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LAZEWSKI DEPO I WSPOLNICY
Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Do:

Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego
Departament Wiasnosci Intelektualnej
i Mediow

ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17

00-071 Warszawa

Szanowni Panstwo,

Bardzo dzigkujemy za zaproszenie Paristwa pismem z dnia 13 lutego 2013 r. do udziatu w
prowadzonych przez Komisje Europejska konsultacjach spotecznych w sprawie cywilnych
srodkéw egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej. W odpowiedzi na pismo
przedstawiamy ponizej nasze komentarze w zakresie wybranych praktycznych aspektow
dochodzenia roszczen z tytutu praw wiasnosci intelektualnej objetych konsultacjami.

Il

1)

2)

3)

4)

Zagadnienia ogdine

Prawa wiasnosci intelektualnej w naszej dziatalnosci, jak i dla dziatalnosci
podmiotdw przez nas reprezentowanych majg kluczowe i podstawowe
znaczenie.

W sgdowych postgpowaniach cywilnych dotyczacych naruszen praw wiasnosci
intelektualnej uczestniczymy w charakterze petnomocnikéw naszych Klientéw.
Prowadzimy liczne sprawy przed sadami powszechnymi w sprawach cywilnych
dotyczacych naruszen praw wiasnosci intelektualnej dokonanych na terytorium
Polski, natomiast co do zasady nie prowadzimy spraw co do naruszen
dokonywanych na terytorium innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej
(niejednokrotnie konsultujemy dziatania prowadzone przez naszych Klientéw za
posrednictwem fachowych petnomocnikéw w odpowiednich krajach).

W swojej praktyce koncentrujemy sie na przedmiotach wtasnosci przemystowej
oraz czynach nieuczciwej konkurencji, stosunkowo rzadziej spotykamy sie z
roszczeniami zwigzanymi z nielegalnym udostepnianiem przedmiotéw praw
autorskich i praw pokrewnych w internecie, oraz z roszczeniami zwigzanymi z
naruszeniem autorskich praw osobistych, polegajacych np. na naruszeniu tresci
i formy utworu poprzez dokonywanie jego przerdbek, nierzetelnego
wykorzystania czy braku zgody twdrcy na dany rodzaj korzystania z utworu.

Z naszego, oraz naszych Klientdw punktu widzenia najistotniejszym celem
dochodzenia roszczen w przypadkach naruszen praw wiasnosci intelektualnej
jest:

e wyeliminowanie samego naruszenia badz jego skutkéw;

e zapobiezenie jego kontynuowaniu oraz
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e zniechecenie do dokonywania naruszen w przysztosci;

5) W naszej ocenie system egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej w Polsce,

6)

7)

1)

2)

w szczegdlnosci na drodze cywilnoprawnej, jest ogdlnie mato efektywny i mato
skuteczny. Najwigkszym mankamentem jest brak rozeznania sedziéw w
tematyce praw wtasnosci intelektualnej, cho¢ znajomosé tejze tematyki przez
sedziow saddw apelacyjnych jest znaczaco wyzsza niz sedzidw saddw
okregowych. Znajomos¢ ta jest wérdd referentdow w poszczegdlnych sprawach
nierowna i nieprzewidywalna W naszej ocenie spowodowane jest to brakiem
specjalizacji (np. rozwigzan organizacyjnych zapewniajgcych wptyw spraw z
zakresu wiasnosci intelektualnej do ograniczonego grona sedzidw, ktdrzy tym
samym bedg mieli mozliwosci organizacyjne i motywacje aby powiekszyé swoje
doéwiadczenie). Bardzo pozytywnie oceniamy natomiast prace XXII Wydziatu
Sadu Okregowego w Warszawie — Sadu Wspdinotowych Znakéw Towarowych i
Wzoréw Przemystowych, ktdrego dziatanie jest niewatpliwie czynnikiem
zachecajgcym do korzystania z cywilnoprawnej drogi egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej w Polsce. Uwazamy takze, ze mankamentem systemu,
zwiaszcza przed nowelg majowa kpc z 2012 r., byta nieefektywno$é grzywien
naktadanych  na  naruszyciela w  zwigzku z  niewykonywaniem
wyroku/postanowienia o zabezpieczeniu.

W naszej ocenie najbardziej kosztownymi elementami postepowan cywilnych
w sprawach o naruszenia praw wiasnosci intelektualnej sa:

a. przygotowanie pozwu,
b. zgromadzenie materiatu dowodowego,

c. Humaczenie dokumentéw (wymogi formalne co do tlumaczen
przysiegtych, sktadania oryginatéw na Zzadanie drugiej strony itp.),

Ogdlnie przygotowanie polskich saddéw do rozpoznawania spraw dotyczacych
wiasnoséci intelektualnej oceniamy jako niewystarczajgce. Pozytywnym wyijatkiem
jest natomiast XXII Wydziat Sadu Okregowego w Warszawie — Sad
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych.

Z naszej praktyki wynika, iz w orzecznictwie wystepujg pewne rozbieznosci np.
co do kwestii przedawnienia roszczen czy tez katalogu i rangi dowodéw, jednakze
ogdlnie jest ono dosé jednolite.

Skutecznosc¢ i sprawnos$¢ procedury cywilnej

W  przypadkach naruszen praw wiasnosci intelektualnej korzystamy z
alternatywnych, pozasgdowych lub polubownych metod rozstrzygania sporéw, w
szczegoinosci z Sadu Arbitrazowego przy PIIT. Wysoko oceniamy dostepnosé
tego rodzaju mechanizméw, natomiast ich efektywnosé jest ograniczona ze
wzgledu na znaczng rozbiezno$¢ orzeczniczg jak i ograniczenie mozliwosci
odwotania od rozstrzygniecia.

Na podstawie naszej praktyki, oceniamy iz sredni czas trwania:

a. postepowania w sprawie zabezpieczenia roszczen, od momentu ztozenia
wniosku do wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie
udzielenia zabezpieczenia wynosi: ok. 4 miesigce,
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b. postepowania rozpoznawczego, od momentu zlozenia pozwu do wydania
orzeczenia w pierwszej instancji, wynosi: od 1 roku — 3 lat,

c. postepowania odwotawczego, od momentu ziozenia apelacji do wydania
prawomocnego orzeczenia w sprawie, wynosi: ok. 1 roku.

Roszczenia informacyjne

1) W naszej praktyce identyfikacja podmiotu naruszajagcego prawa witasnosci

intelektualnej dokonywana jest przez naszych Klientow.

2) Roszczenie informacyjne zostato niewlasciwie implementowane do krajowego

1V.

porzadku prawnego, na co zasadnie zwraca uwage doktryna.

Zabezpieczenie roszczen

1) W praktyce w przypadku naruszen praw wiasnosci intelektualnej spotykamy sie w

szczegolnosci z nastepujacymi  trudnosciami  dotyczacymi  zabezpieczenia
roszczen:

a. zmiana podmiotu dopuszczajacego sie naruszen,

b. nieefektywnos¢ w postepowaniach dotyczacych naruszen
dokonanych przez podmioty zagraniczne — dtugi czas oczekiwania
na ttumaczenie dokumentéw na jezyki obce (w szczegdlnosci te
rzadziej spotykane), dtugotrwate doreczenia,

2) Z naszej praktyki wynika, iz przy udzielaniu zabezpieczenia sady generalnie nie

1)

2)

3)

biorg pod uwage tego, ze sprawa ma pilny charakter, nie uwzgledniajg wplywu
jaki wykonanie zabezpieczenia moze mie¢ na rynek, konkurencyjnosé i
konsumentéw, ani nie uwzgledniajg faktu zakwestionowania przystugujacych
uprawnionemu praw wiasnosci intelektualnej (w tym zakresie praktyka jest
zréznicowana w zaleznosci od okregu sadowego). Z naszego doswiadczenia
wynika, iz sady uwzgledniajg natomiast potencjalng szkode jaka moze zostaé
wyrzadzona przez wykonanie zabezpieczenia.

Srodki naprawcze

W naszej praktyce najczestszymi orzekanymi przez sady sposobami usuniecia
skutkéw naruszenia, ktorych koszt ponosi naruszyciel, jest zniszczenie towaréw
naruszajacych prawa wytaczne (ewentualnie jedynie opakowan lub oznaczen —
istnieje tendencja do ograniczenia zakresu przedmiotdw podiegajacych
zniszczeniu), orzeczenie przepadku oraz publikacja oéwiadczenia naruszyciela.

W naszej ocenie najwlasciwszym sposobem usuniecia skutkow naruszenia jest
usunigcie z obrotu towaru, jego zniszczenie, orzeczenie publikacji o$wiadczenia
naruszyciela.

W praktyce spotkaliSmy sie z przypadkami niewykonania przez naruszyciela
orzeczenia w sprawie usuniecia skutkéw naruszenia. W wyniku takiej sytuaciji
wszczeta zostata egzekucja i ostatecznie doszio do porozumienia miedzy stronami
co do sposobu wykonania orzeczenia. W naszej ocenie w takich przypadkach
najskuteczniejsze bytoby natozenie kary finansowej na naruszyciela - ptatnej na
rzecz uprawnionego (por. art. 1050 i 1051? kpc).
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VI.

1)

VII.

1)

2)

Z wyrazami szacunku.
1Y

adwokat

W naszej ocenie zasadne bytoby umozliwienie innego rodzaju rozporzadzania
towarami naruszajgcymi prawo, np. przekazanie na cele charytatywne - pod
warunkiem wyrazenia zgody przez uprawnionego.

Odszkodowania

W naszej ocenie wysoko$¢ odszkodowania z catg pewnoscig nie powinna byé
nizsza niz warto$¢ korzysci uzyskanych przed podmiot naruszajgcy prawo.
Uwazamy, iz zasadnym bytoby, aby podmiot naruszajacy prawa byt zobowigzany,
przynajmniej w przypadku naruszenia zawinionego, do zaptaty wielokrotnosci (co
najmniej dwukrotnosci) wartosci wyrzadzonej szkody czy tez uzyskanych
bezprawnie korzysci, gdyz w innym razie tamanie prawa jest dla naruszyciela
optacalne.

Naduzycie srodkéw egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej

W naszej praktyce nie spotkaliSmy sie z przypadkami naduzywania
cywilnoprawnych érodkéw egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej.

W naszej ocenie w sprawach o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej
przestrzeganie prawa do prywatnosci oraz prawa do sprawiedliwego procesu jest
zagwarantowane w wystarczajacym stopniu.
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