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Polskie Stowarzyszenie Wytworcow Produktow Markowych
Polish Association of Branded Goods Manufacturers

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Wytworcéw Produktéw Markowych ProMarka w
sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o
zmianie innych ustaw implementujacej Dyrektywe 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej (druk
senacki nr 394).

Wstep

Dnia 15 marca 2007 Sejm przyjat Ustawe o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (dalej ,Nowelizacja”). Gtdwnym celem uchwalenia
Nowelizacji jest implementacja do polskiego porzadku prawnego Dyrektywy 2004/48 WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej (dalej ,Dyrektywa”).

Jednym z celéw Dyrektywy jest zwiekszenie srodkéw ochrony dla uprawnionych z tytutu
praw wtasnosci intelektualnej. Niestety, w odniesieniu do podmiotéw chcacych chroni¢ swoj
znak towarowy, lub skorzystaé z ochrony patentowej Nowelizacja nie zwieksza $rodkéw
ochrony tak jak to stusznie czyni w przypadku praw autorskich i pokrewnych czy baz danych
i odmian roslin.

Biorgc powyzsze pod uwage w celu zapobiezenia sytuacji, gdzie prawa czesci
przedsiebiorcow bytyby dyskryminowane oraz w celu petnej i wiasciwej implementacji
Dyrektywy ponizej przedstawiamy uwagi szczegotowe do Ustawy.

Uwagi szczegotowe

Propozycija:

Postulujemy skorygowanie redakcji art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej poprzez zastosowanie takiej samej redakcji, jaka dotyczy ochrony odmian
roslin zgodnie z art. 5 Nowelizaciji.

Propozycja brzmienia:
art. 287 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

JArt. 287.1. Uprawniony z patentu, ktérego patent zostat naruszony, lub osoba, ktorej ustawa
na to zezwala, moze zgdac od naruszajgcego patent:

1) zaniechania naruszenia,
2) usuniecia skutkow naruszenia,
3) naprawienia wyrzgdzonej szkody:

a) na zasadach ogoinych albo
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b) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysoko$ci odpowiadajgcej optacie licencyjnej,
ktéra w chwili jej dochodzenia bytaby nalezna tytutem udzielenia przez
uprawnionego licencji, a w razie zawinionego naruszenia w WySOKOSCi
odpowiadajgcej wielokrotnosci tego wynagrodzenia, jednak nie wyzszej niz jej
trzykrotno$c¢

4) wydania uzyskanych korzysci.”

Zmieniony Art. 3 pkt 5 a) dotyczacy art. 296 ust. 1 Nowelizacji

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zgdac od osoby, ktéra naruszyta to prawo:

1) zaniechania naruszenia,

2) usunigcia skutkow naruszenia,

3) naprawienia wyrzgdzonej szkody:
a) na zasadach ogoinych albo

b) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokos$ci odpowiadajgcej optacie licencyjnej,
ktora w chwili jej dochodzenia bytaby nalezna tytutem udzielenia przez
uprawnionego licencji, a w razie zawinionego hnaruszenia w WySoOKoSci
odpowiadajgcej wielokrotnosci tego wynagrodzenia, jednak nie wyzszej niz jej
trzykrotno$c

4) wydania uzyskanych korzysci.”

Uzasadnienie propozyciji:

1. Art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 Dyrektywy stanowig odpowiednio:
Art. 10 ust. 1:

Panstwa Czlonkowskie zapewniaja, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowan naleznych
wiascicielowi praw z tytutu naruszenia i bez Zadnego rodzaju rekompensaty, ze wtasciwe
organy sgdowe moga na zadanie wnioskodawcy zarzadza¢ podejmowanie wiasciwych
srodkéw w odniesieniu do towardow, co do ktérych stwierdzono naruszanie prawa wtasnosci
intelektualnej, a we wtasciwych przypadkach réwniez w odniesieniu do materiatow i narzedzi
uzytych do tworzenia lub wytwarzania tych towaréw.

Srodki takie obejmuja;

a) wycofanie z handlu;

b) definitywne usuniecie z handlu; lub
C) zniszczenie.

Art. 13 ust. 1

Panstwa Cztonkowskie zapewniajg, ze nha wniosek poszkodowanej strony wtasciwe organy
sgdowe nakazujg naruszajgcemu, ktory Swiadomie lub majgc rozsgdne podstawy do
posiadania takiej wiedzy zaangazowat sie w naruszajgcq dziatalnosc, wyptacenie podmiotowi
uprawnionemu odszkodowar odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniést w
wyniku naruszenia.
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Ustanawiajgc wysokoSc¢ odszkodowan, organy sgdowe:

a) biorg pod uwage wszystkie wiasciwe aspekty, takze poniesione przez poszkodowang
strone negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami wigcznie, wszelkie nieuczciwe
zyski uzyskane przez naruszajgcego oraz, we wiasciwych przypadkach, elementy inne niz
czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowato
dla wiaSciciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) mogg one, we wfaSciwych przypadkach, ustanowic
odszkodowania ryczaftowe na podstawie elementow takich, jak przynajmniej suma opfat
licencyjnych, honorariow _autorskich lub _optat naleznych w razie poproszenia przez
naruszajgcego o zgode na wykorzystywanie praw wtasnosci intelektualnej, o ktérg chodzi.

Z przepisow tych wynika miedzy innymi, Ze uprawnieni z tytutu praw wiasnosci intelektualne;j
moga domagac sie (w odpowiednich wypadkach)

e usuniecia skutkdw naruszen na przyktad poprzez wycofanie z handlu lub zniszczenie
podrobionych towarow,

e naprawienia szkody takze w wymiarze przekraczajagcym szkode ekonomiczna,
poprzez zado$éuczynienie za uszczerbek moralny,

e jako alternatywe dla takiego naprawienia szkody — zaptate kwoty ryczaitowej nie
mniejszej niz kwota ktora bytaby nalezna w wypadku uzyskania licencji od
uprawnionego,

Trzeba tu zauwazy¢, ze jesli naruszyciel praw wiasnosci intelektualnej ryzykuje zasgdzenie
przez sad jedynie kwoty, ktorg tak czy inaczej musiatby zaptaci¢ uprawnionemu, nie ma
zadnej motywaciji, aby w ogole ubiegac sie o takg zgode. Z drugiej strony, uprawniony w celu
dochodzenia swoich praw musiatby ponies¢ niemate koszty, ktérych nie mégtby w praktyce
odzyskaé. Dlatego Dyrektywa otwiera droge do zasgdzania przez sady kwot nieco wiekszych
niz jedynie kwota, ktéra bytaby nalezna w wypadku uzyskania licencji od uprawnionego

3. Sejm uwzglednit w Nowelizacji powyzsze okolicznosci w stosunku do praw autorskich
i pokrewnych, praw do baz danych oraz odmian roslin.

e art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2
Nowelizacji pozwala uprawnionym na dochodzenie (m.in.)

- usuniecia skutkow naruszenia

- dwukrotnosci, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione — trzykrotnosci stosownego
wynagrodzenia (...)

e analogiczne prawa przyznaje uprawnionym Art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie baz
danych w brzmieniu ustalonym przez art. 4 ust. 3 Nowelizacji

e art. 36a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin w
brzmieniu ustalonym przez art. 5 Nowelizacji pozwala uprawnionym na dochodzenie
(m.in.)
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- usuniecia skutkbw naruszenia

- zapfaty sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej opfacie licencyjnej,(...) a w razie
zawinionego naruszenia w wysokos$ci odpowiadajgcej wielokrotnosSci tego wynagrodzenia,
Jjednak nie wiekszej niz jej trzykrotno$c¢

4. W przeciwiehstwie do powyzszych prawidtowych rozwigzan, w przypadku patentéw,
wzorow uzytkowych i przesytowych oraz znakéw towarowych, Nowelizacja wprowadzita
przepisy nie spetniajagce wymogoéw Dyrektywy.

Art. 287 ust. 1 ustawy Prawo wilasnosci przemystowej (dotyczacy patentéw, wzoréw
uzytkowych i przemystowych) w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 Nowelizacji pozwala
w omawianym zakresie jedynie na zgdanie zaptaty sumy pienieznej w wysokosci
opowiadajgcej optacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne (...)

Natomiast art. 296 ust. 1 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej (dotyczacy znakéw
towarowych) w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 Nowelizacji

- nie pozwala na zadanie usuniecia skutkbw naruszenia (tym samym pogarsza obecny
poziom ochrony, co jest jaskrawo sprzeczne z celem Dyrektywy),

- pozwala na zadanie zaptaty sumy pienieznej w wysokosci opowiadajacej jedynie optacie
licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bytyby
nalezne.

Podsumowanie:

Biorac powyzsze pod uwage postulujemy pozytywne ustosunkowanie sie do proponowanych
przez nas powyzej propozyciji rozwigzan. W opinii ProMarki jednakowa, wysoka ochrona
wszystkich podmiotéw uprawnionych z tytutu praw wtasnosci intelektualnej przed
niezgodnymi z prawem dziataniami, jest niezwykle istotna dla dalszego rozwoju
innowacyjnosci jak i rozwoju mysli technicznej w Polsce.
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