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1. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykutu jest szczegdélne dobro niematerialne
funkcjonujace w obrocie cywilnoprawnym jakim jest renoma; zagadnienie to
jest o tyle istotne, ze nie stanowi jedynie abstrakcyjnej kategorii normatyw-
nej, wrecz przeciwnie, objete jest wielowymiarows regulacja prawna i z tego
wzgledu wymaga szczegdtowej analizy.

Uprzedzajac rozwazania prawne dotyczace omawianego pojecia, w pierw-
szej kolejnosci odwotaé nalezy si¢ do jego stownikowego znaczenia. Z seman-
tycznego punktu widzenia stowo renoma oznacza dobra opinie o kim$ lub
o czymé!. Ustalenie to, mogloby si¢ wydawac¢ dos¢ prozaiczne, bedzie jednak
mialo istotne przetozenie na sposob wykltadni pojecia renomowanego znaku
towarowego, o czym bedzie mowa ponizej. Z kolei w ujeciu ekonomicznym re-
noma to pewna warto$¢ niematerialnych aktywow przedsiebiorstwa, m.in. ta-
kich jak ogoét cech, jakie konsumenci i kontrahenci przypisuja danemu przed-
siebiorcy, wizerunek przedsiebiorcy oraz przywiazanie konsumentéw do pro-
duktow danego przedsiebiorstwa.

Renoma w ujeciu prawnym to przede wszystkim niematerialny sktadnik
przedsigbiorstwa? (art. 551 KC). Po drugie, pojecie renomy analizowa¢ mozna
w kontekscie ochrony débr osobistych® (art. 23, 43 KC) oraz czyndéw nie-

1 Zob. Stownik jezyka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/.

2 Post. SN 2 3.2.2016 ., V CSK 299/15, Legalis.

3 Wyr. SN 27.10.2009 r., III CSK 39/09, Legalis; SN uznal, ze dobrem osobistym osoby prawnej
jest jej dobre imig, firma i renoma w obrocie gospodarczym; podobnie wyr. SN z 26.10.2006 r.,
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uczciwej konkurencji. Kluczowe znaczenie praktyczne, jak i istotna doniostos¢
prawna omawianego pojecia dotyczy jednak kontekstu znakow towarowych,
z tego tez wzgledu przedmiotem dalszej czesci niniejszego artykutu bedzie pro-
blematyka renomowanych znakdéw towarowych.

2. Renomowane znaki towarowe

Szczegdlng kategorie znakow towarowych stanowia renomowane znaki to-
warowe, ich specyfika wynika z tego, ze podlegaja ochronie poza zakresem
specjalizacji, co oznacza, ze spelnienie przestanek, o ktorych mowa w art. 296
ust. 2 pkt 3 PrWiPrzem umozliwia wystgpienie z roszczeniami przeciwko pod-
miotowi, ktory stosuje oznaczenie przeciwstawne dla jakichkolwiek towarow
lub ustug (takze niepodobnych). W PrWiPrzem, podobnie jak w aktach prawa
unijnego, brak jest definicji legalnej pojecia renomowanego znaku towaro-
wego, tym niemniej dla zapewnienia zharmonizowanej ochrony krajowych
znakow towarowych wykladnia przepisow polskiej ustawy w tym zakresie po-
winna by¢ spojna z wykladnia odpowiednich przepiséw dyrektywy odnoszacej
sie do znakéw towarowych. Z tego tez wzgledu duze znaczenie dla wykladni
pojecia maja orzeczenia TSUE wydane w trybie prejudycjalnym na podstawie
dyrektywy Nr 2008/95* zastapionej przez dyrektywe Nr 2015/2436°, a pomoc-
niczo takze na podstawie rozporzadzenia Nr 207/2009° zmienionego rozpo-
rzadzeniem Nr 2015/24247.

I CSK 169/06, Legalis; wyr. SN z 22.1.2015 r., I CSK 16/14, Legalis oraz wyr. SA w Bialymstoku
2 6.11.2015 r., I ACa 585/15, Legalis.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych,
Dz.Urz. UE L Nr 299, s. 25.

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych,
Dz.Urz. UE L Nr 336, s. 1 ze zm.

6 Rozporzadzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, Dz.Urz. UE L Nr 78, s. 1 ze zm.

7 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2424 z 16.12.2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (...), Dz.Urz. UE L
Nr 341, s. 21 ze zm.
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3. Renoma znaku towarowego w orzecznictwie

Analiza orzecznictwa polskiego i unijnego pozwala na wyrdznienie trzech
koncepcji rozumienia pojecia renomowanego znaku towarowego.

Pierwsza koncepcja, tzw. bezwzgledna, wypracowana zostala w orzecz-
nictwie unijnym® i oparta jest wylacznie na kryteriach ilosciowych. Zgodnie
z ta koncepcja, dla stwierdzenia renomy znaku towarowego miarodajne jest
uwzglednienie stopnia znajomosci znaku na rynku poprzez ustalenie czy znak
ten jest znany znaczacej grupie odbiorcéw towardéw lub ustug nim oznaczo-
nych na znaczacej czesci terytorium. Innymi stowy, pojecie renomy znaku to-
warowego w ujeciu tej koncepcji w catosci zawiera sie w znajomosci znaku,
jego rozpowszechnieniu wéréd prawidtowo ustalonego kregu odbiorcow. Jed-
nocze$nie warto podkresli¢, ze brak jest minimalnego progu (liczbowego lub
procentowego) znajomosci znaku towarowego wérod relewantnych odbior-
cow, kluczowe jest bowiem uznanie, ze znak towarowy jest znany znaczacej
czesci odbiorcow.

Druga koncepcja, tzw. wzgledna, oparta jest na kryteriach jakosciowych.
Przy tym podejsciu wysuwa si¢ na pierwszy plan sile atrakcyjnosci znaku to-
warowego, jego warto$¢ reklamowsa i zdolnos¢ do zwigkszania zbytu ozna-
czonej tym znakiem rzeczy, ale réwniez ustalong wsréd odbiorcéw bardzo
dobrg opini¢ o cechach towaréw lub ustug opatrzonych tym znakiem. Kon-
cepcja wzgledna, ktora w sposéb jednoznaczny stoi w opozycji do forsowa-
nej w orzecznictwie unijnym koncepcji bezwzglednej, prezentowana jest za-
sadniczo w orzecznictwie sadow polskich® oraz w decyzjach Urzedu Patento-
wego RP.

Trzecia koncepcja oparta jest na potaczeniu kryteriéw ilosciowych i jako-
$ciowych, zgodnie z nia, znak renomowany to taki, ktéry jest znany znacza-
cej czesci odbiorcow towarow lub ustug oznaczonych tym znakiem, posiada-
jacy jednoczesnie sife atrakcyjna przyciagania i wartos¢ reklamowsa wynika-
jaca z utrwalonego w $wiadomosci odbiorcoéw przekonania o bardzo dobrych
cechach towaru nim opatrzonego. Koncepcja ta widoczna jest w nowszym

8 Wyr. TSUE z 14.9.1999 r., C-375/97; wyr. Sadu UE z 25.5.2005 r., T-67/04; wyr. Sadu UE
2 6.2.2007 r., T-477/04; wyr. TSUE z 6.10.2009 r., C-301/07; post. TSUE z 12.10.2012 r., C-254/09;
wyr. Sadu UE z 25.1.2012 r., T-332/10, http://curia.europa.eu/.

9 Wyr. NSA z 27.2.2008 r., II GSK 359/07, Legalis; wyr. SN z 24.11.2009 r., V CSK 71/09,
Legalis.
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orzecznictwie polskich sadow!?, jako oddzwigk na uzewnetrzniona w czesci
doktryny prawa krytyke poprzedniej linii orzeczniczej'!. Jakkolwiek omawiana
koncepcja zaklada pewien kompromis polegajacy na uwzglednieniu przy wy-
kfadni pojecia renomy znaku towarowego kryteriow ilosciowych i jakoscio-
wych, to jednak- w mojej ocenie- nadal pozostaje w sprzecznosci z jednoznacz-
nymi wnioskami plynacymi z analizy orzecznictwa unijnego w tym zakresie —
pojecie renomy znaku towarowego uzyte w aktach prawa unijnego odnosi sie
bowiem wylacznie do relewantnego stopnia znajomosci znaku towarowego.

4. Dowodzenie renomy znaku towarowego

Zarowno w postepowaniu przed Urzedem Patentowym RP, ale takze
w toku postepowania o ochrone renomowanego znaku towarowego przed sa-
dem powszechnym, uprawniony z wczesniejszego renomowanego znaku to-
warowego powinien wykaza¢ odpowiednimi srodkami dowodowymi, ze znak
towarowy, do ktérego prawa mu przystugujg, rzeczywiscie posiada przymiot
znaku renomowanego. Majac na wzgledzie rozbiezno$¢ przedstawionych po-
wyzej koncepcji rozumienia pojecia renomowanego znaku towarowego nie
lada wysitkiem moze okaza¢ si¢ w toku wlasciwego postepowania przedloze-
nie skutecznych dowodéw. Nie budzi przy tym watpliwosci, ze ciezar dowodu
spoczywa na uprawnionym z renomowanego znaku towarowego.

Kwestionujac w rozwazaniach teoretyczno-prawnych orzecznictwo sadow
polskich w zakresie sposobu wyktadni pojecia renomowanego znaku towaro-
wego, wydaje sie, ze w praktyce nie mozna go jednak pomija¢é, a do sprawy
nalezy podejs¢ pragmatycznie. Strategia procesowa uprawnionego z prawa
ochronnego powinna uwzglednia¢ oba stanowiska; konieczne jest zatem po-
wolanie dowoddw na szerokg rozpoznawalnos¢ znaku towarowego (z argu-
mentacja, Ze juz te dowody sa wystarczajace w Swietle orzecznictwa TSUE do
uznania, iz znak towarowy jest renomowany), a jedynie z ostroznosci proce-
sowej nalezy powota¢ takze te dowody, ktdre dotycza atrakcyjnosci znaku to-
warowego, czy nawet jakosci oznaczanych nim towardw lub ustug.

10 Wyr. SN z 16.10.2014 r., III CSK 275/13, Legalis.
11 R, Skubisz, Glosa.
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5. Dowody potwierdzajace stopien
znajomosci znaku towarowego

Kluczowym dowodem stuzacym wykazaniu renomy znaku towarowego
sa badania rynku ($cidlej badania opinii publicznej), majace charakter badan
o charakterze badan demoskopowych przeprowadzanych za pomoca metod
statystycznych. Walor dowodowy tego rodzaju badan w procesie zalezy od
spelnienia przez nie szczegdlnych kryteriow.

Po pierwsze, w zaleznosci od rodzaju towardéw lub ustug oznaczanych zna-
kiem towarowym badania opinii publicznej powinny by¢ kierowane do wta-
sciwego kregu odbiorcéw. Specyfika danego towaru przesadza czy badania te
dotycza szerokiej (np. produkty powszechnego uzytku) czy waskiej (np. pro-
dukty niszowe lub luksusowe) grupy odbiorcéw. Dla przykladu zwrdcié nalezy
uwage na znak towarowy McDonald’s — nie budzi watpliwosci, ze znak ten
jest znany znaczacej czesci odbiorcow, przy czym liczba odbiorcow towardéw
oznaczanych tym znakiem jest niebotycznie wysoka. W tym przypadku nie ma
problemu ze zdefiniowaniem préby badawczej, bowiem, co do zasady, bedzie
ona jednoczesnie stanowita probe reprezentatywng do badania stopnia zna-
jomosci znaku. Z drugiej strony, biorac za przyktad znak towarowy VELUX,
nalezy zauwazy¢, ze proba badawcza w badaniu stopnia znajomosci znaku jest
zdecydowanie wezsza, co wynika z samej specyfiki towaréw'? oznaczanych tym
znakiem towarowym. Konkludujac, nie mozna wykluczy¢ sytuacji, iz znak to-
warowy moze cieszy¢ si¢ renoma — znajomoscia wérod nielicznej grupy od-
biorcéw towaréw nim oznaczonych, nie tracac przy tym charakteru znaku re-
nomowanego.

Po drugie, badania opinii publicznej potwierdzajace szeroka znajomos¢
znaku towarowego powinny by¢ wolne od skojarzen z samym przedsiebiorca,
od ktérego pochodza towary lub ustugi opatrzone danym znakiem. Mozliwa
jest bowiem sytuacja, gdy przedsiebiorca (jego firma) stal sie znany na skutek
funkcjonowania w obrocie gospodarczym i prawnym innego znaku towaro-
wego pochodzacego od tego przedsigbiorcy, natomiast znak towarowy, bedacy
przedmiotem wlasciwego postepowania nie zostat jeszcze w dostateczny spo-
sob rozpowszechniony wsréd odbiorcéw. W tego rodzaju sytuacji niezasadne

12 Znak ten zarejestrowany jest w Urzedzie Patentowym RP dla oznaczania towaréw sklasy-
fikowanych w klasie 19. klasyfikacji nicejskiej (m.in. dla okien, drzwi).
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bylyby proby niejako ,,przeciagania” renomy z firmy lub innego znaku towa-
rowego przedsigbiorcy'>.

Po trzecie, o czym szerzej w dalszej czesci niniejszego artykulu, niezwy-
kle istotny jest moment, na ktdry utrwalone zostaja wyniki badania opinii pu-
blicznej dotyczace stopnia znajomosci znaku towarowego, jak réwniez syste-
matycznos¢ dokonywania owych badan.

Inne dowody, ktore by¢ moze nie wprost, bo nie dostarczaja jednoznacz-
nych danych liczbowych o stopniu znajomosci znaku towarowego, niemniej
moga postuzy¢ do wykazania renomy, to dowody potwierdzajace:

1)
2)

3)

4)
5)

skale sprzedazy i udziat w rynku oznaczanych towaréw lub ustug;
intensywno$c¢, zasieg terytorialny i dlugotrwalo$¢ uzywania znaku towa-
rowego;

zakres i diugotrwalos¢ akcji promocyjnych dotyczacych towardow lub
ustug oznaczonych znakiem towarowym;

ilos¢ licencji udzielonych na uzywanie znaku towarowego;
podejmowanie dzialan o charakterze niezwigzanym z realizacja celu
maksymalizacji wynikéw sprzedazy towardw (np. sponsorowanie lub
udziatl w imprezach kulturalnych lub sportowych przyciagajacych duzg
grupe odbiorcéw).

6. Dowody potwierdzajace
atrakcyjno$¢ znaku towarowego

Przyjmujac za wlasciwg (lub uzupelniajaca w stosunku do koncepcji bez-
wzglednej) koncepcje wzgledng rozumienia pojecia renomowanego znaku to-
warowego, oparta na kryteriach jakosciowych, wlasciwymi do wykazania re-
nomy znaku towarowego dowodami sa dowody potwierdzajace:

1)
2)

3)

warto$¢ ekonomiczng znaku;

relacje cenowg towaréw oznaczonych znakiem towarowym do towarow
substytucyjnych na rynku;

odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty jakosci towaréw lub ustug ozna-
czanych znakiem towarowym;

13

Przeciwng - w mojej ocenie bledng argumentacje zdaje si¢ forsowa¢ SN

w wyr. z 16.10.2014 r., III CSK 275/13, Legalis.

6
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4) potwierdzenia przyznania nagrdd i wyrdznien na targach lub wysta-
wach;

5) opinie ekspertéw o jakosci towaréw lub ustug oznaczanych znakiem to-
warowym;

6) wydruki z portali internetowych zajmujacych si¢ wycena lub rankingiem
»marek”.

7. Moment, na ktory nalezy
dowodzi¢ renomy znaku towarowego

Kluczowe znaczenie ma moment, na ktdry nalezy dowodzi¢ renomy znaku
towarowego. Z punktu widzenia sprawy o ochrone prawa z renomowanego
znaku towarowego, saqd powinien bada¢ czy dany znak rzeczywiscie jest re-
nomowany na chwile rozpoczecia wykorzystywania oznaczenia przeciwstaw-
nego, czyli na moment tej czynnosci pozwanego, z ktora powod (uprawniony)
wiaze naruszenie prawa ochronnego'*. Dowody przedstawione przez upraw-
nionego powinny potwierdza¢ renome jego znaku towarowego takze w dacie
wydania wyroku przez sad co wynika z przepisu art. 316 KPC'.

W postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego, na etapie sprzeciwu
uprawnionego z wczesniejszego renomowanego znaku towarowego od zgto-
szenia przeciwstawnego znaku towarowego, jak réwniez w postepowaniu
0 uniewaznienie prawa ochronnego na przeciwstawny znak towarowy, powo-
tujac sie na przestanke, o ktérej mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 4 PrwiPrzem,
uprawniony z wczesniejszego renomowanego znaku towarowego winien na-
tomiast wykaza¢ renome znaku towarowego na date zgloszenia pdzniejszego
przeciwstawnego znaku.

14 Wyr. TSUE z 27.4.2006 r., C-145/05, http://curia.europa.eu/; wyr. SO w Warszawie
z 21.12.2011 r., XXII GWzt 16/11, niepubl.; wyr. SA w Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12,
Legalis.

15 Bledne jest natomiast stanowisko SA w Krakowie zaprezentowane w wyr. z 20.1.2016 r.,
I ACa 1137/15, niepubl., ktorego zdaniem ,,dla oceny zasadnosci roszczen strony powodowej bez
znaczenia jest zatem od kiedy mozna uznac jej (strony powodowej) znak towarowy za renomo-
wany, [...] istotne jest bowiem, ze za taki mogt by¢ uznany w dacie wydania kwestionowanego wy-
roku”. W wyr. SN z 10.3.2017 r., IIl CSK 171/16, Legalis, wydanym w wyniku rozpoznania skargi
kasacyjnej od ww. wyroku SA w Krakowie, SN potwierdzil, iz przy ustaleniu zakresu ochrony re-
nomowanego znaku towarowego nalezy bra¢ pod uwage, kiedy strona pozwana wprowadzita swoj
produkt na rynek i czy w tym momencie znak towarowy powoda byt juz znakiem renomowanym.

7
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W $wietle powyzszego istotnym zagadnieniem wydaje si¢ problematyka
tzw. retrospektywnosci renomy znaku towarowego. Nalezy zwréci¢ uwage
na pewna (potencjalng) trudnos¢ dowodowa, bowiem w sytuacji, gdy upraw-
niony z renomowanego znaku towarowego nie dokonywal stosownych badan
znajomosci znaku towarowego na wlasciwy moment, a w toku postepowa-
nia o ochron¢ renomowanego znaku towarowego wiaze on naruszenie prawa
ochronnego ze zdarzeniem majacym miejsce w tym czasie, niemal niemoz-
liwe wydaje si¢ ustalenie renomy znaku towarowego. Moze si¢ bowiem okazac,
ze powddztwo oparte na ochronie renomowanego znaku towarowego bedzie
nieskuteczne z uwagi na pierwszenstwo spornego znaku, chyba ze powod sys-
tematycznie dokonywal badania rynku w odpowiednich przedziatach czaso-
wych, ktore ujawnialy wymagana znajomos¢ znaku we wlasciwej dacie.

8. Geograficzny zasieg renomy znaku towarowego

Renoma znaku towarowego posiada pewien zasieg geograficzny, znak to-
warowy staje si¢ bowiem znany odbiorcom towardw lub ustug oznaczonych
tym znakiem na okre§lonym terytorium. Majac dodatkowo na wzgledzie, ze
renoma znaku towarowego rozposciera si¢ w granicach prawidlowo ustalo-
nej grupy odbiorcow towardw lub uslug oznaczonych danym znakiem towa-
rowym, istotne jest przeprowadzenie analizy wlasciwego rynku. Z tych wzgle-
dow nalezy postawic teze, iz ustalenie, czy okreslony znak towarowy cieszy sie
renoma wymaga zastosowania kombinacji kryteriow geograficznych i gospo-
darczych.

W odniesieniu do krajowych znakéw towarowych, w sporze o ochrong
renomowanego znaku towarowego, uprawniony powinien wykaza¢ renome
tego znaku na terytorium kraju, w ktérym udzielono mu prawa ochron-
nego. Tezie tej nie przeczy polskie ttumaczenie art. 5 ust. 2 dyrektywy
Nr 2008/95/WE, w ktérym co prawda uzyto sformulowania, iz znak ,,cieszy
sie renoma we Wspodlnocie”, niemniej nie budzi watpliwosci, iz ttumaczenie
to obarczone jest bledem, gdyz w rzeczywistosci chodzi o renome w panstwie
cztonkowskim, co potwierdza angielska (has a reputation in the Member State)
lub niemiecka (in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist) wersja jezykowa
dyrektywy Nr 2008/95/WE.

Powstaje jednak pytanie, czy krajowy renomowany znak towarowy musi
by¢ znany na catym terytorium kraju, w ktérym udzielono prawa ochronnego,
czy tez wystarczajace jest, ze znak taki cieszy sie renoma na cz¢sci terytorium



9. Zakoviczenie

danego kraju. TSUE rozstrzygnat te kwestie w wyroku w sprawie General Mo-
tors'®, stwierdzajac, iz znak towarowy nie musi by¢ renomowany na calym tery-
torium panstwa cztonkowskiego (throughout the territory of the Member State),
a wystarczajace jest uznanie, ze jest on renomowany na znaczacej czesci tery-
torium panstwa czlonkowskiego (in a substantial part of it).

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja dotyczaca geograficznego zasiegu
renomy zachodzi w przypadku unijnych znakoéw towarowych, kluczowg kwe-
stig jest bowiem udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposob nalezy ro-
zumie¢ renome¢ w UE. Orzecznictwo TSUE potwierdza, ze wystarczajace do
stwierdzenia renomy unijnego znaku towarowego jest uznanie, iz cieszy si¢
on renoma w znaczacej czesci UE, przy czym taka cz¢$¢ moze w danym przy-
padku odpowiadaé w szczegdlnosci terytorium jednego tylko panstwa czlon-
kowskiego?”.

Problem wyktadni przepisow dyrektywy odnoszacej sie do znakéw towa-
rowych i rozporzadzenia o unijnym znaku towarowym w aspekcie geograficz-
nego zasiegu renomy pojawia si¢, gdy renoma ustalana jest nie w panstwie
cztonkowskim, w ktorym wtasciciel unijnego znaku towarowego powoluje sie
na renome swojego znaku. Do istotnych wnioskéw w tym zakresie doszedt
TSUE w sprawie Iron & Smith, stwierdzajac, ze: ,,gdy istnienie renomy wcze-
$niejszego wspolnotowego znaku towarowego zostato stwierdzone na istot-
nej czesci obszaru Unii, ktéra to czes¢ moze w danym przypadku pokrywaé
sie z obszarem jednego tylko panstwa czlonkowskiego, niekoniecznie beda-
cego tym panstwem, w ktérym dokonano zgloszenia do rejestracji pozniej-
szego krajowego znaku towarowego, nalezy uznad, ze znak ten cieszy si¢ re-
nomag w Unii”®®. TSUE swoje stanowisko uzasadnil, odwolujac sie do zasady
jednolitoéci unijnego znaku towarowego, jak rowniez do regul wynikajacych
ze specyfiki unijnego rynku wewnetrznego.

9. Zakonczenie

Problematyka dotyczaca renomy znaku towarowego jest ztozona zaréwno
w ujeciu teoretycznym, jak i praktycznym. Niewgtpliwie dziatania uprawnio-

16 Wyr. TSUE z 14.8.1999 r., C-357/97, http://curia.europa.eu/.

17 Wyr. TSUE z 6.10.2009 r., C-301/07, http://curia.europa.eu/.

18 Wyr. TSUE z 3.9.2015 r., C-125/14, http://curia.europa.eu/; por. wyr. SO w Warszawie
z21.12.2011 r., XXII GWzt 16/11 oraz wyr. SA w Warszawie z 23.10.2012 r., I ACa 373/12.



Renoma jako dobro niematerialne...

nego z prawa ochronnego na znak towarowy majace na celu budowanie re-
nomy znaku towarowego przyczyniaja si¢ jednoczesnie do budowania jego po-
zycji rynkowej, ale rowniez warunkuja mozliwos¢ dochodzenia zdecydowanie
szerszej ochrony znaku towarowego, na wypadek jego naruszenia.

10



Dochodzenie roszczen z tytulu
naruszenia autorskich praw
osobistych w dzialalnosci prasowej

Anna Baré-Krupinska

1. Wprowadzenie

Autorskie prawa osobiste chronia nieograniczona w czasie i niepodlega-
jaca zrzeczeniu sie lub zbyciu wigz tworcy z utworem, a w szczego6lnosci prawo
do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudoni-
mem albo do udostgpniania go anonimowo, nienaruszalnosci tresci i formy
utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udo-
stepnieniu utworu publicznosci nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
(art. 16 PrAut).

Dobra te chronia wynikajaca z autorstwa dzieta wolnos¢ decydowania o po-
staciilosach rezultatu pracy intelektualnej'. Autorskie dobra osobiste wchodza
w sktad débr osobistych powszechnego prawa cywilnego, a zatem ich ochrony
mozna dochodzi¢ zar6wno na podstawie przepiséw KC, jak i PrAut, przy czym
przepisy obu ustaw moga by¢ stosowane kumulatywnie albo alternatywnie?.
Zakres pojecia ,,autorskie prawa osobiste” zawiera sie w zakresie pojecia ,twor-
czo$¢ naukowa i artystyczna” uzytego w art. 23 KC. Nie da si¢ zrekonstru-
owac autorskiego dobra osobistego, ktdre nie bytoby objete dyspozycja art. 23
KC, natomiast istniejg dobra osobiste zwigzane z tworczoscia (np. sam proces
tworczy), ktore nie mieszcza si¢ w kategorii autorskich praw osobistych?.

1 E. Wojnicka, w: J. Barta (red.), SPP, t. 13, 2007, s. 228.
2 K. Bojaiczyk, w: R.M. Sarbiriski, M. Siciarek (red.), Prawo autorskie, komentarz do art. 16.
3 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, 2010, s. 86-87.
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Dochodzenie roszczen z tytutu naruszenia...

2. Definicja prasy

W mysl art. 7 ust. 2 pkt 1 PrPras, prasa oznacza publikacje periodyczne,
ktére nie tworzg zamknietej jednorodnej catoéci, ukazujace si¢ nie rzadziej niz
raz do roku, opatrzone stalym tytulem albo nazwa, numerem biezacym i data,
a w szczegOlnosci: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stale przekazy
teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe;
prasa sa takze wszelkie istniejace i powstajace w wyniku postepu technicznego
srodki masowego przekazywania, w tym takze rozglosnie oraz tele- i radiowe-
zly zaktadowe, upowszechniajace publikacje periodyczne za pomoca druku,
wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje réwniez ze-
spoly ludzi i poszczegdlne osoby zajmujace sie dzialalnoscig dziennikarska.

Ostatnio obserwujemy coraz dalej postepujace przeniesienie rynku praso-
wego do internetu potaczone z wypieraniem technologii tradycyjnych. Nalezy
uzna¢, ze internetu (ogdlnie) nie mozna traktowac jako prase, ale juz publi-
kacje tam dokonywane oraz przekazy internetowe moga by¢ uznane za prase
i by¢ oceniane przez przepisy prawa prasowego, o ile tylko spelniajg przestanki
okreslone w definicji z art. 7 ustawy*. Prasy ukazujacej sie w internecie nie
wolno utozsamia¢ z witryna internetowa’.

3. Roszczenia przystugujace z tytulu zagrozenia
lub naruszenia autorskich praw osobistych

W sytuacji gdy prawa twdrcy lub innej osoby uprawnionej zostang zagro-
zone lub naruszone, przystuguje mu szereg roszczen, ktorych tres¢ jest uza-
lezniona m.in. od rodzaju naruszonego prawa, sposobu naruszenia oraz winy
sprawcy naruszenia.

Przepisy PrAut reguluja zaréwno ochrone doébr osobistych tworcow
(art. 78), jak i ich autorskich praw majatkowych (art. 791 80). Nie znaczy to jed-
nak, iz stanowig one wylaczna podstawe dochodzenia tych roszczen. W mysl
bowiem art. 24 § 3 KC, reguly odpowiedzialnosci kodeksowej pozostajg w ku-
mulatywnym zbiegu ze wskazanymi przepisami ustawy z 1994 r., co oznacza, iz

4 M.in. post. SN z 15.12.2010 r., III KK 250/10, Legalis.

5 Por. rowniez post. WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/2007, CBSOA; post. SA
w Lodzi z 18.1.2013 r., I ACa 1031/2012, niepubl.; J. Sobczak, Ustawa, s. 113 i 273-274; J. Barta,
R. Markiewicz, Internet, s. 35-41.
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3. Roszczenia przystugujqce z tytutu zagrozenia...

srodki ochrony przewidziane jednymi i drugimi przepisami mogly by¢ w spra-
wie stosowane zaréwno kumulatywnie, jak i alternatywnie®.

Pierwsze z roszczen, czyli roszczenie o zaniechanie dzialan zagrazajacych
naruszeniem lub naruszajacych prawa osobiste tworcy ma charakter prewen-
cyjny i moze by¢ dochodzone na etapie, gdy jeszcze nie doszlo do naruszenia
osobistego prawa autorskiego. Nie wyklucza to oczywiscie wypadku gdy do-
szto juz do naruszenia bowiem wowczas tworca moze zada¢ zaprzestania dal-
szych naruszen’.

W doktrynie i orzecznictwie podkresla sig, ze sentencja wyroku uwzgled-
niajgca powodztwo o zaniechanie naruszen autorskich praw osobistych nie
moze si¢ ogranicza¢ do ogoélnikowego zakazu ich naruszania, ale obok wymie-
nienia naruszonego dobra powinna zawiera¢ $ciste okreslenie czynnosci, ktéra
ma by¢ zaniechana.

W sytuacji, gdy do naruszenia prawa juz doszto, tworcy przystuguje rosz-
czenie o usunie¢cie skutkow naruszenia, w szczeg6lnosci zlozenia oswiadcze-
nia o odpowiedniej tresci i formie. Wskazany w przepisie sposob jest srod-
kiem podstawowym, ale nie jedynym. Skutki naruszenia moga by¢ usuniete
w inny sposob, taki ktory bedzie odpowiadat rodzajowi i rozmiarom narusze-
nia, bedzie nadawal si¢ do egzekucji oraz bedzie zgodny z ustawg oraz zasa-
dami wspoélzycia spotecznego. Wskaza¢ w tym miejscu mozna przyktadowo
podanie wyroku lub tresci ugody do publicznej wiadomosci, ponowne opu-
blikowanie lub ponowne publiczne udostepnienie utworu czy zniszczenie eg-
zemplarzy dzieta lub przedmiotow naruszenia.

Wybér odpowiedniej formy i ustalenie tresci srodka stuzacego do usunigcia
skutkow naruszenia sg zwigzane z okolicznosciami konkretnej sprawy. Osta-
teczna ocena w kwestii odpowiedniosci tresci i formy oswiadczenia, jako czyn-
nosci potrzebnej do usuniecia skutkow naruszenia autorskich praw osobistych
nalezy do sadu orzekajacego. Jej kryteria stanowia: zakres i skutki naruszenia,
zasieg publikacji powodujacej naruszenie. W razie naruszenia dobr osobistych
celem ochrony udzielonej pokrzywdzonemu jest dazenie do usunigcia skut-
kéw tego naruszenia i kompensata doznanej krzywdy bez elementu represji
podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie dobr osobistych®.

Dla prawno-autorskiej ochrony utworu natomiast nie ma znaczenia, w jaki
sposob dokonujgcy naruszenia wszedl w jego posiadanie lub tez, w jaki spo-

6 Wyr. SN z 5.1.2001 r., V CKN 499/00, Legalis.
7 A. Drzewiecki, w: E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa; komentarz do art. 78.
8 Wyr. SA w Warszawie z 26.11.2014 r., VI ACa 212/14, Legalis.
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Dochodzenie roszczen z tytutu naruszenia...

sob utwor do niego dotarl. Stanowisko to wyrazil m.in. SA w Warszawie do-
precyzowujac, ze w szczegllnosci nie ma znaczenia okolicznosé, iz utwor,
stanowiacy przedmiot naruszenia dotart do dokonujacego naruszenia jako
niezamawiana korespondencja przesylana droga elektroniczng, tzw. spam
(wyr. z 14.3.2006 r., VI ACa 1012/05).

Sentencja wyroku rozstrzygajaca o zadaniu ochrony doébr osobistych
(art. 23-24 KC) nie moze si¢ ogranicza¢ do ogdlnikowego zakazu ich narusza-
nia, ale obok wymienienia naruszonego dobra powinna zawiera¢ $ciste okre-
$lenie czynnosci, ktéra ma by¢ zaniechana.

Stanowisko takie zostalo wyrazone m.in. w wyr. SN 2 22.12.1997 r. (I CKN
546/97°), zgodnie z ktérym zadanie dopelnienia czynnosci potrzebnych do
usuniecia skutkéw naruszenia dobr osobistych przez zlozenie oswiadczenia
odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie (art. 24 § 1 KC) powinno by¢
skonkretyzowane przez osobe domagajaca si¢ ochrony, czyli powinna ona
scisle okresli¢ (sformulowac) tres¢ o$wiadczenia, ktorego zlozenia ona do-
maga si¢. Jak podniesiono w uzasadnieniu tego orzeczenia, powod w sprawie
o ochrone dobr osobistych nie moze ograniczy¢ si¢ do ogdlnego domagania
sie ,podania faktycznych zrodel i prawdziwych faktéw”, nie moze bowiem
pozostawia¢ sformutowania oswiadczenia sadowi. To konkretna tres¢ postu-
lowanego przez strong o$wiadczenia poddana jest osadowi organu orzekaja-
cego. Sad moze ingerowac¢ w tre$¢ oswiadczenia jedynie poprzez ograniczenie
jego zakresu lub konkretnych sformulowan, uwzgledniajac wowczas zadanie
jedynie w okreslonej czgsci (zakresie). Natomiast brak sformutowania tresci
o$wiadczenia, ktorego zlozenia strona si¢ domaga, oznacza brak mozliwego do
uwzglednienia zadania.

Odnoszac si¢ do realizacji orzeczen nakladajacych obowigzek publikacji
oswiadczenia nalezy przywota¢ uchw. z 28.6.2006 r., III CZP 23/2006'°, w kto-
rej SN wskazal, ze obowigzek usuniecia skutkow naruszenia dobr osobistych,
polegajacy na zlozeniu przez dtuznika oswiadczenia odpowiedniej tresci w for-
mie ogloszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 KPC. Sad jako organ
egzekucyjny jest zwigzany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu
egzekucji.

Powotany przepis stanowi, ze jezeli w samym tytule egzekucyjnym nie po-
stanowiono, ze w razie niewykonania przez dtuznika w wyznaczonym termi-
nie czynnosci, ktéra moze wykonac¢ takze inna osoba, wierzyciel bedzie umo-

9 OSNC 1998, Nr 7-8, poz. 119.
10 Cytowana wyzej uchwata zostala opublikowana w: OSNC 2007, Nr 1, poz. 11.
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3. Roszczenia przystugujqce z tytutu zagrozenia...

cowany do wykonania tej czynnosci na koszt dluznika - sad, w ktorego okregu
czynno$¢ ma by¢ wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dtuznika do jej
wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym uplywie terminu
udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynnosci na koszt dtuznika.
Na Zgdanie wierzyciela sad przyzna mu sume potrzebna do wykonania czyn-
nosci.

Pomimo, Ze PrAut pomija to roszczenie, to jednak doktryna i judykatura
do niemajatkowych srodkéw ochrony autorskich dobr osobistych zalicza po-
wodztwo o ustalenie z art. 189 KPC.

Problemowa byta kwestia ustalenia momentu, do ktérego powyzsze rosz-
czenie przystuguje tworcy. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury wyrazonym
w uchw. SN(7) z 24.2.1967 r., III PZP 41/66'! i potwierdzonym w pdzniej-
szych orzeczeniach'?, interes prawny, bedacy warunkiem wytoczenia powddz-
twa ustalajacego nie istnieje, jezeli mozliwe jest wytoczenie powddztwa o za-
sadzenie.

Poglad ten spotkat si¢ z krytyka doktryny, ktdrej przedstawiciele wskazy-
wali, Ze na gruncie ochrony dobr osobistych nie mozna automatycznie przyjac
zasady, ze interes prawny nie wystepuje, gdy istnieje mozliwos¢ wystapienia
z powodztwem o $wiadczenie, w wielu wypadkach bowiem uprawnionemu za-
lezy jedynie na tym, by uzyskac satysfakcje moralna. Przestanka interesu praw-
nego bedzie spetniona, jezeli istnieje niepewnos¢ stanu prawnego lub prawa,
majaca charakter obiektywny, podyktowany rozsadng oceng sytuacji'®. Czesto
juz samo ustalenie moze okaza¢ si¢ wystarczajace wobec braku praktycznego
znaczenia (np. w zwiazku z uptywem czasu) wystepowania z zadaniem zanie-
chania naruszenia czy usuniecia skutkow dzialan naruszyciela!. Obecnie wy-
daje sie, ze stanowisko to ugruntowalo si¢ rowniez w orzecznictwie sadow.

W przypadku naruszenia autorskich praw osobistych tworcy przystuguja
réwniez trzy $rodki ochrony o charakterze majatkowym: roszczenie o za-
doscuczynienie pieniezne za krzywde, roszczenie o zaplate na wskazany cel
spoleczny oraz roszczenie o naprawienie szkody majatkowe;j.

Pierwsze z nich przystuguje tworcy w sytuacji, gdy naruszenie autorskich
dobr osobistych bylo zawinione. Przepis nie precyzuje rodzaju winy, a zatem

11 Legalis.

12 Wyr. SN z 25.4.1973 r., I CR 91/73, Legalis.

13 A. Szpunar, Ochrona, s. 248-256.

14 S Grzybowski, Glosa, a takze E. Wojnicka, Ochrona, s. 298; A. Wojciechowska,
w: J. Barta (red.), SPP, t. 13, 2007, s. 714-717; K. Bojasiczyk, w: R.M. Sarbiriski, M. Siciarek (red.),
Prawo autorskie, komentarz do art. 78.
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