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JAKUB KEPINSKI

CZY ZNAK TOWAROWY MOZE BYC UTWOREM?*

I. WPROWADZENIE

Zmaki towarowe ciesza sie duza popularnoscia 1 sa obecne w kazdej dzie-
dzinie zycia. Sa one no$nikiem réznorodnych informacji zaréwno o samym to-
warze lub oferowanej ustudze opatrzonych znakiem, jak 1 o przedsiebiorcy,
ktory dany towar lub ustuge oferuje. Podstawa do przyznania ochrony znakom
towarowym jest ich zdolno§¢ do przekazywania informacji, ktére pozwalaja
konsumentom na podjecie Swiadomego wyboru®.

II. OCHRONA ZNAKOW TOWAROWYCH
W PRAWIE WELASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

Polski system ochrony znakéw towarowych zostal uregulowany w usta-
wie — Prawo wlasnosci przemystowej?. Zostal on zharmonizowany na mocy
Pierwszej dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych
(89/104/EWG)?, ktora zostal zastapiona dyrektywa Parlamentu Europejskiego
1 Rady 2008/95/WE z 22 pazdziernika 2008 r. majacq na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakoéw towarowych?.

Systemy krajowe panstw czlonkowskich UE wspotistniejq z unijnym syste-
mem ochrony wspoélnotowych znakéw towarowych. System unijny zostal usta-
nowiony rozporzadzeniem Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego®. Rozporzadzenie to bylo nowelizowane
1 w rezultacie dla zapewnienia jasno$ci 1 zrozumiatosci zostala sporzadzo-
na jego wersja ujednolicona. Obecnie obowigzuje rozporzadzenie Rady (WE)
nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego®.

* Artykut powstal w ramach projektu badawczego finansowanego ze érodkéw Narodowego
Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00835.

! Tak A. Kur, T. Dreier, European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials,
Northampton 2013, s. 157.

2 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosSci przemyslowej, t.jedn: Dz. U. 2013, poz. 1410
(dalej jako: pr.wt.przem.). Zob. tytul III, dzial I pt. ,Znaki towarowe i prawa ochronne”.

3 Dz. Urz. WE L 40, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 92.

4 Dz. Urz. UE L 299, s. 25.

5 Dz. Urz. WE L 11, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 146.

5 Dz. Urz. UE L 78, s. 1 (dalej jako: rozporzadzenie nr 207/2009).
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Polscy przedsiebiorcy moga wybieraé krajowy badz unijny system ochrony
znakéw. Podstawg przyznania ochrony znaku towarowego bedzie jego reje-
stracja w polskim Urzedzie Patentowym lub w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego w Alicante (Office for Harmonization in the Internal Market
[Trade marks and designs] — OHIM). Rejestracja jest podstawowym, ale nie
jedynym, sposobem ochrony znakéw towarowych’, gdyz ochrona moze przystu-
giwacé takze znakom niezarejestrowanym?.

Biorac powyzsze pod uwage, pojawia sie pytanie, czy znaki towarowe w tak
przyjetym systemie powinny by¢ w ogéle chronione jako utwory (na podstawie
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?. Na gruncie
prawa polskiego w literaturze przedmiotu dopuszcza sie taka mozliwo§¢!?, po-
dobnie orzekaja tez sady.

III. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJATKOWE
JAKO PRZESZKODA W REJESTRACJI
I UNIEWAZNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO

1. Uwagi ogolne

Prawa autorskie (osobiste 1 majatkowe) moga by¢ przeszkoda w rejestracji
znakéw towarowych, a takze podstawa uniewaznienia tych juz zarejestrowa-
nych.

2. Rejestracja znaku towarowego

Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 pr.wl.przem. przeszkoda w rejestracji znaku
towarowego moga by¢ prawa osobiste 1 majatkowe oséb trzecich. Do tych praw
osobistych 1 majatkowych oséb trzecich nalezy zaliczy¢ takze autorskie prawa
majatkowe 1 autorskie prawa osobiste!’.

7 Tak R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie miedzynarodowym i pra-
wie Unii Europejskiej, w: System prawa prywatnego, t. 14B: Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 407.

8 J. Kepinski, M. Kepinski, Niezarejestrowane znaki towarowe, w: System prawa prywatnego,
t. 156: Prawo konkurencji, red. M. Kepinski, Warszawa 2014, s. 200-215. Zob. tez np. wyrok SN
z 6 marca 2002 r., V CKN 830/00, Legalis, nr 140387.

9 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.jedn.: Dz. U 2006,
Nr 90, poz. 631 ze zm. (dalej jako: pr.aut.).

10 Zob. M. Kepinski, Prawo autorskie a ochrona znakéw towarowych. Zagadnienia granic
ochrony, w: J. Kepinski, K. Klafkowska-Wasniowska, R. Sikorski (red.), Granice prawa autorskie-
go. Zarys prawa wtasnosci intelektualnej, Warszawa 2010, s. 155-166; M. Trzebiatowski, Autor-
skoprawny status znaku towarowego (przeglqd doktryny), ,Monitor Prawniczy” 2011, nr 5, s. 248-
254; idem, Stowny znak towarowy jako utwér prawnoautorski, ,Glosa” 2011, nr 1(146), s. 58-67.

W literaturze przedmiotu podkres§la sie, ze chodzi to przede wszystkim o dobra osobiste
wymienione w art. 23 1 24 k.c. Moze to by¢ takze prawo do wizerunku wskazane w art. 81 pr.aut.
Wydaje sie tez, ze moze tu chodzié¢ o autorskie prawa osobiste okreslone w art. 16 pr.aut. Wyobra-
zi¢ sobie mozna sytuacje, ze rejestrowany znak towarowy bedzie naruszal prawa osobiste twércy.
W takim przypadku twoérca bedzie mdgt sprzeciwié sie rejestracji znaku towarowego.
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W literaturze przedmiotu podnosi sie, ze zgloszenie w charakterze znaku
towarowego cudzego utworu prawnoautorskiego stanowitoby niewatpliwie na-
ruszenie autorskich praw majatkowych!?. Co do zasady okoliczno$¢ taka jest
przez Urzad Patentowy badana z urzedu, jednakze takze osoby trzecie moga,
zgodnie z art. 143 pr.wl.przem.!?, zgltasza¢ uwagi co do istnienia okolicznosci
uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego. Tym samym podmiot, kto-
remu przystuguja prawa autorskie (majatkowe lub osobiste) do utworu, moze
skutecznie przeciwstawié sie rejestracji znaku towarowego na rzecz innego
podmiotu.

3. Uniewaznienie prawa ochronnego

7 kolei art. 165 pr.wt.przem. reguluje, kiedy nie mozna wystapi¢ z wnio-
skiem o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy. Z interpretacji
tego przepisu wynika, ze mozna wystapi¢ z wnioskiem o uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy w przypadku naruszenia praw osobistych lub
majatkowych. Nie jest to jednak mozliwe, jezeli przez okres pieciu kolejnych
lat uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca (tu osoba powotujacy
sie na swoje prawa autorskie), bedac §wiadom uzywania znaku, nie sprzeci-
wial sie temu. Zatem tolerowanie naruszen praw autorskich (majatkowych
lub osobistych) przez okres pieciu lat bedzie prowadzi¢ do utraty mozliwosci
zadania uniewaznienia rejestracji'’. Co do zasady jednak prawa autorskie (za-
réwno osobiste, jak 1 majatkowe) moga by¢ podstawa do uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy'®.

4. Uniewaznienie w prawie wspolnotowym

Mozliwo$¢ uniewaznienia prawa ochronnego na znak zostata takze przewi-
dziana w art. 53 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia nr 207/2009'¢, Warto wskazac, ze
pewne kwestie dotyczace dopuszczalno$ci uniewaznienia znaku towarowego

12 R. Skubisz, Prawa osobiste i majgtkowe, w: System, t. 14B, s. 749.

13 Art. 143 pr.wl.przem.: ,,O zgloszeniu znaku towarowego Urzad Patentowy dokonuje ogto-
szenia niezwlocznie po uptywie 3 miesiecy od daty dokonania zgloszenia. Od dnia ogloszenia osoby
trzecie moga zapoznacé sie ze wskazanym w zgloszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towa-
réw, dla ktérych znak jest przeznaczony, jak tez zgtaszaé do Urzedu Patentowego uwagi co do
istnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego”.

4 Tak tez. M. Kepinski, Prawo autorskie..., s. 162.

% W literaturze przedmiotu zauwazono tez, ze z jednej strony jest ugruntowany poglad, iz
uprawniony ze znaku towarowego moze wystepowaé z roszczeniami z tytulu naruszenia praw
autorskich do znaku towarowego, z drugiej — dyskusyjna pozostaje kwestia, czy mozna przeciwko
uprawnionemu ze znaku wystepowaé w przypadku, gdy korzystanie ze znaku prowadzi do na-
ruszenia autorskich praw majatkowych. Zob. wiecej: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie,
Warszawa 2010, s. 408.

16 Art. 53 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi: ,Niewazno$¢é wspélnotowego znaku to-
warowego stwierdza sie réwniez na podstawie wniosku zlozonego do Urzedu lub na podstawie
powédztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy uzywanie tego
znaku towarowego moze zostaé zabronione z uwagi na inne, wczes$niej nabyte prawo na mocy
ustawodawstwa wspodlnotowego lub prawa krajowego, ktére zapewniaja taka ochrone, w szcze-
gblnoéci: a) prawo do nazwy (nazwiska); b) prawo do wizerunku; ¢) prawo autorskie; d) prawo
wlasnoéci przemystowe;j”.
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zostaly podniesione w niedawnym wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej (TSUE, Trybunal) dotyczacym wniosku o uniewaznienie prawa
do wspdlnotowego znaku towarowego opartego na prawie autorskim wczesniej
nabytym na mocy prawa krajowego'’.

W rozwazanej sprawie OHIM uniewaznit rejestracje wspdlnotowego znaku
towarowego na podstawie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku ,na tej
podstawie, 1z wnoszacy o uniewaznienie prawa do znaku wykazali istnienie
prawa autorskiego podlegajacego ochronie na podstawie wloskich przepisow
prawnych do znaku niemal identycznego z zakwestionowanym znakiem towa-
rowym oraz fakt, ze prawo to jest wczesniejsze niz ten znak towarowy”®. Wzér
wspolnotowy 1 przeciwstawiony mu utwor byly nastepujace.

5

Rysunek 1. Zarejestrowany Rysunek 2. Wczeéniejszy
(kwestionowany) znak wspélnotowy (przeciwstawiony) utwér

Uprawniony z rejestracji znaku towarowego wniést odwotanie od tej de-
cyzji 1 sprawa ostatecznie trafita do TSUE. I choé Trybunat nie rozstrzygnat
sprawy, gdyz w postepowaniu przed OHIM dopatrzyl sie pewnych uchybien
formalnych (skutkujacych naruszeniem zasady kontradyktoryjnos$ci procesu)
1 przekazal sprawe OHIM do ponownego rozpatrzenia, to warto zwréci¢ uwage
na argumentacje OHIM i Trybunatu przedstawiona w uzasadnieniu wyroku,
zwlaszcza w kwestiach zwiazanych z podziatlem rél miedzy wnoszacym o unie-
waznienie OHIM i sadem.

Zgodnie z pogladem wyrazonym w orzecznictwie 1 przywolanym przez
TSUE: ,to na wnioskodawcy cigzy obowigzek przedstawienia OHIM nie tyl-
ko szczegbétowych danych wykazujacych, ze spetnia on przestanki wymaga-
ne zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o ktérego zastosowanie wnosi, aby
otrzymaé¢ mozliwo$§¢ zakazania uzywania wspolnotowego znaku towarowego
z uwagi na wezeéniejsze prawo, lecz rowniez szczegdlowych danych okreslaja-
cych treéé tego ustawodawstwa”?®.

7 drugiej jednak strony Trybunal uznal za sluszne stanowisko sadu niz-
szej instancji: ,,w okoliczno$ciach, w ktérych OHIM moze zosta¢ wezwany do

17 Wyrok TSUE z 27 marca 2014 r., C 530/12 P, ECLI:EU:C:2014:186.
18 Tbidem, pkt 11.
19 Tbidem, pkt 34.
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wziecia pod uwage w szczegdlnoséci prawa krajowego panstwa cztonkowskie-
go, gdzie podlega ochronie nabyte wczeéniej prawo, na ktérym oparty jest
wniosek o uniewaznienie prawa do znaku, OHIM jest obowiazany z urzedu
zasiega¢ informacji dotyczacych prawa krajowego obowiazujacego w zainte-
resowanym panstwie czlonkowskim w sposéb, ktéry uzna za wlaSciwy w tym
celu, jezeli informacje takie sg niezbedne dla oceny przestanek stosowania
rozpatrywanej podstawy uniewaznienia, a w szczegdlnosci prawdziwosci po-
wotywanych okolicznoéci faktycznych lub mocy dowodowej przedlozonych
dokumentéw”?2°,

Z powyzszego wynika, ze to wnioskodawca musi udowodnié, iz w okre$lonym
prawie krajowym przystuguja mu prawa autorskie do przeciwstawianego zare-
jestrowanemu znakowi towarowemu utworu. Poniewaz prawo autorskie moze
réznié¢ sie w poszczegblnych panstwach cztonkowskich?', moze sie np. okazad,
ze w niektérych dane dobro materialne bedzie mozna kwalifikowaé jako utwor,
a w innych nie. Wydaje sie, ze to wnioskodawca bedzie musial przedstawi¢ nie
tylko obowiazujace przepisy, lecz takze wyktadnie tych przepisow przez sady
krajowe. Powstaje natomiast watpliwo$é, co powinien zrobi¢ wnioskodawca,
gdy wykladnia ta jest niejednolita. Czy OHIM ma w takiej sytuacji kompeten-
cje, by rozstrzygaé, ze dane dobro niematerialne jest utworem, czy nie?

Co wiecej, takze OHIM jest zobowiazany z urzedu badaé prawo krajowe pan-
stwa cztonkowskiego. Nie jest przy tym jasne, w jaki spos6b OHIM powinien to
uczynic¢. Sad uznal, ze moze ,zasiegac informacji w sposéb, ktéry uzna za witas-
ciwy w tym celu”. Nie jest tez jasne, w jakim zakresie powinien przeprowadzac
badania 1 kiedy. Sad uznat, ze moze to czynié, gdy informacje sa ,niezbedne”,
a badanie powinno w szczegoélnosci dotyczy¢ ,,prawdziwosci powolywanych oko-
liczno$ci faktycznych lub mocy dowodowej przedtozonych dokumentéw”.

Wydaje sie, ze taka interpretacja przyjeta przez Sad, a potem powtdrzona
przez TSUE moze budzi¢ liczne kontrowersje 1 niejasnoéci. Nalezatoby, jak
sie wydaje, postulowaé, by Trybunal znaczenie precyzyjniej okreélit zadania
OHIM, spos6b uzyskiwania informacji i ich zakresu.

Ponadto kwestia, ktora wymagalaby poglebionej analizy, jest problem, czy
Urzad Patentowy i OHIM sa organami wlaéciwymi do rozpatrywania sporéw
dotyczacych praw autorskich. Co do zasady odpowiedZ powinna by¢ negatyw-
na. Do rozpatrywania takich sporéw bardziej odpowiednia jest droga poste-
powania cywilnego. Urzedy dokonujace rejestracji bylyby wtedy zwigzane
rozstrzygnieciem sadu wydanym po przeprowadzeniu catego postepowania
dowodowego. Gdyby strona podnoszaca zarzuty naruszenia przystugujacych
jej praw autorskich nie podjela sie ich ochrony na drodze sadowej, ponositaby
negatywne konsekwencje polegajace na rejestracji znaku na rzecz skladajace-
go zgloszenie o rejestracje znaku towarowego?.

20 Tbidem, pkt 45.

21 Co do zasady nie istnieje wspélne prawo autorskie Unii Europejskiej, aczkolwiek niektére
jego sfery zostaly ujednolicone w dyrektywach, zob. J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 379-396.

22 Zob. tez M. Kepinski, Prawo autorskie..., s. 162-163.
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IV. UTWORY DAJACE SIE ZAKWALIFIKOWAC
JAKO ZNAK TOWAROWY

Zrédia ochrony prawnoautorskiej nalezy szuka¢ w art. 1 ust. 1 pr.aut., kto-
ry stanowi, ze ,przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dziatalno-
$ci twoérezej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezaleznie od warto$ci, przeznaczenia i1 sposobu wyrazenia (utwoér)”. Mimo
tak szerokiej definicji ,,utworu” nie wszystkie znaki towarowe bedzie mozna
kwalifikowac¢ jako utwér. Taka sytuacja bedzie mial miejsce w przypadku,
gdy znak towarowy nie bedzie spelnial ustawowych przestanek wynikajacych
z pr.aut. (oryginalno$¢ 1 indywidualny charakter).

Nie oznacza to jednak, ze dla utworéw przeznaczonych do oznaczania to-
waréw 1 ustug mozna wprowadzaé surowsze Kkryteria przyznania ochrony
prawnoautorskiej niz dla innego rodzaju utwor6w?. Nie ma ku temu zadnych
podstaw w pr.aut., a samo przeznaczenie utworu nie moze mie¢ wplywu na
przyznanie takiej ochrony. Potwierdzenie takie znajduje sie w sformutowaniu
wskazywanego powyzej art. 1 ust. 1 pr.aut., z ktérego jasno wynika, ze dobro
niematerialne moze by¢ kwalifikowane jako utwoér niezaleznie od jego prze-
znaczenia.

Nie kazdy tez utwor bedzie moéglt byé znakiem towarowym. Podstawowa
bowiem funkcja znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia, ktora
okreéla, ze znak towarowy musi by¢ zdolny do odrézniania towardéw 1 ustug
jednego przedsiebiorcy od towardéw 1 ustug innego przedsiebiorcy?:. Jesli wiec
utwor nie bedzie posiadal zdolnoSci odrézniajacej, to nie bedzie méogt byé zna-
kiem towarowym.

Mozna wskazaé¢ za Marianem Kepinskim?®, ze przy ocenie, jakiego rodzaju
utwory moglyby by¢ znakiem towarowym, nalezy wziaé¢ pod uwage:

a) utwory wyrazone stowem (art. 1 ust. 2 pkt 1 pr.aut.). Przyktadami
takich utworéw moga by¢ znaki towarowe slowne sktadajace sie z jednego lub
kilku wyrazéw, a takze slogany reklamowe?$, czyli dltuzsze frazy sktadajace
sie z kilku wyrazéw. Jako przyktad mozna wskazaé znaki towarowe zareje-
strowane w Urzedzie Patentowym, np. znak stowny ,FORD” (zarejestrowany
w Urzedzie Patentowym — nr prawa wytacznego 121943), znak stowny ,,COCA
COLA LIFE, TASTES GOOD” (zarejestrowany w Urzedzie Patentowym — nr
prawa wylacznego 161377), czy tez znak slowny ,tniemy ceny na dlugo” (stow-
ny znak towarowy — nr prawa wylacznego 213825). Cho¢ teoretycznie mozliwe
jest zakwalifikowanie tego rodzaju znakow towarowych jako utworéw, to co do
zasady nie bedzie przystugiwata im ochrona prawnoautorska. Wytaczenia ta-
kiego nie ma w zadnej z ustaw (pr.aut. 1 pr.wl.przem.), ale jest ono konsekwen-
cja wykladni przepiséw przez sady (zob. orzeczenia sadéw omawiane ponizej).

% Tak ibidem, s. 158.

24 Wiecej zob. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Ksiega pamiqgtkowa z okazji 80-lecia
rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 167-170; M. Kepinski, Rozporzadzanie pra-
wem z rejestracji znaku towarowego, Poznan 1979, s. 54-55.

% M. Kepinski, Prawo autorskie..., s. 158-161.

26 Zob. wiecej K. Grzybezyk, Ochrona sloganu, ,Przeglad Prawa Handlowego” 1997, nr 6(57),
s. 26-29.
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b) utwory w postaci znakéw graficznych 1 utwory stowno-
-graficzne (art. 1 ust. 2 pkt 1 pr.aut.). Wydaje sie, ze tego rodzaju znaki
towarowe sa najczesciej zgtaszane do rejestracji 1 sa bardzo czesto uzywane
w obrocie. Jako przyktad mozna wskazac¢ znak slowno-graficzny ,,Coca Cola”
(zarejestrowany w Urzedzie Patentowym — nr prawa wylacznego 84371) czy
znak graficzny firmy Puma (zarejestrowany w Urzedzie Patentowym — nr pra-
wa wylacznego 60167). Nie ma w zasadzie problemoéw, by tego rodzaju znaki
towarowe mogly by¢ takze kwalifikowane jako utwoér (zob. omawiane poni-
zej orzeczenia dotyczace znaku slowno-graficznego: NEW MAN 1 Pyramid).

~

Rysunek 3. Przyktad stowno-graficznego Rysunek 4. Przyktad graficznego
znaku towarowego znaku towarowego

c¢) utwory plastyczne (art. 1 ust. 2 pkt 2 pr.aut.). Jako znaki towarowe
moga, by¢ rejestrowane réznego rodzaju rysunki, obrazy, desenie badz modele,
ktére moga byé utworami. Jeéli tylko maja one zdolno$é odrdzniajaca, moga
one by¢ znakami towarowymi. Nie ulega watpliwos$ci, ze moga by¢ one takze
utworami.

d) utwory wzornictwa przemyslowego (art. 1 ust. 2 pkt 5 pr.aut.).
W przypadku tego rodzaju utworéw moze chodzi¢ o przestrzenne znaki towa-
rowe, czyli znaki dotyczace ksztattu lub opakowania towaréw. Jako przyktad
powszechnie znanego znaku towarowego dotyczacego
ksztattu towaru mozna wskazaé butelke Coca-Coli zare-
jestrowana w Urzedzie Patentowym (znak zarejestrowa-
ny w Urzedzie Patentowym — numer prawa wylacznego
43544), ktora zapewne mozna by takze uznac za utwor.

e) utwory muzyczne (art. 1 ust. 2 pkt 7 pr.aut.).
Prawo wtasno$ci przemyslowej (art. 120) wymaga, by
znak towarowy nadawat sie do przedstawienia go w for-
mie graficznej. Wymoég ten eliminuje mozliwoé¢ rejestra-
¢ji pewnych znakéw towarowych (np. znakéw zapacho-
Rysunek 5. Przyklad  wych czy dotykowych). W przypadku znakéw towarowych

przestrzennego dzwiekowych wymoég graficznej przedstawialnosci spel-

znaku towarowego . K . . . R
niony bedzie przez zapis danej melodii czy dzwiekdéw

za pomocg nut. W bazie Urzedu Patentowego mozna znalezZé tez takie zna-
ki towarowe (np. znak towarowy zarejestrowany w Urzedzie Patentowym
— nr prawa wylacznego 222433).
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Wyjaénié nalezy, ze nie zawsze mozna okreslony znak towarowy zakwalifi-
kowac¢ tylko 1 wytacznie do jednej z kategorii utworéw. Niektére znaki towaro-
we mozna bowiem uznaé np. zaréwno za utwoér graficzny, jak 1 utwoér plastycz-
ny, czy tez utwor plastyczny i utwoér wzornictwa przemyslowego.

Zatem w $wietle powyzszych rozwazan wydaje sie, ze najwiecej watpli-
wosci moze dotyczyé znakéw towarowych stownych i stowno-graficznych 1 te
wlasnie znaki beda przedmiotem dalszej analizy. Wydaje sie, ze w przypad-
ku pozostatych wzoréw ochrona prawnoautorska, jesli oczywiscie dany znak
towarowy spelnia przestanki wymagane przez pr.aut., jest mozliwa 1 w petni
dopuszczalna?’.

Nadmienié¢ mozna, ze kumulacja ochrony nie jest w przypadku znakéw to-
warowych w zaden sposéb ograniczona przez przepisy pr.aut. 1 pr.wl.przem.
Nie ma bowiem, jak to jest w np. w przypadku wzoréw przemystowych, od-
powiednika art. 116 pr.wl.przem.?, ktory jest proba uregulowania stosunku
prawa z rejestracji wzoru przemystowego do praw autorskich.

V. UTWORY SLOWNE I SLOWNO-GRAFICZNE
W ORZECZNICTWIE SADOW POLSKICH

1. Utwory slowne (jedno- i wielowyrazowe)

Stowny znak towarowy to przede wszystkim znak w postaci wyrazu lub
kilku wyrazéw zestawionych razem.

1.1. Utwory jednowyrazowe

Wyrok Sadu Najwyzszego z 22 czerwca 2010 r. dotyczyt towarowego zna-
ku stownego ,,JOGI"?. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, ze powddka
(spétka z 0.0.) wykonala na zamdéwienie pozwanego (osoby fizycznej) projekt

21 Zob. M. Trzebiatowski, op. cit., s. 248-249 1 wskazywana tam literatura i orzecznictwo.

28 Art. 116 pr.wl.przem. ,Ochrona praw majatkowych do utworu, przewidziana w przepisach
prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworéw wytworzonych wedlug wzoru przemysto-
wego 1 wprowadzonych do obrotu po wygaénieciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzor”.
Na marginesie mozna wspomnieé, ze pojawiaja, sie watpliwosci, czy art. 116 pr.wl.przem. nie jest
sprzeczny z dyrektywa 98/71/WE. Wiecej np. J. Kepinski, Wylqczenie ochrony prawnoautorskiej
dla wzoréw przemystowych — glosa do wyroku TS z 27.1.2011 r. w sprawie C-168/09, ,Europejski
Przeglad Sadowy” 2012, nr 4(79), s. 40-46 1 wskazywana tam literatura.

29 Wyrok SN z 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, OSNC 2011, nr 2, poz. 16, s. 32; Legalis,
nr 237030 wraz z glosa M. Trzebiatowskiego, Stowny znak towarowy jako utwor prawnoautorski,
,Glosa” 2011, nr 1(146), s. 58-67; D. Sokotowska, Ochrona stowa w prawie autorskim. Glosa do wy-
roku SN z 22.06.2010 r. (IV CSK 859/09), ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace
z Prawa Wlasnosci Intelektualnej” 2011, z. 112, s. 5-8.
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etykiet termokurczliwych na opakowania jogurtow oraz zlecila osobie trze-
ciej opracowanie znaku slowno-graficznego ,JOGI”. W tym celu powddka
zawarla z ta osobg umowe przeniesienia autorskich praw majatkowych do
zaprojektowanego znaku. Zamawiajacy zaczal uzywacé¢ zamdéwionego znaku
1 zglosit w Urzedzie Patentowym do rejestracji znak ,,JOGI”, lecz prawa z re-
jestracji nie uzyskat. Wobec powyzszego powddka (czyli wykonawca) wnio-
sta do sadu powddztwo przeciwko zamawiajacemu o zaniechanie naruszania
przyshugujacych jej autorskich prawa majatkowych m.in. do stownego znaku
towarowego ,JJOGI”. Sad zaréwno pierwszej, jak 1 drugiej instancji uznaty,
ze pozwany dopuscil sie naruszenia autorskich prawa majatkowych przyshu-
gujacych powddce.

Orzeczenie to stalo sie podstawa kolejnych roszczen powédki. Na jego
podstawie powddka wniosta kolejne powddztwo przeciwko temu samemu po-
zwanemu (zamawilajacemu), zadajac wynagrodzenia za zawinione narusze-
nie autorskich prawa majatkowych do utworu — stownego znaku towarowego
LJOGI”°, W tym stanie rzeczy sad apelacyjny orzekty, ze znak stowny ,JOGI”
nie jest utworem w rozumieniu pr.aut. 1 powoédztwo nalezato oddalié.

Skarge kasacyjna wniosla powddka, podnoszac m.in. argumenty, ze sad
apelacyjny btednie przyjat, iz stowny znak towarowy ,,.JOGI” nie jest utwo-
rem. Sad Najwyzszy oddalil skarge kasacyjna, gdyz uznal, ze ,[w]yraz »JOGI«
nie wykazuje oryginalno$ci mogacej uzasadnia¢ uznanie go za wyjatek od
powszechnie akceptowanej zasady, ze pojedyncze slowa nie maja cech twor-
czoéci. Nie posiada ono autonomicznych cech utworu 1 nie staje sie utworem
z powodu »wymys$lenia« sposobu konkretnego jego wykorzystania jako znaku
towarowego, czyli do oznaczania towaréw okreslonego rodzaju, pochodzacych
od okreslonego przedsiebiorcy”.

Powyzsze orzeczenie SN zasluguje na aprobate?®', stusznie bowiem uzasad-
nia, ze ,uzycie stowa jako znaku towarowego nie wplywa na mozliwo$¢ uznania
go za utwor, gdyz istnienie utworu nie moze by¢ uwarunkowane okreslonym
jego przeznaczeniem. Sposob korzystania z dzieta nie decyduje o uzyskaniu
przez nie statusu utworu”. Tym samym SN nie wyklucza mozliwosci ochrony
prawnoautorskiej jednowyrazowych znakéw towarowych z samego tylko fak-
tu, ze sa uzywane jako znaki towarowe.

Co do zasady SN jednak stoi na stanowisku, ze ochrona prawnoautorska
pojedynczych sléw, takze nieznanych czy neologizméw, powinna byé wyklu-
czona, gdyz nie posiadaja one najczesciej cechy tworczoséci. Ewentualnie — zda-
niem SN — ochrona prawnoautorska moze by¢ przyznana pojedynyczym sto-
wom, ale tylko w sytuacji, gdy beda one cieszy¢ sie zaskakujaca ,,wyrazistos$cia

30 Z tego wzgledu wyrok w sprawie JOGI jest czesto cytowany przez SN w konteks$cie mocy
prawomocnego wyroku (prawomocno$§é¢ materialna), ktéry to aspekt w niniejszym opracowaniu
zostal pominiety. Sad apelacyjny w sprawie uznat, ze ,,ocenil, ze moc wigzaca prawomocnego wy-
roku [...] wydanego w sprawie pomiedzy powddka a osoba trzecia, nie rozcigga sie na ustalenie, ze
oznaczenie »Jogi« jest utworem w rozumieniu tej ustawy”.

31 Tak tez M. Trzebiatowski, Stowny znak towarowy..., s. 62.
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1 btyskotliwos$cia, wspottworza poetyke utworu, stanowig »klucz« do rozumie-
nia utworu”.

Podsumowujac, mozna stwierdzié, ze ,utworom” slownym jednowyrazo-
wym nie przyznaje sie w zasadzie ochrony prawnoautorskiej. Od tej reguty
moga by¢ jednak wyjatki, ale w takim przypadku taki wyraz — utwér musi by¢
szczegblnie wyrazisty badz blyskotliwy.

1.2. Utwory wielowyrazowe

Podobne rozstrzygniecia jak w orzeczeniu w sprawie ,JOGI” zapadtly w tak-
ze w sprawach dotyczacych dtuzszych jednostek stownych — sloganéw rekla-
mowych. Mimo ze orzeczenia te nie dotyczyly sensu stricto sporéow z zakresu
znakow towarowych, stanowia one dobry przyklad, czy zdaniem sadow diuz-
sze utwory stowne, tj. skladajace sie z wiecej niz jednego wyrazu, moga byé
kwalifikowane jako utwoér. Nie ulega watpliwoéci, ze takie dluzsze wyrazenie
mogltyby by¢ takze rejestrowane jako znaki towarowe.

Pierwszy z wyrokéw (SN z 4 marca 2002 r.?) dotyczyl wykorzystania w re-
klamie margaryny wyrazenia ,,Serce jak dzwon”. Powodowie domagali sie za-
kazania pozwanym uzywania go w reklamie, twierdzac, ze to oni sa twoércami
wezesniejsze] reklamy (utworu audiowizualnego), w ktérej wykorzystano slo-
gan reklamowy ,Serce jak dzwon”. Tym samym przystuguja im prawa autor-
skie do tego wyrazenia.

Sad Najwyzszy uznal, ze mimo iz reklamie audiowizualnej (utworowi
audiowizualnemu) przystuguje ochrona prawonautorska jako catosci, to nie
wszystkie jej elementy sa objete ochrona. Sad stwierdzil, ze wyrazenie ,,Serce
jak dzwon” nie jest utworem, gdyz nie spetnia kryterium oryginalnoéci. Z tego
samego wzgledu nie mozna uznaé go tez za slogan reklamowy. Zdaniem SN
jest to: ,powszechnie znane powiedzenie »o sercu zdrowym bijacym regular-
nie«. Powiedzenia za$, podobnie jak stowa, idiomy, czy przystowia naleza do
domeny publicznej 1 kazdy ma prawo do korzystania z nich”.

Drugi z wyrokéw (SA w Krakowie z 5 marca 2004 r.)** dotyczyl wykorzy-
stania w kampanii reklamowej stow ,,Ciemnoé¢ widze. Oj. Widze ciemno$c”.
Slowa te byly fragmentem dialogu z filmu Seksmisja, ktérych autorem byl
powdd. W zwiazku z wykorzystaniem tego wyrazenia bez jego zgody w kampa-
nii reklamowej, powod wystapil z powddztwem o naruszenie praw autorskich
do utworu 1 popelnienia deliktéw nieuczciwej konkurencji. Sad pierwszej in-
stancji powodztwo oddalil, uznajac, ze: ,,przedmiotowy ciag sléw nie stanowi
tak dalece tworczej czesci jego utwordw, aby podlegal ochronie, a jesli nawet
stanowi, to powdd nie jest autorem tego zestawienia, albowiem doszto juz do
wcezes$niejszego uzycia go w literaturze”.

32 Wyrok SN z 4 marca 2002 r., V CKN 750/00, Legalis, nr 140386.
33 Wyrok SA w Krakowie z 5 marca 2004 r., I ACa 35/04, OSA 2004, nr 10, poz. 33, s. 45,
Legalis, nr 65550.
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W wyniku wniesionej apelacji Sad Apelacyjny w Krakowie rozstrzygnat
sprawe 1 zgodzil sie ze stanowiskiem sadu okregowego, orzekajacego w I in-
stancji**. Uznal, ze: ,efekt tworczoséci (np. scenariusz czy wyrezyserowana wy-
powiedz aktora) zredukowany do kroétkiej figury retorycznej jest na tyle ogél-
ny, ze posiada warto§¢ idei. Jako taki, o walorze abstrakcyjnym 1 ogélnym nie
stanowi przedmiotu prawa autorskiego, gdyz traci ceche oryginalnosci”. Sad
Apelacyjny uznal tez, ze niezbedne jest podwyzszenie progu tworczosci dla
Hkrotkich fragmentéw cudzego utworu” 1 wytaczenie ich spod ochrony prawno-
autorskiej. Zdaniem Sadu: ,nie tylko bowiem $§wiadoma parafraza, lecz nad-
to wysokie prawdopodobienstwo nieSwiadomego postugiwania sie taka fraza
w innych dzietach (w dobie kultury tzw. »obrazkowej« takze wypowiadanych
przez anonimowych bohateréw), czyni usprawiedliwionym ograniczenie za-
kresu dzialania przepiséw prawa autorskiego”.

W najnowszym wyroku z 16 kwietnia 2013 r.?® Sad Apelacyjny w Warsza-
wie zajal podobne stanowisko jak sady we wezeéniejszych sporach. W sprawie
tej autorzy scenariusza do serialu filmowego Czterdziestolatek domagali sie
ochrony autorskich 1 osobistych praw majatkowych. Ich zdaniem bowiem zo-
staly one naruszone m.in. poprzez wykorzystanie w reklamie motywu ,kobie-
ty pracujacej)” 1 uzywanych w filmie zwrotéw ,jestem kobieta pracujaca”, ,to
pani?”’. Sad Okregowy powddztwo oddalit. Apelacje wnie§li powodowie.

Sad Apelacyjny w Warszawie orzekl, ze: ,,zwroty uzyte w filmach reklamo-
wych »jestem kobieta pracujaca«i»to pani?«, nie maja autonomicznej wartosci
tworcze). Banalny 1 prosty zwrot jezykowy stanowiacy fragment cudzego utwo-
ru nie bedacy w spornym utworze reklamowym cytatem ani zapozyczeniem, co
najwyzej inspiracja 1 odwotaniem do odleglych skojarzen, nie uzasadnia przy-
jecia naruszenia praw autorskich”. Sad uznat tez, ze nazwa ,kobieta pracuja-
ca” nie jest nazwa oryginalna i powtdérzyl argumentacje SN w sprawie JOGI.
Zdaniem Sadu Apelacyjnego w Warszawie okre§lenie ,kobieta pracujaca” bylo
uzywane ,w przestrzeni publicznej juz w latach pie¢dziesiatych, w zwiazku
z aktywizacja kobiet na rynku pracy. Sytuacja taka nadal ma miejsce 1 nie
sposo6b przyjaé, aby jedynym desygnatem tego pojecia byta postaé fikcyjna ze
scenariusza do filmu”.

Zatem w Swietle powyzszych orzeczen wydaje sie, ze w przypadku wyra-
zen sktadajacych sie z wiekszej iloSci wyrazéw w zasadzie nie powinno przy-
znawacé sie ochrony prawnoautorskiej. Ochrona ta nie jest wykluczona, ale
chroniona/potencjalna fraza powinna takze cechowac sie odpowiednig orygi-
nalnoécia. Proste wyrazenie, czesto nawigzujace do powszechnie uzywanych
wyrazen nie bedzie spelnialo tego wymogu. Warto zauwazy¢, ze takie frazy
sa bardzo czesto rejestrowane jako znaki towarowe np. , Ich stu ona jedna”,

34 SA zmienil wyrok SO, ale tylko w takim zakresie, ze odstapil od obcigzania powoda koszta-
mi procesu na rzecz strony pozwanej.

35 Wyrok SA w Warszawie, I ACa 1216/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis, nr 1048964.

36 Znak towarowy zarejestrowany w UPRP, nr prawa wytacznego 105205.
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»Wszystko albo nic”?". ,,Twéj Problem Nasza Glowa”®, ,Mikolajéw masa dla
ciebie kasa”®, ,GORACY SMAK MEKSYKU”“°,

2. Utwory slowno-graficzne

Chyba najbardziej popularnymi znakami w obrocie sa znaki slowno-gra-
ficzne, ktore lacza w sobie elementy stowne (wyrazy, frazy, wyrazenia) z ele-
mentami graficznymi (grafika, rysunkiem, specjalng czcionka, kolorem). Tak-
ze w przypadku takiego rodzaju znakéw moze powstaé pytanie, czy mozna je
kwalifikowac¢ jako utwor i czy w konsekwencji moze przystugiwaé im ochrona
na podstawie pr.aut. Sady w kilku orzeczeniach wypowiedzialy sie takze na
ten temat.

Pierwsze z orzeczen (SN z 25 pazdziernika 1988 r.*!) dotyczyto znaku to-
warowego slowno-graficznego New-Man (zob. ponizej, rys. 6). W sprawie te]
powdd od 1968 r. uzywat jako znak towarowy logogryfu ,NEW MAN”. Posiadat
tez prawa autorskie do niego. Powdd chciat zglosi¢ swéj znak towarowy do
rejestracji w polskim Urzedzie Patentowym 7 maja 1984 r. Urzad Patento-
wy RP wskazat jednak, ze podobny znak towarowy stowno-graficzny ,NEW
WAVE” zostat juz zarejestrowany na rzecz innego podmiotu z pierwszenstwem
od 30 kwietnia 1984 r. Warto podkreséli¢, ze tytutem do ochrony prawnoau-
torskiej obu znakéw nie bylo ich brzmienie, ale oryginalne liternictwo znaku
powoda, ktore nasladowat w swoim znaku pozwany*2.

Rysunek 6. Zarejestrowany znak slowno-graficzny, nr prawa wylacznego 73943

W tym stanie rzeczy powdd wystapit do sadu, zadajac uznania, ze dokona-
na rejestracja narusza prawa uczciwe] konkurencji. Sad pierwszej instancji
uznal, ze pozwany dopuscil sie aktéw nieuczciwej konkurencji i naruszyl pra-
wa autorskie powoda do jego znaku towarowego. Wyjasnié¢ nalezy, ze SN uchy-
lit orzeczenie sadu pierwszej instancji ze wzgledu na braki natury procesowej,
jednakze wyraznie przyznal, ze znakom stowno-graficznym moze przystugi-

37 Znak towarowy zarejestrowany w UPRP, nr prawa wytacznego 125206.

3 Znak towarowy zarejestrowany w UPRP, nr prawa wylacznego 125221.

3 Zmak towarowy zarejestrowany w UPRP, nr prawa wytacznego 191876.

40 Znak towarowy zarejestrowany w UPRP, nr prawa wytacznego 241047.

1 Wyrok SN z 25 pazdziernika 1988 r., IT CR 143/88 wraz z komentarzem M. Kepinskiego,
,,Orzecznictwo Gospodarcze”, nr 3, 1991, poz. 57, s. 34-39.

42 Zob. M. Kepinski, Komentarz do wyroku SN II CR 143/88, s. 38.
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wacé ochrona sadowa na podstawie przepiséw prawa autorskiego; podkreslit,
ze ,warunkiem udzielenia tej ochrony bedzie wykazanie, ze znak towarowy
»NEW MAN« jest dzielem w rozumieniu prawa autorskiego (przedmiotem
ochrony autorskiej)”.

Kolejnym orzeczeniem byl wyrok SN z 23 czerwca 1989 r.** Sprawa ta do-
tyczyla sporu o niezarejestrowany znak graficzny ,,PYRAMID” (zob. ponizej,
rys. 7). Powdd opatrywal swe towary (zespoty elektroakustyczne) znakiem to-
warowym slowno-graficznym ,PYRAMID”. Takze pozwany opatrywat swoje
towary (wyroby elektroakustyczne) takim samym znakiem towarowym. W tym
stanie rzeczy powdd wystapit przeciwko pozwanemu, twierdzac, ze to on nabyt
wszelkie prawa autorskie od twoércy spornego oznaczenia i tym samym miat
prawo do wytacznego postugiwania sie znakiem w obrocie. Sad wojewddzki od-
dalil powddztwo, a rewizje nadzwyczajna do Sadu Najwyzszego wnidst powadd.

A
PYI/A\D

Rysunek 7. Zarejestrowany znak stowno-graficzny, nr prawa wylacznego 75238

Najwazniejszy w niniejszej sprawie jest fakt, ze Sad Najwyzszy uznal, ze
nie jest wykluczona kumulatywna ochrona znakéw towarowych, gdy spetniaja
one wszystkie wymogi przewidziane w przepisach zaréwno ustawy o znakach
towarowych* (obecnie pr.wl.przem.), jak 1 w ustawie pr.aut. Wydaje sie, ze
SN stanat na stanowisko, ze pow6éd moglby dochodzié swoich praw z tytutu
naruszenia praw autorskich do spornego oznaczenia ,PYRAMID”, ktére moglo
by¢ chronione na podstawie przepiséw prawa autorskiego. Jednakze powdd
nie udowodnil kwestii dotyczacych nabycia praw autorskich do tego utworu.
W konsekwencji SN uchylil wyrok sadu wojewddzkiego 1 w celu wyjaénienia
tych watpliwo$ci przekazal sprawe do ponownego rozpatrzenia.

Nastepne orzeczenie — Sadu Apelacyjnego w Lodzi z 26 lutego 1998 r.% —
dotyczyto sporu powstatego w stosunku do znaku towarowego ,,LADY SABRI-
NA”, ktéry mial by¢ umieszczany na etykietach rajstop. Powdd przygotowat
na zlecenie pozwanego kilka projektow wstepnych etykiet dla produktéw pro-
dukowanych przez pozwanego — rajstop wraz ze znakiem towarowym ,LADY
SABRINA”. Pozwany wybrat jeden z projektéw 1 przekazat je do drukarni.
Powdéd nie otrzymat jednak wynagrodzenia 1 wycofat projekty z druku. W tej
sytuacji pozwany zmienit projekt etykiet powoda 1 umiescit je na innych opa-

4 Wyrok SN z 23 czerwca 1989 r., I CR 236/89, wktadka do ,,Przegladu Ustawodawstwa Go-
spodarczego” 1990, nr 7, pkt 19.

4 Ustawa z 31 stycznia 1985 r., Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.

4 Wyrok SA w Lodzi z 26 lutego 1998 r., I ACa 39/98, OSA 1999, nr 2, poz. 6, s. 22, Legalis,
nr 41839.
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kowaniach. Pow6d wniést powddztwo do sadu o naruszenie jego autorskich
praw majatkowych 1 osobistych.

Sad pierwszej instancji 1 Sad Apelacyjny rozstrzygnely, ze doszto do naru-
szenia prawa autorskich osobistych 1 majatkowych powoda. Tym samym nie
ulega watpliwosci, ze sady uznaly, ze tego rodzaju projektom nalezy przyznaé
takze ochrone prawnoautorska.

Sad Najwyzszy w jeszcze jednym orzeczeniu (z 6 marca 2002 r.) wypowie-
dzial sie na temat znaku stowno-graficznego — dotyczyto ono znaku ,SUPER
MODEL™S. Sad potwierdzil, ze znak towarowy moze korzysta¢ z kumulowa-
nej ochrony, 1 wyjasnil, ,,ze sporne logo jest dzielem w rozumieniu przepisow
ustawy o prawie autorskim”; podkreslit takze, ze ,,to powdd, ktéry nie jest jego
autorem, domagajac sie zaprzestania uzywania tego znaku przez pozwanego,
powinien wykazaé, ze stuzy mu do niego okreslone prawo majatkowe, wynika-
jace z przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczenia sadow, znaki towarowe stowno-gra-
ficzne moga by¢ kwalifikowane jako utwor 1 moga by¢ chronione na podstawie
przepiséw pr.aut. Nalezy jednak pamietac¢, ze w razie dochodzenia roszczen
w zwigzku z naruszeniem autorskich prawa majatkowych powdd bedzie mu-
siat wykazadé, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe, co — jak wynika
z powyzszych orzeczen — moze by¢ w niektérych przypadkach trudne do udo-
wodnienia.

VI. PODSUMOWANIE

Znaki towarowe zarejestrowane 1 niezarejestrowane moga by¢ na gruncie
prawa polskiego kwalifikowane jako utwory w rozumieniu pr.aut. Jak jednak
wynika z powyze] wskazanych orzeczen, ochrona prawnoautorska jest prak-
tycznie wylaczona w przypadku znakéw stownych (zaréwno jednowyrazowych,
jak 1 sktadajacych sie z kilku wyrazéw). Wylaczenie tej ochrony nie wynika
jednak z tego, ze znaki sa dobrami wlasnoéci przemystowej, ale z faktu, ze ta-
kie krétkie zwroty nie sg w ogdle utworami. Nie spelniaja bowiem przestanki
»przejawu dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze”. Jak zauwaza
stusznie Marcin Trzebiatowski, reglamentowanie autorskoprawnej ochrony
utworéw stownych jest raczej wyjatkiem niz zasada*’. Stanowisko takie za-
stuguje na aprobate. Mozna by nawet postulowac, ze ochrona prawnoautorska
dla znakéw towarowych powinna zosta¢ wylaczona. Chodzi o to, by prawo au-
torskie zostalo ,odcigzone”. Twierdzenie takie nie znajduje jednak oparcia ani
w przepisach prawa, ani wéréd przedstawicieli doktryny.

Podobnie jest tez z sagdami, ktore sa sktonne kwalifikowaé stowno-graficzne
znaki towarowe jako utwory 1 przyznawac¢ im ochrone prawnoautorska. Nie
ulega watpliwosci, ze podobnych rozstrzygnie¢ mozna sie spodziewaé w przy-

46 Wyrok SN z 6 marca 2002 r., V CKN 830/00, Legalis, nr 140387.
47 M. Trzebiatowski, Autorskoprawny status znaku towarowego (przeglad doktryny), ,Monitor
Prawniczy” 2011, nr 5, s. 250.
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padku innych znakéw towarowych, np. plastycznych (np. flakon perfum) czy
muzycznych.

Powszechnie przyjmuje sie, ze znaki towarowe moga korzystac z tzw. ochro-
ny kumulowanej. Kumulacja ochrony znakéw towarowych moze wystapic tak-
ze z innymi dobrami wlasno$ci przemystowej, a w szczegdlnoSci z wzorami
przemystowymi*®. Znaki towarowe moga by¢ takze chronione na podstawie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji®®. Trzeba oczywiscie pamietac,
ze zakres praw majatkowych do utworu 1 praw ochronnych na znak towarowy
rozniq sie od siebie®,

Niewatpliwie wiec problematyka znakéw towarowych jest skomplikowa-
na. Wytyczenie granic ochrony poszczegélnych débr niematerialnych nie jest
proste 1 w praktyce prowadzi do licznych niejasnosci 1 sporéow. Nalezy tez pod-
kreslié, ze wielu sporéow dotyczacych znakow towarowych/utworéw udatoby sie
unikna¢, gdyby zainteresowane strony zawieraly odpowiednie umowy, jasno
1 precyzyjnie okreslajace, komu 1 w jakim zakresie przystuguja prawa do da-
nego znaku towarowego/utworu.

dr Jakub Kepirski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jjakep@amu.edu.pl

CAN A TRADEMARK BE COPYRIGHT PROTECTED?

Summary

Trademarks may be subject to copyright protection as long they fulfil the requirements of
copyright law. Consequently, a practical question arises whether a trademark, being a single
word or a simple sequence of words, may be protected under copyright law. Such protection en-
tails serious consequences because copyright granted to a creator of a work may later become
an obstacle when it comes to the registration of a trademark. It may also constitute grounds for
invalidating a trademark already registered. The author examines views of the doctrine and judi-
cial decisions of common courts in the above matters.

48 Zob. M. Pozniak-Niedzielska, Ochrona kumulatywna wzoréw przemystowych w prawie pol-
skim, w: System, t. 14B, s. 341-343; J. Kepinski, Wzér przemystowy i jego ochrona w prawie pol-
skim i wspélnotowym, Warszawa 2010, s. 295-315; J. Sitko, Kumulacja i kolizja prawa do znaku
towarowego i wzoru przemystowego w prawie krajowym i unijnym, ,Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasno$ci Intelektualnej” 2012, z. 116, s. 86-113.

4 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r., t.jedn.: Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503.

50 Zob. M. Kepinski, Prawo autorskie..., s. 161-162.






