przypadku spraw wlasnosci intelektualnej, gdyz w wielu

2 W tym zakresie por. m.in.: S. Dalka, Znaczenie sqdow polubownych dla wymiaru sprawiedli-
wosci w sprawach cywilnych, ,,Problemy Egzekucji” 2001, nr 19, s. 17 i n.; J. Rajski, Zagadnienia
poufnosci...,s. 3-4; L. Blaszczak, M. Ludwik, op. cit., s. 18; T. Erecinski, K. Weitz, op. cit., s. 49-50.

2 E.J. Krze$niak, 2. Nowe technologie w arbitrazu, [w:] Nowoczesne technologie. Szansa czy
zagrozenie dla funkcjonowania przedsiebiorcow w obrocie prawnym i postepowaniach sqdowych,
red. A. Kidyba, A. Olejniczak, Warszawa 2022.



Postgpowanie arbitrazowe w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej 139

przypadkach znaczna cze$¢ materialu dowodowego beda stanowi¢ réznego rodza-
ju dokumenty, z ktorymi zaréwno sad, jak i strony moga zapoznaé si¢ w formie
elektroniczne;.

PRAWO WELASCIWE DLA ROZSTRZYGANIA SPORU

Od 1 lipca 2020 roku w polskiej procedurze cywilnej funkcjonuje postepo-
wanie odrgbne w sprawach wiasnosci intelektualnej. Jednakze przepisy k.p.c.
w tym zakresie na wielu ptaszczyznach pozostawiajg watpliwo$¢ interpretacyjne
skutkujace m.in. niejednolito$cia linii orzeczniczej. Dotyczy to np. sytuacji zbiegu
przepisow regulujacych postepowanie w sprawach wtasnosci intelektualnej i inne
postepowania odrgbne, w szczegolnosci postepowanie w sprawach gospodarczych.
Do takich sytuacji dochodzi stosunkowo czgsto. Zgodnie z art. 4582 §1 pkt 11 2
k.p.c. sprawami gospodarczymi sg m.in. sprawy ze stosunkéw cywilnych miedzy
przedsigbiorcami w zakresie prowadzonej przez nich dziatalnosci gospodarcze;j,
cho¢by nawet ktérakolwiek ze stron zaprzestata prowadzenia dziatalno$ci gospo-
darczej. Mozemy mie¢ zatem do czynienia w praktyce z sytuacjami, w ktorych
jedna sprawa bedzie jednoczesnie sprawa wiasnos$ci intelektualnej w rozumieniu
art. 479%k.p.c. oraz sprawg gospodarcza w rozumieniu art. 4582k.p.c. Bedg to np.
sprawy pomiedzy przedsiebiorcami o odszkodowanie z tytulu naruszenia praw
autorskich i praw pokrewnych, praw wtasnos$ci przemystowej, praw na dobrach
niematerialnych czy tez sprawy o zaniechanie naruszen powyzszych praw.

Artykut 479°! k.p.c. stanowi, ze w sprawach rozpoznawanych wedlug przepi-
sOW niniejszego dziatu przepisy o innych postepowaniach odrgbnych stosuje si¢
w zakresie, w ktorym nie sa one sprzeczne z przepisami niniejszego dziatlu. Jest
to regulacja bardzo problematyczna, gdyz w praktyce sady czasem wskazuja, ze
W razie sprzecznosci przepisow pierwszenstwo przed normami regulujacymi poste-
powanie w sprawach gospodarczych beda miaty przepisy postepowania w sprawach
wlasnosci intelektualnej?®, a w innych prymat przyznaja przepisom regulujacym
postepowanie w sprawach gospodarczych?”.

Problematyczny moze okazac si¢ rowniez katalog spraw wlasnosci intelektual-
nej zawarty w art. 479%k.p.c., ktore podlegaja rozpoznawaniu zgodnie z przepisami
o tym postepowaniu odrebnym. W doktrynie wskazuje si¢, ze uzycie sformutowania

26 Np. wyrok SO w Warszawie z: 24.07.2023, XXII GW 75/22, LEX nr 3613725; 26.06.2023 r.
XXII GW 243/20, LEX nr 3613892.

27 Postanowienie SO w Warszawie z 7.12.2020 r. XXIT GW 274/20, LEX nr 3591734, w ktorym to
sg uznat, ze z racji, iz sprawa ma charakter gospodarczy, wytaczone jest dokonywanie zmian przedmioto-
wych, w szczegdlnoscei wystapienie z nowymi roszczeniami o odszkodowanie lub zwrot bezpodstawnie
uzyskanych korzysci — na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. (art. 458% § 1 w zw. z art. 479° k.p.c.).
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,,0 ochrong” praw autorskich i pokrewnych praw wtasnosci przemystowej i innych
praw na dobrach niematerialnych sprawia, ze sprawami wtasnos$ci intelektualnej
nie beda wszystkie sprawy dotyczace dobr niematerialnych — np. sprawa o zaptate
wynagrodzenia przeciwko licencjobiorcy, stwierdzenie niewazno$ci umowy sprze-
dazy patentu lub autorskich praw majatkowych czy sprawa o ochrong zastawu lub
uzytkowania na patencie lub prawie autorskim nie sg, $cisle rzecz bioragc, sprawami
,,0 ochrong” wlasnosci intelektualnej?®. W konsekwencji w tego typu sprawach
strony nie bedg mogly korzysta¢ ze szczegdlnych §rodkéw ochrony prawnej, prze-
widzianych na gruncie przepisow regulujacych postepowanie w sprawach wlasnosci
intelektualnej, takich jak wezwanie do udzielenia informacji czy wyjawienie lub
wydanie $rodka dowodowego.

Co wigcej, w sprawach rozpoznawanych w trybie postepowania w sprawach
gospodarczych dowod z zeznan §wiadkéw ma charakter subsydiarny (art. 4581°
k.p.c.), co oznacza, ze sad moze go dopuscic¢ jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu
innych srodkow dowodowych lub w ich braku pozostaty niewyjasnione fakty istotne
dla rozstrzygniecia sprawy. Niedopuszczalne sg przeksztatcenia przedmiotowe (wy-
stepowanie z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych), a takze
powodztwo wzajemne (art. 458% k.p.c.), ktore na gruncie przepisow postepowania
w sprawach wiasnosci intelektualnej sa mozliwe.

Natomiast w przypadku postepowania przed sadem polubownym strony po-
siadaja istotny wptyw na sposob, zasady postgpowania i reguty bedace podstawa
rozstrzygniecia przez ten sagd”. Dzigki zawarciu umowy arbitrazowej mozliwe jest
wyeliminowanie powyzszych watpliwosci interpretacyjnych i niepewnos$ci wzgle-
dem przepisoOw prawa, ktore znajda zastosowanie w przypadku rozstrzygania ewen-
tualnego sporu. Zgodnie z zasadg autonomii stron w postgpowaniu arbitrazowym,
o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej, to wlasnie strony moga okresli¢ zasady
1 sposob postepowania przed sadem polubownym (art. 1184 § 1 k.p.c.). Sad polu-
bowny bedzie rozstrzygat spor wedtug prawa wiasciwego dla danego stosunku®,
a gdy strony go do tego wyraznie upowaznity — wedlug ogélnych zasad prawa lub
zasad stusznosci (art. 1194 § 1 k.p.c.). Pod pojeciem prawa wtasciwego dla dane-
go stosunku nalezy rozumie¢ przepisy prawa materialnego (Kodeksu cywilnego
lub innych ustaw) regulujace dany stosunek prawny?'. Natomiast ogolne zasady

2 A. Sadza, Art. 479%, [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz, cz. II1, red. A. Olas,
Warszawa 2023.

» Tak: S. Dalka, Sgdownictwo polubowne..., s. 16; A. Swiderska, Sgdownictwo polubowne w per-
spektywie zmian (zagadnienia wybrane), ,,Palestra” 1992, nr 1-2, s. 40; K. Weitz, [w:] J. Jodtowski,
Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodtowska, K. Weitz, Postgpowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 509.

30 Przy czym nalezy zastrzec, ze ,,prawo wlasciwe dla danego stosunku” nie zawsze jest tozsame
z prawem materialnym miejsca postgpowania przed sadem polubownym.

31 A. Zielinski, K. Flaga-Gieruszynska, Art. 1194, [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Ko-
mentarz, red. A. Zielinski, K. Flaga-Gieruszynska, Warszawa 2024.
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prawa to zasady prawa cywilnego aktualnie obowigzujace w obrocie prawnym.
Orzekanie na zasadach stuszno$ci moze by¢ szczegolnie pozadane w odniesieniu do
rozwigzywania sporow wynikajacych z dlugoterminowych relacji kontraktowych?2.
Ponadto nie oznacza ono dowolnosci w ocenie sprawy. Arbitrzy obowigzani sg do
przeprowadzenia postgpowania dowodowego i przeanalizowania zebranego mate-
riatu w zwykltym zakresie**. Sad polubowny bedzie réwniez w kazdym przypadku
brat pod uwage postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje majace zastosowanie
do danego stosunku prawnego (art. 1191 § 2 k.p.c.).

Powyzsza autonomia woli stron dokonujacych zapisu na sad polubowny jest
bardzo szeroka. Nie moze ona jednak by¢ postrzegana jako zupetna dowolnos¢
stron, ale jako swoboda w granicach wyznaczonych przez ustawodawce**. Swobo-
da stron co do ustalenia zasad i sposobu postepowania przed sadem polubownym
nie ma charakteru bezwzglednego®*. Wniosek taki wynika z brzmienia art. 1184
§ 1 k.p.c., zgodnie z ktérym strony moga uzgodni¢ zasady i sposob postepowania
przed sadem polubownym, jezeli przepis ustawy nie stanowi inaczej. Strony re-
gulujac sposob prowadzenia postepowania przed sadem polubownym, nie moga
zatem wylaczy¢ obowigzywania norm k.p.c., ktore majg charakter iuris cogentis’.
W kontekscie przepisdw czesci piatej k.p.c. sg to m.in. art. 1183, 1189 § 21 3,
art. 1190 § 2 i art. 1193 k.p.c., a takze regulacje dotyczace zdatnosci arbitrazowej
(art. 11571 1164 k.p.c.), tresci, formy i skutkow dokonania zapisu na sad polubow-
ny (art. 1161, 1162 1 1165 k.p.c.), skargi o uchylenie wyroku sagdu polubownego
(art. 1205-1211 k.p.c.) oraz uznania i stwierdzenia wykonalno$ci wyroku sadu
polubownego lub ugody przed nim zawarte;j.

UMOWY DOWODOWE

W kontekscie art. 1184 k.p.c. w doktrynie zasadniczo dominuje stanowisko
o dopuszczalnosci zawierania umow dowodowych w postegpowaniu przed sadem
polubownym. Wskazuje si¢ przy tym, ze dopuszczenie to stanowi wyraz rozporza-
dzalnosci formalnej w postepowaniu dowodowym?’. W postepowaniu przed sgdem
polubownym strony maja zaré6wno prawo do okreslenia trybu przedstawienia

32 R. Morek, A. Fruk, Art. 1194, [w:] Kodeks. ..

33 1. Blaszczak, Wyrok sqdu polubownego w postepowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 256 i n.

3% 1. Blaszczak, M. Ludwik, op. cit., s. 24.

35 R. Flejszar, A. Oklejak, Zasada dyspozycyjnosci w postgpowaniu przed sqdem polubownym,
,ADR. Arbitraz i Mediacja” 2011, nr 4, s. 45.

36 Wyrok SN z3.06.1987 1., ICR 120/87, LEX nr 3410.

37 R. Flejszar, A. Oklejak, op. cit., s. 58.
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faktow, jak i dowodow oraz do dwustronnego decydowania o tym, ktore ze zna-
nych im faktéw i dowoddéw zostang przedstawione?®,

Na gruncie postepowania arbitrazowego dopuszcza si¢ rowniez zawarcie umo-
wy rozszerzajacej mozliwos$¢ prowadzenia dowodow w granicach $rodkow do-
wodowych przewidzianych przez k.p.c., umowy rozszerzajacej katalog srodkow
dowodowych o te dowody nieprzewidziane przez prawo postgpowania cywilne-
go 1 umowy zawezajacej mozliwos¢ dowodzenia®. Strony moga zatem zawezic
mozliwo$¢ dowodzenia poprzez konkretne wskazanie srodkéw dowodowych, na
ktorych to ma opiera¢ si¢ rozstrzygnigcie sadu polubownego. W takich sytuacjach
arbitrzy moga oprze¢ rozstrzygniecie na srodkach dowodowych, jakie wskaza
strony, np. wylacznie na dokumentach, wykluczajac inne $rodki*’. W przypadku
sporow z zakresu wilasnos$ci intelektualnej jest to niezmiernie istotna zaleta, gdyz
w tego typu sprawach strony mogg nie chcie¢, aby ujawnione zostaty dokumenty
zawierajgce np. tajemnice przedsigbiorstwa.

ZAWARCIE UGODY PRZED SADEM POLUBOWNYM

Zasada ugodowego zalatwiania spraw (art. 10 k.p.c.), jedna z najistotniejszych
zasad polskiego prawa procesowego cywilnego, dotyczy sadow arbitrazowych w ta-
kim samym stopniu jak sadow powszechnych. Swiadczy o tym juz sama ich nazwa
— sady polubowne. Jak trafnie wskazat J. Rajski, etos arbitrazu wymaga wspierania
kultury kompromisu*'. Przed sgdem polubownym strony mogg zatem jak najbardzie;j
zawrze¢ ugode. Jesli tak si¢ stanie, sad polubowny umarza postepowanie, a 0Snowe
ugody wciaga si¢ do protokotu albo zamieszcza w odrgbnym dokumencie stanowia-
cym czgs$¢ protokotu i stwierdza podpisami stron (art. 1196 § 1 k.p.c.).

Co wigcej, na wniosek stron sad polubowny moze nada¢ ugodzie forme wyroku
(art. 1196 § 2 k.p.c.), co bedzie skutkowac objeciem tej ugody rezimem Konwencji
nowojorskiej*?, stwarzajacej mozliwos$¢ uznania i wykonania orzeczenia arbitrazo-
wego za granicg, a takze uzyskanie przymiotu powagi rzeczy osadzonej — po uzna-
niu albo stwierdzeniu wykonalnosci takiego wyroku przez sad (art. 1212 § 1, 1214

3 K. Czech, Dowody i postepowanie dowodowe w migdzynarodowym arbitrazu handlowym
oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2017.

0. Hunczak, Instytucja uméw dowodowych w postgpowaniu odrebnym w sprawach gospo-
darczych i w postgpowaniu arbitrazowym, [w:] Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujeciu
statycznym i dynamicznym, red. E. Marszatkowska-Krzes, Wroctaw 2020, s. 45.

4 R. Morek, Mediacja i arbitraz (art. 183'-183", 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa
2000, s. 224.

4 J. Rajski, Etos arbitrazu, ,,Przeglad Prawa Handlowego™” 2013, nr 5, s. 6.

42 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczen arbitrazowych z 10.06.1958 r.
(Dz.U.z 1962 1. Nr 9, poz. 41).
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§ 112 k.p.c.)®. Niektorzy przedstawiciele doktryny wskazuja, ze w przeciwienstwie
do wyroku ugoda zawarta przed sadem polubownym nie korzysta z powagi rzeczy
osadzonej w zakresie okreslonym w art. 366 k.p.c., ale w przypadku ponownego
wszczecia tej samej sprawy ugoda stanowi podstawe zarzutu rzeczy ugodzonej
(exceptio rei transactae), ktory skutkuje oddaleniem powodztwa*.

Przepisy k.p.c. nie przewidujg trybu kontroli ugody zawartej przed sadem po-
lubownym (w przeciwienstwie do ugod zawieranych przed sadem powszechnym,
zgodnie z art. 223 § 2 w zw. z art. 203 § 4 oraz art. art. 183'* § 3 i art. 184 zd. 2
k.p.c.). Podlega ona natomiast kontroli sprawowanej przez sad powszechny (art.
1214 § 3, art. 1215 § 2 k.p.c.). Ugoda zawarta przed sadem polubownym — po jej
uznaniu albo stwierdzeniu wykonalno$ci przez sad powszechny — ma moc prawng
réwng ugodzie zawartej przed sagdem powszechnym, w tym zwtlaszcza stanowi tytut
wykonawcezy (art. 1212 § 1, 1214 § 112 k.p.c.).

Ustawodawca nie okreslit momentu, do ktérego mozna zawrze¢ ugode w po-
stepowaniu arbitrazowym. Nalezy wiec przyjaé, ze moze ona by¢ zawarta niemalze
w kazdym czasie, az do wydania wyroku — po tej chwili spor zostaje rozstrzygnigty,
a zawarcie ugody jest niedopuszczalne®. Warto takze wspomnie¢, ze jesli strony
majg takg mozliwos¢ i chcg w jednej ugodzie zatatwi¢ rowniez wzajemne rosz-
czenia z tytutu innych zobowigzan, to moga to uczyni¢*. Jednakze nalezy mie¢
wtedy na uwadze kwesti¢ zdatnosci arbitrazowej dodatkowych spraw, ktore stron
chca rowniez uczyni¢ przedmiotem ugody.

W przypadku spraw z zakresu wlasnosci intelektualnej posiadajacych zdatnosé
arbitrazowa w szczego6lnosci strony bedace podmiotami prowadzacymi dziatal-
nos¢ gospodarcza mogg by¢ zainteresowane zawarciem ugody, w ktérej to w mysl
art. 917 k.c. beda sobie czyni¢ wzajemne ustepstwa w zakresie istniejacego migdzy
nimi stosunku prawnego, aby uchyli¢ istniejacy spor*’. Wynika to z ewentualne;j
checi stron do kontynuowania wspotpracy w przysztosci. Ustepstwa te musza mie¢
charakter obustronny*®. Ugoda zawierana w tego typu sprawach zasadniczo nie
posiada cech charakterystycznych, ktore odrozniatyby jg ugdd zawieranych przed
sadem polubownym w innego rodzaju sprawach.

4 R. Morek, A. Fruk, art. 1196, [w:] Kodeks...

4 Ibidem.

4 1. Blaszczak, Kilka uwag na temat dopuszczalnosci zawarcia ugody arbitrazowej i jej natury
prawnej, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis. Przeglad Prawa i Administracji” 2015, nr 3661, s. 426.

4 Ibidem, s. 426; M. Tomaszewski, Ugoda w postepowaniu przed sgdem polubownym — aspekty
praktyczne, [W:] Arbitraz i mediacja. Ksigga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tyne-
lowi, red. M. Laszczuk et al., Warszawa 2012, s. 600.

47 Ugoda zawierana przed sgdem polubownym jest bowiem pod wzglgdem swej natury ta sama
ugoda, ktora reguluje prawo cywilne, tj. w szczegdlnosci art. 917 k.c.

1. Blaszczak, Kilka uwag. .., s. 430.
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UWAGI W KONTEKSCIE SPOROW O CHARAKTERZE
MIEDZYNARODOWYM

W przypadku spraw z zakresu prawa wilasnosci intelektualnej czgs¢ sporéw
moze mie¢ charakter migdzynarodowy. Moga one wynika¢ m.in. z transgranicznych
umow licencyjnych, porozumien o transferze technologii, porozumien dotyczacych
badan i rozwoju, decyzji projektowych zwigzanych z produktami czy tez dotyczy¢
domen internetowych lub budowania marki*’. Wiele spraw dotyczacych wlasno$ci
intelektualnej, ktore sa rozpoznawane przez polskie sady, posiada aspekt migdzy-
narodowy — jedna ze stron jest zagraniczny podmiot z siedziba np. w Stanach Zjed-
noczonych® czy Szwajcarii®'. Warto wiec wspomnie¢, ze na podstawie art. 1194
k.p.c. arbitrzy, uprzednio wyraznie upowaznieni do tego przez strony, moga orzekac
wedtug ogdlnych zasad prawa, np. rozstrzygajac spor o charakterze migdzynaro-
dowym, gdy zgodnie z normami nalezacymi do réznych systemoéw prawnych (np.
kraju powoda i kraju pozwanego) uzyskane zostatyby sprzeczne rozstrzygniecia®.
Strony moga w szczegdlnosci upowaznic arbitrow do rozstrzygniecia sporu na
podstawie zrodet, ktore z zalozenia maja na celu pogodzenie dorobku réznych
systemow 1 tradycji prawnych, takie jak UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts czy Principles of European Contract Law’.

W kontekscie sporéw migdzynarodowych dotyczacych spraw z zakresu wila-
snosci intelektualnej rozstrzyganych przez sady polubowne nalezy rowniez zwery-
fikowac¢, czy przepisy, na podstawie ktorych wyrok ma by¢ uznany lub ma zosta¢
stwierdzona jego wykonalno$¢, zaktadaja zdatnos¢ arbitrazowa w danej sprawie,
gdyz w przypadku braku tej zdatnosci wyrok sadu arbitrazowego nie bedzie mogt
zosta¢ uznany przez sad panstwowy kraju, gdzie miatby by¢ egzekwowany>.

Rozwiazanie sporu o charakterze migdzynarodowym z zakresu wtasnosci in-
telektualnej jest mozliwe rowniez w ramach dziatalno$ci Miedzynarodowej Izby
Handlowej w Paryzu (International Chamber of Commerce, ICC). Ustugi alterna-
tywnego rozwigzywania sporow sg zapewniane przez Miedzynarodowy Sad Arbi-
trazowy ICC oraz Miedzynarodowe Centrum ADR ICC. Roéwniez przy Swiatowej
Organizacji Wtasnos$ci Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation,
WIPO) funkcjonuje Centrum Mediacji i Arbitrazu, ktére prowadzi m.in. arbitraz,

4 J.P. Zammit, J. Hu, Arbitrating International Intellectual Property Disputes, s. 1, https://
arbitrationlaw.com/files/articles/aaa_arbitrating_international intellectual property disputes.pdf
[dostep: 3.04.2024].

30 Postanowienie SO w Warszawie z 8.06.2022 r., XXII GWo 126/21, LEX nr 3654529.

31 Postanowienie SO w Warszawie z 26.06.2023 r., XXII GWo 61/22, LEX nr 3642717.

2 R. Morek, A. Fruk, Art. 1194, [w:] Kodeks...

53 Ibidem.

% G. Socha, Arbitraz w sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej, ,,ADR. Arbitraz i Mediacja”
2018, nr 3, s. 93.
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arbitraz przyspieszony i arbitraz ekspercki. Udostepnia ponadto wzory klauzul
arbitrazowych®>, w ktorych to strony mogg dowolnie ksztaltowaé postepowanie
poprzez zawarcie w klauzuli informacji dotyczacych np. miejsca postgpowania,
jezyka postgpowania czy prawa wilasciwego dla rozstrzygnigcia sporu.

PODSUMOWANIE

Spory powstate na tle praw wilasnosci intelektualnej, tj. dotyczace w szczego6l-
no$ci praw autorskich, patentdw, znakow towarowych, projektow przemystowych
czy tez wzorow uzytkowych, w wigkszosci przypadkéw maja charakter skom-
plikowany i wieloptaszczyznowy. Ich stronami sg zazwyczaj przedsigbiorcy, dla
ktorych istotne jest uzyskanie wigzacego rozstrzygnigcia w jak najkrotszym czasie.
W zwigzku z powyzszym w tego typu sporach wybor arbitrazu jako alternatywy
do rozstrzygania sporow na drodze sagdownictwa panstwowego jest bez watpienia
korzystniejszy. W sprawach posiadajacych zdatno$¢ arbitrazowa w zapisie na sad
polubowny strony moga poddaé zaréwno przyszly, jak i istniejacy juz spor pod
rozstrzygniecie sadu polubownego az do momentu prawomocnego rozstrzygnigcia
sprawy przez sad. Ponadto przyshuguje im prawo do ksztattowania zasad postepo-
wania arbitrazowego, w tym wptyw na ukonstytuowanie si¢ sadu arbitrazowego
i dobor arbitrow (co jest niezmiernie istotne w kontekscie spraw dotyczacych
wlasnosci intelektualnej, do rozpatrywania ktérych niejednokrotnie niezbgdna jest
specjalistyczna wiedza). Arbitraz jest z reguly tanszy i szybszy niz postgpowanie
przed sagdem powszechnym. Co wigcej, strony moga zawrze¢ w umowie arbitrazo-
wej klauzule poufnosci, ktéra uniemozliwi ujawnianie osobom trzecim przebiegu
postepowania i ujawnionych w jego trakcie informacji, ktore w tego typu sprawach
czgsto stanowig tajemnice przedsigbiorstwa lub innego rodzaju okoliczno$ci istot-
ne dla prowadzonej przez strony dziatalno$ci gospodarczej, ktorych ujawnienie
byloby niepozadane. Strony moga réwniez wskaza¢ miejsce i czas postgpowania,
a takze zawrze¢ umowe dowodowa, na mocy ktorej zmodyfikuja katalog dowodow
dopuszczalnych do przeprowadzenia przez sad polubowny.

Postepowanie arbitrazowe w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej moze
w niektorych przypadkach wykazywac pewna specyfike i odmienno$ci w stosunku
do postepowan arbitrazowych w innych sprawach. W pierwszej kolejnosci moze to
wynika¢ z uwagi na wspomniang wyzej konieczno$¢ zapewnienia ochrony infor-
macji stanowigcych np. tajemnice przedsigbiorstwa. Ponadto jesli sad polubowny
na podstawie wigzacego go regulaminu lub umowy arbitrazowej zawartej przez
strony bedzie rozpoznawat sprawg¢ na podstawie przepisOw k.p.c. a sprawa bedzie

53 Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements, https://www.wipo.int/
amc/en/clauses/index.html [dostep: 3.04.2024].
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jednoczesénie sprawa wlasnosci intelektualnej w rozumieniu art. 479% k.p.c. oraz
sprawg gospodarczg w rozumieniu art. 4582 § 1 pkt 112 k.p.c. sad bedzie musiat
rozstrzygnaé, przepisom ktoérego z postgpowan odrebnych przyznac pierwszenstwo.

Nalezy nadmienié, ze postgpowanie arbitrazowe moze mie¢ rdéwniez pewne
wady, w szczegdlnosci moga pojawic si¢ trudnosci w ukonstytuowaniu si¢ trzy-
osobowego sadu arbitrazowego, zwlaszcza przy arbitrazu ad hoc, btgdy w orga-
nizacji przebiegu postgpowania czy tez opdznienie wykonania wyroku arbitra-
zowego w zwiazku z wniesieniem przez stron¢ skargi o uchylenie wyroku sadu
polubownego*®. Niemniej obowigzujace przepisy k.p.c. wydaja si¢ wystarczajace
w odniesieniu do rozstrzygania sporéw z zakresu wlasnosci intelektualnej przez
sady arbitrazowe. Jedyna kwestia budzaca watpliwosci to ewentualna mozliwos¢
wylaczenia przez strony mozliwosci korzystania ze szczegolnych §rodkow ochrony
prawnej przewidzianych w postepowaniu odrgbnym w sprawach wtasnosci inte-
lektualnej (tj. w szczegdlnosci wyjawienia lub wydania srodka dowodowego oraz
wezwania do udzielenia informacji), ktérego przepisy stanowig implementacj¢
Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej®’. Nalezaloby zatem
rozwazy¢, czy ustawodawca nie powinien w tym konteks$cie ograniczy¢ swobody
stron w zakresie wylaczenia stosowania tych przepisow.
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ABSTRACT

Intellectual property cases are usually very complex and complicated. Moreover, during pro-
ceedings in these types of cases quite often a necessity to reveal trade secrets occurs. And at the
same time in most intellectual property disputes parties to the dispute are entrepreneurs for whom
it is crucial that a right and correct judgement is rendered as quickly as possible, due to the fact that
lengthy proceedings may directly and negatively affect their business operations. Therefore, the pur-
pose of the article is to analyse the possibility of resolving disputes arising in intellectual property
cases through arbitration within the Polish law. And to prove that arbitration in this type of cases is,
for many reasons, an excellent alternative to proceedings before state courts.

Keywords: arbitration; intellectual property; international arbitration



