pro

Polskie Stowarzyszenie Wytworcow Produktow Markowych
Polish Association of Branded Goods Manufacturers

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Wytworcéw Produktéw Markowych ProMarka w
sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz o zmianie innych ustaw implementujacego Dyrektywe 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej (druk
sejmowy nr 1241).

Wstep

Projektowana ustawa ma na celu implementacje dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej (zwanej dalej
,Dyrektywq”), wyznaczajgcej minimalne standardy ochrony tej kategorii praw w ramach rynku
wspolnotowego.

Zagadnienia zwigzane z egzekwowaniem praw witasnosci intelektualnej, w szczegolnosci
kwestie procesowe, nie byly jak dotad przedmiotem harmonizacji prawa wspdélnotowego.
Brak jednolitej regulacji sankcji za naruszenie praw wtasnosci intelektualnej powoduje, ze
powstajg réznice w ryzyku i kosztach produkcji pirackich i podrobionych towaréw w
poszczegdlnych panstwach cztonkowskich, co moze stanowi¢ zachete do podejmowania
dziatan bezprawnych w panstwach o mniej rygorystycznym systemie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej (w tym w Polsce).

Stowarzyszenie ProMarka ogélnie pozytywnie ocenia zapisy projektowanej ustawy. W naszej
ocenie proponowana regulacja bedzie zapobiegata nieuczciwym dziataniom naruszycielskim,
ktére negatywnie oddziatujg na konkurencje i ochrone konsumentow. Z punktu widzenia
producentow towarow markowych na aprobate zastuguje zwtaszcza wprowadzenie
rozwigzan prawnych utatwiajgcych dochodzenie rekompensaty inwestycji poczynionych w
rozwoj i innowacje produktow nielegalnie wykorzystywanych przez nasladowcow i piratéw.

Stowarzyszenie ProMarka po uwaznym zapoznaniu sie z projektem w/w ustawy
przedstawionym Sejmowi przez Rade Ministréw w dn. 6 grudnia 2006 r. zwraca uwage na
kilka przepisow, ktére zdaniem Stowarzyszenia powinny zosta¢ udoskonalone. Wiekszo$¢
naszych uwag (por. pkt 1 i pkt 2 ponizej) odnosi sie do srodkéw prawnych dostepnych dla
uprawnionych z tytutu praw wtasnos$ci intelektualnej w przypadku stwierdzenia naruszenia.

Zgodnie z Art. 10 ust. 1 Dyrektywy, Panstwa Czionkowskie winny zapewni¢ wtascicielom
praw wiasnosci intelektualnej podejmowanie wtasciwych srodkéw w odniesieniu do towaréw,
co do ktorych stwierdzono naruszanie prawa witasnosci intelektualnej, a we wiasciwych
przypadkach réwniez w odniesieniu do materiatéw i narzedzi uzytych do tworzenia lub
wytwarzania tych towarow.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Panstwa Czionkowskie majg zapewni¢
wyptacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowan odpowiednich do rzeczywistego
uszczerbku, jaki ten ponidést w wyniku naruszenia. Ustanawiajgc wysokos¢ odszkodowan,
organy sgdowe:
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a) biorg pod uwage wszystkie wilasciwe aspekty, takze poniesione przez poszkodowang
strone negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami wiacznie, wszelkie
nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszajgcego oraz, we wiasciwych przypadkach,
elementy inne niz czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki
naruszenie spowodowato dla wtasciciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) mogg one, we wiasciwych przypadkach, ustanowié
odszkodowania ryczaltowe na podstawie elementéw takich, jak przynajmniej suma optat
licencyjnych, honorariow autorskich lub optat naleznych w razie poproszenia przez
naruszajgcego o zgode na wykorzystywanie praw wtasnosci intelektualnej, o ktérg chodzi.

Implementacja powinna wiec uwzgledni¢ wszystkie wymienione wyzej $rodki prawne.
Powinna tez dostosowaé¢ je do poje¢ obowigzujacych w polskim prawie cywilnym.
Przyktadowo, polskie prawo wyréznia naprawienie szkody (uszczerbku materialnego w
postaci poniesionej straty oraz utraconych korzysci), wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz osobno zadoséuczynienie za krzywde (np. w wypadku naruszenia dobr
osobistych), podczas gdy cytowane przepisy art. 13 Dyrektywy okre$lajg te trzy pojecia
tacznie jako ,odszkodowania”. Wiasciwa implementacja musi uwzgledni¢ wszystkie trzy
aspekty takiego ,odszkodowania”

Uwagi szczegotowe:
1. Uwagi do art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 3

Konieczno$¢ harmonizacji z Dyrektywg a dodatkowo zamiar zachowania spojnosci polskiego
systemu prawnego sprawiajg, ze wskazane wydaje sie ujednolicenie brzmienia
projektowanych art. 79 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej
dalej ,PAPK”) oraz art. 287 ust. 3 ustawy prawo wiasnosci przemystowej (zwanej dalej
~,PWP”).

Mianowicie art. 12 Dyrektywy wprowadza zasade, ze w miejsce przewidzianych w niegj
srodkéw prawnych [...] wiasciwe organy sqdowe mogg zarzadzic¢ zaptacenie poszkodowanej
stronie rekompensaty pienieznej, jesli takowa wydaje sie stronie poszkodowanej rozsgdnie

zadowalajgca.”

Wbrew cytowanemu brzmieniu Dyrektywy projektowane przepisy dopuszczajg mozliwosé
odstgpienia od zastosowania srodkéw prawnych i zarzadzenia zaptaty w ich miejsce
stosownej kwoty, lecz ocena, czy kwota ta nie naruszy interesdéw uprawnionego
pozostawiona jest sgdowi.

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze wspomniane odstepstwo od prawa wspolnotowego dotyczy
wytacznie projektowanej nowelizacji PWP, gdy tymczasem projektowana nowelizacja PAPK
jest z przepisami Dyrektywy zbiezna.

W efekcie projektowany przepis PWP jest nie tylko sprzeczny z prawem wspoélnotowym ale
dodatkowo niespdjny systemowo.

Biorgc powyzsze pod uwage proponujemy nadaé projektowanemu art. 287 ust.3 prawa
wiasnosci przemystowej nastepujgce brzmienie:

3 Sad moze nakazac¢ osobie, ktéra naruszyfa patent, na jej wniosek i za zgodag
uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapfate stosownej sumy
pienieznej na rzecz uprawnionego, jezeli zaniechanie naruszenia lub orzeczenie, o ktorym

' Art. 12 Dyrektywy
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mowa w art. 286, bytyby dla osoby naruszajgcej niewspotmiernie dotkliwe, a zapfata
stosownej sumy pienieznej nalezycie uwzglednia interes uprawnionego.”

2. Uwagi do art. 3 pkt 3 oraz pkt 5

Ze wzgledu na fakt, ze na gruncie Dyrektywy ochrona i rekompensata naruszenia praw
wiasnoséci intelektualnej regulowana jest w znacznie szerszym zakresie niz omawianym
projekcie ustawy, w celu zapewnienia lepszej ochrony podmiotéw uprawnionych
proponujemy nada¢ art. 287 ust. 1 PWP oraz odpowiednio art. 296 ust. 1 PWP nastepujace
brzmienie:

JArt. 287

1. Uprawniony z patentu, ktérego patent zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na
fo zezwala, moze Zgda¢ od naruszajgcego patent zaniechania naruszenia, usuniecia
skutkbw naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, we wtaSciwych
przypadkach zado$cuczynienia, a w razie zawinionego naruszenia ponadto naprawienia
wyrzgdzonej szkody:

a) na zasadach ogdlnych albo

b) poprzez zaptate odpowiedniej sumy pienieznej w wysokoS$ci odpowiadajqcej co najmniej
opfacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia
bytoby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.”

JArt. 296

1. Osoba ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktérej
ustawa na to zezwala, moze Zgdac od osoby, ktéra naruszyta to prawo, zaniechania
naruszenia, usuniecia skutkow naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, we
wilasciwych przypadkach zadoScuczynienia, a w razie zawinionego naruszenia ponadto
naprawienia wyrzgdzonej szkody:

a) na zasadach ogdlnych albo

b) poprzez zaptate odpowiedniej sumy pienieznej w wysokos$ci odpowiadajqcej co najmniej
opfacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia
bytoby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku
towarowego.”

Po dokonaniu wyzej wskazanych zmian art. 287 oraz 296 PWP bedg w petni zgodne z art.
13 Dyrektywy, ktory traktuje o mozliwosci ustanowienia odszkodowania na podstawie
elementéw takich jak ,[...Jorzynajmniej suma opftat licencyjnych [...] naleznych w razie
poproszenia przez naruszajgcego o zgode na wykorzystanie praw wtasnosci intelektualnej
[.]*

3. Uwagi dodatkowe

Punkt 13 preambuty Dyrektywy przewiduje ,jak najszersze zdefiniowanie zakresu stosowania
niniejszej dyrektywy, tak aby obejmowata wszystkie prawa wtfasnoSci przemystowej (...)
wlgczajac dziatania o charakterze nieuczciwej konkurencji, w tym produkcje kopii
nielegalnych i dziatania podobne.” Uwazamy, ze zasadne jest zastosowanie s$rodkow
ochrony przewidzianych w Dyrektywie do oznaczen odrézniajgcych chronionych na
podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W zwigzku z powyzszym postulujemy dodanie do projektu ustawy artykutu o nastepujgcej
tredci:

% Art. 13 ust. 1 lit. b Dyrektywy
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,W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza sie
nastepujgce zmiany:

1) Po art. 20 dodaje sie art. 20" o nastepujgcej tresci:
JArt. 207

Do ochrony oznaczen odrézniajacych w zakresie przewidzianym przepisami niniejszej
ustawy odpowiednie zastosowanie znajdujg art. 286, 286" i 287 ustawy z dnia 30 czerwca

79393

2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej

Podsumowanie

Generalnie pozytywnie oceniajgc omawiany projekt ustawy uprzejmie prosimy o
uwzglednienie naszych uwag w toku prac legislacyjnych. JesteSmy przekonani, ze
pozytywne ustosunkowanie sie Szanownej Komisji do powyzszych komentarzy zapewni
petng implementacje dyrektywy (tym samym minimalizujgc koniecznos¢ wystepowania
sadéw polskich do Europejskiego Trybunat Sprawiedliwosci z wnioskami o interpretacje jej
postanowien), zapewni gwarantowane Konstytucjg RP réwne traktowanie podmiotéw w takiej
samej sytuacji oraz poprawi sytuacje przedsiebiorcow, ktérzy padli ofiarg nieuczciwych
praktyk rynkowych.
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