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Dot.: Konsultacje spoleczne w sprawie cywilnych srodkéw egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej

s Rirbes,

W zwigzku z zainicjowanymi przez Komisj¢ Europejska konsultacjami spotecznymi w sprawie
cywilnych Srodkéw egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, pragniemy przedstawié ponizej
stanowisko Stowarzyszenia Ochrony Wlasnosci Przemystowej — Polskiej Grupy Narodowej AIPPI

w przedmiocie wybranych kwestii objetych tymi konsultacjami.

Przedmiotem dziatania Stowarzyszenia Ochrony Wlasnosci Przemystowej jest m.in. promocja,
upowszechnianie i praca nad doskonaleniem prawa wlasnosci intelektualnej, a w szczegdlnosci
prawa wlasnosci przemystowej. Cele Stowarzyszenia stanowig przy tym: promowanie ochrony
wlasnosci przemystowej 1 upowszechnianie przyjetych w Europie standardow prawnych w zakresie
ochrony wlasnosci przemystowej oraz inicjowanie 1 wspieranie prac na rzecz harmonizacji
polskiego prawa w tej dziedzinie z prawem mi¢dzynarodowym i prawem europejskim.
Stowarzyszenie stanowi jednoczesnie Polska Grupe Narodowa Miedzynarodowego Stowarzyszenia
Ochrony Wlasnosci Intelektualnej (AIPPI), wiodacej na $§wiecie organizacji pozarzadowej, ktorej
celem jest prowadzenie badan i formulowanie polityki w zakresie prawa odnoszgcego si¢ do

ochrony wiasnosci intelektualne;.



Stowarzyszenie nasze aktywnie uczestniczylo w pracach legislacyjnych nad ustawg z dnia 9 maja
2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektorych innych ustaw.
Zglaszalo przy tym liczne postulaty majgce na celu wyeliminowanie z ustawy rozwigzan biednych,
niestusznych i niezgodnych z postanowieniami badz celami dyrektywy 2004/48/WE w sprawie
egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej. Niestety, znaczna cze$¢ tych postulatow nie zostala
uwzgledniona w ostatecznym tekscie ustawy. Swojej czesciowo krytycznej ocenie wdrozenia
w Polsce dyrektywy 2004/48/WE, przynajmniej w odniesieniu do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
— Prawo wlasnosci przemystowej, Stowarzyszenia dato juz wyraz w skierowanych do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismach z dnia 25 stycznia 2008 r. oraz z dnia 30 stycznia

2009 .

I.  Pytania ogélne

Pyt. 1 Z uwagi na okre$lony powyzej przedmiot dzialania Stowarzyszenia, prawa wiasnosci
intelektualne] maja dla Stowarzyszenia kluczowe i podstawowe znaczenie. Dotyczy to
réwniez wszystkich czlonkéw Stowarzyszenia, ktorymi sa osoby profesjonalnie zajmujace
si¢ prawem wiasnosci intelektualnej, zar6wno w praktyce (rzecznicy patentowi, adwokaci,

radcowie prawni), jak i w teorii (pracownicy naukowi).

Pyt. 6 Z punktu widzenia czlonkow Stowarzyszenia najistotniejszym celem dochodzenia
roszczen w przypadkach naruszen praw wlasnosci intelektualnej jest wyeliminowanie
samego naruszenia badz jego skutkdw oraz skuteczne zapobiezenie jego kontynuowaniu
badz ponowieniu. Istotne jest réwniez zniechg¢cenie do dokonywania naruszen
w przysziosci, a w sprawach wigkszej wagi — réwniez zrekompensowanie wyrzgdzonej

naruszeniem szkody.

Pyt. 7 W ocenie Stowarzyszenia system egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej w Polsce,
w szczegolnosci na drodze cywilnoprawnej, jest ogolnie mato efektywny i mato skuteczny.
Istotnym mankamentem jest tu brak wystarczajgcego rozeznania s¢dziow w tematyce praw
wlasnosci intelektualnej (zob. pyt. 9). Problem stanowi réwniez nieefektywnos¢ w zakresie
wykonywania zapadlych wyrokow, czy tez postanowien o zabezpieczeniu roszczen lub

o zobowigzaniu do udzielenia informacji (system grzywien).

Pyt.9 Przygotowanie polskich sadéw do rozpoznawania spraw dotyczacych naruszen praw
wilasnos$ci intelektualnej czlonkowie Stowarzyszenia, na podstawie swoich wilasnych

doswiadczen, oceniajg ogélnie jako niewystarczajace. Zauwazalny jest brak
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wystarczajgcego rozeznania sedziow w tematyce praw wiasnosci intelektualnej, cho¢
znajomos¢ tejze tematyki przez sedziéw sadéw apelacyjnych jest znaczgco wyzsza niz
w  wypadku sedziow sadow okreggowych. Znajomo$¢ ta wsrdd referentow
w poszczegblnych sprawach jest przy tym nieréwna, a tym samym nieprzewidywalna.
W ocenie Stowarzyszenia spowodowane jest to brakiem specjalizacji (np. rozwigzan
organizacyjnych zapewniajacych wplyw spraw z zakresu wilasnosci intelektualnej do
ograniczonego grona se¢dziéw, ktérzy tym samym mieliby mozliwos$ci organizacyjne
i motywacj¢ aby powieksza¢ swoje do$wiadczenie). Bardzo pozytywnie oceniana jest
natomiast przez czlonkow Stowarzyszenia praca XXII Wydzialu Sagdu Okregowego
w Warszawie — Sagdu Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych,
ktorego sposob dzialania jest czynnikiem zachg¢cajgcym do korzystania z cywilnoprawnej
drogi egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, przynajmniej w zakresie
wspolnotowych znakow towarowych i wzoréw. Z praktyki cztonkdéw Stowarzyszenia
wynika réwniez, iz w orzecznictwie sadow wystepuja pewne rozbieznosci, np. co do

kwestii przedawnienia roszczen czy tez katalogu i rangi dowodow.

II. Skuteczno$¢ i sprawnos¢ procedur cywilnych

Pyt. 12

Jak to wynika z praktyki czlonkéw Stowarzyszenia, sredni czas trwania poszczegdlnych
etapOw postgpowania cywilnego dotyczacego naruszenia praw wilasnosci intelektualne;j
przedstawia si¢ nast¢pujaco: a) postgpowanie w sprawie zabezpieczenia roszczen, od
momentu ztozenia wniosku do wydania prawomocnego postanowienia w przedmiocie
udzielenia zabezpieczenia — ok. 4 miesigce; b) postepowanie rozpoznawcze, od momentu
zlozenia pozwu do wydania orzeczenia w pierwszej instancji — od 1 roku do 3 lat; ¢)
postgpowanie odwolawcze, od momentu zlozenia apelacji do wydania prawomocnego
orzeczenia w sprawie — ok. 1 roku. W ocenie Stowarzyszenia, dla zapewnienia
skutecznego egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej niezbedne jest podjecie dziatan

prowadzacych do skrdcenia tych termindw przynajmniej o potowe.

Stowarzyszenie nie uwaza za zasadne dokonanie na szczeblu unijnym harmonizacji zasad
postepowan przyspieszonych w sprawach o naruszenia praw wlasnosci intelektualne;j,
w szczegoblnosci zasad postgpowan w sprawach ,,drobnych roszczen dotyczgcych naruszen
praw wilasnosci intelektualnej”. Trudno zreszta wyobrazi¢ sobie, majgc na wzgledzie wage
praw wilasnosci intelektualnej i ich wartos¢, co miatoby si¢ miesci¢ pod pojeciem

,»drobnych roszczen”.



I11.

Roszczenia informacyjne

Pyt. 16 Roszczenia informacyjne przewidziane w Dyrektywie 2004/48/WE zostaly niewtasciwie

implementowane do krajowego porzadku prawnego, na co zasadnie zwraca uwage
doktryna. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do roszczenia informacyjnego przewidzianego
w ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej (usytuowanie go w ramach instytucji
zabezpieczenia roszczen, a nie jako roszczenia odrgbnego i autonomicznego; zawezenie
zakresu informacji, ktérych udzielenia mozna si¢ domaga¢ — wymog ,,niezbednosci”, a nie
tylko ,posiadania znaczenia” dla dochodzonych roszczefi; wymoég ,,wysokiego
prawdopodobienstwa” naruszenia; obowigzek orzekania po przeprowadzeniu rozprawy).
Odmienne ujecie roszezenia informacyjnego w tej ustawie, w poréwnaniu chociazby
z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowi jeden
z wielu przykladéw zréznicowania $rodkéw ochrony poszczegdlnych praw wiasnosci
intelektualnej, ktore to zréznicowanie nie znajduje zadnego uzasadnienie w dyrektywie
2004/48/WE. Nalezy roéwniez wskaza¢ na brak rozwigzan zapewniajacych skuteczng

egzekucje uwzglednionego przez sad roszczenia informacyjnego.

IV. Srodki naprawcze

Pyt. 25 W praktyce cztonkdw Stowarzyszenia najczgsciej orzekanymi przez sady sposobami

usunigcia skutkOw naruszenia sg: zniszczenie towar6w naruszajacych prawa wylaczne
(ewentualnie jedynie opakowan lub oznaczen — istnieje tendencja do ograniczenia zakresu
przedmiotow podlegajacych zniszczeniu) oraz publikacja o$wiadczenia naruszyciela.
7 uwagi na fakt usuni¢cia z ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, przy okazji
wdrazania dyrektywy 2004/48/WE, ogdlnego roszczenia o usunig¢cie skutkOw naruszenia
(przy jednoczesnym wprowadzeniu tego roszczenia do ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych), jedynymi mozliwymi sposobami takiego usunigcia w odniesieniu
do naruszen praw wlasnosci przemyslowej sg sposoby, ktdre wprost przewiduje art. 286
ustawy. Rezygnacje przez ustawodawce z ogolnego roszczenia o usunigcie skutkow
naruszenia, w odniesieniu do praw wlasnosci przemystowej, traktowaé nalezy jako
nieuzasadnione 1 sprzeczne z duchem dyrektywy 2004/48/WE uszczuplenie $rodkow
ochrony przystugujacych uprawnionym z tych praw. Dotkliwa w praktyce jest np.
niemozno$¢ orzeczenia o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach, ktdre
nie stanowia juz wlasnosci naruszajacego — np. przez wycofanie ich z obrotu na koszt
i odpowiedzialno$¢ naruszajacego. Jako szczegdlng forme usunigcia skutkéw naruszenia

traktuje si¢ rowniez ogloszenie przez naruszajacego stosownego oswiadczenia, jednak i tej
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formy uprawnieni z praw wlasnosci przemystowej zostali pozbawieni. Przy okazji
wdrazania dyrektywy 2004/48/WE roszczenie o nakazanie ogloszenia os$wiadczenia
odpowiedniej tresci zostalo bowiem usunigte z ustawy — Prawo wilasnosci przemystowej,
a wlasciwie zastgpione o wiele wezszym roszczeniem o podanie do publicznej wiadomosci
orzeczenia lub informacji o nim (w odniesieniu do praw autorskich obydwa roszczenia
funkcjonujg réwnolegle). Tym samym wyeliminowano mozliwo$¢ nakazania przez sad,
w zwigzku z dokonanym naruszeniem prawa wlasnosci przemystowej, opublikowania
przeprosin albo wyrazéw ubolewania, czy tez opublikowania zwyktej informacji
adresowanej do opinii publicznej (np. dotychczas wprowadzanej w blad przez

naruszyciela).

Pyt. 28 W ocenie Stowarzyszenia zasadne byloby umozliwienie innego rodzaju rozporzadzenia

towarami naruszajacymi prawo, np. przekazanie ich na cele charytatywne, pod warunkiem
jednak wyrazenia zgody przez uprawnionego, ewentualniec po uprzednim usunieciu

znamion naruszenia (jesli jest to fizycznie mozliwe).

V. Odszkodowania

Pyt. 33 W ocenie Stowarzyszenia wysokos$¢ naleznego odszkodowania nie powinna by¢ nizsza niz

warto$¢ korzysci uzyskanych przed podmiot naruszajacy prawo. Zasadnym bytoby przy
tym, aby podmiot naruszajacy prawa wlasnosci intelektualnej (nie tylko prawa autorskie
i pokrewne, ale rdwniez prawa wlasnosci przemystowej) zobowigzany byl, przynajmniej
w przypadku naruszenia zawinionego, do zaplaty wielokrotnosci (co najmniej
dwukrotnosci) stosownego wynagrodzenia lub optlaty licencyjnej, czy tez bezprawnie

uzyskanych korzysci, gdyz w innym razie famanie prawa jest dla naruszyciela oplacalne.

W ocenie Stowarzyszenia mozliwo$¢ naprawienia szkody poprzez zaptate sumy pieni¢znej
odpowiadajacej wielokrotnosci stosownego wynagrodzenia lub oplaty licencyjnej nie ma
charakteru represyjnego i nalezy traktowal ja jako zryczaltowang forme rekompensaty.
Alternatywna od zasad og6lnych metoda obliczania naleznego odszkodowania (przez
odniesienie do stosownego wynagrodzenia lub oplaty licencyjnej), wobec ograniczonych
mozliwosci dowodowych w postgpowaniach o naruszenie praw wiasnosci intelektualne;j,
stanowi niewatpliwie istotne ulatwienie dla uprawnionych. W przeciwienstwie jednak do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie przepisow ustawy —
Prawo wlasnosci przemyslowej dochodzi¢ mozna jedynie kwoty réwnej optlacie

licencyjnej lub innemu stosownemu wynagrodzeniu (a nie jej wielokrotnosci), czym




w praktyce zréwnuje si¢ pozycje podmiotéw naruszajgcych prawa wiasnosci przemystowe;j
z podmiotami legalnie korzystajgcymi z tych praw, np. na podstawie uméw licencyjnych
(skoro najwyzsza sankcjg pieni¢zng za naruszenie jest zaplata kwoty odpowiadajace]
oplacie licencyjnej). Wydaje sie, ze takie podejscie nie jest zgodne z odpowiednimi

przepisami dyrektywy 2004/48/WE.
VI. Naduzycie Srodkéw egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej

Pyt. 39 W ocenie Stowarzyszenia w sprawach o naruszenie praw wlasnosci intelektualnej
przestrzeganie prawa do prywatnosci oraz prawa do sprawiedliwego procesu jest

zagwarantowane w wystarczajacym stopniu.

Stowarzyszenie Ochrony Wtlasnosci Przemystowej wyraza nadzieje, ze sformulowane powyzej
uwagi okazag si¢ pomocne w ramach planowanych prac legislacyjnych zwigzanych z dyrektywa
2004/48/WE na szczeblu Unii Europejskiej, jak rowniez ze przyczynia si¢ one do wyeliminowania
pewnych nieprawidlowosci zwigzanych z wdrazaniem tej dyrektywy do polskiego porzadku
prawnego. Stowarzyszenie nasze pragnie przy tym zapewni¢ o swojej gotowosci do uczestniczenia

w dalszych pracach w zakresie, o ktérym mowa.
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