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W nawigzaniu do korespondencji e- mail dotyczacej konsultacji spotecznych do komunikatu Komisji
Europejskiej w sprawie egzekwowania praw wtiasnosci intelektualnej, ponizej pragne przedstawié
krétka opinie odnosnie przedmiotowego dokumentu i proponowanych w nim zmian. W zwigzku z
rozbudowanym charakterem dokumentu analizie poddane zostaty wybrane watki merytoryczne.

I. Wprowadzenie

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spofecznego ,W dazeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw wiasnosci
intelektualnej: Plan dziatania UE” (dalej jako ,Komunikat”) stanowi plan dziatan Komisji w celu
zwigkszenia efektywnosci egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej i zminimalizowania
komercyjnych naruszen tych praw. Wraz ze strategia celng (EU Customs Action Plan) oraz strategia
ochrony i egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej w panstwach trzecich (Strategy on Protection
and Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries) Komunikat stanowi prébe
wypracowania kompleksowych mechanizméw w zakresie zwigkszenia efektywnosci ochrony praw
wiasnosci intelektualnej w Unii Europejskiej.

Ogodlna ocena Komunikatu jest zasadniczo pozytywna. Zaproponowane przez Komisje dziatania
odnoszg sie do réznych aspektéw problemu komercyjnych naruszen praw wiasnosci intelektualnej. W
przewazajgcej mierze propozycje Komisji majg charakter poza prawny. Strategia Komisji jest
nakierowana w szczegdlnosci na pomoc MSP i wzmocnienie pozycji konsumentéw. Celem jest
pobudzenie inwestycji, wzrostu i zatrudnienia w sektorach nasyconych innowacyjnym kapitatem oraz
odstraszenie od wprowadzania na rynek i obrotu podrobionymi produktami.

Niewagtpliwie zaproponowane przez Komisje dziatania sg potrzebne. Jako podmiot prowadzgcy
biezgcyg obstuge podmiotéw gospodarczych zauwazamy, ze zdecydowanie rosnie $wiadomos¢ prawna
Polakéw w obszarze wilasnosci intelektualnej. Réwnolegle zaobserwowaé mozna sporg liczbe
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naruszen praw wiasnosci intelektualnej, chociazby w zwigzku z rozwojem Internetu, ktéry jest
érodowiskiem sprzyjajacym szybkiemu przekazywaniu danych, informacji oraz zawierania transakcji.

z oficjalnych statystyk Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, liczba postgpowan
dotyczacych egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej w Polsce stale wzrasta. W latach 2009-
2011 prawomocnie skazano za naruszenie praw wtasnosci intelektualnej ponad siedem tysigcy os6b,
przy czym prawie potowa wyrokéw zapadta w 2011 r. i zakoriczyta sie dla oskarzonych orzeczeniem
kary pozbawienia wolnosci. Tendencja ta jest warta uwagi szczegélnie ze wzgledu na jednoczesne
zmniejszenie sie w omawianym okresie ogdlnej liczby skazari'. Rowniez w zakresie spraw cywilnych
w latach 2009 — 2011 mozna obserwowaé tendencje wzrostowa. Liczba zafatwianych spraw w
analizowanym okresie wzrosta o 20,8 %. Co istotne, okoto 30 % rozstrzygnig¢ stanowity
uwzglednienia roszczenia w catosci lub czeéci’. Jednocze$nie widoczna jest tendencja znizkowa w
zakresie ujawnianych przez Policje i Straz Graniczng naruszeri praw wiasnoéci intelektualnej. W latach
2009 — 2011 Stuzba Celna ujawnita ponad dziesie¢ tysiecy przypadkéw naruszen praw wiasnosci
intelektualnej. Zatrzymano ponad dwanascie milionéw sztuk towaréw o facznej wartosci
przekraczajacej sto osiemdziesigto osiem milionow euro’. Statystyki te odzwierciedlajg ogdIno-unijne
tendencje w zakresie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej. Na ich podstawie mozna sig tez
spodziewa¢ dalszego systematycznego wzrostu proceséw sgdowych dotyczacych naruszen praw
wiasnosci intelektualnej. Tym bardziej wiec wskazane jest podjecie skonsolidowanych dziatari w celu
przeciwdziatania podobnym naruszeniom.

W proponowane] przez Komisje strategii rozwazane jest wprowadzenie trzech zasadniczych
instrumentdow egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej:  follow-the-money-approach,
zastosowania systemu chargeback w celu przeciwdziatania ograniczenia obrotu towarami
podrobionych oraz pomocy matym i $rednim przedsiebiorstwom w dochodzeniu roszczer cywilnych,
w tym roszczen o nieznacznej wartosci.

l. Follow-the-money-approach

Komisja wskazuje, ze w celu szybkiego wykrywania dziatalnosci fatszerskiej na skalg komercyjna
konieczne jest zawieranie uméw dwustronnych pomiedzy podmiotami praw i godnymi zaufania
partnerami biznesowymi, w szczegdInosci z branzy reklamowej, ustug ptatniczych oraz spedycyjnych.
Komisja zdecydowata sie wspiera¢ rozwéj dobrowolnych protokoféw ustaleri wprowadzajacych
zasade follow-the-money-approach.

Warto zwrdci¢ uwage, ze prace nad wprowadzeniem tego rodzaju mechanizméw trwajg w tej chwili
w Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Wtoszech, Australii i Stanach Zjednoczonych®. Na
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aprobate zastuguje zamierzenie podjecia rozméw dotyczgcych follow-the-money-approach w ramach
specjalnie powotanej grupy ekspertow Forum Prawa Autorskiego®.

Zasada podazania sladem pieniedzy wigze sie bezposrednio z odpowiednim zarzadzaniem taricuchem
dostaw. Jej wdrozenie oznaczatoby natozenie na przedsigbiorcow objetych stosownymi
porozumieniami obowigzku przeprowadzania przynajmniej w minimalnym zakresie audytu
gospodarczego obejmujgcego wiasnos¢ intelektualng. Przeciwdziatanie przedsiewzieciom
gospodarczym opartym na strategii komercyjnego naruszania praw witasnosci intelektualnej wymaga
w pierwszym rzedzie wyksztatcenia dobrych praktyk w tym zakresie.

Z perspektywy prawnej dla realizacji zasady podazania $ladem pieniedzy mozliwe jest wykorzystanie
roszczen informacyjnych wprowadzonych do polskiego ustawodawstwa w wyniku implementacji art.
8 dyrektywy 2004/48/WE (dalej jako ,dyrektywa enforcement”)®. Informowanie uprawnionego
o tym, ktéry sposrdd dystrybutoréw przekazat towary podrobione, moze poprawic¢ efektywnosé
dziatarn organow celnych. W przypadku naruszen w obiegu internetowym zastosowanie zasady
follow-the-money umozliwia wykrycie Zrédta naruszen i np. zastosowanie strategii odciecia go od
reklamodawcéw. Kwestig, ktdéra powinna zosta¢ doprecyzowana na etapie formutowania dobrych
praktyk w zakresie follow-the-money-approach jest zagadnienie finansowania kwerend dotyczacych
dystrybutoréw i producentéw towaréw podrobionych. Jak wynika z praktyki, przeprowadzenie
stosownego badania wymaga czesto zaangazowania znacznych zasobow, a jego koszty ponosi
zazwyczaj podmiot, ktéry ma obowigzek je wykonac.

Wydaje sie, ze celem jaki ma zostac¢ osiggniety przez wprowadzenie follow-the-money-approach jest
wykorzystanie kontaktu ze sprzedawca podrobionych towaréw w celu dotarcia do faktycznego Zrédta
naruszen, a nie w celu pociggniecia tego sprzedawcy do odpowiedzialnosci. Jednak w aktualnym
stanie prawnym informowanie uprawnionego o dystrybutorach i producentach podrobionego
produktu nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialnosci. W polskim systemie prawnym
odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw wiasnosci intelektualnej jest na ogét ujmowana szeroko
i zalezna od obiektywnych ustalen dotyczacych dziatan naruszajgcego. Dla przyktadu, na gruncie art.
79 podmiotem biernie legitymowanym jest osoba fizyczna lub prawna, ktéra tego naruszenia
dokonata- a wiec zaréwno producent towaréw podrobionych jak i kazdy kolejny ich sprzedawca.
W orzecznictwie przyjmuje sie, ze ,dla prawno-autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki
sposdb dokonujgcy naruszenia wszedt w jego posiadanie lub tez, w jaki sposdb utwor do niego
dotart”’. Podobnie jest w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296
ustawy Prawo wiasnosci przemystowej). Wina ma znaczenie wylacznie dla ustalenia rozmiaru
odpowiedzialnosci majatkowe]. Tak wiec dobra wiara i nalezyta staranno$¢ w wyborze kontrahenta,
w tym weryfikacja dostawcy pod wzgledem jakosci dostarczanych towardow nie zwolni sprzedawcy
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z odpowiedzialnoéci i moze mie¢ znaczenie jedynie jako dziatanie o charakterze prewencyjnym. By¢
moze warto bytoby rozwazy¢ ograniczenie odpowiedzialnosci sprzedawcy towarow podrobionych,
ktory podaje informacje pozwalajace dotrze¢ do pozostatych ogniw faricucha dystrybucji badz
producenta, a sam powstrzyma sie od sprzedazy nieoryginalnych produktow.

Il. Pomoc malym i $rednim przedsiebiorcom w egzekwowaniu ich praw wtasnosci intelektualnej

Pozytywnie nalezy takze oceni¢ planowane przez Komisje dokonanie analizy w jakim stopniu krajowe
postepowania cywilne oraz europejskie postepowanie cywilne w sprawie drobnych roszczen sj
wykorzystywane przez matych i $rednich przedsiebiorcéw (dalej jako ,MSP”).

Odnoszac sie do postawionego przez Komisje pytania czy MSP s3 wspierane przez panstwo w
zakresie innowacyjnych inwestycji oraz egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, aktualnie
prowadzonych jest w Polsce szereg programéw majacych na celu poprawe innowacyjnosci
przedsiebiorstw. Mozna tutaj wymieni¢ poddziatanie 5.4.1 w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, realizowane przez PARP i polegajagce na dotowaniu uzyskiwania przez
przedsiebiorcow patentéw na wynalazki lub praw ochronnych na wzory przemystowe w Polsce i poza
jej granicami. Program ten w zakresie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej obejmuje
pokrycie kosztéw postepowania zwigzanego z procedurg uniewazniania patentu, prawa ochronnego
na znak towarowy, prawa ochronnego na wzdr uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego
lub stwierdzenia wygasniecia tych praw.

Ze wzgledu na fakt prowadzenia przez wielu MSP dziatalnosci gospodarczej w Internecie, ich
problemy prawne czesto majg charakter transgraniczny. Trafna jest uwaga Komisji dotyczaca
niewielkiej skali postepowar o charakterze transgranicznym z udziatem MSP. Jezeli strony same nie
okreéla wtaéciwosci prawa i jurysdykcji sadu, przepisy dyspozytywne dotyczace tego rodzaju naruszen
s3 niejasne, co utrudnia to dochodzenie roszczen i wptywa na przewidywalnos¢ procesu, powodujac
7e wielu polskich przedsigbiorcéw rezygnuje z dochodzenia swoich praw w tego rodzaju procesach.

Ponadto, kodeks postepowania cywilnego wyodregbnia pewne postepowania ze wzgledu na ich
szczegblny przedmiot lub charakter (np. postepowanie upominawcze, nakazowe). Jednak polska
procedura cywilna nie przewiduje postepowar dedykowanych dla dochodzenia roszczen przez MSP
ani dodatkowych utatwien w postaci podmiotowego zwolnienia MSP z kosztéw sgdowych.

Czynnikiem istotnym w kwestii skali egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej jest rowniez brak
specjalizacji sadéw w Polsce. Specjalizacja taka wystepuje w zakresie spraw pracowniczych i jej efekty
sg oceniane pozytywnie. Aktualnie funkcjonuje w Polsce Sad Ochrony Konkurencji i Konsumentow.
Ze wzgledu na specyfike spraw dotyczacych naruszer praw wiasnosci intelektualnej, wydaje sie ze
podobnie jak w przypadku spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczer spotecznych, celowe bytoby
réwniez wprowadzenie wydzielonych jednostek organizacyjnych zajmujacych sig¢ rozpoznawaniem
spraw o tematyce zwigzanej z wiasnoscig intelektualng. Prowadzone sa w tym zakresie konsultacje
na Forum Prawa Autorskiego. Praktyczna potrzeba wydzielenia osobnych wydziatéw w sadach lub
specjalizacji samych sedziéw jest widoczna w czasie sporéw sadowych, kiedy orzeczenia sa
wydawane na podstawie opinii biegtych, ktérzy wydajgc opinie z zakresu np. prawa autorskiego
wydajg opinie dotyczaca okolicznosci prawnych,. Swiadczy¢ to moze o niepewnosci sedziow
orzekajacych dotyczacej oceny tych okolicznosci. Wprowadzenie wyspecjalizowanego sadownictwa
mogtoby zwiekszy¢ bezpieczeristwo prawne oraz skutkowac wigksza harmonizacjg orzecznictwa




a takze doprowadzi¢ do usprawnienia dochodzenia roszczern w sprawach cywilnych, w tym roszczen
0 niewielkiej wartoéci®. Specjalizacja sedziow oznaczataby rdéwniez wiekszy profesjonalizm
w rozpatrywaniu spraw, co miatoby wplyw na szeroko pojeta skutecznos¢ wymiaru sprawiedliwosci.

Propozycja, ktéra wydaje sie by¢ warta uwagi, jest takie zastosowanie mediacji i arbitrazu do
postepowan dotyczacych praw wiasnosci intelektualnej. Te rozwigzania mogg byé szczegdlnie
korzystne dla MSP, ktdre czesto z powodéw ekonomicznych oraz ze wzgledu na diugi czas
postepowania nie decyduja sie na prowadzenie procesu.

Odnoszac sie do zakresu wykorzystania postepowania w sprawie drobnych roszczen przez MSP,
fakultatywno$¢ tego postgpowania oraz niski prég wartosci przedmiotu sporu (2.000 euro)
powoduja, ze wykorzystanie tego postepowania odrebnego w Polsce jest stosunkowo niewielkie. By¢
moze na zwiekszenie dostepu MSP do tego postepowania wptynetoby takze rozszerzenie zakresu
zastosowania tej procedury (katalog wytaczen jest w tej chwili szeroki). Ponadto, merytoryczna
analiza postepowania w sprawie drobnych roszczen w kontekscie polskiego systemu prawnego
pokazuje, ze pewne wprowadzone w tym postepowaniu regulacje (np. kwestia zwrotu pozwu) sa
unormowane w polskim systemie prawnym za pomocg odmiennych konstrukcji, co wptywa réwniez
na problemy zwigzane z zastosowaniem tego postepowania.

lll. Systemy chargeback

Komisja postuluje rozszerzenie zastosowania systemdéw obcigzenia zwrotnego na zakup przez
konsumentéw towaréw podrabianych. W jej ocenie dziatania takie moga tagodzi¢ skutki naduzyé¢
finansowych. Wprowadzenie tego rodzaju rozwigzania moze rodzi¢ pewne watpliwosci.

W pierwszej kolejnosci trzeba zauwazy¢, ze procedury chargeback sa w znacznej mierze uregulowane
na poziomie regulamindw organizacji ptatniczych, co moze by¢ niekorzystne dla konsumentéw oraz
rodzi¢ stan niepewnosci ze wzgledu na rdznice pomiedzy poszczegdlnymi regulaminami. Jest to
niekorzystne takze dla samych instytucji ptatniczych, poniewaz narazajg sie one na ryzyko uchylenia
postanowien regulaminéw jako niekorzystnych dla konsumentéw. Ponadto, jak podkreélajg same
banki i organizacje ptfatnicze, procedura chargeback ma w znacznym stopniu charakter indywidualny.
Moze to rodzi¢ watpliwosci w zakresie jednolitosci oceny sytuacji w istocie zblizonych, tym bardziej
Ze w samej procedurze uczestniczg cztery podmioty: wystawca karty, instytucja ptatnicza, agent
rozliczeniowy i akceptant karty. Nie jest do korica jasne, ktéry z tych podmiotéw odpowiadatby za
analizg merytoryczng czy doszto do sprzedazy towaru podrobionego oraz na czym taka opinia
miataby si¢ opiera¢. Oczywistym tez pozostaje, ze podmioty te nie s3 w dyspozycji nabywanych
towaréw, aby dokonaé¢ weryfikacji ich oryginalnosci czy zrédta pochodzenia. Dodatkowo, mozna
dostrzec pewne ryzyko naduzyc ze strony konsumentéw, ktdrzy nie bedac zadowoleni z otrzymanego
towaru bedg prébowali kwestionowac¢ transakcje z innych powodoéw niz jego oryginalno$¢, gdyz np.
skorzystanie z prawa odstgpienia od umowy jest ograniczone terminem lub wigze sie z kosztem
odestania towarow, ktérego chcieliby unikngé. Nie doprecyzowano takze w stosunku do jakich
kategorii produktéw bedzie mozliwe zastosowanie procedury chargeback, a wiec w szczegdlnosci czy
bedzie mozna z niej skorzysta¢ takie w odniesieniu do towaréw wytgczonych spod szczegdlinej

# Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Raport dotyczqcy ochrony praw autorskich i innych praw
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ochrony konsumenckiej przewidzianej ustawg o niektérych prawach konsumentéw oraz
o odpowiedzialnosci za produkt niebezpieczny lub ustawie o prawach’.

IV. Podsumowanie

Podsumowujac, proponowane przez Komisje zmiany powinny przyczyni¢ sie do poprawy
egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze skutecznoé¢
proponowanych rozwigzan bedzie w znacznej mierze zdeterminowana przez szczegdtowa treéé
ustalen.
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° Art. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz art. 5 ustawy o niektérych prawach
konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci za produkt niebezpieczny




