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Autorskoprawne aspekty ,,odSwiezania” wizerunku
marki handlowej

1. Praktyka zycia gospodarczego naszego kraju dostarcza w ostatnim
czasie coraz liczniejszych przyktadow dokonywania przez renomowanych
przedsigbiorcow czynnosci polegajacych na modyfikacji wizerunku takich
elementow, ktore wyrdzniaja ich produkt na rynku. Dotyczy to produktu
wprowadzonego juz do obrotu, czgsto dobrze znanego i akceptowanego
przez klientow, ktory osiagnat 1 zachowuje pewien staty putap popytu — w
swym cyklu obiegu wszedt juz w fazg nasycenia. Pojecie produktu nalezy
tu odnie$¢ do wszelkiego rodzaju towaréw i ustug oferowanych na rynku.

Modyfikacja, o jakiej mowa, shuzy¢ ma swoistemu od$§wiezeniu wszyst-
kich tych elementdw, ktore odgrywaja role w promocji produktu. Maja
zatem znaczenie w procesie komunikowania sig przedsigbiorcy z klientem
jako nosnik informacji o produkcie, $rodek jego identyfikacji i zachety do
nabycia. Do elementow, ktore odgrywaja w tej kwestii istotna rolg, zaliczy¢
mozna przede wszystkim wszelkie oznaczenia informacyjne, identyfikacyj-
ne i reklamowe produktu, graficzne oznaczenie przedsigbiorcy (tzw. logo),
slogany reklamowe, hasta informacyjne, promocyjne sygnaty dzwigkowe
oraz plastyczne formy przestrzenne (trojwymiarowe). Dla potrzeb niniej-
szych rozwazan wspomniane elementy okreslone zostana wspolnym mia-
nem ,;marki handlowej”, obejmujacym takze formg plastyczna (ksztalt,
kolorystyka, wlasciwosci powierzchni) opakowania towaru, ktore w nauce
marketingu traktowane jest jako odregbny instrument strategii produktu'.

! Zob. tak np. B.Gregor, [w:] Ekonomika i zarzqdzanie matq firmq, red. nauk.
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Promocja towaréw i ushug przy zastosowaniu marki handlowej naste-
puje przede wszystkim poprzez reklame produktéw oraz ich sprzedaz, a
takze przy wykorzystaniu takich srodkow, jak public relations czy publi-
city’. Wskazane wyzej kolorystyczne, graficzne, stowne i inne elementy
wizerunku marki handlowej umieszczane sa na opakowaniach, towarze,
listach handlowych, wizytowkach, prospektach, wykorzystane w srodkach
reklamy, uzyte w wystroju wnetrz.

Zjawisko od$wiezania zewngtrznej postaci marki handlowej, polegaja-
ce na modyfikacji poszczeg6lnych jej elementow, stanowi probg wykre-
owania na rynku nowego wizerunku znanego juz (czasami nieco zmienio-
nego) produktu. Celem tego zabiegu jest — jesli nie zainicjowanie nowego
cyklu obiegu —to przynajmniej obrona udzialu w rynku, zdobytego w fazie
nasycenia lub zahamowania fazy spadku sprzedazy®. Podkre$li¢ nalezy, ze
nie chodzi tu o stworzenie nowej marki, lecz jedynie o mniej lub dalej idaca
modyfikacje jej wizerunku. Zabieg ten umozliwia wykorzystanie lub wzmoc-
nienie ,,sity nosnej” dotychczasowej marki w celu, jak wspomniano —
wydluzenia cyklu zycia produktu na rynku. Wobec dtugotrwatosci i kosz-
townosci procesu powstawania nowego produktu, wykreowania nowej marki,
jej odswiezenie wydaje si¢ szybsze, tansze i mniej ryzykowne. Modyfikacja
marki, prowadzaca do tego celu—jako jeden z elementow strategii produktu
—moze by¢ rowniez wynikiem tworzenia przez przedsigbiorcg linii produk-
tow, tj. grupy o podobnych cechach fizycznych lub zaplanowanych na ten
sam rynek. Zauwazy¢ jednak nalezy, ze od$wiezanie wizerunku marki jest
z reguly wymuszona reakcja przedsigbiorcy na zmiany zachodzace na rynku
w postaci np. widocznego w naszym kraju nasilenia konkurencji i skrocenia
cyklu zycia produktow.

2. Wykorzystanie zmodyfikowanej (od$wiezonej) marki handlowej nie
jest obojetne z punktu widzenia przepisow ustawy z dnia 4.02.1994 1. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83).

B. Piasecki, Warszawa-£.odz 1998, s. 274 i nast.; W.G.Nickels, Zrozumie¢ biznes,
Warszawa 1995, s. 260 i nast.

2Zob.naten temat B.Gregor, [w:] op. cit, s. 286 i nast.; W.G.Nickels, op. cit,
s. 235 i nast.

3 Na temat cyklu obiegu produktu narynku zob. B. Gre gor, [w:] op. cit., s. 274 i nast.;
W.G.Nickels, op. cit, s. 266 i nast.
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Wskazane wyzej elementy, objete pojeciem marki handlowej, moga
stanowic przejaw dziatalno$ci tworczej o indywidualnym charakterze i przez
to miescic¢ si¢ w ramach ustawowej definicji utworu (art. 1 ust. 1 u.p.a.),
bedac przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Teza ta doznaje wsparcia
normatywna regula stanowiaca, ze przeznaczenie utworu nie ma wpltywu
na tego rodzaju przedmiotowa kwalifikacje. Marka handlowa — w znacze-
niu uzytym dla potrzeb niniejszych rozwazan — zasadniczo jako pojgcie
zbiorcze nie stanowi odrebnej kategorii utworu. Status taki moga zyskaé
jedynie poszczegolne jej elementy. Do wyjatkow zaliczy¢ nalezy sytuacje,
gdy zakres przedmiotowy marki obejmuje tylko jeden ze wspomnianych
elementow.

Przyktadowa egzemplifikacja réznych kategorii utworéw, zawarta w
przep. art. 1 ust. 2 u.p.a., pozwala zaklasyfikowac¢ elementy marki handlo-
wej jako utwory plastyczne, muzyczne, literackie (wyrazone stowem, sym-
bolami matematycznymi, znakami graficznymi), a takze utwory wzornic-
twa przemystowego.

Ta ostatnia kategoria obejmuje — jak si¢ wydaje — nie tylko dzieta
wypehiajace definicje normatywna wzoréw zdobniczych (zob. § 1 rozp.
RM z dnia 29.01.1963 r. w sprawie ochrony wzoréw zdobniczych — Dz.U.
Nr 8, poz. 45), lecz wszelkie utwory sztuki stosowanej, ktore moga by¢
wykorzystane w dziatalno$ci przemystowej*. Zarowno w nauce, jak i w
orzecznictwie wyraznie potwierdzony zostat poglad, ze wzor zdobniczy,
projekt znaku towarowego, projekt wystroju wnetrza moze by¢ przedmio-
tem prawa autorskiego®. W literaturze przedmiotu wyrazono jednak pewne
watpliwosci, czy niektore wytwory intelektu, takie jak m.in. prospekt lub

4 Zob. tak J.Barta, R. Markiewicz, [w:] J.Barta, M.Czajkowska-Da-
browska,Z.Cwiakalski,R.Markiewicz E. Traple, Komentarz do ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 56; por. tez wnikliwe rozwa-
Zania na ten temat, aktualne nadal, cho¢ prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o prawie
autorskim z 1952 r.. M.Pozniak-Niedzielska, Wzory zdobnicze i ich ochrona,
Lublin 1976,s. 153 inast.;S.Grzybowski,[w:]S.Grzybowski,A. Kopff,J.Ser-
da, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 365 i nast.

SZobJ.Barta,R. Markiewicz, [w:] op. cit,s.55inast; M.Pozniak-Nie-
dzielska,op.cit;S.Grzybowski, [w:]op. cit.;R. Skubis z, Prawo znakow towa-
rowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 77; zob. tez 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. Il CR 143/88, PUG 1990, nr 5-6, poz. 10 zglosaM. K¢pinskiego;

220



Autorskoprawne aspekty ,,odswiezania” wizerunku marki handlowej

slogan reklamowy, ze wzgledu na niski poziom tworczo$ci moga by¢ przed-
miotem ochrony®. Wskazujac na stanowisko judykatury, przyznajacej utwo-
rom ochrong prawnoautorska bez wzgledu na poziom twoérczosci, zgodzié
si¢ nalezy, ze decydujace w tej kwestii znaczenie winna mie¢ okolicznos¢
istnienia pierwiastkow tworczych, nie za$ skala ich natezenia’.

Wykorzystanie przez przedsigbiorcg dla potrzeb promocji produktu marki
handlowe;j, podlegajacej ochronie prawa autorskiego, odbywac si¢ moze
jedynie z poszanowaniem podmiotowych praw autorskich zar6wno majat-
kowych, jak i osobistych. Stwierdzenie to nalezy réwniez odnies¢ do eks-
ploatacji (zwielokrotnianie i rozpowszechnianie) tejze marki w wersji zmo-
dyfikowanej (od$wiezonej). Wskaza¢ w tym miejscu nalezy, ze czynno$¢,
o jakiej wyzej mowa, moze mie¢ rowniez znaczenie z punktu widzenia
innych regulacji prawnych, w szczegdlnoéci przepisow ustawy z dnia
31.01.1985 r. 0 znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17) i ustawy z dnia
16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.
211).

Nie nalezy do rzadkosci sytuacja, gdy element marki handlowej, stu-
zacy oznaczeniu towaru (ushugi), korzysta z ochrony prawnej o charakterze
bezwzglednym, skutecznym erga omnes jako znak towarowy zarejestro-
wany w Urzegdzie Patentowym RP (art. 13 u.z.t.) lub jako tzw. znak po-
wszechnie znany (art. 24 u.z.t.). Uzywanie w tej sytuacji przez przedsig-
biorcg oznaczenia towarowego, stanowiacego modyfikacje chronionego na
jego rzecz znaku towarowego, nie jest objete zakresem przystugujacego mu
prawa ochronnego o charakterze wylacznym. Przedmiotem monopolu praw-
nego jest bowiem jedynie taka posta¢ znaku towarowego, jaka zostala

orz. SN z dnia 23.06.1989 . I CR 236/89, PS 1992, nr2 zglosaR. Skubisza i E. Tra-
ple, PUG 1990, nr 7. Tezy wskazanych orzeczen zamieszczone saw: J. Barta,R. Mar-
kiewicz, Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy miedzynarodowe, ABC 1997,
s. 672 i nast.

¢Zob.J.Barta, R. Markiewicz, [w:] op. cit, s. 55-56.

7Zob. orz. SN z dnia 8 X1 1932 r. 1K 1092/32, OSN 1933, nr 1, poz. 7; orz. SN z dnia
23 VI 1936 1. 1K 336/36, nie publ.; orz. SN z dnia 31 III 1938 r. C I1 2531/37, OSP 1938,
poz. 545; orz. SN z dnia 31 IIT 1953 r. IT 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 orzeczen zamieszczone sg w:
J.Barta,R.Markiewicz op. cit.; zob. tezS. Grzybowski, [w:] op. cit, s. 79-80;
J.Bteszynski,[w:]J.Bteszynski, M. Staszk 6w, Prawo autorskie i wynalazcze,
Warszawa 1983, s. 50 i nast.
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zgloszona do UP lub uzywana notoryjnie w obrocie. Wydaje si¢ jednak, ze
oznaczenie bedace zmodyfikowanym znakiem towarowym — jako niewat-
pliwie podobne do tego znaku —mogloby w pewnych warunkach korzysta¢
ztego rodzaju ochrony w sposéb niejako posredni. Zgodnie bowiem z przep.
art. 19 u.z.t. naruszeniem chronionego znaku towarowego jest bezpodstaw-
ne uzywanie takze znakow podobnych dla towardéw tego samego rodzaju
lub podobnych, w sposob stwarzajacy niebezpieczenstwo wprowadzenia w
blad odbiorcoéw co do pochodzenia towarow®. Zauwazy¢ jednak nalezy, ze
podstawa zastosowania odpowiednich, przewidzianych w przep. art. 20
u.z.t., srodkow ochrony bytoby w tej sytuacji naruszenie chronionego znaku
towarowego, nie za$ jego wersji zmodyfikowanej (od§wiezonego wizerun-
ku marki handlowej). Zastrzec trzeba w tym miejscu wyraznie, ze tego
rodzaju posrednia ochrona nie moglaby mie¢ miejsca w sytuacji, gdyby
odéwiezona posta¢ znaku towarowego bylta podobna do znaku bedacego
przedmiotem prawa z rejestracji innego przedsigbiorcy i stuzyta oznaczaniu
takich samych lub podobnych towaréw®. W poruszonej kwestii istotne
znaczenie moze mie¢ rowniez okolicznosc¢, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 u.z.t.,
po trzech latach nieuzywania zarejestrowanego znaku towarowego (marki
handlowej) prawo ochronne do niego wygasa, powodujac tym samym ustanie
wspomnianej wyzej posredniej ochrony oznaczenia zmodyfikowanego.
Druga ze wskazanych regulacji — ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji — znalaztaby zastosowanie w sytuacji, gdyby wykorzystanie
zmodyfikowanej marki handlowej stanowito czyn nieuczciwej konkurenc;ji.
Wydaje sig, ze w praktyce jest to zjawisko wyjatkowe, istnienie bowiem
podobienstwa migdzy wersja pierwotng i od§wiezona marki pozwala sa-
dzi¢, ze wezesniejsze korzystanie z pierwszej z nich rowniez naruszatoby
reguly uczciwej konkurencji. W szczegélnych jednakze sytuacjach czynem
nieuczciwej konkurencji mogtaby by¢ eksploatacja odswiezonej marki,
stanowiacej fatszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficz-

8 Na temat podobienstwa oznaczen zob. R. Skubisz, op. cit, s. 90 i nast.; U.Pro -
minska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 40 i nast.

°Zob.takR. Skubiszop.cit,s. 129;U.Prominska, op. cit, s. 56, gdzie autorka
wskazuje takze, ze przep. art. 5 C-2 konwencji paryskiej przyznaje uprawnionemu prawo
uzywania znaku w postaci zmodyfikowanej w stosunku do zarejestrowanego, pod warun-
kiem jednak, ze zmiany te nie dotycza elementow istotnych, decydujacych o zdolnosci
odré6zniajacej znaku.
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nego towarow lub ustug (art. 8-9 u.z.n.k.), wprowadzajace w btad ozna-
czenie informacyjne towaru (art. 10 u.z.n.k.), nasladownictwo zewng¢trznej
postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) Iub tez Srodek reklamy, wprowadzajacy
klientow w blad (art. 16 ust.1 pkt 2 u.z.n.k.).

Zauwazy¢ nalezy, ze dla ustalenia istnienia czynu nieuczciwej konku-
rencji, generalnie w zakresie wykorzystania cudzej renomy zwigzanej z
marka handlowa, znaczenie odgrywa nie tyle udokumentowanie uzycia przez
konkurenta identycznych jej elementow, co przede wszystkim wykazanie
mozliwosci wprowadzenia klientow w blad poprzez jakiekolwiek wzbu-
dzenie mylnych skojarzen co do pochodzenia i jako$ci towaru.

3. Autorskoprawne skutki dokonania modyfikacji i wykorzystania od-
$wiezonego w ten sposob wizerunku marki handlowej zaleza przede wszyst-
kim od oceny, czy dokonane zmiany maja charakter tworczy, tzn. czy nowe
(zmodyfikowane) elementy sa przejawem dziatalnosci tworczej o indywi-
dualnym charakterze — art. 1 ust. 1 u.p.a. Jesli form¢ dokonanych mody-
fikacji (przerobek) charakteryzuja cechy osobistej tworczoscei, przyjaé na-
lezy, ze od$§wiezona posta¢ marki (jej elementu) jest odregbnym przedmiotem
ochrony prawa autorskiego (utworem). O powstaniu ochrony nie decyduje
bowiem okolicznos¢, czy chodzi o tworczos¢ oparta na $ci§le samoistnym
pomysle, czy tez oparta na nasladownictwie juz istniejacych dziet (tak wyrok
SN z dnia 21 1T 1938 r. C II 2531/37, OSN 1939, z. 2)"°. Przypomnie¢
takze trzeba, ze nawet minimalny poziom pierwiastkéw tworczych uzasad-
nia powstanie ochrony oraz ze generalnie jej zakres obejmuje tylko efekty
tego rodzaju dziatalnosci.

Dla ustalenia in casu zakresu prawnoautorskiej ochrony od$wiezonego
wizerunku marki handlowej oraz warunkoéw wykonywania praw autorskich
decydujace znaczenie ma poréwnanie formy zewngtrznej (plastycznej)
zmodyfikowanej marki z jej postacia pierwotna. Zaktadajac stusznie istnie-
nie w tym zakresie podobienstwa — wynika to z istoty od$wiezenia marki
—przyjac nalezy, ze ocena charakteru tej wzajemnej relacji (podobienstwa)
determinuje kwalifikacje prawna.

10'Wyrok ten, a takze inne powotane bezposrednio w tekécie bez odestania zamieszczone
sa [w:] Prawo autorskie w orzecznictwie, pod redakcja T. Grzeszak, Dom Wyd. ABC,
Warszawa 1998, ptyta kompaktowa.
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Wydaje sig, ze w praktyce we wskazanej kwestii wchodza w gre dwie
mozliwosci — albo modyfikacja prowadzi do powstania utworu niesamo-
istnego, jakim jest tzw. dzieto zalezne (art. 2 ust. 1 u.p.a.), albo tez utworu
samoistnego w postaci dziela inspirowanego (art. 2 ust. 4 u.p.a.). Teoretycz-
nie jedynie dopusci¢ mozna, ze odéwiezona marka handlowa stanowic¢ bedzie
utwor samoistny, w zaden sposob nie zwiazany z marka pierwotng — w
takich przypadkach méwi¢ jednakze nalezaloby nie o modyfikacji, lecz o
calkowitej zmianie marki.

Wskazac trzeba, ze rozpatrywana modyfikacja (odSwiezenie) wizerun-
ku marki, prowadzaca do powstania utworu zaleznego lub inspirowanego,
zaktada konieczno$¢ wezesniejszego zapoznania si¢ przez jej tworcg z trescia
i forma marki pierwotnej lub inspirujacej (zob. wyrok SA Warszawa z dnia
15.09.1995 r. I ACr 620/95 — nie publ.). W szczegdlno$ci zatem, gdyby
mimo wyraznego stwierdzenia istnienia podobienstwa migdzy dwoma
markami (utworami) okazalo sig, ze tworca marki pozniejszej nie miat
kontaktu z marka wczesniejsza, uznac trzeba, ze jego utwor ma charakter
samoistny, oryginalny, cho¢ pozbawiony w pewnym zakresie cechy unikal-
nosci.

4. Marka (jej element) jako tzw. dzieto zalezne jest — wedtug termino-
logii przep. art. 2 ust. 1 u.p.a. — opracowaniem cudzego utworu, takim,
jakimi sa wskazane przyktadowo przez ustawodawce przerobka, ttumacze-
nie czy adaptacja. Istota tego rodzaju utworu jest ontologiczny zwiazek z
innym dzietem, polegajacy generalnie na przejeciu z niego pierwiastkow
tworczych (indywidualnych 1 oryginalnych), decydujacych o prawnoautor-
skiej ochronie!'. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze przestanka konieczng dla
powstania utworu zaleznego (takiej marki) jest wniesienie cho¢by minimal-
nego tworczego wkiadu przez tworce modyfikacji (opracowania), prowa-
dzace do nadania utworowi (marce) cech indywidualnosci i oryginalnoéci
(zob. wyrok SN z dnia 31 XII 1974 1. 1 CR 659/74 —nie publ). Brak takiego
wktadu prowadzi¢ moglby do powstania plagiatu, ktorego eksploatacja sta-
nowitaby naruszenie praw autorskich (zob. wyrok SA Warszawa z dnia

' Na ten temat zob. szerzej E. Traple, [w:] J.Barta, M.Czajkowska-Da-
browska,Z.Cwiqkalski,R.Markiewicz, E.Traple, Komentarz...,s. 59 inast.
oraz tej z e, Dzielo zalezne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979, s. 44-51
160-69; J.Bteszynski, [w:] op. cit, s. 107 i nast.
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15.09.1995 r. I ACr 620/95 — nie publ.). Tworcze od$wiezenie wizerunku
marki moze w szczegdlnosci polega¢ na modyfikacji ksztattu, rozmieszcze-
nia, doboru lub uktadu takich jej sktadnikéw, jak np. barwy w kompozycji
kolorystycznej, figur geometrycznych, wyrazow, liter, form przestrzennych
(tréjwymiarowych), na dokonaniu aranzacji muzycznej czy zmianie wia-
$ciwosci powierzchni (por. np. wyrok SN z dnia 22 IX 1971 r. I CR 330/
71, OSNCP 1972, poz. 57 z glosa A. Kopfta).

Dzieto zalezne nie powstanie, jesli marka pierwotna (podlegajaca opra-
cowaniu) nie korzysta z ochrony — nie jest przedmiotem prawa autorskiego.
Nie powstanie roéwniez wtedy, gdy zwiazek wystepujacy migdzy utworami
(markami) ogranicza si¢ do wykorzystania takich elementow nie objetych
ochrona, jak styl lub $rodek stylistyczny, konwencja artystyczna, metoda
tworcza czy sama barwa (inaczej jednak zestawienie kolorow), wydarzenia
i postacie historyczne, motywy bajek ludowych, przystowia, anegdoty,
zjawiska przyrody, teorie naukowe, idee i pomysty'?. Wykorzystanie wska-
zanych elementéw zasadniczo nie rodzi z punktu widzenia prawa autor-
skiego zadnych skutkow prawnych —nie godzi w szczegdlnosci w prawny
monopol autora, przez co moze by¢ swobodnie dokonywane. W sytuacji
takiej moze natomiast dojs¢ do powstania marki, bedacej utworem inspi-
rowanym, ktorego podobienstwo do dzieta inspirujacego (takiej marki) nie
wynika z przetworzenia pierwiastkow tworczych, lecz zwigzane jest z
podnieta tworcza, jaka jeden utwor (marka) stanowi dla innego®.

Dla rozpatrywanej kwalifikacji prawnej utworu powstatego w wyniku
odswiezenia wizerunku marki handlowe;j istotne znaczenie ma rozstrzy-
gnigcie kwestii, czy warunkiem koniecznym powstania utworu inspirowa-
nego jest brak przejecia zardwno formy, jak i tresci dzieta inspirujacego'.

12 Zob. tak orz. SN z dnia 19.11.1982 r., OSN 1983, nr 7, poz. 100 wraz z glosa
M.Czajkowskiej-Dabrowskiej, PiP 1984, nr 11; E. Traple, [w:] J. Barta,
M,Czajkowska-qurowska,Z.Cwiqkalski,R.Markiewicz,E.Traple,
Komentarz..., s. 59 i nast.

13 Na temat utwordw inspirowanych zob. E. Traple,[w:]J.Barta,M.Czajkow-
ska-qurowska,Z.Cwiqkalski,R.Markiewicz,E.Traple,Komentarz...,
s. 71 inast.;J. Bteszynski, [w:] op. cit, s. 123-4; E. Trap le, Dzielo zalezne..., s. 35
i nast., 51 i nast.

14 Zob. tak OSNIC z dnia 10.V.1963 r. Il CR 128/63 oraz w zasadzie aprobujace glosy
J.BteszynskiegowPiP 1964, nr 10i S.Rittermanaw OSP 1964, poz. 247; ina-
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Odswiezenie zewngetrznej postaci marki czgsto potaczone jest bowiem z
przejeciem sktadnikoéw czysto informacyjnych (np. o sktadzie, zastosowa-
niu, atestach), przedstawiajacych klientom oferowany im produkt, ktére z
punktu widzenia wskazanego wyzej podziatu zaliczone by¢ moga do treéci
utworu. Dopusci¢ nalezy — jak si¢ wydaje — poglad, Ze utwor inspirowany
o indywidualnej i oryginalnej wszak formie moze przejmowac nie podle-
gajaca autorskoprawnej ochronie tres¢ utworu inspirujacego, jednak bez
recepcji sposobu jej przedstawienia. Podzieli¢ wypada zatem stanowisko
judykatury, Ze oryginalno$¢ dzieta inspirowanego nie wytacza skorzystania
z tematu dzieta inspirujacego, ujecie tematu musi by¢ jednak wlasnym,
indywidualnym ujgciem autora (tak wyrok SN z dnia 2 IV 1971 r. I CR
23/71-nie publ.). Regula jest bowiem, ze prawnoautorska ochrona dotyczy
jedynie sposobu (formy) przedstawienia okreslonej tresci, pod warunkiem
wszakze, ze sposOb ten ma charakter oryginalny (jest subiektywnie nowy
jako wynik aktu kreacji) oraz indywidualny (jest statystycznie niepowta-
rzalny).

5. W sytuacji gdy od$wiezony wizerunek marki handlowej stanowi utwor
zalezny, wykorzystanie go przez przedsigbiorcg obciazone jest obowiaz-
kiem uzyskania zgody tworcy i z zasady zaptaty mu odpowiedniego wy-
nagrodzenia (art. 2 ust. 2 u.p.a.). Wynika to z okolicznosci, ze eksploatacja
kazdego opracowania jest rownoczes$nie eksploatacja tworczych elemen-
tOW utworu pierwotnego, co stanowi ingerencj¢ w sfere interesow osobi-
stych i majatkowych tworcy tego dzieta'®. Zgoda ta konieczna jest takze
wtedy, gdy przedsigbiorca nabyt calo$¢ praw autorskich majatkowych do
marki pierwotnej, jednakze bez wyraznego wlaczenia w ich zakres wytacz-
nego uprawnienia do zezwalania na wykonywanie praw autorskich zalez-
nych (art. 46 u.p.a.). Okolicznos$¢, ze przedsigbiorca, korzystajacy bez ze-

czej natomiastJ. S e r d a, glosa do wyroku SN z dnia 2.02.1968 ., OSPiKA 1970, nr 2, poz.
31;0rz. SN zdnia 8.02.1978 r. Il CR 515/77, OSPiKA 1979, nr 3, poz. 59 zglosaM. C zaj -
kowskiej-Dabrowskiej; zob. tez wyrok SN z dnia 31 XII 1974 . I CR 659/74 —
nie publ. (zob. przyp. 10), gdzie stwierdzono, Ze ,,utwor inspirowany to zaczerpnigcie tylko
watku cudzego utworu”; tak tez wyrok SN z dnia 23 VI 1972 r. 1 CR 104/72 —nie publ. (zob.
przyp. 10).

15 Zob. w szczegblnosci wyrok SN z dnia 2 11 1968 1. I CR 649/67, OSPiKA 1969, nr
3, poz. 63 wraz z glosami: J. BteszynskiegotamzeilJ. Serdy w OSPiKA 1970, nr
2, poz. 31.
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zwolenia z od$wiezonej marki, nie wiedzial, iz stanowi ona opracowanie
cudzego utworu (sadzac na przyktad, ze jest to utwor inspirowany), nie
wylacza jego legitymacji biernej w sprawie o naruszenie praw autorskich
tworcy marki pierwotnej. Wniosek ten odnies¢ rowniez mozna do sytuacji,
gdy przedsigbiorca opierat si¢ na btednej kwalifikacji utworu, dokonane;j
przez tworce. Wskazana okoliczno$¢ moze mie¢ wplyw jedynie na zakres
odpowiedzialnosci przedsigbiorcy'®.

Charakter wylacznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskiego
prawa zaleznego nie jest w nauce i orzecznictwie jednoznacznie przesadza-
ny — rozbiezno$¢ opinii dotyczy kwalifikacji go jako uprawnienia majat-
kowego, osobistego lub mieszanego (majatkowo-osobistego)!”. Przychyla-
jac si¢ do pierwszego pogladu, odnotowaé nalezy, ze wyzbycie si¢ przez
tworcg tego uprawnienia zalezy od wyraznego umownego postanowienia
pisemnego (art. 46 i 53 u.p.a.).

W sytuacji gdy tworca, zbywajac prawa do marki handlowej lub udzie-
lajac licencji wytacznej na korzystanie z niej jednemu z przedsigbiorcow,
zachowuje jednocze$nie wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, w praktyce moze powsta¢ doniosty problem
udzielenia tego zezwolenia innemu przedsigbiorcy. Gdyby sytuacja taka
zaistniata, skutki prawne gospodarczej eksploatacji zmodyfikowanej marki
przez drugiego z przedsigbiorcow wobec pierwszego oceniane mogltyby
by¢ w $wietle przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Decydujace znaczenie zyskatoby w tym wypadku ustalenie, czy pomigdzy
przedsigbiorcami, postugujacymi si¢ podobnymi markami, zachodzi stosu-
nek konkurencyjnosci i czy istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia klientow w
btad. Duze prawdopodobienstwo uznania w tym przypadku wykorzystania
zmodyfikowanej marki za czyn nieuczciwej konkurencji sprawia, ze w
interesie drugiego przedsigbiorcy lezy jak najpetiejsze zabezpieczenie swych

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

7Zob.E.Traple,[w:] op. cit.,s. 67 inast.; tejze, Dzielo...,s. 117-120; S.Ritter-
m an, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, wyd. L. Frommer, Krakow 1937, s. 26;
A.Kopff, [w:]S.Grzybowski, A.Kopff,J.Serda, op. cit., s. 123 (przyp. 10);
S.Grzybowski,[w:]tamze,s. 86-87;J. Bteszynski, [w:] op. cit., s. 114 inast.; zob.
tez uchwata SN (7) z dnia 20 XII 1976 r. IIl CZP 91/75, OSNCP 1977, nr 7, poz. 103;
uchwata SN z dnia 19 II 1968 r. III CZP 40/67, OSNCP 1969, nr 4, poz. 59.
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intereso6w w stosunku obligacyjnym z tworca. Wydaje sig, ze w ramach tej
relacji podmiotowej aktualna stataby sig¢ rowniez odpowiedzialno$¢ tworcy
z tytutu usterek zamowionego utworu na podstawie przep. art. 55 ust. 1
u.p.a. W literaturze wyrazono poglad, ze dla zdefiniowania uzytego tu pojecia
usterek mozna skorzysta¢ z normatywnego opisu wad fizycznych, uzasad-
niajacych ustawowa odpowiedzialno$¢ sprzedawcy z tytutu rekojmii (art.
556 § 1 k.c.)!®. W rozpatrywanym przypadku przedsigbiorca mogtby wigc
wobec tworcy podnies$¢ zarzut, ze marka handlowa posiada wadg zmniej-
szajaca jej uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel wynikajacy z przeznaczenia. Nie
wydaje si¢ natomiast, aby ten z przedsigbiorcow, ktory jako pierwszy uzy-
wal danej marki mogt —poza srodkami obligacyjnymi — skutecznie skorzy-
sta¢ z innych instrumentéw prawnych w celu zabezpieczenia si¢ przed
udzielaniem przez tworce zezwolenia przedsigbiorcom konkurencyjnym',

Istotne znaczenie dla prowadzonych rozwazan ma konstatacja, ze takze
W sytuacji zbycia prawa do zezwalania na opracowanie dzieta, tworcy
przystuguje ochrona autorskich débr osobistych, a wérdd nich prawo do
zachowania integralnosci utworu. Oznacza to, ze tworca w kazdym przy-
padku moze sprzeciwi¢ si¢ dokonywaniu takich zmian marki handlowej,
ktore prowadzityby do znieksztatcenia formy lub tresci jego dzieta (art. 16
pkt 3 u.p.a.). Nastepcy prawnemu (nabywcy, licencjobiorcy) wolno jedy-
nie czynic¢ takie zmiany, ktore spowodowane sa oczywista konieczno$cia
1 ktorym tworca nie miatby stusznej podstawy si¢ sprzeciwié (art. 49 ust.
2 u.p.a.). Przyja¢ mozna, ze chodzi tu o modyfikacje czysto techniczne,
takie jak sprostowanie bledow gramatycznych, ortograficznych, omytek
faktograficznych, a w przypadku marki handlowej takze np. o mechaniczne
skroty sformutowan stownych, zmiany wielkosci elementow plastycznych,
inny sposob odtworzenia (utrwalenia)?'.

Wspomniany obowiazek uzyskania zezwolenia uzupehiony jest wymo-
giem (art. 2 ust. 5 u.p.a.) zamieszczenia na utworze zaleznym (odSwiezonej

18 Zob. tak J.Barta, R. Markiewicz, [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 glosa M.Czajkowskiej-Dabrowskiej, PiP 1984, nr 11.

2 Wykladnia taka stusznie jest postulowana mimo braku w powotanym przepisie gra-
matycznego sformutowania o zawgzeniu uprawnienia tworcy tylko do zmian znieksztatca-
jacych —zob. tak J. Barta, R. Markiewicz [w:] op. cit., s. 143.

21Zob.J.Barta, R. Markiewicz, [w:] op. cit., s. 244-246.
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postaci marki) nazwiska tworcy i tytulu dzieta pierwotnego (marki pierwot-
nej). Przyjac nalezy, ze tworca, korzystajac ze swych uprawnien osobi-
stych, moze zgodzi¢ si¢ na rozpowszechnianie (eksploatacj¢) dziela zalez-
nego bez ujawnienia swego nazwiska. W przypadku utworéw sktadajacych
si¢ na marke¢ handlowa jest to — jak si¢ wydaje — na tyle czesta praktyka,
7e zastanowic¢ si¢ mozna, czy nie stanowi juz obowiazujacego zwyczaju®.

Sytuacja przedsigbiorcy jest zdecydowanie bardziej korzystna, gdy
modyfikacja (od$wiezenie) wizerunku marki prowadzi do powstania utwo-
ru inspirowanego. Z punktu widzenia przepiso6w prawa autorskiego wyko-
nywanie majatkowych praw autorskich do takiego dzieta nie jest w zaden
sposob uzaleznione od tworcy utworu inspirujacego. Przypomnie¢ trzeba,
ze utwor inspirowany traktowany jest w prawie autorskim jako dzieto
samoistne.

W $wietle poczynionych wyzej ustalen zauwazy¢é mozna, ze konse-
kwencje prawne zaliczenia zmodyfikowanej postaci marki handlowej do
kategorii utworow inspirowanych lub zaleznych sa daleko idace. Przyzna¢
jednakze trzeba, ze w praktyce przeprowadzenie wyraznej linii demarka-
cyjnej pomigdzy utworami zaleznymi a inspirowanymi wciaz rodzi powaz-
ne trudnosci.

2 Relatywizacje natezenia ochrony prawnoautorskiej interesow osobistych w zalezno$ci
m.in. od charakteru utworu i przyjgtych zwyczajow dostrzegaja J. Barta, R. Markie-
wicz, [w:] op. cit., s. 138; zob. tez K. Grzy b c zyk, Autorskie prawa osobiste tworcy
reklamy, Rejent 1998, nr 11.
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