IM:RR

Matopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

Piraci— przestgpcy i prawa autorskie: czyli o najczestszych problemach
importeraieksportera

Opublikowany w ostatnich dniach przez Komisj¢ Europejska Raport
Europejskiej Agencji Celnej ws. Piractwa Marek i Produktéw za r o k 2009
jednoznacznie dowodz, ze walka Swiata z piractwem intelektualnym trwa
nieprzer wanie.

Przedmiotem naruszania przez szeroko pojetych piratow-przestepcow intelektualnych sa:

o prawa do znaku towarowego (zaréwno krajowego jak i wspolnotowego) uzywanego do oznaczania towardw (np.
perfum, lekéw czy sprzgtu elektronicznego),

e prawo autorskie (np. podrdbki towardw, pirackie ptyty CD, DVD, ksiazki, audiobooki),

e prawado wzoru przemystowego (np. obuwie, zabawki),

e prawa do patentu.

najczesciej naruszajg prawa autorskie...

Najczgstszym zrodtem towardw naruszajacych prawa wiasnosei intelektualnej sa krélujace w rankingach Chiny.
Wsrod innych krajow wymieni¢ nalezy Indonezje (w kategorii zywnos¢ i napoje), Zjednoczone Emiraty Arabskie
(papierosy), Indie w kategorii lekow. Trudno ukrywaé, ze gléwnymi bohaterami tych statystyk sa importerzy
i eksporterzy. Czy zatem $wiat podrobek, piractwa jest zdominowany przez przedstawicieli tej wiasnie dziatalnosci
gospodarczej?

Eksporterzy czy tez Importerzy w dziataniach zmierzajacych do wejécia na ,,obce” rynki czy tez importujac do kraju
okreslone towary musza bra¢ pod uwage, ze wszystkie dziatania z tym zwiazane moga wejs¢ w kolizjg z prawami
whasnodci intelektualnej. Musza przewidywaé, ze wszelkie czynnoSci zwigzane z obrotem i handlem
migdzynarodowym rodza liczne mozliwosci naruszenia czyich$ praw wilasnoéci intelektualnej i powinni miec
swiadomoé¢ konsekwencji wystapienia ewentualnych naruszen.

Podstawowa kwestig jest Swiadomos$¢ i przewidywanie, ktore sa tak samo istotne jak $wiadomos$¢ wartosci posiadania
praw wiasnodci intelektualnej. Swiadomo$¢ importera i eksportera winna obejmowaé wiedz¢ o istnieniu
ewentualnych putapek czyhajacych na,nierozsadne” podmioty gospodarcze dziatajace narynku i dokonujace obrotu.

eksporterzy, importerzy i prawodawo autorskie

Z jednej strony mamy regulacje zwiazane z prawem autorskim, prawem whasnosci przemystowej (jego przedmiotem
sa maki towarowe, wynalazki, wzory przemystowe) - wspomagane przez zwalczanie nieuczciwej konkurencii,
z drugiej prawo cywilne, karne az po regulacje zwiazanej z ochrong celna wilasnosci intelektualnej (np.
Rozporzadzenie Rady (WE) NR 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczace dziatan organéw celnych skierowanych
przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektorych praw wlasnosci intelektualnej oraz Srodkow
podejmowanych w odniesieniu do towarow, co do ktorych stwierdzono, ze naruszyly takie prawa.). Prowadzac
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie importu i eksportu towardw sygnowanych znanymi markami nalezy niezwykle
starannie i wnikliwie bada¢: kontrahentéw, dostawcow, a w szczegdlnodci regulacje prawne funkcjonujace w danym
kraju, w ktérym dany podmiot zamierza zaistnie¢ handlowo.

Pod uwagg brac takze nalezy kolejna podstawowa kwesti¢ — skutki, jakie moze wywrze¢ swiadome lub nie§wiadome
wprowadzenie podrabianego towaru do obrotu. Skutki owe zréznicowane sa przede wszystkim w zaleznosci
od kategorii podrabianych towardw oraz wptywu, jaki dany towar moze mieé na zycie i zdrowie nabywcy i jego
najblizszego otoczenia.

I tak w zalezno$ci od kategorii: jesli podrabiane buty sportowe znanego producenta np. Adidas znajda nabywecg, to raczej

1

http://www.marr. pl/piraci—-przestepcy-i-prawa-au tor skie: -czyli-o-najczestszych-problemach-importera-i-eksportera. html




nie spowoduja utraty zycia, a tym bardziej zdrowia, zwtaszcza - co wazne — Ze ich jakoS¢ (oczywiscie nie wszystkich
podrdbek), moze czgsto by¢ obiektywnie biorac nie mniejsza lub poréwnywalna do jakosci oryginatu (takie sa skutki
wprowadzenia nowoczesnych technologii np. tworzyw sztucznych czy linii technologicznych do panstw — liderow
statystyk piractwa), w takim wypadku (pomijajac ewidentne pirackie buble), podstawowa przyczyna wytworzenia
sfatszowanego towaru sa nizsze koszty pracy w panstwie i/lub przedsigbiorstwie parajacym si¢ takim procederem.

podszywanie pod znang marke

Wprowadzenie, zatem do obrotu takiego towaru — oprocz ewidentnego naruszenia czyjego§ prawa i zwiazanych z tym
konsekwenciji oraz potencjalnych duzych zyskéw wynikajacych z podszycia si¢ pod znana marke, raczej nie rodz
innych czynéw niedozwolonych. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przypadkiem sprowadzania
1 wprowadzania do obrotu podrébek zanych lekow (np. Viagry) czy alkoholi, albo tez $rodkéw spozywczych,
potencjalne skutki dla nabywcdéw - konsumentow moga by¢ wrecz tragiczne.

Tego rodzaju towary, bowiem oddziatywuja bezposrednio na zdrowie i Zycie i moga stanowi¢ czgsto zagrozenie dla
ludzi. Oczywistym jest, ze nie bytoby podrobek i pirackich towaréw, gdyby nie bylo konsumentéw sklonnych
do nabywania tego typu towardw czy to z racji oszczednosci, dobrze czy Zle pojetej, bo (jw. buty marki Adidas) zdarzaja
si¢ podrobki nie gorszej jakosci niz oryginat.

Tu dygresja - warto zwrécié uwage na jeszcze jeden aspekt, dotyczacy zwlaszcza podrobek porownywalnej
z oryginalna jakosci, czgstokro¢ bowiem zakup takowych dokonywany jest z powodéw by tak rzec — ideologicznych,
w sprzeciwie wobec — jak argumentuja grupy konsumentdéw czy pewne $rodowiska — komercjalizacji zycia,
nieprzyzwoicie wysokim marzom narzucanym przez producentéw znanych marek — wobec podrobek sprzedawanych
z marzami np. rzad wielko$ci mniejszymi. Pomijajac zasadno$¢ czy stuszno$¢ podobnego rodzaju wywodow 1 nie
przesadzajac o ich wartosci i szczero$ci - zawsze nalezy pamictaé, ze dokonujac zakupu podrobki — wspieramy
finansowo przestepeg intelektualnego.

Powyzsze przypadki dotycza dokonanego $wiadomego wyboru zakupu podrobionego towaru. Kolejna przyczyna
takiego zakupu jest nieumiejgtnos¢ odréznienia podrobek od oryginatow (vide Podrobki i produkty podobne — Raport
Stowarzyszenia ProMarka), czy to z powodoéw takiego podobienstwa marki i/lub wygladu do oryginatu, czy po prostu
zuwagi na brak wyrobienia i nieznajomo$¢ rynku lub rynkow w ogdle.

Przyktad: importer obuwia ze znakiem towarowym ,,Ukraina Euro 2012”, ktére w marcu tego roku zostato
zatrzymane w porcie gdynskim zapewne poniesie konsekwencje swojego czynu. Dodajmy znak towarowy Euro 2012
jest znakiem zarejestrowanym narzecz Unii Europejskich Federacji Pitkarskich i tylko ten podmiot, ewentualnie inne
- ktore posiadaja prawa na podstawie np. umowy licencyjnej, mogly sygnowac nim towary.

Celnicy zgodnie z obowiazujaca procedura z uwagi na podejrzenie naruszania przez wspomniane obuwie praw
wtasnosci intelektualnej zawiadomili reprezentujaca UEFA w Polsce kancelarig, ktora potwierdzita przypuszczenia
stuzb celnych. Importerzy czasem z niewiedzy, czasem z checi zysku sprowadzaja do kraju towary wyprodukowane
zwlaszcza w Azji. Przyktadowo jeden z polskich importerow otrzymat propozycje, od chinskiego producenta, zakupu
obuwia sportowego znanej amerykanskiej firmy X, ktére chinski producent wyprodukowat na rzecz swojego partnera
z kontraktu.

zakaz uzywania znaku towarowego

W przypadku takich propozycji nalezy pamigtat, ze import tego typu towaru bez zgody uprawnionego tj. firmy
X zostanie uznany za naruszenie prawa do znaku towarowego. Jednoczesnie, gdyby okazato si¢, ze towar (buty)
sa podrobka nalezy liczy¢ sig z konsekwencjami postaci zatrzymania towaru na granicy i wytoczeniem postgpowania
karnego. Prosze pamigtac, iz Chiny nie naleza do Europejskiego Obszaru Gospodarczego tak, wigc nie dochodz tutaj
do wyczerpania prawa, czyli pierwsze legalne wprowadzenie do obrotu towaru oznaczonego znakiem towarowym
przez osob¢ uprawniona, (to jest podmiot prawa z rejestraciji) albo za jego zgoda, powoduje ze uprawniony nie moze
zakaza¢ uzywania tego znaku w odniesieniu do tych towaréw, czyli te towary moga sta¢ si¢ przedmiotem dalszych
transakciji.

Co moze zrobi¢ importer, ktory otrzyma taka propozycjg — i szerzej — jak unikna¢ podobnych zagrozen naruszenia
prawa? Otdz powinien sprawdzi¢ ochrong znaku towarowego X na tereniec RP. Do tego celu moze postuzy¢ si¢
nastgpujacymi bazami danych: Urzedu Patentowego RP (www.uprp.pl) - teren Polski, Urzad Harmonizacji Rynku

2

http://www.marr. pl/piraci—-przestepcy-i-prawa-au tor skie: -czyli-o-najczestszych-problemach-importera-i-eksportera. html




Wewnetrznego (OHIM) — ochrona na terenie Unii Europejskiej (a wige rowniez RP); Swiatowej Organizacji Ochrony
Wrhasnosci Intelektualnej: ochrona migdzynarodowa znakéw towarowych.

klasyfikacja nicejska

Dokonujac poszukiwan postugujemy si¢ Klasyfikacja nicejska (za jej pomoca ograniczamy poszukiwania
do okreslonej branzy, rodzaju towaru lub ustugi) i Klasyfikacja Wiedenska (pozwala wyszukiwaé elementy graficzne
maku). Powinien réwniez skontaktowac si¢ z wlascicielem maku celem uregulowania kwestii np. wprowadzania jego
towarow na polski rynek. Najczgéciej podstawa bedzie licencja uprawniajaca do postugiwania sig¢ okre§lonymi
prawami, w tym réwniez do dystrybucji towaréw, na ktorych umieszczono zastrzezone znaki towarowe.

Uwzgledni¢ nalezy réwniez, ze Chiny styna z tzw. backdoor production, czyli produkuja towary A na podstawie
umowy licencji z uprawnionym, ale produkuja wigksza liczb¢ towaru niz opiewat kontrakt. Nawet, jesli Importer
otrzyma propozycj¢ nabycia towaru oryginalnego to nalezy pamigtac, o czym byta mowa powyzej. Importer musi
mie¢ na uwadze, ze wielcy producenci maja z regulty okre$lonych dystrybutoréw czy tez producentéw-
podwykonawcow swoich towaréw (podstawa jest z reguly umowa licencyjna), wiedza ta pozwala na uniknigcie
nieumyslnego popetnienia czynu niedozwolonego.

Kolejna kwestia, to pojawianie si¢ na nowym rynku np. z produkcja towaru ,,T” (np. kosmetykéw do wiosow)
sygnowanego znakiem ,,Z”. I tak Eksporter pojawia si¢ w kraju ,,K” z towarami sygnowanymi swoim znakiem
towarowym ,,Z” i okazuje si¢, ze p. ze jego znak ,,Z” jest podobny do funkcjonujacego w tym kraju znaku ,,Y”” i moze
narusza¢ prawo do tego znaku towarowego, bo np. w Egipcie, gdzie Eksporter chce zaistnie¢ jest mak towarowy ,,Y”
zarejestrowany na towary z klasy 3 (m.in. $rodki do pielggnacji wlosow) — wtedy zaistnieje mozliwos¢ popadnigcia
w kolizje, albo znak Z jest tudzaco podobny do znaku ,,Y”".

jak si¢ chroni¢?

W tym wypadku sugeruj¢ si¢ dokona¢ badan na podobienstwo oznaczeh z pomoca rzecznika patentowego.
Oczywiscie czyniac pewne zatozenia mozna wnioskowac, iz wprowadzenie na rynek egipski kosmetykéw marki ,,Z”
moze skutkowaé, iz wlasciciel marki ,,Y” stwierdzi, ze doszlo do naruszenie jego praw wytacmych do zaku
towarowego ,,Y”. Moze réwniez wystapi¢ z wnioskiem, przy zatozeniu, ze w Egipcie funkcjonuje ustawa na ksztatt
polskiej dot. zwalczania nieuczciwej konkurencii z zarzutem, iz znak towarowy ,,Z”” wprowadza w btad klienta z uwagi
na podobienstwo do znaku ,,Y”’.

Reasumujac majac w planach wejscie, z towarami sygnowanym okre$lonym mmakiem towarowym, na nieznany
rynek, konieczne jest podjgcie krokéw pozwalajacych wyjasni¢ sytuacje produktu omaczanego dana marka na rynku
polskim jak i — jak w ww. przykladzie egipskim i w tym celu nalezy skontaktowal si¢ bezposrednio, albo
za po§rednictwem polskiej kancelarii rzecznika réwniez z egipskim rzecznikiem patentowym. W tym wypadku warto
wyasygnowa¢ $rodki finansowe na dokonanie profesjonalnych badan na podobienistwo oznaczen. Inna problematyczna
kwestia, jaka moze pojawi¢ si¢ w przypadku wchodzenia na nowy rynek — jest znaczenie znaku towarowego, ktérym

sygnuje eksporter swoje towary w kraju, do ktorego je wysyta.

kontrowersyjne reklamy...

Otéz moze okazaé sig przyktadowo, ze znak w tlumaczeniu na jezyk tego kraju nie moze by¢ znakiem towarowym,
bo np. jest obrazliwy. Przyktady na podobne sytuacje mozna mnozy¢, ale z tych na polskim rynku, np. wprowadzenie
do Polski kawy SATI z hastem: ,,Swiezo palona Sati”. Otéz Sati to w kulturze hinduizmu ceremonia samopalenia
zony wraz ze zwtokami meza.

Wobec tej reklamy, ktéra w realiach Polski nie budzita moze kontrowersji, wystapita Ambasada Republiki Indii. Inny
przyktad - eksport polskich kréwek do Indii w opakowaniu z krowka. Jak wiadomo krowa jest obiektem czci w tym
kraju, w celu uniknigcia afrontu zmieniono nastgpnie etykietg z krowka — niestety na zielony papierek, ktory z kolei
w Indiach omacza zatobg i smutek (koronny przyktad braku badan nowego rynku, po popetnieniu bledu, zamiast
prewencyjnej proby eliminacji kolejnych, popetniono nastgpny; i nie ma tutaj niestety znaczenia ze krowki
sa smaczne). Kolejnym przyktadem réwniez nieudana reklama Toyoty MR2 we Francji (ttumaczenie: toyota est
merde).

Te przyktady nie oznaczaja, ze nalezy za kazdym razem zatrudnia¢ lingwiste, ktéry bedzie badat znaczenie znaku
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towarowego w jezyku kraju, do ktorego Eksporter chce wysyta¢ swoj towary. Nalezy wskaza¢ jedynie, ze mniejszym
kosztem bedzie nalezyte przygotowanie si¢ do wejscia na rynek niz ponoszenie konsekwencji swojego czynu w postaci
naruszenie prawa do znaku w egipskim przyktadzie powyzej (dtugotrwaty proces, koszty pelnomocnika w procesie,
thumaczen etc. ), czy tez konieczno$¢ zmian etykiet/opakowan (co jest rowniez kosztem w przedsigbiorstwie), ktére
niejednokrotnie sq zarejestrowane jako znaki towarowe, czy tez wzory przemystowe.

Prawa z zakresu wtasnoéci intelektualnej sa waznym elementem dzatalno$ci kazdego przedsigbiorcy bez wzgledu
na to, czy jest tego Swiadomy czy tez nie. Wiasciciele znanych znakéw towarowych (tzw. marek) dbaja o swoja
warto$¢, 1 dysponuja szerokimi mozliwosciami (pierwsza koronna: zasoby finansowe i wptywy znanych koncernéw),
tak wigc przedsigbiorcy nalezy zaleci¢ daleko idaca ostrozno$¢ w wchodzeniu na nowy nieznany rynek, zanim uzna,
Ze potrafi si¢ po nim porusza¢ i zna zasady nim rzadzace.

konsekwencje naruszenia prawa wlasnosci

Konsekwencjami naruszen praw wiasnosci intelektualnych moga by¢ w przypadkach eksportera/importera np.
zatrzymanie, przez organy celne, towaréw podejrzanych o naruszanie prawa wlasnosci intelektualnej, w nastgpstwie
wytoczenie przez uprawnionego postgpowania przeciwko sprawcy naruszenia, moze doj$¢ réwniez do zniszczenia
towaréw w ramach funkcjonujacej procedury uproszczone;.

W opublikowanym w ostatnim czasic Raporcie Specjalnym zatytutowanym: Ochrona praw autorskich i praw
pokrewnych oraz innych praw wlasnosci intelektualnej w Polsce w latach 2006-2008 (www.mkidn.gov.pl)
jednomacznie wskazuje, ze podniosta si¢ efektywnos¢ 1 skutecno$¢ organdéw $cigania w sprawach z tego zakresu,
sady coraz czeéciej orzekaja kary bezwzglednego pozbawienia wolnosci (w przypadku represji karnych), wzrasta
systematycznie liczba uwzglednianych przez sady roszczen, zaréwno wydanych w formie orzeczenia o zasadzeniu
powddztwa w catosci lub czgsci, jak 1 zawarcia ugody sadowe;.

Reasumujac, prowadzac dziatalno$¢ eksportowa i importowa nalezy zawczasu zadbaC o swoje interesy i sprawdzc,
czy dziatania nie narusza praw wylacznych osob trzecich. Nie nalezy zy¢é w iluzorycznym (czy wrecz aroganckim)
przekonaniu, ze nasza wiedza o rynku jest wystarczajaca, a ewentualne naruszenie moze nie zostanie zauwazone.
W tym wypadku lepiej nie sprawdzaé prawdziwosci manego przystowia (po drobnej parafrazie ,,madry
eksporter/importer po szkodzie™), bo zbyt bolesna i kosztowna moze to by¢ nauka.

Autor: Anna Sowa-Jadczyk, rzecznik patentowy
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