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Stowarzyszenie ,,Olawska Telewizja Kablowa” w Olawie
przeciwko
Stowarzyszeniu Filmowcow Polskich w Warszawie

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ztozony przez Sad
Najwyzszy (Polska)]

Prawa wtasnos$ci intelektualnej 1 przemystowej — Naruszenie — Obliczanie
odszkodowania — Dyrektywa 2004/48/WE — Prawo panstwa cztonkowskiego
przewidujace odszkodowanie rowne dwukrotnosci lub trzykrotnosci kwoty optat
licencyjnych, ktore bylyby nalezne w przypadku wydania zgody na
wykorzystywanie przedmiotowego prawa wilasnosci intelektualne;j

'~ Jezyk oryginatu: angielski.
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STOWARZYSZENIE OLAWSKA TELEWIZJA KABLOWA

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia W trybie
prejudycjalnym zwrdcono si¢ do Trybunatu o zajgcie stanowiska w kwestii
wyktadni dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej’, a w szczegdlnosci w kwestii, czy art. 13 tej dyrektywy sprzeciwia
si¢ przepisowi prawa krajowego umozliwiajagcemu uprawnionemu zadanie od
domniemanego naruszajgcego odszkodowania w okreslonej z gory kwocie, ktoére
mozna okresli¢, postugujac si¢ terminologig zastosowang przez sad odsytajacy,
jako odszkodowanie ,,0 charakterze kary”.

Prawo Unii
2. Motywy 2 i 3 dyrektywy 2004/48 stanowig:

»(2) Ochrona wtasnosci intelektualnej ma umozliwia¢ wynalazcy lub tworcy
uzyskiwanie prawnie uzasadnionych korzysci ze swego wynalazku lub
dziela. Powinna tez umozliwia¢ jak najszersze upowszechnianie dziet, idei
1nowego know-how. Jednoczesnie nie moze ogranicza¢ wolno$ci stowa,
swobodnego przeptywu informacji ani ochrony danych osobowych,
z ochrong danych w Internecie wilacznie.

(3)  Przy braku skutecznie dziatajacych srodkow realizacji praw wlasnoSci
intelektualnej, innowacyjno$¢ i kreatywnos¢ sg hamowane, a inwestycje
spadajg. Niezbedne jest wigc zapewnienie skutecznego stosowania w [Unii
Europejskiej] prawa materialnego w zakresie wlasnosci intelektualnej,
stanowigcego obecnie znaczng cze$¢ dorobku wspdlnotowego. Pod tym
wzgledem $rodki realizacji praw wlasnos$ci intelektualnej majg dla sukcesu
rynku wewnetrznego znaczenie pierwszorzedne”.

3. Zgodnie z motywem 8 dyrektywy 2004/48:

»Rozbieznosci miedzy systemami prawnymi panstw cztonkowskich w zakresie
srodkow realizacji praw wlasnosci intelektualne; szkodza prawidlowemu
funkcjonowaniu rynku wewnetrznego i uniemozliwiajg uzyskanie rownowaznego
poziomu bezpieczenstwa praw wilasnosci intelektualnej wcatej [Unii
Europejskiej]. Taka sytuacja nie wspiera swobodnego przeptywu na rynku
wewngtrznym, nie tworzy tez sSrodowiska sprzyjajacego zdrowej konkurencji”.

4. Zgodnie z motywem 10 dyrektywy 2004/48:

»Celem niniejszej dyrektywy jest zblizenie systemow prawnych w celu
zapewnienia wysokiego, rownowaznego 1jednakowego poziomu [ochrony
wlasnosci intelektualnej] na rynku wewnetrznym”.

5. Motyw 17 dyrektywy 2004/48 ma nastepujace brzmienie:

2_  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, L 157,
s. 45 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32).
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»Przewidziane w niniejszej dyrektywie s$rodki, procedury i $rodki naprawcze
w kazdym przypadku powinny by¢ ustalane tak, aby w nalezyty sposob
uwzgledniaty specyfike sprawy, wilaczajac szczegodlne cechy kazdego prawa
wlasnosci intelektualnej, 1w stosownym przypadku umyslny lub nieumys$iny
charakter naruszenia”.

6. Zgodnie z motywem 26 dyrektywy 2004/48:

»W celu naprawy szkody, jaka wiasciciel prawa poniodst w wyniku naruszenia,
ktorego dopuscit si¢ naruszajacy, wiedzac, ze wchodzac wte dzialalnose,
dopuszcza si¢ naruszenia, lub istnieja rozsadne podstawy domniemania, ze
wiedziat o mozliwosci powstania takiego naruszenia, suma odszkodowan
przyznanych wilascicielowi praw powinna uwzgledniaé wszystkie wlasciwe
aspekty, takie jak utrata przez wilasciciela dochodow lub nieuczciwy zysk
uzyskany przez naruszajacego oraz, gdzie wlasciwe, wszelki uszczerbek moralny,
ktore posiadacz prawa ponidst. Jako alternatywa, tam np., gdzie ustalenie sumy
poniesionego uszczerbku byloby trudne, sum¢ odszkodowan mozna oprze¢ na
elementach takich, jak optaty licencyjne, honoraria autorskie lub optaty, jakie
bylyby nalezne, gdyby naruszajacy poprosit ozgod¢ na wykorzystanie
wchodzacych w gre praw wlasnosci intelektualnej. Nie jest celem wprowadzenie
obowiagzku zastosowania odszkodowan o charakterze kary, ale dopuszczenie
rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzglednieniu wydatkow
poniesionych przez wlasciciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badan™.

7. Artykut 2 dyrektywy 2004/48 jest zatytutowany ,,Zakres”. Ustep 1 stanowi:

,Bez uszczerbku dla $rodkdéw przewidzianych lub $rodkéw, ktére moga by¢
przewidziane w prawie [Unii] lub [prawie] krajowym w zakresie, w jakim te
srodki mogg dawac wiascicielom praw wigksze korzySci, przewidziane niniejsza
dyrektywa [Srodki], procedury i srodki naprawcze stosuje si¢, zgodnie z art. 3, do
wszelkich naruszen praw wilasnosci intelektualnej okreslonych w prawie [Unii]
i/lub prawie wewngtrznym zainteresowanego panstwa cztonkowskiego™.

8. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2004/48:

1. Panstwa czlonkowskie zapewniajg objete niniejszg dyrektywa S$rodki,
procedury 1isrodki naprawcze niezbedne do stosowania praw wilasnosci
intelektualnej. Powyzsze $rodki, procedury i$rodki naprawcze sg sprawiedliwe
i stuszne oraz nie s3 nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani tez nie
pociagaja za sobg nierozsadnych ograniczen czasowych czy nieuzasadnionych
opoOznien.

2. Powyzsze s$rodki, procedury isrodki naprawcze sg rowniez skuteczne,
proporcjonalne i odstraszajace i stosowane w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu
ograniczen handlu prowadzonego zgodnie z prawem 1 zapewni¢ zabezpieczenia
przed ich naduzywaniem”.
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9. Artykut 13 dyrektywy 2004/48 jest zatytutowany ,,Odszkodowania”.
Ustep 1 stanowi, co nastgpuje:

,Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze na wniosek poszkodowanej strony
wlasciwe organy sadowe nakazujg naruszajacemu, ktory Swiadomie lub majac
rozsgdne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangazowal si¢ w naruszajaca
dzialalnos$¢, wyptacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowan odpowiednich
do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniost w wyniku naruszenia.

Ustanawiajac wysokos$¢ odszkodowan, organy sagdowe:

a) biora pod uwage wszystkie wlasciwe aspekty, takze poniesione przez
poszkodowang stron¢ negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami
wlacznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszajgcego oraz,
we wilasciwych przypadkach, elementy inne niz czynniki ekonomiczne,
w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowato dla
wlasciciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) moga one, we wlasciwych przypadkach,
ustanowi¢ odszkodowania ryczattowe na podstawie elementow takich, jak
przynajmniej suma oplat licencyjnych, honorariow autorskich lub opftat
naleznych wrazie poproszenia przez naruszajagcego o zgode na
wykorzystywanie praw wlasnosci intelektualnej, o ktorg chodzi”.

Prawo polskie

10.  Artykut 79 ust. 1 ustawy zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (zwanej dalej ,ustawg o prawie autorskim”), w wersji
obowigzujace] w czasie istotnym dla okolicznosci faktycznych sprawy,
przewidywat:

,Uprawniony, ktorego autorskie prawa majatkowe zostaly naruszone, moze zada¢
od osoby, ktoéra naruszyla te prawa:

1. zaniechania naruszania;
2. usuni¢cia skutkow naruszenia;
3. naprawienia wyrzadzonej szkody:

a) na zasadach og6lnych albo
b) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej

dwukrotno$ci, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione —
trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili jego
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dochodzenia byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z utworu;

4. wydania uzyskanych korzys$ci”.
Okolicznosci faktyczne, postepowanie i pytanie prejudycjalne

11.  Stowarzyszenie Filmowcow Polskich (zwane dalej ,,Stowarzyszeniem
Filmowcdow”) jest organizacjg uprawniong do zarzadzania prawami autorskimi do
utworow audiowizualnych oraz ich ochrony, takze na polu reemisji w sieciach
telewizji kablowej. Dziala na podstawie zezwolenia ministra kultury i sztuki.
Stowarzyszenie Otawska Telewizja Kablowa (zwane dalej ,,Stowarzyszeniem
Telewizja Kablowa”) nadaje programy telewizyjne za posrednictwem sieci
kablowej na obszarze miasta Otawa w wojewddztwie dolno$laskim.

12. W dniu 4 pazdziernika 1995r. strony zawarly umowe licencyjng
okreslajaca  zasady wynagradzania  Stowarzyszenia  Filmowcoéw  przez
Stowarzyszenie Telewizja Kablowa. W dniu 30 grudnia 1998 r. Stowarzyszenie
Filmowcoéw wypowiedzialo t¢ umowe 1 zaproponowalo zawarcie nowej umowy
na zmienionych warunkach. Warunki te obejmowaty zaptate wyzszego
wynagrodzenia, tj. wwysokosci 2,8%  miesigcznego dochodu netto
Stowarzyszenia Telewizja Kablowa. Kwote taka juz wczesniej zaakceptowalo
wielu innych operatorow na rynku polskiej telewizji kablowe;.

13.  Stowarzyszenie Telewizji Kablowej nie zaakceptowalo propozycji
Stowarzyszenia Filmowcow. W dniu 17 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie
Telewizja Kablowa zlozylo do Komisji Prawa Autorskiego wniosek
o rozstrzygniecie sporu miedzy stronami’. Postanowieniem z dnia 6 marca 2009 r.
organ ten ustalit wynagrodzenie z tytutu udzielonej licencji w wysokosci 1,6%
miesigcznego dochodu netto, bez podatku VAT oraz bez oplat instalacyjnych
1 przylaczeniowych. Nastepnie Stowarzyszenie Telewizja Kablowa uiscito wedtug
tej miesiecznej stawki kwote 34312,69 PLN* na rzecz Stowarzyszenia
Filmowcdéw w oparciu o dochod z lat 2006-2008.

14. W dniu 12stycznia 2009 r. Stowarzyszenie Filmowcow wszczgto
postgpowanie o orzeczenie zakazu dokonywania przez Stowarzyszenie Telewizja
Kablowa reemisji utworow audiowizualnych w telewizji kablowej do czasu
zawarcia nowej umowy licencyjnej oraz zasgdzenie od pozwanego kwoty gidwnej
w wysokosci 390 337,50 PLN® w odniesieniu do okresu od dnia wniesienia pozwu

—  Przytoczone okolicznos$ci faktyczne sa takie, jak opisano w postanowieniu odsytajacym. Nie jest
jasne, co wydarzylo si¢ w okresie migdzy rokiem 1998 a 2008.

—  Odpowiadajaca w chwili sporzadzania niniejszej opinii kwocie ok. 8000 EUR. Oznacza to, ze
catkowity miesieczny dochdd netto w tym okresie wynosit 2 144 543,12 PLN.

—  Odpowiadajacej w chwili sporzadzania niniejszej opinii kwocie ok. 91 000 EUR.
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do dnia faktycznej zaptaty. Zadania te zostaly wysunicte na podstawie art. 79
ust. 1 pkt I iart. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim.

15.  Wyrokiem zdnia 11 sierpnia 2009 r. Sad Okrgegowy we Wroctawiu
umorzyl  postgpowanie  w zakresie  kwoty 84 120,51 PLN®,  zakazal
Stowarzyszeniu Telewizja Kablowa dokonywania reemisji programéw do czasu
zawarcia ze Stowarzyszeniem Filmowcoéw nowej umowy licencyjnej, zasadzil na
rzecz tego ostatniego kwote glowna w wysokosci 160 275,69 PLN’ i oddalit
zadanie w pozostalym zakresie. Sad ten stwierdzit, iz miato miejsce naruszenie
art. 79 wust. 1 ustawy o prawie autorskim, poniewaz pozwany nadawat
(reemitowatl) programy w sposob zawiniony, wiedzac, ze nie posiada licencji. Na
mocy tego przepisu skarzacemu przysluguje wigc trzykrotno$¢ stosownego
wynagrodzenia.

16.  Obie strony wniosty apelacje od tego wyroku do Sadu Apelacyjnego we
Wroctawiu. Wyrokiem zdnia 12 marca 2010r. sad ten oddalit te apelacje.
Nastgpnie strony wniosty skargi kasacyjne do sadu odsytajacego, ktory wyrokiem
zdnia 15 czerwca 2011r. uchylit zaskarzony wyrok Sadu Apelacyjnego
1 przekazal sprawe¢ do ponownego rozpoznania przez ten sagd. Wyrokiem z dnia
19 grudnia 2011 r. Sad Apelacyjny zmienit zaskarzony wyrok, zasadzajac od
Stowarzyszenia Telewizja Kablowa na rzecz Stowarzyszenia Filmowcow dalsza
kwote 145 941,30 PLN® i oddalit apelacje Stowarzyszenia Telewizja Kablowa. Po
drugim rozpoznaniu sprawy przez sad odsylajacy sad ten wyrokiem z dnia
27 marca 2013 r. ponownie uchylit zaskarzony wyrok i przekazal sprawe do
ponownego rozpoznania przez Sad Apelacyjny. Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Stowarzyszenie Filmowcow czeSciowo wycofalo pozew w zakresie roszczenia
o zakazanie Stowarzyszeniu Telewizja Kablowa dokonywania reemisji. Po
ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Apelacyjny uznal, iz rozstrzygnigciu podlega
wylacznie dzielacy strony spor dotyczacy kwoty odszkodowania naleznego na
gruncie art. 79 ustawy o prawie autorskim.

17.  Sad odsylajacy rozpoznaje obecnie dzielgcy strony spor po raz trzeci. Sad
ten stwierdza, ze Stowarzyszenie Telewizja Kablowa podnosi konsekwentnie
zarzut sprzeczno$ci regulacji zawartej w art. 79 ustawy o prawie autorskim
z art. 13 dyrektywy 2004/48, w szczegolnosci w zakresie, w jakim przewiduje ona
przyznanie odszkodowania ,,0 charakterze kary” w wysokosci odpowiadajgcej
dwukrotnosci lub trzykrotnos$ci stosownego wynagrodzenia.

—  Odpowiadajacej w chwili sporzadzania niniejszej opinii kwocie ok. 19 600 EUR.
—  Odpowiadajaca w chwili sporzadzania niniejszej opinii kwocie ok. 39 450 EUR. Nie jest do
konca jasne, wjaki sposob powstala ta kwota: 2,8% z2 144 543,12 PLN wynosi

60 047,20 PLN; w przypadku przyznania ,trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia” laczna
kwota wyniostaby 180 141,62 PLN.

—  Odpowiadajaca w chwili sporzadzania niniejszej opinii kwocie ok. 34 000 EUR.
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18. Z uwagi na brak pewnosci co do wykladni przepisow wspomnianej
dyrektywy Sad Najwyzszy (Polska) postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrocic
si¢ do Trybunatu Sprawiedliwos$ci z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

,»Czy art. 13 [dyrektywy 2004/48] moze by¢ interpretowany w ten sposob, ze
uprawniony, ktorego autorskie prawa majatkowe zostaty naruszone, moze zadac
naprawienia wyrzadzonej mu szkody na zasadach ogolnych, albo bez
koniecznosci wykazywania szkody 1zwigzku przyczynowego pomigdzy
zdarzeniem naruszajacym jego prawa aszkoda domagaé sie zaptaty sumy
pienieznej  w wysokosci  odpowiadajgcej  dwukrotnosci, a w przypadku
zawinionego naruszenia — trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, skoro art. 13
dyrektywy 2004/48 przewiduje, ze o odszkodowaniu decyduje sad, ktory bierze
pod uwage okoliczno$ci wymienione w art. 13 ust. 1 lit. a), a tylko alternatywnie
w niektorych przypadkach moze ustanowi¢ odszkodowanie ryczaltowe,
uwzgledniajgc elementy wymienione w art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy? Czy
przyznanie, na zadanie strony, okreslonego z gory odszkodowania ryczaltowego,
ktore stanowi dwukrotno$¢ lub trzykrotno$¢ stosownego wynagrodzenia, jest
dopuszczalne na podstawie art. 13 dyrektywy, zwazywszy, ze w motywie 26 jej
preambuly przewiduje si¢, iz celem dyrektywy nie jest wprowadzenie
odszkodowan o charakterze kary?”.

19.  Uwagi na pismie zostaly przedlozone przez Stowarzyszenie Filmowcow,
rzady grecki, polski i austriacki oraz Komisj¢ Europejska. Na rozprawie, ktora
odbyla si¢ w dniu 14 lipca 2016 r., obie strony postgpowania gtéwnego oraz rzad
polski i Komisja byty reprezentowane 1 przedstawity swoje stanowiska ustnie.

Ocena
Zagadnienie wstepne

20.  Postanowienie odsytajace wptyneto do Trybunatu w dniu 14 lipca 2015 1.
Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r. Trybunal Konstytucyjny orzekt, ze art. 79
ust. 1 pkt3 lit. b) ustawy o prawie autorskim jest niezgodny z Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim uprawniony, ktérego autorskie
prawa majatkowe zostaly naruszone, moze zada¢, w przypadku gdy naruszenie
jest zawinione, zaptaty sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajacej
trzykrotno$ci stosownego wynagrodzenia. Przepis ten zostal wigc zmieniony
w tym zakresie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 r.

21.  Po tym jak Trybunat Sprawiedliwosci zostal poinformowany o wyroku
Trybunatu Konstytucyjnego, zwrécil si¢ on z pytaniem do sadu odsytajacego, czy
ten chce podtrzyma¢ swdj wniosek o wydanie orzeczenia W trybie
prejudycjalnym. W dniu 28 sierpnia 2015 r. sad odsytajacy odpowiedziat, ze po
pierwsze zuwagi na to, iz art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) nadal przewiduje zaptate
kwoty odpowiadajacej dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia, w dalszym
ciggu ma watpliwosci w kwestii odszkodowania o charakterze kary ipo drugie
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wyrok Trybunatu Konstytucyjnego wzmogl tylko jego obawy dotyczace
mozliwego braku w prawie krajowym konieczno$ci stwierdzania winy po stronie
domniemanego naruszajacego. Przedtozone pytanie prejudycjalne nalezy wiec
interpretowac¢ odpowiednio w $wietle tych zmian.

Co do istoty

22.  Dyrektywa 2004/48 jest srodkiem harmonizujacym majagcym na celu
uregulowanie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej. Trybunatl orzekl, ze
nalezy ustanowi¢ ,,skuteczne $rodki prawne sluzace zapobieganiu naruszeniom,
ich zaprzestaniu lub zado$cuczynieniu za kazde naruszenie istniejagcego prawa
wlasnosci intelektualnej””. W tym celu art. 2 ust. 1 przewiduje, z zastrzezeniem,
o ktorym mowa ponizej'’, érodki, procedury isérodki naprawcze okre$lone
w dyrektywie, ktore stosuje si¢ do wszelkich praw wlasnosci intelektualnej
podlegajacych przepisom prawa Unii lub prawa wewnetrznego panstwa
cztonkowskiego.

23.  Srodki, ktore panstwa czlonkowskie musza przewidzie¢, maja
zastosowanie do wszelkich form praw wtasnosci intelektualnej 1 obejmuja miedzy
innymi odszkodowania''. Niniejsze postanowienie odsylajace dotyczy jednak
kwestii rekompensaty naleznej w przypadku naruszenia prawa autorskiego. Do
Trybunatu zwrocono si¢ w szczegdlnosci o rozstrzygniecie w kwestii obliczania
odszkodowania na mocy dyrektywy, zuwzglednieniem w szczegdlnos$ci
wykazania przez uprawnionego straty i zwigzku przyczynowego oraz prawa tego
uprawnionego do uzyskania odszkodowania ryczattowego, ktére moze nie miec
zwiqlzzku z poniesiong stratg i ktore, wedlug jednej z analiz, moze mie¢ charakter
kary ~.

24. W tym wzgledzie rzady austriacki 1 polski (w szczego6lnosci ten pierwszy)
wyraznie podkreslity stwierdzenie z art. 2 dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktorym

’—  Zobacz wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r., ACI Adam i in. (C-435/12, EU:C:2014:254, pkt 61
i przytoczone tam orzecznictwo).

—  Zobacz pkt 24, 49 i nast. niniejszej opinii.

— Dyrektywa zawiera takze przepisy przewidujace: prawo dostepu do dowoddéw i $rodkow
ochrony dowoddéw (sekcja 2); prawo do informacji (sekcja 3); $rodki tymczasowe
i zabezpieczajace (sekcja 4); oraz $rodki naprawcze, zakazy sadowe i $rodki alternatywne
(sekcja 5).

— Pojecie odszkodowania o charakterze kary omoéwit rzecznik generalny P. Mengozzi w opinii
w sprawie Arjona Camacho (C-407/14, EU:C:2015:534), w ktorej opisat on odszkodowania
o charakterze kary w nastepujacy sposob: ,,W przypadku odszkodowania o charakterze sankcji
[kary] system odpowiedzialnosci uzupehiany jest o funkcje moralizatorska, czysto represyjna.
Odszkodowania takie stanowia wyraz teorii kary prywatnej, gdzie nie chodzi wylacznie
o naprawienie szkody, ale takze o przyznanie odszkodowania ponad pelne naprawienie szkody,
co do ktorego to odszkodowania uwaza si¢, ze z uwagi na jego represyjny charakter odstraszy
ono nie tylko sprawce czynu, ale tez inne podmioty od ponownego [...] zachowania
o charakterze [naruszenia]” (pkt 49).
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srodek ten pozostaje bez uszczerbku dla $rodkow przewidzianych w prawie
krajowym, ktore moga dawa¢ wiascicielom praw wigksze korzysci. Taki
argument, w przypadku jego waznos$ci, eliminuje lub przynajmniej znacznie
ogranicza potrzebe rozpatrzenia pozostatych przepisow dyrektywy, poniewaz
wydaje si¢, ze nikt nie kwestionuje tego, iz sporne przepisy prawa krajowego
dotyczacego prawa autorskiego sg celowo korzystne dla uprawnionych. O ile
oczywiscie niezbedne jest uwzglednienie art. 2 ust. 1 w odpowiedzi na pytanie
przedtozone Trybunatowi, w mojej ocenie w pierwszej kolejnosci nalezy zajac sig
nie tym, do czego dyrektywa mie zmierza, pozostawiajac t¢ kwestie w gestii
panstw czlonkowskich, lecz tym, co ma zosta¢ osiagni¢te w zakresie tworzenia
podstawy dla og6lnounijnej harmonizacji.

25. Konkretna kwestia przedstawiona przed sadem odsylajacym dotyczy
przepisu prawa krajowego (art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim), ktory
pozwala uprawnionemu twierdzgcemu, ze jego prawa zostaly naruszone, zadaé
w formie odszkodowania od domniemanego naruszajacego kwoty pieni¢zne;j,
ktora jest z gory okreslona' iktora wobec tego nie wykazuje koniecznego
zwigzku przyczynowego zrzeczywista stratg poniesiong przez uprawnionego.
Takie uprawnienie zdaje si¢ powstawaé automatycznie'®. Na tej podstawie sad
odsylajacy uwaza, ze przedmiotowe odszkodowanie mozna wuzna¢ za
odszkodowanie ,,0 charakterze kary”.

26. Zagadnienie to wigze si¢ zszeregiem kwestii, ktore podsumuje
W nastepujacy sposob:

— kwestia, czy przepis prawa krajowego, ktory okresla’® kwote nalezng
uprawnionemu, nie pozostawiajagc w tym wzgledzie zadnej swobodnej
oceny rozpoznajagcemu sprawe¢ 1 wydajagcemu wyrok organowi sagdowemu,
moze spetnia¢ wymogi dyrektywy 2004/48;

— charakter i zakres zobowigzan w zakresie odszkodowania okreslonego
w art. 13 w zwiazku z art. 3 dyrektywy; oraz

— zakres, w jakim art. 2 ust. 1 dyrektywy pozwala panstwom cztonkowskim
wykroczy¢ poza zobowigzania w zakresie odszkodowania okre§lonego
w art. 13 1 w szczeg6lnosci przewidzie¢ w prawie krajowym przyznawanie
odszkodowan o charakterze kary.

— Lub przynajmniej ustala nalezne odszkodowanie poprzez odniesienie do mnoznika optaty
naleznej uprawnionemu od naruszajacego, gdyby uprawniony zezwolit na wykorzystanie prawa
wiasnosci w przedmiotowym prawie autorskim.

— Dla porzadku pragn¢ nadmieni¢, iz w odpowiedzi na pytanie zadane na rozprawie rzad polski
wskazat, ze takie uprawnienie nie powstaje, jezeli nastapito naduzycie prawa lub jezeli nie jest
mozliwe obliczenie wysokosci oplaty, ktora bytaby nalezna na rzecz uprawnionego.

—  Zobacz przypis 13 niniejszej opinii.
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27.  Ponizej po kolei omowig te kwestie.

Czy prawo krajowe moze okresla¢ kwote nalezng uprawnionemu, ktérego prawa
zostaty naruszone, bez interwencji rozpoznajacego spraw¢ i wydajacego wyrok
organu sgdowego?

28.  Odpowiedz na to pytanie mozna wywies¢ z tresci art. 13 ust. 1 dyrektywy
2004/48 w zwiazku z motywem 17 1 art. 3 ust. 1.

29.  Artykut 13 ust. 1 zobowigzuje panstwa czlonkowskie do zapewnienia, ze
wlasciwe organy sadowe zrekompensujg strate poniesiong przez uprawnionego
poprzez przyznanie w odpowiednich przypadkach odszkodowania. Okreslajac
odszkodowanie, organy te musza przyzna¢ kwotg, ktora jest adekwatna do
rzeczywistego uszczerbku poniesionego przez uprawnionego w wyniku
naruszenia. Stanowi to zkolei odzwierciedlenie zaréwno stwierdzenia
z motywu 17 dyrektywy, w mysl ktorego srodki naprawcze w kazdym przypadku
powinny by¢ ustalane tak, aby w nalezyty sposob uwzglednialy specyfike sprawy,
jak 1przepisu art. 3 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z ktorym Srodki naprawcze sa
»sprawiedliwe 1 stuszne”. Innymi stowy, niezbedna jest ocena dostosowana do
przedmiotowe] kwestii, a takg z definicji moze przeprowadzi¢ wytacznie sad lub
organ posiadajacy uprawnienia do wydawania orzeczen sadowych rownowazne
z tymi przystugujacymi sadowi. W mojej ocenie oznacza to, iz przepis prawa
krajowego, ktory przewiduje, ze uprawniony, ktérego prawa zostaly naruszone,
moze automatycznie mie¢ prawo do ustalonej zgory kwoty okreslonej
w odpowiednich przepisach prawa krajowego, bez interwencji ze strony
wlasciwego organu sadowego w zakresie tego obliczenia, czy to w oparciu
o kwote stosownej oplaty licencyjnej, czy na innej podstawie, nie moze spetniaé
wymogow rzeczonej dyrektywy.

30.  Uwazam wigc, ze dyrektywe 2004/48 nalezy interpretowac w ten sposob, 1z
sprzeciwia si¢ ona przepisowi prawa krajowego przewidujacemu automatyczng
zaplate okreslonej z goéry kwoty na rzecz uprawnionego, ktorego prawa zostaty
naruszone, na wniosek uprawnionego, bez jakiejkolwiek interwencji ze strony
wilasciwych krajowych organow sadowych w zakresie ustalania kwoty
przedmiotowego odszkodowania.

Zastosowanie art.3 iart. 13 wust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/48 do obliczania
odszkodowania

31. W pkt 29 powyzej odniostam si¢ do wymogu okreslonego w art. 3 ust. 1
dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktorym srodki naprawcze musza by¢ ,,sprawiedliwe
istuszne”. Nalezy wiec uwzgledni¢ odpowiednio nie tylko stanowisko
uprawnionego, lecz takze domniemanego naruszajacego. Artykut3 ust. 2
przewiduje dalej, ze te S$rodki naprawcze musza by¢ rowniez ,skuteczne,
proporcjonalne 1 odstraszajgce”. Zasady te reguluja przyznawanie wszelkich
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srodkéw naprawczych okreslonych w dyrektywie, w tym takze odszkodowan.
W niniejszej sprawie nacisk potozono na ochron¢ uprawnionego.

32.  Odnosnie do konkretnych przepisow  regulujacych  obliczanie
odszkodowania nalezy przyjrze¢ si¢ art. 13 dyrektywy. Przypadek naruszajacego,
ktory swiadomie lub majac rozsadne podstawy do posiadania takiej wiedzy
angazuje si¢ w dziatalno$¢ stanowigca naruszenie, opisano w art. 13 ust. 1. Przepis
ten zawiera dalej ogélne wytyczne, przewidujac, ze odszkodowanie musi by¢
,odpowiedni[e] do rzeczywistego uszczerbku”. Ten wymog nalezy rowniez
uwzgledni¢ przy przyznawaniu wszelkich odszkodowan zgodnie z dyrektywa.

33. W tym miejscu zatrzymam si¢, aby omowi¢ jedno zagadnienie
w odpowiedzi na druga kwestie podniesiong przez sad odsylajacy w swojej
odpowiedzi do Trybunatu z dnia 28 sierpnia 20015 r.'. Zastosowanie art. 13 ust. 1
jest ograniczone do przypadkow naruszajacego, ktory dziata §wiadomie lub majac
rozsadne podstawy do posiadania wiedzy, ze jego postepowanie jest zawinione.
Kwestig obliczenia odszkodowania, w przypadku gdy naruszajacy nie wiedziat, ze
jego dziatanie stanowi naruszenie, lub nie mial rozsagdnych podstaw do posiadania
takiej wiedzy, zajmuje si¢ art. 13 ust. 2. Kwota mozliwa do odzyskania zgodnie
ztym przepisem jest ograniczona do ,zwrotu zyskéw albo wyptacenia
odszkodowan, zaleznie od ustalenia”. W mojej ocenie jest wigc oczywiste, ze
w przypadkach, do ktérych art. 13 ust. 1 ma =zastosowanie, niezbedne jest
ustalenie winy po stronie naruszajgcego.

34.  Przepis ten okresla dalej sposéb, w jaki zainteresowane organy sadowe
maja w danym przypadku ustala¢ odszkodowanie. Wskazano w nim dwie metody.
Pierwsza [lit. a)], chociaz wymaga od organu sadowego wzigcia pod uwage
wszystkich wlasciwych aspektow sprawy, to jej podstawa sg skutki gospodarcze
naruszenia, ze szczegOlnym uwzglednieniem wszelkich utraconych zyskoéw po
stronie uprawnionego 1iwszelkich nieuczciwych zyskow uzyskanych przez
naruszajacego. Zawiera ona takze odniesienie do elementow innych niz czynniki
ekonomiczne, wrodzaju np. uszczerbku moralnego poniesionego przez
uprawnionego.

35. Litera b) ma charakter alternatywy. Daje ona organom sadowym
mozliwo$¢ ustanowienia odszkodowania ryczattowego na podstawie miedzy
innymi sumy optat licencyjnych, honorariéw autorskich lub optat naleznych od
naruszajagcego w przypadku zlozenia przez niego wniosku o0 zgode na
wykorzystywanie danych praw wlasnos$ci intelektualnej. Z uwagi na to, ze lit. b)
stanowi istot¢ pytania sadu odsylajacego, niezbedne jest szczegdlowe zbadanie
tych jej elementow, ktore maja znaczenie dla sprawy bedacej przedmiotem
postgpowania gtownego.

—  Zobacz pkt 21 niniejszej opinii.
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36. Po pierwsze, przepis ten ma zastosowanie tylko ,we wlasciwych
przypadkach”. Metode obliczania okreslong w art. 13 ust. 1 lit. a) nalezy wigc
traktowa¢ jako zasade ogodlna, od ktérej metoda okreslona wlit. b) stanowi
wyjatek. Pewne wyjasnienie znaczenia wyrazenia ,,we wlasciwych przypadkach”
zawiera motyw 26 dyrektywy, ktéry podaje jako przyktad sytuacje, w ktorych
ustalenie sumy poniesionego uszczerbku bytoby trudne.

37. W mojej ocenie istnieje wazny powod polityczny, ktory uzasadnia istnienie
tej alternatywy. Polega on na trudnosci, jaka uprawnieni w wielu sytuacjach
napotkaja przy obliczaniu rzeczywistej straty poniesionej w wyniku danego
naruszenia. Moze to by¢ czesto trudne, a czasami moze okazac si¢ niemozliwe.
Bez pewnego mechanizmu wspierajacego uprawnionego w tym wzgledzie $rodki
naprawcze przewidziane w dyrektywie moga okaza¢ si¢ nieskuteczne.
Przewidujac system odzyskiwania nalezno$ci w oparciu o optaty licencyjne,
honoraria autorskie lub inne optaty, prawodawca zamierzal da¢ uprawnionemu
mozliwo$¢ uniknigcia potencjalnie znacznej straty czasu 1 istotnych wydatkow,
jakie w przeciwnym razie mogltby ponies¢ jako warunek wszczgcia postgpowania
przeciwko naruszajagcemu. W odwrotnym przypadku mogloby istnie¢ ryzyko, ze
wymog na gruncie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktéorym s$rodki
naprawcze nie moga by¢ nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani tez nie
moga pocigga¢ za soba nieuzasadnionych opodznien, nie zostanie speiniony.
Innymi stowy, $rodki te nie bylyby ,,skuteczne”, a co za tym idzie ,,odstraszajace”
dla celow art. 3 ust. 2 dyrektywy.

38.  Faktem jest jednak, iz to na uprawnionym bedzie spoczywal cigzar
wykazania, ze okolicznoSci przedmiotowe] sprawy uzasadniajg przyznanie
odszkodowania na mocy krajowego odpowiednika art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy
oraz ze takie dziatlanie jest tym samym ,wlasciwe”. ,[U]stalenie sumy
poniesionego uszczerbku [musi by¢ przynajmniej] trudne”'’ lub musza istnie¢
podstawy potwierdzajace, ze przyznanie odszkodowania ograniczonego do kwoty
obliczonej poprzez odniesienie do lit. a) jest w sposob oczywisty niesprawiedliwe
lub nieuzasadnione.

39.  Po drugie, obliczanie przewidziane w lit. b) opiera si¢ na kwocie, ktora jest
»przynajmniej” sumg opftat licencyjnych, honorariéw autorskich lub opftat, ktore
bylyby nalezne, gdyby naruszenie nie miato miejsca'®. Nie chodzi wigc
o zastepowanie kwoty powstatej w wyniku obliczania utraconych przez
uprawnionego zyskow lub zyskoéw uzyskanych przez naruszajacego suma oplat
licencyjnych, honorariow autorskich lub optat naleznych, ktére naruszajacy

7_ Zobacz motyw 26 dyrektywy.

" _ Chociaz art. 13 ust. 1 lit. b) zawiera wyrazenie ,jako alternatywa”, Trybunal wyjasnit

w niedawnym wyroku zdnia 17 marca 2016r., Liffers (C-99/15, EU:C:2016:173), ze
uprawniony, ktorego roszczenie znajduje oparcie wtej literze, moze takze zadaé
zado$¢uczynienia za wyrzadzona mu krzywde, przy czym wyrazenie ,,przynajmniej” ma dawac
do zrozumienia, iz wskazana podstawa obliczenia nie jest wyczerpujaca.
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powinien byl w teorii zaptaci¢ uprawnionemu. Kryterium jest bardziej elastyczne
1 przedmiotowa kwota wyraznie moze przewyzszy¢ przedmiotowe optaty
licencyjne, honoraria autorskie lub optaty nalezne.

40. Czy oznacza to, ze lit. b) pozwala organowi sagdowemu na przyznanie
odszkodowania ,,0 charakterze kary” na tej podstawie, ze istnienie zwigzku
mig¢dzy przyznang kwotg a poniesiong stratg nie jest niezbedne?

41. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, iz Trybunal przyjal w wyroku
Manfredi iin.", ze odszkodowanie takie moze byé¢ nalezne na mocy przepisow
krajowych regulujacych kwestie naruszen prawa konkurencji, przy czym
przestrzegane musza byé zasady rownowaznosci i skutecznosci®. Nie mozna
zatem powiedzie¢, ze pojecie odszkodowania o charakterze kary nalezy
postrzega¢ jako niedajace si¢ w zadnych okolicznos$ciach pogodzi¢ z wymogami
prawa Unii.

42.  Nie uwazam jednak, aby ogdlne stwierdzenia o szerokim zakresie zawarte
wtym wyroku mozna bylo przenieS¢ do niniejsze] sprawy. Po pierwsze,
z ostatniego zdania motywu 26 dyrektywy 2004/48 wynika wyraznie, ze
wprowadzenie obowigzku zastosowania odszkodowan o charakterze kary
naleznych na mocy dyrektywy nie byto celem prawodawcy.

43.  Po drugie, art. 13 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy stanowi, ze
odszkodowania musza by¢ ,,odpowiednife] do rzeczywistego uszczerbku, jaki
[uprawniony] poniést w wyniku naruszenia™'. Przepis ten w mojej ocenie
wymaga, aby uprawniony byl w stanie ustali¢ zwigzek przyczynowy miedzy
zadana kwota a poniesiona szkoda®. Wynika z tego, ze art. 13 ust. 1 nie zezwala
na przyznanie kwoty, ktéra moze nie mie¢ koniecznego zwigzku ze stratg
poniesiong przez uprawnionego lub taka, ktérg moze ponie$¢ w przysztosci.

¥ Wyrok z dnia 13 lipca 2006 1. (od C-295/04 do C-298/04, EU:C:2006:461, pkt 99, 100). Sprawa
dotyczyta wyktadni art. §1 WE (obecnie art. 101 TFUE).

0 _ Nalezy zauwazyé, ze wyrok ten poprzedzit wejécie w zycie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektorych przepisow
regulujacych dochodzenie roszczen odszkodowawczych z tytulu naruszenia prawa konkurencji
panstw cztonkowskich i Unii Europejskiej, objgte przepisami prawa krajowego (Dz.U. 2014,
L 349, s. 1) . Panstwa cztonkowskie muszg transponowacé te dyrektywe do prawa krajowego nie
p6zniej niz do dnia 27 grudnia 2016 r. Artykut 3 ust. 3 tejze dyrektywy stanowi, ze ,,[p]eine
odszkodowanie przewidziane w niniejszej dyrektywie nie prowadzi do nadwyzki
odszkodowania ani w drodze odszkodowania karnego, ani odszkodowania wielokrotnego, ani
innego rodzaju odszkodowania”.

2! _ Wyrdznienie moje.

*2_ W odniesieniu do moich dalszych uwag dotyczacych charakteru zwiazku przyczynowego, ktory
nalezy wykazaé, zob. pkt 47 niniejszej opinii.

3 _ Zobacz podobnie, w kontekécie prawa do ochrony odmian roslin, wyrok z dnia 9 czerwca

2016 r., Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, pkt 33—40).
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44.  Po trzecie, art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 okresla nadrzedng zasade,
zgodnie zktorg $rodki naprawcze musza by¢ nie tylko ,skuteczne”
1,,0dstraszajace”, lecz takze ,,proporcjonalne”.

45.  Rzad polski, na poparcie swojego stanowiska, zgodnie z ktérym
odszkodowanie o charakterze kary moze by¢ proporcjonalne, podniost na
rozprawie, ze Trybunal powinien wzig¢ pod uwage swoj wyrok Arjona
Camacho™. Sprawa ta dotyczyta wyktadni dyrektywy 2006/54/WE w sprawie
wprowadzenia w zycie zasady rownosci szans oraz rownego traktowania kobiet
i mezczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy®, ktorej art. 25 jest zatytulowany
»dankcje” 1 przewiduje miedzy innymi, ze sankcje stosowane wobec naruszen
przepisow krajowych przyjetych na podstawie tej dyrektywy, ktére moga
obejmowaé wyptacenie odszkodowania ofierze, musza by¢ ,skuteczne,
proporcjonalne i odstraszajgce”. Trybunat orzekt, ze krajowe $rodki przewidujace
zaptate odszkodowania o charakterze kary poszkodowanemu zpowodu
dyskryminacji ze wzgledu na pte¢ spehlnialy to kryterium, awigc byly
proporcjonalne™.

46.  Nie moge doszukac si¢ uzytecznej wskazowki w tym wyroku. Przepis, do
ktorego si¢ on odnosi, dotyczy miedzy innymi platnosci kwot w ramach kary a nie
jako odszkodowania. W poprzednim kontekscie oczywiste jest, ze dane obliczenie
moze nie mie¢ koniecznego zwigzku ze szkoda, jaka poniosta ofiara. Tego
samego nie mozna powiedzie¢ o przyznaniu odszkodowania, ktére na mocy
art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 musi by¢ odpowiednie do rzeczywistego
uszczerbku poniesionego przez uprawnionego. W tym kontek$cie kryterium
proporcjonalnosci zaklada w mojej ocenie, ze istnieje pewien zwigzek miedzy
poniesiong strata azadang kwota. Pragne zasugerowal, Ze przyznanie
odszkodowania o charakterze kary z definicji nie spelni tego kryterium.

47.  Stosujac powyzsze uwagi do niniejszej sprawy, uwazam zatem przede
wszystkim, ze przepis prawa krajowego, taki jak art. 79 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim, ktory przewiduje zaptate na rzecz uprawnionego okreslonej z gory
kwoty, ktéra nie ma koniecznego zwigzku z poniesiong przez niego stratg, nie
moze spetnia¢ wymogow dyrektywy 2004/48. Niemniej jednak nie wydaje mi sig¢,
aby wynikato z tego, ze przepis rownowazny, zgodnie z ktérym uprawniony moze
zada¢ kwoty, ktora jest nie wyzsza niz dwukrotno$¢ (lub nawet, w odpowiednich
okolicznosciach, trzykrotno$¢) kwoty optaty, ktora bylaby nalezna, gdyby
uprawniony wyrazil zgod¢ na wykorzystanie utworu, takze nalezy koniecznie
uzna¢ za sprzeczny zsystemem wprowadzonym na gruncie dyrektywy.
Uprawniony musi wykazaé, ze poniesiona strata oraz zgdana kwota nie sg
w stosunku do siebie nieproporcjonalne. W tym wzgledzie musi on wiec wykazac

*_ Wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r., C-407/14, EU:C:2015:831.
*_ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006, L 204, s. 23).

% _ Zobacz podobnie pkt 40 wyroku.
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zwigzek przyczynowy miedzy tymi dwoma elementami. Z uwagi na charakter
srodka naprawczego przewidzianego w art. 13 ust. 1 lit. b) uprawniony nie musi
wykazywaé tego zwiazku z matematyczng pewnos$cig, poniewaz celem lezacym
u podstaw tego przepisu jest uwzglednienie okoliczno$ci, w ktérych moze by¢ to
trudne lub niemozliwe do wykonania. W mojej ocenie konieczne jest jednak, aby
uprawniony wykazal istnienie pewnego zwigzku iaby nie mial prawa do
odszkodowania, ktore w zaden sposob nie jest wspdimierne do jego rzeczywiste]
straty.

48.  Podsumowujac, odnosnie do stosowania art.3 iart. 13 wust. 1 lit. b)
dyrektywy 2004/48 do obliczania odszkodowania w sprawie bedacej przedmiotem
postgpowania gtoéwnego, uwazam po pierwsze, ze to na uprawnionym bedzie
spoczywat cigzar wykazania, ze okolicznos$ci przedmiotowej sprawy uzasadniajg
przyznanie odszkodowania na mocy krajowego odpowiednika art. 13 ust. 1 lit. b)
dyrektywy oraz ze takie dziatanie jest tym samym ,wtasciwe”, i po drugie, ze
przepisy te sprzeciwiajg si¢ przepisowl prawa krajowego, na mocy ktorego
uprawniony moze zada¢ ustalonej kwoty stanowigcej dwukrotnos¢ lub
trzykrotno$s¢ wysokosci optaty, ktora bylaby nalezna, gdyby uprawniony wyrazit
zgode na wykorzystanie utworu. Wspomniane przepisy nie powoduja jednak
niezgodnosci z prawem przepisu krajowego, na mocy ktoérego uprawniony moze
zada¢ kwoty ograniczonej do dwukrotnosci lub trzykrotnosci tej kwoty, oile
uprawniony moze wykaza¢, ze zadana kwota jest proporcjonalna do poniesionej
szkody. Ciezar wykazania, ze zachodza takie okoliczno$ci, spoczywa na
uprawnionym.

Mozliwo$¢ zastosowania art. 2 ust. I dyrektywy 2004/48 w sprawie bedace]
przedmiotem postgpowania gtownego

49.  Ze wzgledow wskazanych w pkt 24 powyzej nalezy rozpatrzy¢ mozliwos¢
zastosowania art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w sprawie bedacej przedmiotem
postgpowania gtownego. Przepis ten przewiduje S$rodki, procedury i $srodki
naprawcze przewidziane dyrektywa w celu zastosowania ich do wszelkich
naruszen praw wiasnosci intelektualnej na mocy prawa Unii lub prawa krajowego.
Zastosowanie to odbywa si¢ jednak ,,bez uszczerbku dla srodkow przewidzianych
lub s$rodkéw, ktére moga by¢ przewidziane w prawie [Unii] lub [prawie]
krajowym w zakresie, w jakim te srodki moga dawa¢ wiascicielom praw wigksze

korzysci”™?.

50.  Na poziomie unijnym przepis ten zatem wyraznie wskazuje, ze dyrektywa
2004/48 ma nie mie¢ wptywu na $rodki naprawcze w przypadku naruszenia praw
wlasnosci intelektualnej okreslonych w innych przepisach prawa Unii, ktore
wykraczaja poza przepisy okreslone wsamej dyrektywie®™. Oczywistym

7 Wyrbznienie moje.

2 _ Na temat $rodkow naprawczych okre§lonych w dyrektywie 2004/48 poza odszkodowaniem zob.
przypis 11 niniejszej opinii.
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przyktadem takiego $rodka naprawczego bedzie prawo wilasciciela znaku
towarowego do zlozenia wniosku o uniewaznienie prawa do unijnego znaku
towarowego na mocy obecnych art. 52 i 53 rozporzadzenia nr 207/2009%, jezeli
uzna on, ze skutkiem rejestracji innego znaku jest naruszenie jego praw.

51. Jezeli chodzi o $rodki obowigzujace na szczeblu krajowym, pewne
wskazowki co do zamiaru wprowadzenia przez prawodawce takiego przepisu Unii
mozna znalez¢ w przygotowanym wniosku Parlamentu Europejskiego 1 Rady
dotyczagcym  dyrektywy w sprawie $§rodkow iprocedur zapewniajacych
egzekwowanie praw wihasnosci intelektualnej®®, na ktorym opiera si¢ dyrektywa
2004/48. W uzasadnieniu tego wniosku wskazano odno$nie do art. 2 projektu
dyrektywy, ktory byt odpowiednikiem art. 2 przyjetej dyrektywy, iz ,,[...] panstwa
czlonkowskie moga stanowié, ze wlasciwe organy moga zarzadzi¢ inne $rodki
dostosowane do okoliczno$ci, aby powstrzymaé naruszanie prawa witasnosci
intelektualnej lub zapobiec dalszym naruszeniom oraz wszelkie inne odpowiednie
srodki. [...]"".

52.  Artykut2 ust.1 daje wigc panstwom czlonkowskim swobode
Ww przyjmowaniu na poziomie krajowym przepisow, ktore przyznaja
uprawnionemu dodatkowe $rodki naprawcze. Moga one zatem przyjmowac
przepisy, na mocy ktérych dane prawo moze zosta¢ uznane za utracone, na
przyklad w przypadku powaznego itrwalego naruszenia lub narzucaé
ograniczenia w zakresie korzystania z okreslonego wyzej prawa wykraczajace
poza ograniczenia okreslone w dyrektywie, jezeli prawo to narusza prawo
wlasnosci intelektualnej drugiej strony.

53.  Nie uwazam jednak, aby art. 2 ust. I mogl stanowi¢ podstawe argumentu,
zgodnie z ktorym  dyrektywa 2004/48 wprowadza jedynie minimalng
harmonizacje w tych obszarach, ktére obejmuje®. Po pierwsze, stanowisko takie
ktoci sie¢ zbrzmieniem tego przepisu, ktory odnosi si¢ nie do ,,Srodkow”
[w znaczeniu ,,measures’], ktore sg lub moga zosta¢ przewidziane w prawie Unii
lub w prawie krajowym, lecz do ,,srodkdw” [w znaczeniu ,,means’]. Po drugie,
nie odzwierciedla ono ogdlnej systematyki dyrektywy, ktorej celem jest, zgodnie

¥ Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego

Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Rozporzadzenie to zastgpito rozporzadzenie Rady
(WE) nr40/94 zdnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s.1 — wyd. spec. wjez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s.146), w ktérym
réwnowaznymi przepisami byty art. 51 1 52.

30— COM(2003) 46 wersja ostateczna.

31— Tekst francuskiej wersji jezykowej jest lepiej sformutowany (i z pewnoscig w bardziej elegancki

sposob). Brzmi on nastgpujaco: ,Les Etats membres peuvent prévoir que les autorités
compétentes peuvent ordonner d’autres mesures adaptées aux circonstances et propres a faire
cesser |’atteinte au droit de propriété intellectuelle ou a prévenir de nouvelles atteintes, ainsi que
toutes autres mesures appropriées”.

32 Zobacz w tym wzgledzie pkt 24 niniejszej opinii.
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z motywem 8, zapewnienie réwnowaznego poziomu ochrony praw wilasnosci
intelektualnej w catej Unii. W zakresie, w jakim dyrektywa okresla przepisy
majace zastosowanie do konkretnej formy srodka naprawczego, jak ma to miejsce
w przypadku odszkodowania, przepisy te w mojej ocenie powinny by¢ takie same
w calej Unii Europejskie;.

54.  Uwazam zatem, ze art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nie upowaznia panstwa
cztonkowskiego do przyznania uprawnionemu, ktorego prawa wlasnoSci
intelektualnej zostaty naruszone, prawa do odszkodowania o charakterze kary.

Whioski

55.  Proponuj¢ zatem, aby na pytanie prejudycjalne przedtozone przez Sad
Najwyzszy (Polska) Trybunal udzielit nast¢pujacej odpowiedzi:

1) Dyrektywe 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego 1Rady zdnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw  wilasnosci
intelektualnej nalezy interpretowa¢ w ten sposob, iz sprzeciwia si¢ ona
przepisowi prawa krajowego przewidujacemu automatyczng zaplate
okreslonej z gory kwoty na rzecz uprawnionego, ktorego prawa zostaly
naruszone, na wniosek uprawnionego, bez jakiejkolwiek interwencji ze
strony wlasciwych krajowych organow sadowych w zakresie ustalania
kwoty przedmiotowego odszkodowania.

2) Artykut 3 iart. 13 wust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowac
w ten sposob po pierwsze, ze to na uprawnionym bedzie spoczywaé cigzar
wykazania, 1z okolicznos$ci przedmiotowej sprawy uzasadniajg przyznanie
odszkodowania na mocy krajowego odpowiednika art. 13 ust. 1 lit. b)
dyrektywy oraz iz takie dziatanie jest tym samym ,,wlasciwe”, i po drugie,
Ze przepisy te sprzeciwiajg si¢ przepisowi prawa krajowego, na mocy
ktorego uprawniony moze zadac¢ ustalonej kwoty stanowigcej dwukrotno$¢
lub trzykrotno$¢ wysokosci optaty, ktora bylaby nalezna, gdyby
uprawniony wyrazit zgode na wykorzystanie utworu. Przepisy te nie
powoduja jednak niezgodnos$ci z prawem przepisu krajowego, na mocy
ktoérego uprawniony moze zada¢ kwoty ograniczonej do dwukrotnos$ci lub
trzykrotnosci tej kwoty, o ile uprawniony moze wykaza¢, ze zadana kwota
jest proporcjonalna do poniesionej szkody. Cigzar wykazania, ze zachodza
takie okoliczno$ci, spoczywa na uprawnionym.

3) Artykut2  ust. 1 dyrektywy 2004/48 nie upowaznia panstwa
cztonkowskiego do przyznania uprawnionemu, ktérego prawa wiasnosci
intelektualnej zostaty naruszone, prawa do odszkodowania o charakterze
kary.



