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Ochrona prawnoautorska oznaczenia towarow
i uslug, czyli o dylemacie rejestracji znaku
towarowego

Wstep

Wspblezesdnie, gdy panuje duza konkurencyjnos§é na rynku, powszechne
stalo sie stosowanie réznorodnych oznaczen na towarach i ustugach!. Nawet
tzw. handmade zaopatrywane sa w specjalne naszywki, np. ,uszyta cérka”.
Oznaczenie stuzy przede wszystkim wskazaniu pochodzenia towaru (zwtasz-
cza wérod profesjonalistow — stuzy odréznieniu pochodzenia towaréw jednego
przedsiebiorcy od drugiego). Poza tym oznaczenie towaréw pelni wiele innych
funkcji, np. wywotuje u odbiorcy skojarzenie danego towaru z dang marka,
jest gwarantem okres$lonych cech towardw, takich jak jakoéé czy wlasciwos$ci
uzytkowe?2. Ponadto oznaczenie umieszczane na towarach moze byé wykorzy-
stywane jako instrument komunikacji marketingowej, np. w reklamie3, wply-
wa na osiagniecie przewagi konkurencyjnej, a takze na wyniki finansowe?.
W koncu oznaczenie towaréw moze stanowi¢ sktadnik majatkowy przedsie-
biorstwa, moze byé przedmiotem obrotu®, a przy tym pelnié¢ funkcje inwesty-

1 Dalej jako oznaczenia towaréw.

2 R. Skubisz, Znaki towarowe — ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, ,Przeglad Prawa
Handlowego” 2008, nr 12, s. 17.

3 A. Andrzejewski, J. Ostrowska, M. Slusarska-Gajek, Znaki towarowe, [w:] A. Kuznicka,
A. Laskowska, K. Szczepanowska-Kozlowska, J. Wilczynska-Baraniak (red.), Wiasnosé intelek-
tualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013, s. 89 1 nast.

4 M. Hulicka, Wybrane aspekty wyceny wartoéci prawa do znaku towarowego i jej ujmowania
w ksiegach rachunkowych, [w:] D. Kasprzycki (red.), Aktualne wyzwania prawa wtasnosci inte-
lektualnej i prawa konkurencji. Ksiega pamiqtkowa dedykowana Profesorowt Michatowi du Val-
lowi, 2015, Lex.

5 Jako prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu; gdy ozna-
czenie towardw stanowi utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
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cyjna®. Rola i specyfika stosowanych oznaczen, a przy tym latwo$é ich
powielania, kopiowania, a nawet plagiatowania przemawiaja za przyznaniem
tym odpowiedniej ochrony prawnej. Czynia temu zado$¢é przepisy ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej’, przewidujace szcze-
gblna forme ochrony prawnej oznaczen na towarach, tj. wskazujac, ze na znak
towarowy (w rozumieniu art. 120 p.w.p.) moze by¢ udzielone prawo ochronne
(art. 121 p.w.p.). Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej® (choé mozna od-
nie§é wrazenie, ze takze doktryna®) zaleca i promuje rejestracje znakéw to-
warowych jako rozwigzanie zawsze korzystne.

Pokrétce mozna wskazaé, ze ta szczegdlna forma ochrony prawnej prze-
widziana zostata wylacznie dla znakéw towarowych, ktérych definicje legalng
zawart ustawodawca w art. 120 p.w.p. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu
znakiem towarowymlY moze byé kazde oznaczenie umozliwiajace odréznienie
towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa oraz
mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb pozwa-
lajacy na ustalenie jednoznacznego 1 doktadnego przedmiotu udzielonej ochro-
ny (art. 120 ust. 1 p.w.p.)}L. Tytulem przykladu ustawodawca wymienia, ze
znakiem towarowym moze by¢ w szczegdlno$ci wyraz, wlacznie z nazwiskiem,
rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztalt towaru lub
opakowania, a takze dzwiek. Jezeli przedsiebiorstwo postuguje sie znakiem
towarowym, czyli umieszcza wyrdzniajace oznaczenie na towarach swego

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), dalej jako pr. aut., zbywalne sa prawa autor-
skie majatkowe, np. mozliwe jest udzielenie innemu podmiotowi prawa do korzystania z oznacze-
nia udzielajac licencji.

6 A. Andrzejewski, J. Ostrowska, M. Slusarska-Gajek, op. cit., s. 89 i nast.; S. Charkiewicz,
A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gedlek, M. Kruk, A. Podgérska, Znaki towarowe w dzia-
talnosci matych i Srednich przedsiebiorstw, Warszawa 2008, s. 6, https:/www.parp.gov.pl/storage/
publications/pdf/4391wynalazkiwynalazkiUPRPrp.pdf (data dostepu: 23.05.2021).

7 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemyslowej (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 324), dalej jako p.w.p.; definicja uwzglednia Dyrektywe Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L 336, s. 1).

8 Dalej jako UPRP.

9 Np. D. Rzazewska, T. Gawliczek, A. Kupiniska-Szczygielska, K. Totwinska, Wiasnosé in-
telektualna dla przedsiebiorcy, Warszawa 2020, s. 14-15.

10 Szerzej na temat znakéw towarowych: M. Kowalczuk-Kedzierska, Nowa definicja znaku
towarowego — nowelizacja polskiej ustawy w swietle orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosct Unii
Europejskiej, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2019, nr 4, s. 134 i nast.; M. Zié61-
kowski, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialnosci znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436,
»Przeglad Prawa Handlowego” 2016, nr 12, s. 10 1 nast.

11 Przywolane normatywne ujecie znaku towarowego jest wynikiem wdrozenia definicji
znaku towarowego wyrazonej w art. 3 dyrektywy 2015/2436, zob. Dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego 1 Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawo-
dawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja przeksztalcona)
z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 336), Legalis, por. tez art. 15—21 Porozumienia
w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnos$ci intelektualnej (Dz.U. UE L. z 1994 r., L. 336.214
z pézn. zm.).
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przedsiebiorstwal?, to moze rozwaza¢ rejestracje znaku towarowego. Rejestra-
cja, ktérej efektem moze byé¢l? uzyskanie dla oznaczenia prawa ochronnego
na znak towarowy, mozliwa jest w UPRP w tzw. trybie krajowy, jak réwniez
w trybie regionalnym (np. przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnos$ci
Intelektualnej — EUTPO) lub w trybie miedzynarodowym (za poSrednictwem
urzedu kraju pochodzenia przed Swiatowa Organizacja Wiasnoéci Intelektu-
alnej — WIPO)!4,

W opracowaniach zwraca sie uwage na charakter 1 tre$¢ prawa ochronne-
go jako bezwzglednego prawa podmiotowego o czasowej 1 terytorialnej sku-
tecznoéci, na podstawie ktérego uprawniony uzyskuje monopol na postugiwa-
nie sie tym znakiem na towarach i ustugach, dla ktérych zostat on
zastrzezonyl®. Waznym elementem rejestracji znaku towarowego jest §wia-
dectwo ochronne (art. 153 ust 12 p.w.p.) stanowiace dokument potwierdzajacy
udzielenie prawa konkretnemu podmiotowil6. Podkresla sie istote prawa
ochronnego na znak towarowy jako prawa wylacznego uzywanial’ znaku to-
warowego w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczpospo-
litej Polskiej przez 10 lat z mozliwoscig przedtuzenia (art. 153 ust. 1, ust. 2
1 ust. 3 p.w.p.). W koncu przedstawia 1 analizuje sie katalog roszczen w przy-
padku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego (por. art. 296
inast. p.w.p.)!8.

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowigzkowa. Powstanie znaku
towarowego nastepuje z momentem oznaczenia towaréw lub ustug i jest nie-
zalezne od procedury rejestracyjnejl®. Oznaczenie towaréw moze takze przy-
nosi¢ korzy$ci, na ktére zwrdécono uwage na poczatku, bez wzgledu na reje-

12 Wyrézniajace oznaczenie, czyli takie, ktére posiada abstrakeyjna zdolnoéé (w oderwaniu
od konkretnego produktu) odrézniania towaréw na podstawie ich pochodzenia — U. Prominska,
[w:] E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2011,
s. 259; L. Zelechowski, Zdolnosé odrézniajaca znaku towarowego — przeglad orzecznictwa Sadu
Najwyzszego o Naczelnego Sqdu Administracyjnego z lat 2000-2004, ,,Glosa” 2005, nr 3, s. 74
i nast.

13 Por. art. 129! p.w.p. art. 132! p.w.p.

14 Szerzej: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe (data dostepu: 17.05.2021).

15 J. Kepinski, Wzor przemystowy i jego ochrona w prawie polskim i wspélnotowym, Warsza-
wa 2010, s. 300; H. Fedorowicz, Komentarz do art. 121, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo wtasnosci
przemystowej. Komentarz, 2021, Lex; U. Prominska, Kilka uwag (w sprawie regulacji przeszkéd
rejestracji znakow towarowych w znowelizowanym prawie wtasnosci przemystowej, [w:] J. Barta,
J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene sciet. Ksiega jubileuszowa
dedykowana Profesor Ewie Nowinskiej, Warszawa 2018, s. 569.

16 M. Witkowska, A. Michalak, Komentarz do art. 121, [w;] A. Michalak (red.), Prawo wia-
snosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 364.

17 Co do uzywania znaku towarowego por. art. 154 p.w.p.

18 Szerzej: P. Podrecki, Srodki ochrony praw wtasnosci intelektualnej, 2010, Lex.

19 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, 2009, Lex. Tak
tez: wyrok NSA z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 286/18, Legalis nr 2394372; por. tez
M. Trzebiatowski, Komentarz do art. 121, [w:] J. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo witasnosci prze-
mystowej. Komentarz, 2020, Legalis.
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stracje znaku towarowego. Jako takie (niezarejestrowane) oznaczenie towardéw
réwniez podlega ochronie prawnej, na co wydaje sie w opracowaniach dotycza-
cych ochrony prawnej oznaczen towaréw20 nie zwraca sie wystarczajacej uwa-
gi?l. Rozwazania z reguly koncentruja sie na przepisach p.w.p. i ochronie
wynikajacej z rejestracji znakow towarowych, podczas gdy brakuje opracowan
analizujacych w sposéb kompleksowy istniejace alternatywy ochrony oznaczen
towardéw, czyli mozliwoéci ochrony oznaczenia mimo braku jego rejestracji.

Wsréd alternatyw dla ochrony oznaczenia towaréw na podstawie jego re-
jestracji w literaturze przedmiotu nadmienia sie o przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?2, jak réwniez
o0 ochronie na podstawie prawa autorskiego?s oraz przepiséw ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny24 (w tym regulacji dotyczacej débr osobi-
stych oraz odpowiedzialnoéci deliktowej2?). Rzadko nadmienia sie o przewi-
dzianej w art. 301 p.w.p. mozliwoS$ci zadania przez uprawnionego do znaku
towarowego powszechnie znanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej26
zaprzestania uzywania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, gdy uzywanie takie moze wprowadzac
odbiorcéw w biad co do pochodzenia towaru, co takze wydaje sie alternatywa,
dla rejestracji.

W pracy dokonano analizy oznaczenia towardéw, jego ochrony 1 korzysci
z jego uzywania na podstawie przepiséw prawa autorskiego w odniesieniu do
modelu ochrony konstytuowanym na gruncie przepiséw dotyczacych rejestro-
wanych znakéw towarowych. Przeprowadzone rozwazania majg na celu uka-
zanie réznic mogacych przemawiac za potrzeba rejestracji oznaczenia towaroéw
w UPRP lub brakiem takiej potrzeby. Opracowanie jest istotne z teoretyczno-

20 Zwlaszcza tych pochodzacych od UPRP.

21 Por. M. Kepinski, Prawo autorskie a ochrona znakéw towarowych. Zagadnienia granic
ochrony, [w:] M. Kepinski, J. Kepinski, K. Klafkowska-Wasniowska, R. Sikorski (red.), Granice
prawa autorskiego, Warszawa 2010, s. 155.

22 Ustawa z dnia 16 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1913).

23 W szczegdlnoéci pr. aut., ale réwniez stosownych przepiséw przewidzianych w p.w.p..

24 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn.
zm.).
25 J. Mordwilko-Osajda, op. cit.; M. Trzebiatowski, op. cit.; M. Andrzejewski, Komentarz do
art. 121, [w:] P. Kostanski (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, 2014, Legalis.

26 Termin ,,znak towarowy powszechnie znany” nie jest definiowany w ustawie. Z wypowie-
dzi doktryny wynika, ze obecnie o takiej kwalifikacji znaku decyduje dlugotrwate uzywanie
znaku i naktady na jako$¢ oznaczanych nim towardéw sa skutecznie zastepowane przez intensyw-
na, wszechogarniajaca reklame prowadzona przez mass media, dystrybucje miedzynarodowych
czasopism, nieograniczone podréze nabywcow, wystawy oznaczonych towardw itp. E. Wojcieszko-
-Gtuszko, Ochrona prawna znakéw towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle
prawnoporownawczym, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczoéci
1 Ochrony Wtasno$ci Intelektualnej” 1995, z. 65, s. 28; U. Prominska, Polska regulacja znakéw
towarowych na tle unormowania unijnego — zagadnienia wybrane, ,Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wlasnosci Intelektualnej” 2014, z 126, s. 109.
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prawnego punktu widzenia, jak réwniez moze by¢ pomocne przy podjeciu de-
cyzji o rejestracji lub braku rejestracji. Pamietajac, ze rejestracja wigze sie
z okreslona procedura, a takze kosztami, alternatywna ochrona oznaczenia
moze by¢ odpowiednim rozwigzaniem dla czesci podmiotéw.

Ochrona prawna oznaczenia towarow na podstawie
pr. aut.

Oznaczenie towarow jako utwor w rozumieniu pr. aut.

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwor, czyli kazdy przejaw
dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezaleznie od wartoéci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (art. 1
ust 1 pr. aut.). O przestankach utworu (dziatalno$é tworcza, indywidualna,

ustalona) traktuja liczne opracowania naukowe?’, komentarze?® i orzeczenia?.

Ustawodawca wskazuje katalog otwarty wytwordw, ktére moga stanowié utwor
(art. 1 ust. 2 pr. aut.). Jedynie kwalifikacja wytworu ludzkiej aktywnosci jako
utworu implikuje jego ochrone na podstawie pr. aut. Zatem oznaczenie towa-
réw, zeby podlegato ochronie prawnoautorskiej, musi spetniaé przestanki
utworus?, a mianowicie musi stanowié rezultat pracy czlowieka, by¢ przejawem
dziatalno$ci tworczej, mie¢ indywidualny charakter 1 by¢ ustalony w dowolnej
postaci.

Juz na poczatku rozwazan dotyczacych ochrony oznaczen towaréw na
podstawie prawa autorskiegos! powyzsze stwierdzenie wywoluje pewien dosé
istotny problem. Podstawowym zalozeniem ochrony prawnej oznaczenia towa-

27 Por. np. D. Flisak, Pojecie utworu w prawie autorskim — potrzeba glebokich zmian, ,,Prze-
glad Prawa Handlowego” 2006, nr 12, s. 32—36; J. Marcinkowska, J. Szwaja, Regulaminy i in-
strukcje bankowe jako przedmiot prawa autorskiego, ,Prawo Spétek” 1999, nr 12, s. 20 i nast.;
A. Tkacz, Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Proba analizy, ,Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wlasnosci Intelektualnej” 2017, nr 2, s. 5-28;
M. Szacinski, Ustalenie utworu jako przestanka ochrony praw autorskich, ,Palestra” 2013,
nr 9-10, s. 162—-164; J.A. Piszczek, Przejaw dziatalnosci twdrczej jako przestanka uznania foto-
grafii za utwdr, ,Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 20, s. 5-14.

28 E. Laskowska-Litak, Komentarz do art. 1, [w:] R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, 2021, Lex;
K. Grzybcezyk, Komentarz do art. 1, [w:] P. Slezak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017, s. 5—41; E. Ferenc-Szydetko, Komentarz do art. 1, [w:]
E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, War-
szawa 2011, s. 6-54.

29 Wyrok SA w Lodzi z 22 marca 2018 r., sygn. akt I AGa 54/18, Lex nr 2684129; wyrok SA
w Warszawie z 23 pazdziernika 2015 r., sygn. akt I ACa 121/15, Lex nr 1950255; wyrok NSA z 23
stycznia 2020 r., sygn. akt IT GSK 3661/17, Lex nr 2825510; wyrok SA we Wroctawiu z 27 wrzeénia
2018 r., sygn. akt I ACa 617/18, Lex nr 2615232.

30 Por. wyrok SN z 6 marca 2002 r., sygn. akt V. CKN 830/00, Lex nr 564853.

31 W znaczeniu nie tylko ustawy pr. aut., ale takze wybranych regulacji p.w.p.
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réw na podstawie prawa autorskiego jest stwierdzenie, ze owo oznaczenie sta-
nowi utwor. Tymczasem podmiot postugujacy sie oznaczeniem, w zwigazku
z ,elastyczna” definicja utworu, jak 1 otwartym katalogiem, raczej nie bedzie
miat pewno§ci, czy owo oznaczenie stanowi utwor w rozumieniu pr. aut. Nie
mozna domniemywac, ze np. oznaczenie jest utworem, bo zostalo sporzadzone
przez artyste czy zawodowego grafika®2. Do czasu ewentualnego sporu nie ma
w zasadzie mozliwo§ci dokonania takiego ustalenia ponad wszelka watpliwo§é.
Nawet np. opinia w przedmiocie kwalifikacji oznaczenia jako utworu wydana
przez osobe posiadajaca wiedze 1 doSwiadczenie, oparta na treéci przepiséw
pr. aut., jak i na znajomoS$ci orzecznictwa, wcale nie musi zostaé podzielona
przez sad rozstrzygajacy.

Réwniez proby poszukiwania zalezno$ci/relacji miedzy utworem a znakiem
towarowym nie sa pomocne w ewentualnym rozstrzygnieciu, czy oznaczenie
towardéw jest utworem. Jak stusznie zauwaza sie w literaturze przedmiotu,
utwory 1 znaki towarowe stanowia odmiennie, rézniace sie kategorie dobr
niematerialnych33. Istota utworu jest wysilek intelektualny, przejawem kto-
rego jest dziatalno$é tworcza o indywidualnym charakterze, gdzie irrelewant-
ny jest zwiazek miedzy utworem a grupa towardéw, podczas gdy w przypadku
znaku towarowego istota ,nie polega na obecnoéci wktadu intelektualnego
(aktu tworczego) przy ich powstaniu, ale na sile skojarzen ktére oznaczenia te
wywoluja w percepcji odbiorcéw’34. Mozna w zwiazku z tym zauwazy¢ naste-
pujace prawidlowosci3®. Po pierwsze, bez znaczenia dla zgloszenia oznaczenia
do rejestracji jako znaku towarowego jest to, czy oznaczenie spelnia przestan-
ki utworu. Wszczecie procedury rejestracyjnej jest mozliwe m.in. wtedy, gdy
oznaczenie towaréw ma charakter odrézniajacy oraz moze by¢ przedstawione
w rejestrze znakéw towarowych (art. 120 p.w.p.). Brak spelnienia przez ozna-
czenie towarow przestanek utworu nie determinuje o tym, ze procedura reje-
stracyjna zakonczy sie niepowodzeniem. Po drugie, nawet je§li oznaczenie
spetnia przestanki utworu (podlega ochronie prawnoautorskiej), UPRP nie
udzieli prawa ochronnego na znak towarowy m.in. wtedy, gdy oznaczenie to-
wardw nie bedzie miato charakteru odrézniajacego/nie bedzie mogto byé prze-
stawione w rejestrze znakow towarowych. Po trzecie, dana forma oznaczenia
towarow moze jednoczesénie stanowié¢ utwor i znak towarowy (znak towarowy
moze byé wynikiem twoérczo$ci), przy czym utwér powstaje autonomicznie
(w oderwaniu od towaru), za§ w rezultacie wykreowania zwigzku miedzy utwo-

32 Tak tez: M. Kepinski, Prawo autorskie a ochrona..., s. 158.

33 1.. Zelechowski, Glosa do wyroku SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, ,,Orzecz-
nictwo Sadéw Polskich” 2011, nr 5, s. 408; J. Bleszynska-Wysocka, Korzystanie ze znaku towaro-
wego jako odrebne pole eksploatacji utworu, ,,Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2(18), s. 31.

34 Zamiast wielu: L. Zelechowski, Glosa do wyroku SN..., s. 408.

35 Por. J. Kepinski, Czy znak towarowy moze byé utworem?, ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2015 nr 2, s. 182 i nast.
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rem a towarem mozliwe staje sie powstanie znaku towarowego36. Gdy ozna-
czenie spelnia przestanki utworu to wykorzystanie go jako znaku towarowego
ma charakter nastepczy3’. Wéwczas zachodzi kumulacja ochrony prawnoau-
torskiej i ochrony wynikajacej z rejestracji znaku towarowego38.

W tym miejscu widoczna staje sie wyrazna przewaga wynikajaca z reje-
stracji oznaczenia towardéw, w przypadku ktorych, jak wskazano, uprawniony
uzyskuje $éwiadectwo ochronne wydawane przez UPRP stanowiace dowéd na
przystugiwanie prawa. Podczas gdy w przypadku dochodzenia ochrony praw-
nej na podstawie prawa autorskiego, np. na drodze sadowej, to na podmiocie
opierajacym ochrone prawng oznaczenia towardw spoczywa ciezar wykazania,
ze te sa utworem w rozumieniu pr. aut., jak rowniez ze dochodzacemu ochrony
przyshuguja prawa autorskie. W zwiazku z tym, zdaniem niektérych autoréw,
nie tylko trudniejsze, ale 1 bardziej kosztowne moze okazaé sie dochodzenie
ochrony niezarejestrowanego znaku towarowegoY. Juz na tym etapie nie ule-
ga watpliwo$ci, ze rejestracja oznaczenia daje prawng gwarancje ochrony, zas
poleganie przy dochodzeniu ewentualnej ochrony na prawie autorskim wiaze
sie z okre§lonym ryzykiem, ktérego oszacowanie lezy w gestii podmiotu zain-
teresowanego ochrona oznaczen towarow.

Uzyskanie ochrony prawnoautorskiej

Kwalifikacja wytworu ludzkiej aktywnosci jako utworu implikuje jego
ochrone na gruncie pr. aut. Ochrona prawem autorskim obowiazuje juz
w momencie tworzenia oryginalnego utworu i przystuguje twoércy z chwilag
utrwalenia utworu, bez koniecznos$ci spelniania jakichkolwiek dodatkowych
wymogéw formalnych. Nie ma obowiazku rejestracji, zgloszenia, wnoszenia
optat zwiagzanych z ochrona praw autorskich. Utwoér nie musi mieé zadnego
zabezpieczenia w postaci np. znaku wodnego, ostrzezenia, innej formy ochro-
ny, np. cyfrowe;j.

Jesli oznaczenie towardéw spelnia przestanki utworu, podlega ochronie
prawnoautorskiej. Nalezy dostrzec, ze na tym etapie w poréwnaniu z uzyska-
niem ochrony w UPRP jest to nie tylko opcja ochrony oznaczenia towardéw
pozbawiona wszelkich formalnoéci, ale jednoczeénie nie wiaze sie z dodatko-
wymi kosztami. Warto nadmienié, ze za zgloszenie znaku towarowego do re-
jestracji w UPRP nalezy uiécié¢ optate. Wysoko$é takiej optaty zalezna jest od
iloéci klas, dla ktérych znak jest rejestrowany. W praktyce zachodzi zatem

36 Zamiast wielu: L. Zelechowski, Glosa do wyroku SN..., s. 408.

37 J. Bleszynska-Wysocka, Uzycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji, ,Prze-
glad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2, s. 14.

38 Badem, Korzystanie ze znaku towarowego jako odrebne pole eksploatacji utworu, ,,Acta
Turis Stetinensis” 2017, nr 2(18), s. 31-32.

39 S. Charkiewicz, A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gedlek, M. Kruk, A. Podgérska,
op. cit.
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potrzeba konkretyzacji klas, np. wedtug klasyfikacji nicejskiej (http://euipo.
europa.eu/ec2/), co wiaze sie z koniecznos$cig okreslenia konkretnego kierun-
ku aktywnos$ci zgtaszajacego oznaczenie do rejestru, tzn. do jakich towaréw
oznaczenie ma sie odnosi¢. W tym celu czesto niezbedne jest zasiegniecie opi-
nii rzecznika patentowego, ktéra zapewne wiaze sie ze stosowna odplata.

Zakres ochrony prawnoautorskiej

Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majatkowe

Do utworu (w rozumieniu art 1 pr. aut.) twércy moga przystugiwaé prawa
autorskie osobiste (art. 16 pr. aut.) 1 prawa autorskie majatkowe (art. 17 pr.
aut.). Prawa autorskie osobiste przystuguja i1 bedq przystugiwaly (sa niezby-
walne) tworcy — osobie fizycznej. Sprowadzaja sie m.in. do obowigzku wska-
zania tworcy (imienia, nazwiska, pseudonimu), czyli cytowania. Praw tych nie
nalezy marginalizowaé, w przypadku ich naruszenia moga bowiem stanowic
podstawe dochodzenia roszcezen (por. art. 78 pr. aut.), jak rowniez przeszkode
rejestracji znaku towarowego (art. 132! p.w.p.). Na podstawie weczeéniejszych
rozwazan dotyczacych relacji utworu do znaku towarowego mozna wskazacé,
ze w odniesieniu do znaku towarowego nie uwzglednia sie w jaki$§ szczegdlny
sposob tworcey 1 jego praw. Zakladajac, ze oznaczenie towaréw nie spetnia
przestanek utworu, jego wykonawcy nie przystuguja zadne uprawnienia z ty-
tulu ,,autorstwa” oznaczenia towaréw (np. poza regulacjami umownymi) za-
rejestrowanego jako znak towarowy. Jesli znak towarowy jest utworem, to
podmiot zglaszajacy znak towarowy do rejestracji, jeli sam nie jest jego twor-
ca, powinien dysponowaé stosownymi uprawnieniami w zakresie autorskich
praw osobistych, np. co do nieujawnienia nazwiska twoércy. Chociaz autorskie
prawa osobiste sa niezbywalne, przyjmuje sie, ze takie regulacje w umowie sa,
dopuszczalne (autorskie prawa osobiste moga by¢ przedmiotem umowy w za-
kresie ich wykonywania40).

7 kolei prawa autorskie majatkowe sa zbywalne, moga wiec przystugiwac
podmiotowi innemu niz twérca. Ustawodawca nie wprowadza ograniczen co
do kregu podmiotowego, ktéry moze naby¢ autorskie prawa majatkowego. Ta-
kich wypowiedzi nie ma réwniez w literaturze przedmiotu. W tym kontekécie
jawi sie jako istotne zwrécenie uwagi na status prawny podmiotéw, ktére moga,
by¢ uprawnionym do zgloszenia znaku towarowego do rejestracji w UPRP.
7 uwagi na zaproponowany tytut publikacji, to wlaénie te podmioty przede
wszystkim beda rozwazaly potrzebe rejestracji znaku towarowego. Ustawo-
dawca nie kreuje wprost kregu podmiotéw uprawnionych do zgloszenia znaku

40 Szerzej: M. Wyrwinski, Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Warszawa 2019,
s. 295 1 nast.
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towarowego (brak normatywnej definicji)*!. Wobec tego ustalenia nalezy do-
kona¢ na podstawie catoksztaltu przepiséow p.w.p., uwzgledniajac przy tym
funkcje jakie znak towarowy pelni w obrocie42. Przekonujace jest stanowisko,
zgodnie z ktérym poza wyjatkami uregulowanymi w p.w.p. prawo ochronne
na znak towarowy moze zosta¢ udzielone na rzecz kazdego podmiotu prawa
cywilnego?3, a nie tylko przedsiebiorcy*4. Potwierdzaja to skuteczne zgloszenia
dokonane przez np. spélke cywilna?®, wspélnote mieszkaniowa?6, powiat4?
czy stowarzyszenie8. Zatem ochrony oznaczenia towaréw na podstawie prawa
autorskiego czy po uzyskaniu prawa ochronnego w nastepstwie rejestracji
moze dochodzié¢ kazdy podmiot, bez ograniczen, nawet gdy nie jest przedsie-
biorca.

Wracajac do zagadnienia zakresu ochrony prawnoautorskiej oznaczen to-
wardéw, nalezy zwrdci¢ uwage na komponenty autorskich praw majatkowych.
Zgodnie z przepisem art. 17 pr. aut., tworcy — jezeli ustawa nie stanowi inaczej
(por. art. 23 1 nast. pr. aut.) — przystuguje wyltaczne prawo do korzystania
z utworu 1 rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wy-
nagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.). W przypadku innej niz
tworca osoby zakres korzystania z utworu okre§la odpowiednia umowa (umo-
wa przenoszaca autorskie prawa majatkowe lub umowa licencyjna, art. 41

41 Por. takze rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2053).

42 W. Gierszewski, Skarb Paristwa jako uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy,
»Przeglad Prawa Handlowego” 2016, nr 7, s. 24—25.

43 ¥, Zelechowski, [w:] P. Kostanski, .. Zelechowski (red.), Prawo wtasnosci przemystowej,
Warszawa 2020, s. 366; por. M. Trzebiatowski, [w:] R. Skubisz (red.), Prawo wtasnosci przemysto-
wej, seria: System Prawa Prywatnego, t. 14B, Warszawa 2017, s. 566, 570 i nast.

44 Poglebione rozwazania w tym temacie przeprowadzita Urszula Prominska, ktérej zdaniem
uprawnionym do znaku towarowego powinien by¢, co do zasady, przedsiebiorca. Zajete stanowisko
autorka uzasadnia tym, ze nabyciem prawa ochronnego na znak towarowy sa zainteresowane
osoby, ktére sa lub zamierzaja byé aktywnymi uczestnikami rynku. Szerzej: U. Prominiska, Polska
regulacja znakéw..., s. 102 1 nast. Postawiona przez U. Prominska teza, wobec skutecznosci do-
konanych zgloszen przez podmioty inne niz przedsiebiorca, jest dyskusyjna.

45 Spélka cywilna jest umows regulowana w art. 860 i nast. k.c., nie jest przedsiebiorca;
poszczegdlni wspdlnicy spotki cywilnej moga byé przedsiebiorca, jeéli prowadza dzialalno§é go-
spodarcza; numer zgloszenia: Z.366349, zgtaszajacy: Oérodek Szkolenia Kierowcéw SPEED Spét-
ka Cywilna Krzysztof Skubek, Przemystaw Poklad, Sulechéw, PL, https://ewyszukiwarka.pue.
UPRPrp.gov.pl/search/pwp-details/Z.366349 (data dostepu: 17.05.2021).

46 Status wspélnoty mieszkaniowej jest dyskusyjny; numer zgloszenia: Z.396363, zglaszaja-
cy: Wspdlnota Mieszkaniowa POLONIA, Kotobrzeg, PL, https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.
pl/search/pwp-details/Z.396361 (data dostepu: 17.05.2021).

47 Co do zasady podobnie w odniesieniu do gminy i wojewédztwa; numer zgloszenia: Z. 408013,
zgltaszajacy: Powiat Poznanski, Poznan, PL, https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.pl/search/
pwp-details/Z.408013.

48 Stowarzyszenie nie jest przedsiebiorca, gdy nie prowadzi dzialalnoéci gospodarczej; ta
prawidlowo$é jest réwniez wlasdciwa dla fundacji; numer zgloszenia: Z.447826, zgtaszajacy: Sto-
warzyszenie MONAR, Warszawa, PL, https://ewyszukiwarka.pue.UPRPrp.gov.pl/search/pwp-de-
tails/Z.447826 (data dostepu: 17.05.2021).
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ust. 2 pr. aut.). W tej sytuacji zakres korzystania jest z reguly wezszy, poniewaz
w umowie nalezy dookresli¢ pola eksploatacji (art. 41 ust. 2 pr. aut.)4?, co do
ktérych osoba nabywa uprawnienia z tytutu autorskich praw majatkowych,
z tym zastrzezeniem, ze umowa nie moze obejmowaé pél eksploatacji, ktére
nie sg znane w chwili jej zawarcia (por. art. 41 ust. 4 pr. aut.). Mimo tego
mozna sadzié, ze z reguly uzyskany w drodze umowy zakres korzystania
z utworu nie ogranicza sie do jednego pola eksploatacji®?, lecz obejmuje réwniez
inne pola eksploatacji (por. art. 50 pr. aut.), co stanowiloby najdogodniejsza,
treé¢ umowy dla nabywcy praw autorskich®l. Przyjecie takiego rozwiazania
powoduje, ze rzeczywiScie zakres korzystania, a w konsekwencji zasieg ochro-
ny wynikajacej z tytulu autorskich praw majatkowych sa szersze niz uzyska-
ne w nastepstwie rejestracji znaku towarowego. Stusznos$ci tego twierdzenia
dowodzi fakt, ze wylacznoéé ptynaca z tytutu prawa autorskiego obejmuje
wszelkie formy korzystania z chronionego oznaczenia towaréw, a nie jak
w przypadku znaku towarowego jedynie w zakresie jego uzywania w zwigzku
z wprowadzaniem towaréw (i ustug) do obrotu (por. art. art. 153 1 154 p.w.p.),
do tego w zakresie wskazanych towaréw, dla ktérych znak jest przeznaczony
(art. 138 ust. 1 p.w.p.). OczywiScie, jezeli podmiot uzywajacy oznaczenia towa-
réw jest jednoczeénie uprawnionym z tytutu praw autorskich i uzyskat prawo
ochronne na znak towarowy, to swoje uprawnienia w zakresie korzystania
1 ochrony moze realizowac¢ zar6wno na podstawie pr. aut., jak 1 p.w.p. W efek-
cie rejestracji znaku towarowego podmiot nie zyskuje w zakresie korzystania
z oznaczenia, a w konsekwencji takze ochrony, wiecej ponad to, co mu przy-
stuguje na podstawie pr. aut. (z tym zawsze zastrzezeniem, ze oznaczenie to-
waréw spelnia przestanki utworu). Moze to byé argument przemawiajacy za
rezygnacja z rejestracji znaku towarowego.

Warto nadmienié, ze z cechy zbywalno$ci autorskich praw majatkowych
wynika jeszcze co najmniej jeden istotny element korzystny w Swietle
ewentualnego wyboru tej formy ochrony. Charakteryzujac oznaczenia towaréw
1 wskazujac korzys$ci ptynace z ich rejestracji, zwraca sie uwage, ze w zakresie
uzywania znaku towarowego z wylaczeniem innych oséb mieszcza sie upraw-
nienia do udzielania dalszego zezwolenia na korzystanie ze znaku towarowe-

49 J. Barta, R. Markiewicz, Obowiqzek wymienienia pél eksploatacji w umowie licencyjnej,
»Prace Instytutu Prawa Wtasnosci Intelektualnej UJ” 2007, z. 100, p. 15—27; B. Giesen, Obowiq-
zek wyraznego wymienienia pol eksploatacji w umowach upowazniajacych do korzystania z au-
torskich praw majqtkowych, [w:] A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc (red.), Spory o wtasnosé inte-
lektualng. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi
Markiewiczowi, Warszawa 2013, p. 327.

50 Dyskusyjne jest, czy korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego stanowi
odrebne pole eksploatacji, czy obejmuje szereg p6t eksploatacji, niedajacych sie ujaé¢ w jedna ogdl-
na formute, por. J. Bleszynska-Wysocka, Uzycie utworu..., s. 15—-17; M. Kepinski, Prawo autorskie
a ochrona..., s. 163 1 nast.

51 Szerzej co do postanowien umowy z autorem a nabywca autorskich praw majatkowych do
znaku towarowego: M. Kepinski, Prawo autorskie a ochrona..., s. 163 1 nast.
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go, np. mozliwe jest udzielanie innym podmiotom licencji, a nawet sprzedaz
znaku®?. Trzeba podkreslié¢, ze autorskie prawa majatkowe réwniez moga,
stanowi¢ przedmiot obrotu. Zatem ochrona prawnoautorska jako alternatywa
dla rejestracji znaku towarowego w tym zakresie zdaje sie nie odstawac od
korzysci jakie niesie rejestracja. Aczkolwiek nie trudno sobie wyobrazié, ze
zarejestrowany znak towarowy bedzie w obrocie traktowany jako bardziej
prestizowy, co zreszta ma zwiazek z faktem zachecania do rejestracji oznaczen
towaréow m.in. przez UPRP.

Roszczenia

W kontek$cie rozstrzyganego zagadnienia trzeba zwro6ci¢ uwage na prze-
widziane w przepisach pr. aut. roszczenia przystugujace uprawnionemu
W razie naruszenia autorskich praw osobistych (art. 78 pr. aut.) oraz autorskich
praw majatkowych (art. 79 pr. aut.), w tym jak te maja sie do roszczen doty-
czacych znakow towarowych (art. 286 p.w.p., art. 296 1 nast. p.w.p.). Przywo-
lane przepisy pr. aut. przewiduja przede wszystkim roszczenie o zaniechanie
naruszania®3, roszczenie o usuniecie skutkéw naruszenia, jak réwniez w razie
naruszenia autorskich praw osobistych, jezeli naruszenie byto zawinione przy-
znanie tworcy odpowiedniej sumy pienieznej tytutem zado§éuczynienia za
doznana krzywde lub na zadanie twércy — zobowiazanie sprawcy, aby uiécit
odpowiednia sume pieniezng na wskazany przez twoérce cel spoteczny, zas
w razie naruszenia autorskich praw majatkowych — roszczenie o naprawienie
wyrzadzonej szkody: a) na zasadach ogdlnych albo b) poprzez zaptate sumy
pieniezne] w wysokoséci odpowiadajacej dwukrotnosci stosownego wynagro-
dzenia, ktére w chwili jego dochodzenia bytoby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; ¢) wydania uzyskanych
korzysci.

7 kolei przepisy p.w.p. przewiduja przede wszystkim roszczenie o zanie-
chanie naruszenia, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyéci,
roszczenie o naprawienia szkody (na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate
sumy pienieznej w wysoko§ci odpowiadajacej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne
tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towa-
rowego), a takze roszczeni o zaplate stosownej sumy pienieznej na rzez upraw-
nionego (art. 296 ust. 1 p.w.p.), a takze roszczenie o podaniu do publiczne;j
wiadomosci cze$ci albo calo$ci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb
1 w zakresie okre$lonym przez sad oraz w przypadku, gdy naruszenie jest

52 J. Bleszynhska-Wysocka, Uzycie utworu..., s. 16.
53 7 7adaniem zaniechania dzialania moze wystapi¢ réwniez twoérca, ktérego autorskie
prawa osobiste zostaly zagrozone cudzym dzialaniem.



200 Ewa Lewandowska

niezawinione, zaplate stosownej sumy pienieznej na rzecz uprawnionego, je-
zeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o ktérym mowa w art. 286, byly-
by dla osoby naruszajacej niewspélmiernie dotkliwe, a zaptata stosownej sumy
pienieznej nalezycie uwzglednia interesy uprawnionego (art. 296 ust. 11 w zw.
z 287 ust. 21 ust. 3 p.w.p.)?4. W literaturze zwraca sie uwage, ze przepisy p.w.p.
nie przewiduja roszczenia o usuniecie skutkéw naruszen. Rozwiazanie to oce-
nia sie krytycznie, chociaz dostrzega sie, ze inne, lecz réwniez zmierzajace do
usuniecia skutkéw naruszen srodki przewiduje art. 286 p.w.p.?5. Przywolany
przepis ,nie daje pelnej rekompensaty w zwiazku z pominieciem roszczenia
o0 usuniecie skutkéw naruszenia”®6.

Pozadana wydaje sie szczegbétowa analiza i poréwnanie powyzszych rosz-
czen regulowanych w pr. aut. oraz w p.w.p., dokonana zwlaszcza w oparciu
o0 orzecznictwo, ale tez teoretyczne rozwazania, co moze stanowié przedmiot
oddzielnego, obszernego opracowania. W tym miejscu, dokonujac powierzchow-
nej oceny, mozna wysnué¢ wniosek, ze w nastepstwie rejestracji znaku towa-
rowego podmiot uprawniony nie uzyskuje szczegdlnych kompetencji w zakresie
przystugujacych mu roszczen. Przepisy p.w.p. sa co prawda rozbudowane,
w tym znaczeniu, ze traktuja w sposéb kazuistyczny pewne sytuacje (por. np.
art. 296 ust. 12 p.w.p.), jednak co do zasady nie przyznaja odmiennych niz
wynikajace z pr. aut. roszczen. Mozna wiec sadzi¢, ze jezeli oznaczenie towa-
réw spetnia przestanki utworu, jest wystarczajaco chronione na podstawie
pr. aut.

Czas ochrony

Autorskie prawa osobiste sa nieograniczone w czasie®’, za§ autorskie pra-
wa majatkowe wygasaja, co do zasady, z uplywem lat siedemdziesieciu od dnia
$mierci tworcy (osoby fizycznej), a w przypadku utworéw wspoétautorskich — od
$mierci ostatniego ze wspottworcéw (art. 36 pr. aut.). W przypadku autorskich
praw majatkowych nalezy stwierdzié, ze po uplywie tego okresu uprawniony
nie bedzie moégt sprzeciwic sie korzystaniu z utworu przez innych uczestnikéw
obrotu cywilnoprawnego. Tymczasem w wyniku rejestracji podmiot zgtasza-
jacy uzyskuje ochrone znaku towarowego na okres 10 lat od chwili zgloszenia,
przy czym ochrona moze by¢ przedtuzana bez ograniczen (w nieskonczonos$c),

54 Szerzej: J. Stefanczyk-Kaczmarzyk, Komentarz do art. 296, [w:] M. Kondrat (red.), op. cit.

55 U. Prominska, [w:] Prawo wtasnosci przemystowej..., s. 370—371; P. Podrecki, Komentarz
do art. 296, [w:] J. Sieficzylo-Chlabicz (red.), op. cit.

56 Podrecki P., Komentarz do art. 296...

57 Szerzej: E. Lewandowska, Zadoséuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych po
$mierci tworcey, ,Studia Prawnoustrojowe” 2019, nr 46, s. 216—217.
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jesli spelnione beda warunki udzielenia prawa ochronnego na dalsze okresy
10-letnie (art. 153 ust. 2 1 ust. 3 p.w.p.).

Powyzsze moze zachecaé do wstrzymania sie ze zgloszeniem znaku towa-
rowego do rejestracji. Przede wszystkim ochrona prawnoautorska obejmuje
do$¢ dtugi czasookres, a przy tym jest odformalizowana i nieodptatna. W oko-
licznoéciach odsuniecia w czasie decyzji o rejestracji oznaczenia towaréw, war-
to pamietaé o tym, ze postuzenie sie znakiem towarowym moze byé sposobem
na wydluzenie ochrony poza czas trwania autorskich praw majatkowych®8.
Wéwezas nalezy odpowiednio wezeéniej (przed wygasnieciem autorskich praw
majatkowych) podjacé stosowne dzialania celem rejestracji znaku towarowego.

Prawa autorskie jako podstawa sprzeciwu
oraz uniewaznienia

Na podjecie decyzji o oparciu ochrony oznaczenia towardéw na podstawie
prawa autorskiego moga mieé¢ wplyw takze regulacje p.w.p., ktore przewiduja
mozliwoéé wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego
(art. 15217 p.w.p.) oraz uniewaznienie na wniosek prawa ochronnego na znak
towarowy (art. 164 p.w.p.).

Prawa osobiste lub majatkowe 0s6b trzecich stanowia wzgledna przeszko-
de rejestracji znakéw towarowych (art. 132! ust. 1 pkt 1 p.w.p.). W drodze
wyktadni nie budzi watpliwoéci, ze w tym zakresie mieszcza sie takze autor-
skie prawa osobiste, jak 1 autorskie prawa majatkowe przystugujace upraw-
nionemu do oznaczenia towaréw, zakladajac, ze oznaczenie towarow stanowi
utwér w rozumieniu pr. aut. (np. rysunek, grafike)®9. Niestety, w aktualnym
stanie prawnym prawa osobiste lub majatkowe nie podlegaja prewencyjne;j
ochronie prowadzonej przez UPRP®0. Innymi slowy, stosowne postepowanie,
w ktorym bada sie ewentualna kolizje zgloszonego znaku towarowego, nie jest
wszczynane przez UPRP z urzedu, lecz tylko w nastepstwie wniesienia sprze-
ciwu przez podmiot uprawniony do wezesniejszego znaku towarowego, upraw-
niony z wezesniejszego prawa osobistego lub majatkowego, a takze osoba upraw-
niona do wykonywania praw wynikajacych z chronionej nazwy pochodzenia
lub chronionego oznaczenia geograficznego. Jako przyczyne takiej regulacji
podaje sie, ze UPRP z reguly nie dysponuje wystarczajaca wiedza o istnieniu
przeszkéd z art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.61. Przenoszac powyzsze na grunt praw
autorskich, podmiot uprawniony, czy to z autorskich praw osobistych, czy

58 M. Kepinski, Prawo autorskie a ochrona..., s. 161.

59 Por. np. M. Mazurek, R. Skubisz, [w:] R. Skubisz (red,), op. cit., s. 826; H. Fedorowicz,
Komentarz do art. 132!, [w:] M. Kondrat (red.), op. cit.

60 M. Trzebiatowski, Komentarz do art. 1321, [w:] J. Sieficzylo-Chlabicz (red.), op. cit.

61 M. Mazurek, R. Skubisz, op. cit., s. 822.



202 Ewa Lewandowska

z autorskich praw majatkowych, jeéli chce przeciwstawié sie rejestracji znaku
towarowego na rzecz innego podmiotu, moze z wlasnej inicjatywy wniesé
Sprzeciw.

Postepowanie sprzeciwowe jest szczegdélowo uregulowane w przepisach
art. 15217-15223 p.w.p.62 Co istotne, ta forma uniemozliwienia rejestracji zna-
ku towarowego przez inny podmiot wigze sie z koniecznoécia aktywnego $le-
dzenia ogloszen w Biuletynie Urzedu Patentowego o zgloszeniu znaku towa-
rowego (a w zwiazku z tym takze z kosztami), poniewaz wniesienie
stosownego sprzeciwu jest ograniczone terminem, ktéry nie podlega przywré-
ceniu (art. 1522 oraz art. 15217 w zw. z art. 1321 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Co
wiecej, w postepowaniu sprzeciwowym to uprawniony z praw autorskich bedzie
obowiazany wykazac¢ posiadanie prawa, na podstawie ktérego wnosi sprzeciw.
Wskazuje sie, ze w przypadku powolywania sie na prawa autorskie UPRP
zobowiazuje strone kwestionujaca znak towarowy do wystapienia w wyzna-
czonym terminie z pozwem, a nastepnie wykazania danego prawa na podsta-
wie prawomocnego orzeczenia®3. Jest to przede wszystkim spowodowane po-
trzeba ustalenia, czy oznaczenie spelnia przestanki utworu. Mozna zgodzi¢
sie z teza, ze system sprzeciwowy sprzyja silnym podmiotom, ktére nie zwa-
zaja, na koszty®?, tak postepowania sprzeciwowego, jak i zwigzane z monito-
rowaniem ogloszen w Biuletynie Urzedu Patentowego.

Jak zasygnalizowano, uprawniony, ktoremu przystuguja prawa autorskie
(majatkowe lub osobiste) do utworu, moze takze — w razie skutecznego juz
zarejestrowania znaku towarowego przez inny podmiot — wnioskowaé o unie-
waznienie udzielonego temu podmiotowi prawa ochronnego (art. 164 1 nast.
p-w.p.). Rowniez w tym przypadku brak podjecia stosownych dzialan przez
podmiot zainteresowany uniewaznieniem znaku towarowego prowadzi do utra-
ty prawa zadania uniewaznienia prawa ochronnego. Zgodnie z art. 165 ust. 1
pkt 1 p.w.p. z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna wy-
stapié, jezeli przez okres pieciu kolejnych lat uzywania zarejestrowanego zna-
ku wnioskodawca, bedac §wiadomym jego uzywania, nie sprzeciwial sie temu
(art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Moze budzié watpliwoéci uzyte przez ustawodaw-
ce odniesienie do ,,$wiadomosci uzywania”. Jako przestanka niedookreslona
ma charakter uznaniowy, przy czym w przypadku podmiotéw gospodarczych
sugeruje sie przyjaé¢ domniemanie $wiadomoéci uzywania takiego znaku®s.
Wydaje sie zatem, ze zainteresowany ochrong na podstawie prawa autorskie-

62 Szerzej o postepowaniu sprzeciwowym: M. Rutkowska-Sowa, Uzyskanie oraz utrzymanie
w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane), ,Monitor Prawniczy” 2016,
nr 23, s. 1259 i nast.

63 M. Trzebiatowski, Komentarz do art. 1321...

64 K. Sztobryn, (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy o prawo wtasnosci
przemystowej dotyczqce sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego, ,,Przeglad Prawa Handlo-
wego” 2016, nr 8, s. 30.

65 M. Kondrat, Komentarz do art. 165, [w:] M. Kondrat (red.), op. cit.



Ochrona prawnoautorska oznaczenia towaréw i ustug... 203

go cheac skutecznie chronié swoje oznaczenie towaréw, powinien kontrolowaé
baze znakéw towarowym, celem ustalenia, czy przypadkiem inny podmiot nie
narusza jego praw. Warto ponadto zauwazy¢, ze jezeli uprawniony z tytulu
praw autorskich wystepowal wezeéniej ze sprzeciwem, ktory zostat prawomoc-
nie oddalony, to wniosku o uniewaznienie nie moze opiera¢ na tych samym
prawach i na tych samym podstawach prawnych (art. 165 ust. 1 pkt 4 p.w.p.)66.

Chociaz uprawniony z tytulu praw autorskich ma podstawy do tego, aby
sprzeciwié sie zgtoszeniu znaku towarowego przez inny podmiot, jak rowniez
na wypadek jego rejestracji wnosi¢ o uniewaznienie, to skuteczno§é¢ tych dzia-
tan zalezy od wielu czynnikéw. Przede wszystkim, na co zwrdcono uwage na
samym poczatku, podmiot dochodzacy ochrony oznaczenia towaréw na pod-
stawie prawa autorskiego bedzie musiat wykazacé, ze owo oznaczenie stanowi
utwor w rozumieniu pr. aut. Ponadto w jego gestii lezy monitorowanie ogloszen
w Biuletynie Urzedu Patentowego oraz bazy znakéw towarowych. Z tego wzgle-
du opieranie ochrony na prawie autorskim nie daje pewnoéci, czesto jest kosz-
towne 1 czasochtonne. Aczkolwiek, biorac pod uwage, ze réwniez rejestracja
znaku towarowego, ktorej celem jest m.in. uniemozliwienie innym podmiotom
skutecznej rejestracji tego samego znaku towarowego w zakresie tych samych
klas, nie chroni catkowicie 1 zupelnie przed mozliwo§cig wkraczania przez
inne podmioty w sfere prawa ochronnego (np. postugiwania sie takim lub
podobnym oznaczeniem). Jednakowoz, w celu realnej ochrony, niezbedna jest
ciggla kontrola przez wtasciciela znaku towarowego, czy inny podmiot nie
narusza prawa ochronnego na znak towarowy.

Podsumowanie

W konkluzji nalezy podkre§lié, ze ani ochrona prawnoautorska, ani ewen-
tualna rejestracja znaku towarowego nie chronia catkowicie 1 zupelnie przed
mozliwo§cia naruszania oznaczenia towarow przez osoby trzecie. Wysoce praw-
dopodobne jest, ze oznaczenie towaréw moze byé dostatecznie chronione przez
zapisy ustawy pr. aut.

Uprawniony, podejmujac decyzje o rejestracji lub jej braku, powinien przede
wszystkim uwzgledni¢ to, ze w przypadku dochodzenia ochrony prawnoautor-
skiej na uprawnionym spoczywa ciezar wykazania, ze oznaczenie towarow jest
utworem w rozumieniu pr. aut. oraz ze to jemu przystuguja prawa autorskie.
Jak zauwazono, pod tym wzgledem — w poréwnaniu z ochrona zarejestrowa-
nego znaku towarowego — dochodzenie ochrony oznaczen towaréw niezareje-
strowanych wiaze sie z ryzykiem, poniewaz w pr. aut. ustawodawca nie prze-
widuje wydania dokumentu na wzér §wiadectwa ochronnego wydawanego przez

66 K. Sztobryn, op. cit., s. 31.
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UPRP potwierdzajacego, ze konkretne oznaczenie towaréw stanowi przedmiot
prawa autorskiego (utwor) 1 jako takie podlega ochronie. Ta prawidtowosé
przektada sie nie tylko na trudnosci dowodowe, ale réwniez moze przediuzac
postepowanie i zwiekszaé jego koszty. Te swoista niedogodno$é moga rekom-
pensowacé inne ,wlasciwosci” ochrony prawnoautorskiej, jak np. brak formal-
noéci 1 kosztéw z nich wynikajacych, ktére wystepuja w przypadku zgloszenia
znaku do rejestracji w UPRP.

Pozostate omawiane w pracy aspekty ochrony oznaczenia towaréw jako
utworu a jego ochrony jako zarejestrowanego znaku towarowego moga stano-
wi¢ argumenty za brakiem potrzeby rejestracji znaku towarowego. Wérédd tych
nalezy wymieni¢ 1) wylaczno$é, jaka przyznaje ustawodawca na podstawie
pr. aut. obejmuje wszelkie formy korzystania z chronionego oznaczenia towaréw,
a nie jak w przypadku znaku towarowego jedynie w zakresie jego uzywania
w zwiazku z wprowadzaniem wskazanych towaréw (1 ustug) do obrotu;
2) autorskie prawa majatkowe sa zbywalne, moga wiec stanowié przedmiot
obrotu, a zatem tak jak w przypadku znaku towarowego, podmiot uprawniony
moze udzieli¢ innym licencji na korzystanie z oznaczenia towaréw; 3) przepi-
sy p.w.p., co do zasady, nie przyznaja roszczen odmiennych niz wynikajace
z pr. aut., zatem w nastepstwie rejestracji znaku towarowego podmiot nie
uzyskuje szczegdlnych kompetencji w zakresie przystugujacych mu roszczen;
4) dtugi czas przystugiwania ochrony (w przypadku autorskich praw osobistych
ochrona jest nieograniczona w czasie, za$ w przypadku autorskich praw ma-
jatkowych wynosi co do zasady 70 lat), jak 1 jej odplatnoéé; 5) zaréwno upraw-
niony do wezesniejszego znaku towarowego, jak 1 uprawniony z wezesniejsze-
go autorskiego prawa osobistego lub majatkowego moze wnieé¢é sprzeciw wobec
zgloszenia znaku towarowego — w obu przypadkach realizacja tego uprawnie-
nia wiaze sie z koniecznos$cig monitorowania ogloszen w Biuletynie Urzedu
Patentowego; 6) zar6wno w przypadku kolizji z wezeéniejszym znakiem badz
naruszeniem autorskich praw osobistych lub majatkowych, uprawniony moze
wystapi¢ z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego; w obu przypadkach
realizacja tego uprawnienia wiaze sie z konieczno$cia monitorowania bazy
znakow towarowych, celem ustalenia, czy przypadkiem inny podmiot nie na-
rusza jego praw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stanaé na stanowisku, ze
de lege ferenda nie zachodzi potrzeba zmiany obowigzujacego stanu prawnego.
Aktualne rozwiazania prawne pozostawiaja podmiotom zainteresowanym wy-
bér metody ochrony oznaczenia towaréw wedtug ich preferencji, w tym sklon-
nosci do ryzyka. Bezpieczniejszym zachowaniem na pewno jest rejestracja
oznaczenia towardw. Stad zaleca sie takie dziatanie. Autorka niniejszego ar-
tykulu uwaza jednak, ze brak rejestracji 1 dochodzenie ewentualnej ochrony
na podstawie przepiséw pr. aut. nie jest z gory skazane na niepowodzenie.
Najwieksza trudnoéé/problem stanowi wykazanie, ze oznaczenie towaréw sta-
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nowi utwor. Wobec dorobku literatury i obszernego orzecznictwa dotyczacych
utworéw obecnie mozna z duzym prawdopodobienstwem skutecznie ocenié,
czy dane oznaczenie towaréw spetnia przestanki utworu.
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Summary

Copyright protection of good and services signs: registering
trademark dilemma

Keywords: signs of goods, trademark, composition, Patent Office of the Republic of Poland.

The literature on the subject, there are no studies discussing the alterna-
tives for the protection of signs of goods or services in relation to trademark
registration. Therefore, this work analyzes the signs of goods, their protection,
and the benefits of using them based on the provisions of copyright law. The
considerations aimed at showing the differences that may indicate the need to
register the signs of goods in the Patent Office of the Republic of Poland or the
lack of such need. In conclusion, it was stated that the signs of goods may be
sufficiently protected by the provisions of the Copyright Act, which is support-
ed by such arguments as exclusivity for all forms of use of the protected sign,
transferability of proprietary copyrights, the scope of claims to which the hold-
er is entitled, expected duration of protection, its deformation and free of charge.
However, it was emphasized that the most difficult in claiming protection un-
der the Copyright Act may be its basic prerequisite, namely proving that the
signs of goods are a composition within the meaning of the Copyright Act.






