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Pytania ogoélne

1. Nasza Kancelaria reprezentuje wiele podmiotow, @rykth dziatalnéci prawa wlasnéi
intelektualnej maj ogromne znaczenie. Podmioty te z regulydsbrze rozpoznawalne na
rynku, z& ich produkty § wysoko pozycjonowane w poszczegoélnych sektoraatkury
Reprezentowane przez nas podmioty posiagaawa wyhczne do wynalazkéw, wzoréw
przemystowych oraz znakow towarowych, ktére ze wdiglna swaj renong sa czgstymi
obiektami narusze Dla klientow reprezentowanych przez Kanceldvardzo wane jest
utrzymanie wysokiej jak@i towaréw przez nich produkowanych, jak i dobrpjnii o tych
produktach i samej marce. Zatem w przypadku pesiai informacji o zaistniatych
naruszeniach praw wihasiw intelektualnej nasi klienci bardzo ¢sto decyduj sie na
podjecie dziata prawnych. Sigaja przy tym zaréwno pérodki karne jak i cywilne.

2. Bazupc na dotychczasowym éwiadczeniu naley wskaza, iz skala narusze praw
wiasndci intelektualnej na skalkomercyjry jest bardzo dia. W licznych przypadkach
prawa wiasnéci intelektualnej naruszanea gednoczénie na kilku ptaszczyznach, np.
naruszenie znakow towarowych i zasad uczciwej koenji, naruszenie znakow
towarowych lub wzoréw przemystowych i praw autoctki Jeeli chodzi o przypadki
niekomercyjnych narus#e to ustpuja one ska naruszeniom komercyjnym. Z reguty
rozmiar takich narusagest mniejszy, jednak egtotliwas¢ dos¢ znaczna. Naley podkreli¢,
iz obydwie kategorie naruszevptywaja nhegatywnie na dziataldé gospodarcg prowadzon
przez podmioty reprezentowane przez Kanocglato nie tylko w wymiarze finansowym, ale
takze niematerialnym (np. negatywna opinia o jak@roduktow wytwarzanych przez klienta,
czy tez negatywna opinia 0 samym przegsorcy). Powyszej oceny dokonujemy w oparciu
o kryterium ilgci spraw dotyczcych ochrony wiasriwi intelektualnej oraz ileci naruszé
praw wyhcznych naszych klientow, ktorea przedmiotem prowadzonych przez ngsz
Kancelarg¢ postpowan.
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Kancelaria regularnie uczestniczy wadswych postpowaniach cywilnych dotyazych
naruszé praw wiasneéci intelektualnej, zarbwno narusg@raw autorskich, jak i praw do
znakow towarowych, wzoréw przemystowych oraz wynlafav. Kancelaria prowadzi
gtébwnie sprawy, ktérych przedmiotem jest egzekwdeaprzestrzegania praw wilasico
intelektualnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiancelaria nie uczestniczy bezpsdnio
w sadowych postpowaniach cywilnych dotyazych narusze praw wiasnéci intelektualnej
dokonywanych na terytorium innychfsw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Czs¢ prowadzonych przez Kancelarspraw dotyczy roszcaezwiazanych z nielegalnym
udostpnianiem przedmiotow praw autorskich i praw pokrggimw Internecie. Naruszenia
tego rodzaju z reguly magharakter komercyjny.

Kancelaria reprezentuje klientbw w sprawach azanych z roszczeniami dotyexmi
naruszenia autorskich praw osobistych polgmah np. na naruszaniu §og i formy utworu
poprzez dokonywanie przerébek, nierzetelnego wylstania czy braku zgody twoércy na
dany rodzaj korzystania z utworu. Dotychczas smt§tay sk z naruszeniami na skal
komercyjra. Jednake sprawy tego typu jest prowadzonych znacznie mnigj spraw
dotyczacych narusze maptkowych praw autorskich.

Najbardziej istotnym celem dochodzenia ros#ceeprzypadkach narusagpraw wlasnéci
intelektualnej, z punktu widzenia podmiotow reprgpgvanych przez Kancelari jest
wyeliminowanie samego naruszeniaadb jego skutkbw oraz zapolienie jego
kontynuowaniu. Dziatania Kancelarii majakze wymiar prewencyjny. Nakierowane sa
zapobieganie podobnym naruszeniom w przysetdiniej istotnym aspektem egzekwowania
praw wiasnéci intelektualnej jest uzyskanie rekompensaty z&kodz wyrzadzors
naruszeniem. Dziejestak dlategoze bardzo ogsto rzeczywisty wymiar szkody jest trudny
do ocenienia ze wzgdlu na niematerialny charakter. Ponadto nierzadkommgensata
finansowa jest trudna lub wez niemdaliwa do wyegzekwowania.

System egzekwowania praw wiasoiointelektualnej na drodze cywilnoprawnej w Polgest
rozbudowany, aczkolwiek brakuje w nim szybko wykeainych mechanizmoéw, ktére w
realny sposob wptyyby na popraw skutecznéci ochrony praw wiasrigi intelektualne;.
Czynnikiem, ktory zniecfta do korzystania z tej drogi dochodzenia roszgest to, ze
postpowania cywilne trwaj zbyt diugo. Czsto nawet pozytywny wynik uzyskany po bardzo
dlugim czasie jest jusp&niony. Przy czym z uwagi na brak migvosci usunecia skutkéw
powstalych narus?e jego znaczenie gospodarcze bywa znikome. zdakkuteczn&
egzekucji roszczez zakresu praw wlaskd intelektualnej nie jest zadowadag.

Za najbardziej kosztowne elementy ppstwar cywilnych naley uzna optat sadowa od
pozwu oraz koszty przeprowadzenia dowodu z opieifgch sidowych.

. W ocenie Kancelarii bardzo dobrze przygotowany depoznawania spraw dotygz/ch
naruszé praw wtasnéci intelektualnej jest & Okregowy w Warszawie - XXIl Wydziat &
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Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzoréw Przemysjolv. Pozostateasly czsto maj
problemy ze zrozumieniem przedmiotu sprawy orazkujea im daéwiadczenia w
rozpoznawaniu tak specjalistycznych spraw. Probierjest brak jednolitego orzecznictwa w
tego rodzaju sprawach, gsto ady rozstrzygaj sprawy o podobnym stanie faktycznym w
sposob odmienny. Zasteamia budzi take niejednolita praktykaagddw cywilnych w kwestii
zawieszania pogbowan sadowych, w sytuacji, gdy prawa vagzne, na ktérychasone oparte
sa przedmiotem posgpowania spornego przed Wdem Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej.

Kancelaria nie prowadzi spraw, ktorych przedmiotem naruszenia praw wihasfm
intelektualnej na terytorium innych #sw Cztonkowskich UE.

Skutecznaé i sprawnosé procedur cywilnych

W przypadkach narusgepraw wiasnéci intelektualnej korzystamy z alternatywnych,
pozagdowych lub polubownych metod rozstrzygania spordW.zaleznosci od rodzaju
naruszanego prawa vagznego oraz sposobu naruszenia ¢sE¢ alternatywnych metod
rozstrzygania sporéw jest ada. Przed podgiem krokéw prawnych przedadami czsto
korespondujemy z naruszycielami, wysytajprzedprocesowe wezwania do zaniechania
naruszé praw wyhcznych. W takich przypadkach zdarze, &t strony zawieraj pozagdowa
ugod na mocy, ktorej naruszyciel zobazuje st do zaniechania dalszych narusze
Mozliwe jest skorzystanie ze statyclhddw polubownych (np. &#lu Arbitrazowego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej), jak addw polubownych powotywanychd hoc. Podstaw
dziatania wszystkich aslow polubownych & przepisy Kodeksu pagiowania cywilnego,
dlatego skuteczri6 wyrokéw statych sdow polubownych oraz powotanydd hoc jest
zadawalajca. W umowach spory dotygze narusze praw wiasnéci intelektualnej g bardzo
czesto poddawane pod rozstrzygrie ssdom polubownym poprzez zawarcie tzw. klauzuli
arbitrazowej, wyhczapcej wtasciwos¢ sadow powszechnych. Jedrigk na etapie konfliktu
miedzy stronami efektywni@ tego typu rozwizania jest ograniczona, poniesaodstavy do
dziatania gdu polubownego jest zgodna wola stron, o kita tym etapie sprawy z regutly jest
trudno. Inn, kategora spraw § sprawy z zakresu domen internetowych, ktére gmog
rozstrzygane przeza8 Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczemfw.sakig.p) lub
Sad Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Tetakunikacji (vww.piit.org.pl). Sady te
prowadz listy arbitrow wyspecjalizowanych w rozstrzygarmsiporow dotyczcych wiasnéci
intelektualnej, ze szczegdélnym uwegdhieniem nazw domen. aBownictwo polubowne
oferuje drog rozwigzywania sporow, ktora jest szybsza i elastyczraéegiia stron.

Z naszych dowiadczeér wynika, ze w sprawach dotygezych naruszeé praw wilasnéci
intelektualnej pogpowanie gdowe w dwoch instancjach trwa przgtoie ok. 2 - 3 lat. Przy
czym posgpowanie rozpoznawcze trwa ok. 1 roku do 2 lat ognertu zigenia pozwu do
wydania orzeczenia w pierwszej instancji§ zstpowanie odwotawcze - ok. 1 roku od
momentu ztaenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczersprawie. Pogpowanie w
sprawie zabezpieczenia rosz¢zed momentu ztzenia wniosku od wydania postanowienia
trwa ok. 1 - 2 miescy. Pozytywnym wyjtkiem s postepowania zabezpieczsg tocace s¢
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przed Sdem Okegowym w Warszawie - XXIl WydzialemaBu Wspdlnotowych Znakdéw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych, ktéry z regutyydaje postanowienie o
zabezpieczeniu wggu 3-5 dni od dnia zlenia wniosku o zabezpieczenie.

Biorac pod uwag postpujaca globalizacg oraz transgraniczny charakter naruszeydaje
sie, iz celowe byloby ujednolicenie zasad ppstwair przyspieszonych oraz szczegétowych
zasad w sprawach o naruszenia praw wisgnimtelektualnej, w sprawach o naruszenia
wspolnotowych znakéw towarowych i wzoréw wspolnoyo oraz zasad pagtowania w
sprawach drobnych roszezeotycacych naruszenia wspoélnotowych znakéw towarowych i
wzoréw wspolnotowych.

Wystarczajcymi srodkami ochrony pozwanego bytby obawék doeczenia pozwanemu
pozwu wraz z zatznikami sporgdzonych w ¢zyku ojczystym pozwanego.

Roszczenia informacyjne

Sposéb dokonywania identyfikacji podmiotu naruszego prawa wiasioi intelektualnej
jest r&ny w zalenosci od rodzaju naruszanego prawa wigsnintelektualnej. Jéi chodzi

o produkty spgywcze, to producenci takich towaréw obawani & do zamieszczania danych
adresowych na opakowaniach. Pomocnym g¢ulizm jest rOwnig Internet za pomaeg
ktorego mana odnale¢ strony internetowe za paednictwem, ktérych reklamowane s
towary naruszape prawa wyczne. Nierzadko — w szczegOhod w przypadku towardw
oferowanych przez Internet - dla ustalenia podmictuuszajcego prawa konieczne jest
dokonanie zakupu towaru. $ednicy czsto dobrowolnie podaj dane kontaktowe do
podmiotow zlecajcych produka} towardéw naruszagych prawa wiasrigi intelektualne;.

Zdarza s rowniez, iz posrednicy odmawiaj wspotpracy w powyszym zakresie w obawie
przed utrat zlecer od takich podmiotéw. Dodatkowo, naruszyciele dgigly na komercyja
skak nie cha@ ujawnia informacji o pochodzeniu i sieci dystrybucji tovar lub ustug
naruszajcych prawa wihasnei intelektualnej z obawy przed karnymi i cywilnymi
konsekwencjami tych narusze

Procedury informowania o zarzucanym naruszeniu praw

Dziatanie polegaice na informowaniu poednika, ktérego ustugiaswykorzystywane przez
osolg trzech do dokonywania narusigraw whasnéci intelektualnej jest bardzo skutecznym
sposobem uniendiwienia dalszych dziaka naruszajcych prawo. W naszej praktyce o
naruszeniach informujemy nie tylko naruszyciel® t@ike podmioty wspolpracage z nim
oraz pdrednicace w tym procederze. Podmioty teesto nie zdaj sobie sprawy,ze
wytwarzapc, dystrybuuwgc lub importugc produkty naruszage prawa wiasngi
intelektualnej take dopuszczajsie naruszenia prawa.

W odniesieniu do podmiotu naruszsggo prawa witasnoi intelektualnej lub co do ktérego
zachodzi podejrzenie naruszenia, uznajemy za skugeicuryteczne informowanie go o tym
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fakcie. W naszej praktyce zwykle informujemy nagpesela o tym, ¥ dopuscit si¢ on w naszej
ocenie naruszenia praw wilasob przemystowej przystugagych podmiotom, ktére
reprezentujemy i wzywamy go do zaprzestania nafus2esto takie dziatania prowagzlo
dobrowolnego zobowkania st naruszyciela,z zaprzestanie on dokonywania naruiszaie
bedzie prowadzit takich dziatew przysztgci, co pozwala zakazy¢ sprave polubownie.

W naszej ocenie, procedury informowania narusziyeigdrzypadku narusiedokonywanych
w innych Pastwach Cztonkowskich UE oraz ggednikdw magcych siedzih na terytorium
innego Pastwa Czionkowskiego bytyby bardzayteczne. Takie rozwranie pozwolitoby
ograniczy naruszenia praw wiasfmo intelektualnej dokonywanych przez dany podmiat n
terytorium catej UE.

W przypadku narusiedokonywanych na skalhandlova lub przez podmiot notorycznie
dokonupcy naruszé powyzszym procedurom informacyjnym powinny towarzyszy
dodatkowe dziatania polegag np. na zawieszeniu konta internetowego, zablakawstrony
internetowej/domeny internetowej lub umieszczerawniej informacji o toczcym sk sporze,
o ile podmiot uprawniony uprawdopodobre zawiera ona téei naruszajce jego prawa
wiasndci intelektualnej.

Zabezpieczenie roszcxe

Za wyjatkiem spraw rozpoznawanych przsa Okregowy w Warszawie - XXIl Wydziat &1
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemysfoty, z reguly sdy nie
przestrzegaj ustawowych terminéw rozpatrzenia wniosku o udneezabezpieczenia, co
czesto uniemaliwia osiagniccie celu tego pogpowania. Ponadto w sprawach dotyozh
naruszé praw witasnéci przemystowej, &y z regulty odmawiaj udzielenia zabezpieczenia,
ktére polega na zobow#aniu do udzieleniu informaciji (art. 286 (1) usipkt. 2 i 3 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiastiogprzemystowej (t.j. Dz. U. nr 119 z 2003 r., poz.
1117 ze zm., dalej ,PWP"). Swppdmowe motywuj konieczndcia zapewnienia zachowania
tajemnicy przedsbiorcy lub tym, £ na tym etapie pogbowania fakt naruszenia nie jest
jeszcze przeglizony, a gdy informacje zostalyby udzielone, to nm@ ju praktycznej
mozliwosci cofnigcia skutkow takiego zabezpieczenia. Uzngm samym, 4 srodek ten jest
nadmiernie dotkliwy dla obowranego.

Z naszej praktyki wynikaze przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie zabez®ga@ brane

sa pod uwag przede wszystkim nagiujace okolicznéci: pilny charakter sprawy, potencjalna
szkoda, jaka ma zosta wyrzadzona przez wykonanie zabezpieczenia, wplyw, jaki
wykonanie zabezpieczenia pgomie& na rynek, konkurencyjré i konsumentow oraz fakt
zakwestionowanie przystugigiych uprawnionemu praw wiasiub intelektualne;.

W naszej praktycesrodki zabezpieczenia roszezestosowane byly wobec fgednikow,
ktérzy wprowadzali na rynek produkty narusza prawa wiasrigi przemystowej, w tym
wobec importerow tych produktéw oraz podmioty prdwmge sprzedahurtows. Odmowa
zastosowania tychrodkéw miata miejsce w przypadkach, gdy podmiotywvskazywaty na
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umowg licencyjra - nawet, jéli nie byly jej strom ani nie obejmowata ona wprost terytorium
Polski.

Udziat osob trzecich w dokonaniu naruszenia

Nie mielismy w naszej praktyce sprawy, w ktorej powddztwotalaswytoczone przeciwko
osobie trzeciej, ktora nie byta bezpadnio sprawg naruszenia praw wtasém intelektualne;.

Srodki naprawcze

W naszej praktyce spotykamyeshnajczsciej z orzekanym przezady obowazkiem:
zniszczenia bezprawnie wytworzonych przedmiotowknazt naruszagego, wycofania z
obrotu, zaprzestania reklamowania takich towarémest® wykorzystywanym przez powoda i
orzekanym przezagly sposobem usugtdia skutkow naruszejest zobowizanie pozwanego
do ziwenia jednokrotnego lub wielokrotnegosweadczenia odpowiedniej el i w
odpowiedniej formie (publikacja informacji o orzecuu).

Jednoznaczna odpowiecha to pytanie jest niemtwa. Kazdy z dostpnych sposobow
usungcia skutkéw naruszenia praw wiasooprzemystowej jest skuteczny w zatesci od
rodzaju naruszenia. Z punktu widzenia wytworcow dotddw najskuteczniejsze jest
niszczenie nielegalnie wytworzonych produktéw.

W naszej praktyce spotkéhiy si z sytuacjami, kiedy orzeczenia w sprawie ustiai
skutkéw naruszenia nie zostaly wykonane. Konsekjuetakiej sytuacji bytlo zastosowanie
przez ad art. 1049, 1050 lub 105@.p.c. Stosujc wymienione przepisyad maze zezwol
na wykonanie orzeczenia przez uprawnionego na kibsatika, natay¢ na dhenika grzywrg
lub zagrozt nakazaniem mu zaptaty oklenej sumy pieriznej za kady dziex zwioki w
przypadku, gdy wykonanie orzeczenia zglewylaczenie od woli zobowrzanego. W
przypadku nie zaptacenia grzywny #iiwa jest jej zamiana na areszt. W takich przypatika
wlascicielowi praw nie zawsze chodzi o to, aby znismizezostato dokonane na koszt
diuznika, wiec witasciwym wydawatoby i, aby na wniosek uprawnionego #iwe byto
przekazanie na jego rzecz przedmiotow wytworzonyiethegalnie i pozostawienie dalszych
dziatah nakierowanych na ich wycofanie z obrotu do jegoauma.

Naszym zdaniem, zasadne byloby ufivaienie innego rodzaju rozpogdzania towarami
naruszajcymi prawo, jednake powinno to b§ uzalenione od rodzaju towaru. Przekazanie
przedmiotébw po uprzednim usgniu podrobionych znakdéw towarowych na cele
charytatywne wydaje siby¢ bardzo dobrym rozwrzaniem. Jednalke nie mogtoby mie
zastosowania we wszystkich przypadkach. Trwale igsitn podrobionych znakéw
towarowych nie zawsze jest bowiem ifmve, np. wtedy gdy stanowione integrala czs¢
przedmiotu, jak w przypadku spodni, gdzie uktad &zwjest chronionym znakiem
towarowym. Wprowadzenie mitiwosci zutylizowania celem ponownegayeia materiatow
wydaje s¢ by¢ dobm alternatywq dla niszczenia towaréw. Dopuszczaé@dego rodzaju
dziatan powinna by uzaleniona od wniosku pochodeego od podmiotu uprawnionego.



Trudndcia przy stosowaniu tego typu rozwen jest dokiadne oksbenie wigciwosci
przedmiotéw wytworzonych z naruszeniem praw wiashdntelektualnej i dopasowanie
srodka, ktéry ledzie mogt by podgty, tak, aby na etapie pgpbwania wykonawczego
mozna go byto wykonabez ponoszenia zbytecznych kosztéw.

VI. Odszkodowania
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W naszej praktyce nie spotkahy sk z sytuacj, aby orzekac zaptag odszkodowania na
zasadach ogolnycha brat pod uwag mazliwosé i tatwos¢ uzyskania legalnego depu do
chronionego przedmiotu. Z reguty kognicigs ograniczona jest do badania kodeksowych
przestanek odpowiedzialba odszkodowawczej. Przy czym co do przestanki ylirsady z
reguly przyjmui, iz haruszenie jest zawinione sliedotyczy praw witasnéci przemystowej
ujawnionych w stosownych rejestrach, a naruszycigést podmiot profesjonalny.

Z naszych déwiadczeé wynika, ze wysokaci korzysci uzyskanych przez naruszeggo z
reguty okrélana jest w odniesieniu do potencjalnej wysakooptat licencyjnych, ktore
naruszajcy ,zaoszcegdzil” poprzez swoje bezprawne dziatania.

Mimo istnienia takiej maiwosci, w naszej praktyce przypadki kumulatywnego daldemia
lub zagdzania odszkodowania obok wydania uzyskanych korzg raczej rzadkie.

W naszej praktyce zadzone odszkodowanie zawsze odnosite sio szczegétowo

okreslonych przedmiotéw ochrony. Nie migty sprawy, w ktorej zagsizone odszkodowanie
dotyczyto naruszenia szerszego portfolio praw widésnintelektualnej, bez precyzyjnego
okreslenia, o jakie prawa wygtzne chodzi.

Opinia,ze wysokad¢ odszkodowania nie powinnadwizsza nz wartasé korzysci uzyskanych
przez podmiot naruszgjy prawo wydaje namébstuszna.

Sktaniamy si ku stanowisku, by nmidiwos¢ naprawienia szkody poprzez zaptaumy
pienieznej odpowiadajcej wielokrotndci stosownego wynagrodzenia lub optaty licencyjnej
traktowa, jako zryczattowasmforme rekompensaty.

Z naszych déwiadczér wynika, z w przypadku niezawinionego naruszenia autorskidh |
pokrewnych praw maikowych, roszczenie o zapéat dwukrotndci stosowanego
wynagrodzenia, jest jednym z nagéaiej formulowanychzadan. Instytucja ta jest bardzo
uzyteczna w sytuacjach, gdyykazanie wysokei szkody na zasadach ogdélnych nasta
trudnaci.

Zdarzaj sig sytuacje, gdy odszkodowanie z tytutu naruszensvpmtasndci intelektualnej
dochodzone jest nie beZpednio przez uprawnionego z tych praw gognych, lecz przez ich
licencjobiore¢ wytacznego, wpisanego do rejestru. Uprawnienie tego mpmd do
dochodzenia roszczez powodu naruszenia praw wtasoioprzemystowej wynika z przepisu
art. 76 ust. 6 zd. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000awo wtasn&i przemystowej (t.j. Dz.



U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm., dale] ,PWHP)zepis ten znajduje odpowiednie
zastosowanie do innych mipatent przedmiotow wiaska przemystowe] (np. znakéw

towarowych — na gruncie art. 163 ust. 1 PWP, wzopdéremystowych — na gruncie art. 118
ust. 1 PWP).

37. W naszej praktyce nie miglhy przypadku dochodzenia przez osttzech rekompensaty z
tytutu niestusznie zagzonego odszkodowania.

VIl. Nadu zywanie srodkow egzekwowania praw wiasnéci intelektualnej

38. W naszej praktyce nie spotkaliy sie z przypadkami nadywania cywilnoprawnych
srodkow egzekwowania praw whasiobintelektualne;.

39. Naszym zdaniem, w sprawach o naruszenie praw wdasmatelektualnej przestrzeganie
prawa do prywatnii oraz prawa do sprawiedliwego procesu zagwarsantewjest w
wystarczajcym stopniu.

Anna Gotbiowska
radca prawny / wspoinik



