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markihandlowej

1. Praktyka ¿ycia gospodarczego naszego kraju dostarcza w ostatnim
czasie coraz liczniejszych przyk³adówdokonywania przez renomowanych
przedsiêbiorców czynno�ci polegaj¹cych namodyfikacji wizerunku takich
elementów, które wyró¿niaj¹ ich produkt na rynku. Dotyczy to produktu
wprowadzonego ju¿ do obrotu, czêsto dobrze znanego i akceptowanego
przez klientów, który osi¹gn¹³ i zachowuje pewien sta³y pu³ap popytu � w
swym cyklu obiegu wszed³ ju¿ w fazê nasycenia. Pojêcie produktu nale¿y
tu odnie�æ do wszelkiego rodzaju towarów i us³ug oferowanych na rynku.
Modyfikacja, o jakiejmowa, s³u¿yæma swoistemuod�wie¿eniuwszyst-

kich tych elementów, które odgrywaj¹ rolê w promocji produktu. Maj¹
zatem znaczenie w procesie komunikowania siê przedsiêbiorcy z klientem
jako no�nik informacji o produkcie, �rodek jego identyfikacji i zachêty do
nabycia.Do elementów, które odgrywaj¹w tej kwestii istotn¹ rolê, zaliczyæ
mo¿naprzedewszystkimwszelkie oznaczenia informacyjne, identyfikacyj-
ne i reklamowe produktu, graficzne oznaczenie przedsiêbiorcy (tzw. logo),
slogany reklamowe, has³a informacyjne, promocyjne sygna³y d�wiêkowe
oraz plastyczne formy przestrzenne (trójwymiarowe). Dla potrzeb niniej-
szych rozwa¿añ wspomniane elementy okre�lone zostan¹ wspólnymmia-
nem �marki handlowej�, obejmuj¹cym tak¿e formê plastyczn¹ (kszta³t,
kolorystyka,w³a�ciwo�ci powierzchni) opakowania towaru, którew nauce
marketingu traktowane jest jako odrêbny instrument strategii produktu1.

1 Zob. tak np. B. G r e g o r, [w:] Ekonomika i zarz¹dzanie ma³¹ firm¹, red. nauk.
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Promocja towarów i us³ug przy zastosowaniu marki handlowej nastê-
puje przede wszystkim poprzez reklamê produktów oraz ich sprzeda¿, a
tak¿e przy wykorzystaniu takich �rodków, jak public relations czy publi-
city2. Wskazane wy¿ej kolorystyczne, graficzne, s³owne i inne elementy
wizerunku marki handlowej umieszczane s¹ na opakowaniach, towarze,
listach handlowych,wizytówkach, prospektach,wykorzystanew �rodkach
reklamy, u¿yte w wystroju wnêtrz.
Zjawisko od�wie¿ania zewnêtrznej postaci marki handlowej, polegaj¹-

ce na modyfikacji poszczególnych jej elementów, stanowi próbê wykre-
owania na rynku nowego wizerunku znanego ju¿ (czasami nieco zmienio-
nego) produktu. Celem tego zabiegu jest � je�li nie zainicjowanie nowego
cyklu obiegu � to przynajmniej obrona udzia³uw rynku, zdobytegow fazie
nasycenia lub zahamowania fazy spadku sprzeda¿y3. Podkre�liæ nale¿y, ¿e
nie chodzi tu o stworzenie nowejmarki, lecz jedynie omniej lub dalej id¹c¹
modyfikacjê jejwizerunku.Zabieg tenumo¿liwiawykorzystanie lubwzmoc-
nienie �si³y no�nej� dotychczasowej marki w celu, jak wspomniano �
wyd³u¿enia cyklu ¿ycia produktu na rynku. Wobec d³ugotrwa³o�ci i kosz-
towno�ciprocesupowstawanianowegoproduktu,wykreowanianowejmarki,
jej od�wie¿eniewydaje siê szybsze, tañsze imniej ryzykowne.Modyfikacja
marki, prowadz¹ca do tego celu � jako jeden z elementówstrategii produktu
�mo¿e byæ równie¿wynikiem tworzenia przez przedsiêbiorcê linii produk-
tów, tj. grupy o podobnych cechach fizycznych lub zaplanowanych na ten
sam rynek. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e od�wie¿anie wizerunkumarki jest
z regu³ywymuszon¹ reakcj¹ przedsiêbiorcyna zmiany zachodz¹cena rynku
wpostaci np.widocznegownaszymkraju nasilenia konkurencji i skrócenia
cyklu ¿ycia produktów.

2.Wykorzystanie zmodyfikowanej (od�wie¿onej) marki handlowej nie
jest obojêtne z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83).

B. Piasecki, Warszawa-£ód� 1998, s. 274 i nast.; W.G. N i c k e l s, Zrozumieæ biznes,
Warszawa 1995, s. 260 i nast.

2 Zob. na ten temat B. G r e g o r, [w:] op. cit., s. 286 i nast.; W.G. N i c k e l s, op. cit.,
s. 235 i nast.

3 Na temat cyklu obiegu produktu na rynku zob. B. G r e g o r, [w:] op. cit., s. 274 i nast.;
W.G. N i c k e l s, op. cit., s. 266 i nast.
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Wskazane wy¿ej elementy, objête pojêciem marki handlowej, mog¹
stanowiæprzejawdzia³alno�ci twórczej o indywidualnymcharakterze i przez
to mie�ciæ siê w ramach ustawowej definicji utworu (art. 1 ust. 1 u.p.a.),
bêd¹c przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Teza ta doznaje wsparcia
normatywn¹ regu³¹ stanowi¹c¹, ¿e przeznaczenie utworu nie ma wp³ywu
na tego rodzaju przedmiotow¹ kwalifikacjê. Marka handlowa � w znacze-
niu u¿ytym dla potrzeb niniejszych rozwa¿añ � zasadniczo jako pojêcie
zbiorcze nie stanowi odrêbnej kategorii utworu. Status taki mog¹ zyskaæ
jedynie poszczególne jej elementy. Dowyj¹tków zaliczyæ nale¿y sytuacjê,
gdy zakres przedmiotowy marki obejmuje tylko jeden ze wspomnianych
elementów.
Przyk³adowa egzemplifikacja ró¿nych kategorii utworów, zawarta w

przep. art. 1 ust. 2 u.p.a., pozwala zaklasyfikowaæ elementy marki handlo-
wej jako utwory plastyczne,muzyczne, literackie (wyra¿one s³owem, sym-
bolami matematycznymi, znakami graficznymi), a tak¿e utwory wzornic-
twa przemys³owego.
Ta ostatnia kategoria obejmuje � jak siê wydaje � nie tylko dzie³a

wype³niaj¹ce definicjê normatywn¹ wzorów zdobniczych (zob. § 1 rozp.
RM z dnia 29.01.1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych � Dz.U.
Nr 8, poz. 45), lecz wszelkie utwory sztuki stosowanej, które mog¹ byæ
wykorzystane w dzia³alno�ci przemys³owej4. Zarówno w nauce, jak i w
orzecznictwie wyra�nie potwierdzony zosta³ pogl¹d, ¿e wzór zdobniczy,
projekt znaku towarowego, projekt wystroju wnêtrza mo¿e byæ przedmio-
tem prawa autorskiego5.W literaturze przedmiotuwyra¿ono jednak pewne
w¹tpliwo�ci, czy niektóre wytwory intelektu, takie jak m.in. prospekt lub

4 Zob. tak J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹-
b r o w s k a, Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R.M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz do ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych,Warszawa 1995, s. 56; por. te¿ wnikliwe rozwa-
¿ania na ten temat, aktualne nadal, choæ prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o prawie
autorskim z 1952 r.: M. P o � n i a k - N i e d z i e l s k a, Wzory zdobnicze i ich ochrona,
Lublin 1976, s. 153 i nast.; S. G r z y b ow s k i, [w:] S. G r z y b ow s k i,A. K o p f f, J. S e r -
d a, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 365 i nast.

5 Zob J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, [w:] op. cit., s. 55 i nast.; M. P o � n i a k - N i e -
d z i e l s k a, op. cit.; S. G r z y b o w s k i, [w:] op. cit.; R. S k u b i s z,Prawo znaków towa-
rowych. Komentarz,Warszawa 1997, s. 77; zob. te¿ orzeczenie SN z dnia 19.10.1932 r. Rw
1539/32, OSP 1034, poz. 65; orz. SN z dnia 27.06.1988 r. I CR 159/88, nie publ.; orz. SN
z dnia 25.10.1988 r. II CR 143/88, PUG 1990, nr 5-6, poz. 10 z glos¹M. K ê p i ñ s k i e g o;
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slogan reklamowy, zewzglêdunaniski poziom twórczo�cimog¹byæprzed-
miotemochrony6.Wskazuj¹c na stanowisko judykatury, przyznaj¹cej utwo-
rom ochronê prawnoautorsk¹ bez wzglêdu na poziom twórczo�ci, zgodziæ
siê nale¿y, ¿e decyduj¹ce w tej kwestii znaczenie winna mieæ okoliczno�æ
istnienia pierwiastków twórczych, nie za� skala ich natê¿enia7.
Wykorzystanieprzezprzedsiêbiorcêdlapotrzebpromocji produktumarki

handlowej, podlegaj¹cej ochronie prawa autorskiego, odbywaæ siê mo¿e
jedynie z poszanowaniem podmiotowych praw autorskich zarównomaj¹t-
kowych, jak i osobistych. Stwierdzenie to nale¿y równie¿ odnie�æ do eks-
ploatacji (zwielokrotnianie i rozpowszechnianie) tej¿emarkiwwersji zmo-
dyfikowanej (od�wie¿onej). Wskazaæ w tymmiejscu nale¿y, ¿e czynno�æ,
o jakiej wy¿ej mowa, mo¿e mieæ równie¿ znaczenie z punktu widzenia
innych regulacji prawnych, w szczególno�ci przepisów ustawy z dnia
31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17) i ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.
211).
Nie nale¿y do rzadko�ci sytuacja, gdy element marki handlowej, s³u-

¿¹cy oznaczeniu towaru (us³ugi), korzysta z ochrony prawnej o charakterze
bezwzglêdnym, skutecznym erga omnes jako znak towarowy zarejestro-
wany w Urzêdzie Patentowym RP (art. 13 u.z.t.) lub jako tzw. znak po-
wszechnie znany (art. 24 u.z.t.). U¿ywanie w tej sytuacji przez przedsiê-
biorcê oznaczenia towarowego, stanowi¹cegomodyfikacjê chronionego na
jego rzecz znaku towarowego, nie jest objête zakresemprzys³uguj¹cegomu
prawaochronnegoocharakterzewy³¹cznym.Przedmiotemmonopolupraw-
nego jest bowiem jedynie taka postaæ znaku towarowego, jaka zosta³a

orz. SN z dnia 23.06.1989 r. I CR 236/89, PS 1992, nr 2 z glos¹ R. S k u b i s z a i E. T r a -
p l e, PUG 1990, nr 7. Tezy wskazanych orzeczeñ zamieszczone s¹ w: J. B a r t a, R.M a r -
k i e w i c z,Prawoautorskie. Przepisy.Orzecznictwo.Umowymiêdzynarodowe,ABC1997,
s. 672 i nast.

6 Zob. J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, [w:] op. cit., s. 55-56.
7 Zob. orz. SN z dnia 8 XI 1932 r. 1K 1092/32, OSN 1933, nr 1, poz. 7; orz. SN z dnia

23 VI 1936 r. 1K 336/36, nie publ.; orz. SN z dnia 31 III 1938 r. C II 2531/37, OSP 1938,
poz. 545; orz. SN z dnia 31 III 1953 r. II C 834/52, nie publ.; orz. SN z dnia 21 VI 1968 r.
I CR 206/69, OSN 1969, nr 5, poz. 94. Tezy wskazanych orzeczeñ zamieszczone s¹ w:
J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, op. cit.; zob. te¿ S. G r z y b o w s k i, [w:] op. cit., s. 79-80;
J. B ³ e s z y ñ s k i, [w:] J. B ³ e s z y ñ s k i,M. S t a s z k ó w,Prawo autorskie i wynalazcze,
Warszawa 1983, s. 50 i nast.
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zg³oszona do UP lub u¿ywana notoryjnie w obrocie.Wydaje siê jednak, ¿e
oznaczenie bêd¹ce zmodyfikowanym znakiem towarowym � jako niew¹t-
pliwie podobne do tego znaku �mog³obywpewnychwarunkach korzystaæ
z tego rodzajuochronywsposóbniejakopo�redni.Zgodnie bowiemzprzep.
art. 19 u.z.t. naruszeniemchronionego znaku towarowego jest bezpodstaw-
ne u¿ywanie tak¿e znaków podobnych dla towarów tego samego rodzaju
lub podobnych,w sposób stwarzaj¹cy niebezpieczeñstwowprowadzeniaw
b³¹d odbiorców co do pochodzenia towarów8. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e
podstaw¹ zastosowania odpowiednich, przewidzianych w przep. art. 20
u.z.t., �rodkówochronyby³obyw tej sytuacji naruszenie chronionego znaku
towarowego, nie za� jegowersji zmodyfikowanej (od�wie¿onegowizerun-
ku marki handlowej). Zastrzec trzeba w tym miejscu wyra�nie, ¿e tego
rodzaju po�rednia ochrona nie mog³aby mieæ miejsca w sytuacji, gdyby
od�wie¿ona postaæ znaku towarowego by³a podobna do znaku bêd¹cego
przedmiotemprawa z rejestracji innegoprzedsiêbiorcy i s³u¿y³a oznaczaniu
takich samych lub podobnych towarów9. W poruszonej kwestii istotne
znaczeniemo¿emieæ równie¿ okoliczno�æ, ¿e zgodnie z art. 28 ust. 1 u.z.t.,
po trzech latach nieu¿ywania zarejestrowanego znaku towarowego (marki
handlowej)prawoochronnedoniegowygasa,powoduj¹c tymsamymustanie
wspomnianej wy¿ej po�redniej ochrony oznaczenia zmodyfikowanego.
Druga ze wskazanych regulacji � ustawa o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji � znalaz³aby zastosowanie w sytuacji, gdyby wykorzystanie
zmodyfikowanejmarki handlowej stanowi³o czynnieuczciwej konkurencji.
Wydaje siê, ¿e w praktyce jest to zjawisko wyj¹tkowe, istnienie bowiem
podobieñstwa miêdzy wersj¹ pierwotn¹ i od�wie¿on¹ marki pozwala s¹-
dziæ, ¿e wcze�niejsze korzystanie z pierwszej z nich równie¿ narusza³oby
regu³y uczciwej konkurencji.Wszczególnych jednak¿e sytuacjach czynem
nieuczciwej konkurencji mog³aby byæ eksploatacja od�wie¿onej marki,
stanowi¹cej fa³szywe lub oszukañcze oznaczenie pochodzenia geograficz-

8 Na temat podobieñstwa oznaczeñ zob. R. S k u b i s z, op. cit., s. 90 i nast.; U. P r o -
m i ñ s k a, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 40 i nast.

9 Zob. tak R. S k u b i s z, op. cit., s. 129; U. P r o m i ñ s k a, op. cit., s. 56, gdzie autorka
wskazuje tak¿e, ¿e przep. art. 5 C-2 konwencji paryskiej przyznaje uprawnionemu prawo
u¿ywania znaku w postaci zmodyfikowanej w stosunku do zarejestrowanego, pod warun-
kiem jednak, ¿e zmiany te nie dotycz¹ elementów istotnych, decyduj¹cych o zdolno�ci
odró¿niaj¹cej znaku.
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nego towarów lub us³ug (art. 8-9 u.z.n.k.), wprowadzaj¹ce w b³¹d ozna-
czenie informacyjne towaru (art. 10 u.z.n.k.), na�ladownictwo zewnêtrznej
postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) lub te¿ �rodek reklamy, wprowadzaj¹cy
klientów w b³¹d (art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k.).
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e dla ustalenia istnienia czynu nieuczciwej konku-

rencji, generalnie w zakresie wykorzystania cudzej renomy zwi¹zanej z
mark¹handlow¹, znaczenieodgrywanie tyleudokumentowanieu¿yciaprzez
konkurenta identycznych jej elementów, co przede wszystkim wykazanie
mo¿liwo�ci wprowadzenia klientów w b³¹d poprzez jakiekolwiek wzbu-
dzenie mylnych skojarzeñ co do pochodzenia i jako�ci towaru.

3. Autorskoprawne skutki dokonania modyfikacji i wykorzystania od-
�wie¿onegow ten sposóbwizerunkumarki handlowej zale¿¹przedewszyst-
kimod oceny, czy dokonane zmianymaj¹ charakter twórczy, tzn. czy nowe
(zmodyfikowane) elementy s¹ przejawem dzia³alno�ci twórczej o indywi-
dualnym charakterze � art. 1 ust. 1 u.p.a. Je�li formê dokonanych mody-
fikacji (przeróbek) charakteryzuj¹ cechy osobistej twórczo�ci, przyj¹æ na-
le¿y, ¿e od�wie¿onapostaæmarki (jej elementu) jest odrêbnymprzedmiotem
ochrony prawa autorskiego (utworem). O powstaniu ochrony nie decyduje
bowiem okoliczno�æ, czy chodzi o twórczo�æ opart¹ na �ci�le samoistnym
pomy�le, czy te¿opart¹ nana�ladownictwie ju¿ istniej¹cychdzie³ (takwyrok
SN z dnia 21 III 1938 r. C II 2531/37, OSN 1939, z. 2)10. Przypomnieæ
tak¿e trzeba, ¿e nawetminimalny poziompierwiastków twórczych uzasad-
nia powstanie ochrony oraz ¿e generalnie jej zakres obejmuje tylko efekty
tego rodzaju dzia³alno�ci.
Dla ustalenia in casu zakresu prawnoautorskiej ochrony od�wie¿onego

wizerunkumarki handlowej orazwarunkówwykonywania prawautorskich
decyduj¹ce znaczenie ma porównanie formy zewnêtrznej (plastycznej)
zmodyfikowanejmarki z jej postaci¹ pierwotn¹. Zak³adaj¹c s³usznie istnie-
nie w tym zakresie podobieñstwa � wynika to z istoty od�wie¿enia marki
� przyj¹æ nale¿y, ¿e ocena charakteru tej wzajemnej relacji (podobieñstwa)
determinuje kwalifikacjê prawn¹.

10Wyrok ten, a tak¿e inne powo³ane bezpo�redniow tek�cie bez odes³ania zamieszczone
s¹ [w:] Prawo autorskie w orzecznictwie, pod redakcj¹ T. Grzeszak, Dom Wyd. ABC,
Warszawa 1998, p³yta kompaktowa.
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Wydaje siê, ¿e w praktyce we wskazanej kwestii wchodz¹ w grê dwie
mo¿liwo�ci � albo modyfikacja prowadzi do powstania utworu niesamo-
istnego, jakim jest tzw. dzie³o zale¿ne (art. 2 ust. 1 u.p.a.), albo te¿ utworu
samoistnegowpostaci dzie³a inspirowanego (art. 2 ust. 4 u.p.a.).Teoretycz-
nie jedyniedopu�ciæmo¿na, ¿eod�wie¿onamarkahandlowastanowiæbêdzie
utwór samoistny, w ¿aden sposób nie zwi¹zany z mark¹ pierwotn¹ � w
takich przypadkach mówiæ jednak¿e nale¿a³oby nie o modyfikacji, lecz o
ca³kowitej zmianie marki.
Wskazaæ trzeba, ¿e rozpatrywanamodyfikacja (od�wie¿enie) wizerun-

ku marki, prowadz¹ca do powstania utworu zale¿nego lub inspirowanego,
zak³adakonieczno�æwcze�niejszegozapoznania siêprzez jej twórcêz tre�ci¹
i form¹marki pierwotnej lub inspiruj¹cej (zob. wyrok SAWarszawa z dnia
15.09.1995 r. I ACr 620/95 � nie publ.). W szczególno�ci zatem, gdyby
mimo wyra�nego stwierdzenia istnienia podobieñstwa miêdzy dwoma
markami (utworami) okaza³o siê, ¿e twórca marki pó�niejszej nie mia³
kontaktu z mark¹ wcze�niejsz¹, uznaæ trzeba, ¿e jego utwór ma charakter
samoistny, oryginalny, choæ pozbawionywpewnymzakresie cechy unikal-
no�ci.

4.Marka (jej element) jako tzw. dzie³o zale¿ne jest � wed³ug termino-
logii przep. art. 2 ust. 1 u.p.a. � opracowaniem cudzego utworu, takim,
jakimi s¹wskazane przyk³adowoprzez ustawodawcê przeróbka, t³umacze-
nie czy adaptacja. Istot¹ tego rodzaju utworu jest ontologiczny zwi¹zek z
innym dzie³em, polegaj¹cy generalnie na przejêciu z niego pierwiastków
twórczych (indywidualnych i oryginalnych), decyduj¹cych o prawnoautor-
skiej ochronie11. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e przes³ank¹ konieczn¹ dla
powstania utworu zale¿nego (takiejmarki) jestwniesienie choæbyminimal-
nego twórczego wk³adu przez twórcê modyfikacji (opracowania), prowa-
dz¹ce do nadania utworowi (marce) cech indywidualno�ci i oryginalno�ci
(zob. wyrok SN z dnia 31XII 1974 r. I CR 659/74 � nie publ). Brak takiego
wk³adu prowadziæmóg³by do powstania plagiatu, którego eksploatacja sta-
nowi³aby naruszenie praw autorskich (zob. wyrok SA Warszawa z dnia

11 Na ten temat zob. szerzej E. T r a p l e, [w:] J. B a r t a, M. C z a j k o w s k a - D ¹ -
b r o w s k a, Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R.M a r k i e w i c z, E. T r a p l e,Komentarz..., s. 59 i nast.
oraz t e j ¿ e, Dzie³o zale¿ne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979, s. 44-51
i 60-69; J. B ³ e s z y ñ s k i, [w:] op. cit., s. 107 i nast.
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15.09.1995 r. I ACr 620/95 � nie publ.). Twórcze od�wie¿enie wizerunku
markimo¿ewszczególno�ci polegaæ namodyfikacji kszta³tu, rozmieszcze-
nia, doboru lub uk³adu takich jej sk³adników, jak np. barwy w kompozycji
kolorystycznej, figur geometrycznych,wyrazów, liter, formprzestrzennych
(trójwymiarowych), na dokonaniu aran¿acji muzycznej czy zmianie w³a-
�ciwo�ci powierzchni (por. np. wyrok SN z dnia 22 IX 1971 r. II CR 330/
71, OSNCP 1972, poz. 57 z glos¹ A. Kopffa).
Dzie³o zale¿ne nie powstanie, je�limarka pierwotna (podlegaj¹ca opra-

cowaniu) nie korzysta z ochrony � nie jest przedmiotemprawa autorskiego.
Nie powstanie równie¿wtedy, gdy zwi¹zekwystêpuj¹cymiêdzy utworami
(markami) ogranicza siê do wykorzystania takich elementów nie objêtych
ochron¹, jak styl lub �rodek stylistyczny, konwencja artystyczna, metoda
twórcza czy samabarwa (inaczej jednak zestawienie kolorów),wydarzenia
i postacie historyczne, motywy bajek ludowych, przys³owia, anegdoty,
zjawiska przyrody, teorie naukowe, idee i pomys³y12.Wykorzystaniewska-
zanych elementów zasadniczo nie rodzi z punktu widzenia prawa autor-
skiego ¿adnych skutków prawnych � nie godzi w szczególno�ci w prawny
monopol autora, przez co mo¿e byæ swobodnie dokonywane. W sytuacji
takiej mo¿e natomiast doj�æ do powstania marki, bêd¹cej utworem inspi-
rowanym, którego podobieñstwo do dzie³a inspiruj¹cego (takiejmarki) nie
wynika z przetworzenia pierwiastków twórczych, lecz zwi¹zane jest z
podniet¹ twórcz¹, jak¹ jeden utwór (marka) stanowi dla innego13.
Dla rozpatrywanej kwalifikacji prawnej utworu powsta³ego w wyniku

od�wie¿enia wizerunku marki handlowej istotne znaczenie ma rozstrzy-
gniêcie kwestii, czy warunkiem koniecznym powstania utworu inspirowa-
nego jest brak przejêcia zarówno formy, jak i tre�ci dzie³a inspiruj¹cego14.

12 Zob. tak orz. SN z dnia 19.11.1982 r., OSN 1983, nr 7, poz. 100 wraz z glos¹
M. C z a j k o w s k i e j - D ¹ b r o w s k i e j, PiP 1984, nr 11; E. T r a p l e, [w:] J. B a r t a,
M. C z a j k o w s k a - D ¹ b r o w s k a, Z. Æw i ¹ k a l s k i, R.M a r k i e w i c z, E. T r a p l e,
Komentarz..., s. 59 i nast.

13 Na temat utworów inspirowanych zob. E. T r a p l e, [w:] J. B a r t a,M. C z a j k o w -
s k a - D ¹ b r o w s k a, Z. Æ w i ¹ k a l s k i, R. M a r k i e w i c z, E. T r a p l e, Komentarz...,
s. 71 i nast.; J. B ³ e s z y ñ s k i, [w:] op. cit., s. 123-4; E. T r a p l e, Dzie³o zale¿ne..., s. 35
i nast., 51 i nast.

14 Zob. tak OSNIC z dnia 10.V.1963 r. II CR 128/63 oraz w zasadzie aprobuj¹ce glosy
J. B ³ e s z y ñ s k i e g o w PiP 1964, nr 10 i S. R i t t e r m a n a w OSP 1964, poz. 247; ina-
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Od�wie¿enie zewnêtrznej postaci marki czêsto po³¹czone jest bowiem z
przejêciem sk³adników czysto informacyjnych (np. o sk³adzie, zastosowa-
niu, atestach), przedstawiaj¹cych klientom oferowany im produkt, które z
punktuwidzeniawskazanegowy¿ej podzia³u zaliczone byæmog¹ do tre�ci
utworu. Dopu�ciæ nale¿y � jak siê wydaje � pogl¹d, ¿e utwór inspirowany
o indywidualnej i oryginalnej wszak formie mo¿e przejmowaæ nie podle-
gaj¹c¹ autorskoprawnej ochronie tre�æ utworu inspiruj¹cego, jednak bez
recepcji sposobu jej przedstawienia. Podzieliæ wypada zatem stanowisko
judykatury, ¿e oryginalno�æ dzie³a inspirowanego niewy³¹cza skorzystania
z tematu dzie³a inspiruj¹cego, ujêcie tematu musi byæ jednak w³asnym,
indywidualnym ujêciem autora (tak wyrok SN z dnia 2 IV 1971 r. I CR
23/71� nie publ.). Regu³¹ jest bowiem, ¿e prawnoautorska ochrona dotyczy
jedynie sposobu (formy) przedstawienia okre�lonej tre�ci, pod warunkiem
wszak¿e, ¿e sposób ten ma charakter oryginalny (jest subiektywnie nowy
jako wynik aktu kreacji) oraz indywidualny (jest statystycznie niepowta-
rzalny).

5.Wsytuacji gdyod�wie¿onywizerunekmarki handlowej stanowiutwór
zale¿ny, wykorzystanie go przez przedsiêbiorcê obci¹¿one jest obowi¹z-
kiem uzyskania zgody twórcy i z zasady zap³aty mu odpowiedniego wy-
nagrodzenia (art. 2 ust. 2 u.p.a.).Wynika to z okoliczno�ci, ¿e eksploatacja
ka¿dego opracowania jest równocze�nie eksploatacj¹ twórczych elemen-
tów utworu pierwotnego, co stanowi ingerencjê w sferê interesów osobi-
stych i maj¹tkowych twórcy tego dzie³a15. Zgoda ta konieczna jest tak¿e
wtedy, gdy przedsiêbiorca naby³ ca³o�æ praw autorskich maj¹tkowych do
marki pierwotnej, jednak¿e bezwyra�negow³¹czeniaw ich zakreswy³¹cz-
nego uprawnienia do zezwalania na wykonywanie praw autorskich zale¿-
nych (art. 46 u.p.a.). Okoliczno�æ, ¿e przedsiêbiorca, korzystaj¹cy bez ze-

czej natomiast J. S e r d a, glosa dowyroku SN z dnia 2.02.1968 r., OSPiKA1970, nr 2, poz.
31; orz. SN z dnia 8.02.1978 r. II CR515/77,OSPiKA1979, nr 3, poz. 59 z glos¹M. C z a j -
k o w s k i e j - D ¹ b r o w s k i e j; zob. te¿ wyrok SN z dnia 31 XII 1974 r. I CR 659/74 �
nie publ. (zob. przyp. 10), gdzie stwierdzono, ¿e �utwór inspirowany to zaczerpniêcie tylko
w¹tku cudzego utworu�; tak te¿wyrok SN z dnia 23VI 1972 r. I CR 104/72 � nie publ. (zob.
przyp. 10).

15 Zob. w szczególno�ci wyrok SN z dnia 2 II 1968 r. I CR 649/67, OSPiKA 1969, nr
3, poz. 63 wraz z glosami: J. B ³ e s z y ñ s k i e g o tam¿e i J. S e r d y w OSPiKA 1970, nr
2, poz. 31.
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zwolenia z od�wie¿onej marki, nie wiedzia³, i¿ stanowi ona opracowanie
cudzego utworu (s¹dz¹c na przyk³ad, ¿e jest to utwór inspirowany), nie
wy³¹cza jego legitymacji biernej w sprawie o naruszenie praw autorskich
twórcymarki pierwotnej.Wniosek ten odnie�æ równie¿mo¿na do sytuacji,
gdy przedsiêbiorca opiera³ siê na b³êdnej kwalifikacji utworu, dokonanej
przez twórcê. Wskazana okoliczno�æ mo¿e mieæ wp³yw jedynie na zakres
odpowiedzialno�ci przedsiêbiorcy16.
Charakter wy³¹cznego prawa zezwalania nawykonywanie autorskiego

prawa zale¿nego nie jestwnauce i orzecznictwie jednoznacznie przes¹dza-
ny � rozbie¿no�æ opinii dotyczy kwalifikacji go jako uprawnienia maj¹t-
kowego, osobistego lubmieszanego (maj¹tkowo-osobistego)17. Przychyla-
j¹c siê do pierwszego pogl¹du, odnotowaæ nale¿y, ¿e wyzbycie siê przez
twórcê tego uprawnienia zale¿y od wyra�nego umownego postanowienia
pisemnego (art. 46 i 53 u.p.a.).
W sytuacji gdy twórca, zbywaj¹c prawa domarki handlowej lub udzie-

laj¹c licencji wy³¹cznej na korzystanie z niej jednemu z przedsiêbiorców,
zachowuje jednocze�nie wy³¹czne prawo zezwalania na wykonywanie
zale¿nego prawa autorskiego, w praktycemo¿e powstaæ donios³y problem
udzielenia tego zezwolenia innemu przedsiêbiorcy. Gdyby sytuacja taka
zaistnia³a, skutki prawne gospodarczej eksploatacji zmodyfikowanejmarki
przez drugiego z przedsiêbiorców wobec pierwszego oceniane mog³yby
byæ w �wietle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Decyduj¹ce znaczenie zyska³obyw tymwypadku ustalenie, czy pomiêdzy
przedsiêbiorcami, pos³uguj¹cymi siê podobnymimarkami, zachodzi stosu-
nek konkurencyjno�ci i czy istnieje mo¿liwo�æ wprowadzenia klientów w
b³¹d.Du¿e prawdopodobieñstwo uznaniaw tymprzypadkuwykorzystania
zmodyfikowanej marki za czyn nieuczciwej konkurencji sprawia, ¿e w
interesiedrugiegoprzedsiêbiorcy le¿y jaknajpe³niejszezabezpieczenie swych

16 Zob. wyrok SN z dnia 11 I 1979 r. I CR 393/78 � nie publ. (zob. przyp. 10) oraz
pozycje wskazane w przyp. 15.

17 Zob. E. T r a p l e, [w:] op. cit., s. 67 i nast.; t e j ¿ e,Dzie³o..., s. 117-120; S. R i t t e r -
m a n, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, wyd. L. Frommer, Kraków 1937, s. 26;
A. K o p f f, [w:] S. G r z y b o w s k i, A. K o p f f, J. S e r d a, op. cit., s. 123 (przyp. 10);
S. G r z y b o w s k i, [w:] tam¿e, s. 86-87; J. B ³ e s z y ñ s k i, [w:] op. cit., s. 114 i nast.; zob.
te¿ uchwa³a SN (7) z dnia 20 XII 1976 r. III CZP 91/75, OSNCP 1977, nr 7, poz. 103;
uchwa³a SN z dnia 19 II 1968 r. III CZP 40/67, OSNCP 1969, nr 4, poz. 59.
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interesóww stosunku obligacyjnym z twórc¹.Wydaje siê, ¿e w ramach tej
relacji podmiotowej aktualna sta³aby siê równie¿ odpowiedzialno�æ twórcy
z tytu³u usterek zamówionego utworu na podstawie przep. art. 55 ust. 1
u.p.a.Wliteraturzewyra¿onopogl¹d, ¿edla zdefiniowaniau¿ytego tupojêcia
usterekmo¿na skorzystaæ z normatywnego opisu wad fizycznych, uzasad-
niaj¹cych ustawow¹ odpowiedzialno�æ sprzedawcy z tytu³u rêkojmii (art.
556 § 1 k.c.)18. W rozpatrywanym przypadku przedsiêbiorca móg³by wiêc
wobec twórcy podnie�æ zarzut, ¿e marka handlowa posiada wadê zmniej-
szaj¹ca jej u¿yteczno�æ zewzglêdu na cel wynikaj¹cy z przeznaczenia. Nie
wydaje siê natomiast, aby ten z przedsiêbiorców, który jako pierwszy u¿y-
wa³ danejmarkimóg³ � poza �rodkami obligacyjnymi � skutecznie skorzy-
staæ z innych instrumentów prawnych w celu zabezpieczenia siê przed
udzielaniemprzez twórcê zezwolenia przedsiêbiorcomkonkurencyjnym19.
Istotne znaczenie dla prowadzonych rozwa¿añma konstatacja, ¿e tak¿e

w sytuacji zbycia prawa do zezwalania na opracowanie dzie³a, twórcy
przys³uguje ochrona autorskich dóbr osobistych, a w�ród nich prawo do
zachowania integralno�ci utworu. Oznacza to, ¿e twórca w ka¿dym przy-
padku mo¿e sprzeciwiæ siê dokonywaniu takich zmian marki handlowej,
które prowadzi³yby do zniekszta³cenia formy lub tre�ci jego dzie³a (art. 16
pkt 3 u.p.a.)20. Nastêpcy prawnemu (nabywcy, licencjobiorcy) wolno jedy-
nie czyniæ takie zmiany, które spowodowane s¹ oczywist¹ konieczno�ci¹
i którym twórca nie mia³by s³usznej podstawy siê sprzeciwiæ (art. 49 ust.
2 u.p.a.). Przyj¹æ mo¿na, ¿e chodzi tu o modyfikacje czysto techniczne,
takie jak sprostowanie b³êdów gramatycznych, ortograficznych, omy³ek
faktograficznych, awprzypadkumarki handlowej tak¿e np. omechaniczne
skróty sformu³owañ s³ownych, zmianywielko�ci elementówplastycznych,
inny sposób odtworzenia (utrwalenia)21.
Wspomnianyobowi¹zekuzyskania zezwolenia uzupe³niony jestwymo-

giem (art. 2 ust. 5 u.p.a.) zamieszczenia na utworze zale¿nym (od�wie¿onej

18 Zob. tak J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, [w:] op. cit., s. 284 i nast.
19 Por. na ten temat wyrok SN z dnia 19 XI 1982 II CR 460/81, OSNCP 1983, nr 7,

poz. 100 wraz z glos¹ M. C z a j k o w s k i e j - D ¹ b r o w s k i e j, PiP 1984, nr 11.
20 Wyk³adnia taka s³usznie jest postulowana mimo braku w powo³anym przepisie gra-

matycznego sformu³owania o zawê¿eniu uprawnienia twórcy tylko do zmian zniekszta³ca-
j¹cych � zob. tak J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, [w:] op. cit., s. 143.

21 Zob. J. B a r t a, R.M a r k i e w i c z, [w:] op. cit., s. 244-246.
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postacimarki) nazwiska twórcy i tytu³u dzie³a pierwotnego (marki pierwot-
nej). Przyj¹æ nale¿y, ¿e twórca, korzystaj¹c ze swych uprawnieñ osobi-
stych, mo¿e zgodziæ siê na rozpowszechnianie (eksploatacjê) dzie³a zale¿-
nego bez ujawnienia swegonazwiska.Wprzypadkuutworów sk³adaj¹cych
siê na markê handlow¹ jest to � jak siê wydaje � na tyle czêsta praktyka,
¿e zastanowiæ siê mo¿na, czy nie stanowi ju¿ obowi¹zuj¹cego zwyczaju22.
Sytuacja przedsiêbiorcy jest zdecydowanie bardziej korzystna, gdy

modyfikacja (od�wie¿enie)wizerunkumarki prowadzi do powstania utwo-
ru inspirowanego. Z punktu widzenia przepisów prawa autorskiegowyko-
nywanie maj¹tkowych praw autorskich do takiego dzie³a nie jest w ¿aden
sposób uzale¿nione od twórcy utworu inspiruj¹cego. Przypomnieæ trzeba,
¿e utwór inspirowany traktowany jest w prawie autorskim jako dzie³o
samoistne.
W �wietle poczynionych wy¿ej ustaleñ zauwa¿yæ mo¿na, ¿e konse-

kwencje prawne zaliczenia zmodyfikowanej postaci marki handlowej do
kategorii utworów inspirowanych lub zale¿nych s¹ daleko id¹ce. Przyznaæ
jednak¿e trzeba, ¿e w praktyce przeprowadzenie wyra�nej linii demarka-
cyjnej pomiêdzy utworami zale¿nymi a inspirowanymiwci¹¿ rodzi powa¿-
ne trudno�ci.

22 Relatywizacjê natê¿enia ochrony prawnoautorskiej interesówosobistychwzale¿no�ci
m.in. od charakteru utworu i przyjêtych zwyczajów dostrzegaj¹ J. B a r t a, R.M a r k i e -
w i c z, [w:] op. cit., s. 138; zob. te¿ K. G r z y b c z y k, Autorskie prawa osobiste twórcy
reklamy, Rejent 1998, nr 11.


