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KORZYSTANIE ZE ZNAKU TOWAROWEGO JAKO ODREBNE
POLE EKSPLOATACJI UTWORU

Streszczenie

Obecne na rynku znaki towarowe w swojej warstwie przedstawieniowej coraz cz¢-
$ciej cechuja sie indywidualnos$cia tworcza, spetniajac przestanki utworu w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warto
zatem zastanowi¢ si¢, w jakim zakresie korzystanie ze znaku towarowego bedacego
utworem wkracza w prawo autorskie do utworu, a w szczegodlnosci, czy korzystanie
ze znaku towarowego bedacego utworem stanowi odrgbne pole eksploatacji. Artykul
stanowi probe odpowiedzi na te pytania i probe konfrontacji definicji utworu oraz defini-
cji znaku towarowego, a takze okreslenia relacji pomigdzy prawami podmiotowymi do
tych dobr (zbiegu podstaw ich ochrony) i zasadami wykonywania praw do nich.

Stowa kluczowe: utwor, pole eksploatacji, znak towarowy, prawo wytaczne

Projekt znaku towarowego moze spetniac przestanki utworu w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych!
(dalej pr. aut.). Sprzyja temu szerokie ujecie utworu. Ustawowo przesadzone
zostato, ze ,,przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest kazdy przejaw dziatal-
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nosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezaleznie od warto$ci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia”. W konsekwencji
znak towarowy moze by¢ utworem oryginalnym lub opracowaniem wczes$niej
powstalego utworu innego autora. Siegniecie do utwordw juz istniejacych ma
najczesciej na celu wykorzystanie ich walorow, takich jak popularnosé¢ czy roz-
poznawalno$¢, ktore sprzyjaja tatwosci indywidualizowania i zapamigtywania.
Wykorzystanie w ten sposob utworow lub ich znamiennych, oryginalnych czesci
(fatwo rozpoznawalnych motywow, postaci, scen, popularnego tytutu utworu),
jako oznaczenia indywidualizujacego, pozwala na wykorzystanie utworu w funk-
cji znaku towarowego. Wskutek wykorzystania w znaku towarowym utwor wtor-
nie utozsamiany jest z produktem o okreslonym pochodzeniu. Utwor moze by¢
takze zaprojektowany jako znak towarowy, tj. z przeznaczeniem do wykorzysta-
nia w tym charakterze, czyli w funkcji znaku towarowego.

Pojawiajace si¢ na rynku w ostatnich latach znaki towarowe maja coraz
wymyslniejsze i coraz bardziej oryginalne formy, stanowiac niekiedy mate dzieta
sztuki. Warto zatem zastanowic¢ si¢, w jakim zakresie korzystanie ze znaku towa-
rowego bedacego utworem wkracza w prawo autorskie do utworu, a w szczegdl-
nosci, czy korzystanie ze znaku towarowego bedacego utworem stanowi odrgbne
pole eksploatacji oraz czy stanowi bezposrednie wykorzystanie utworu oryginal-
nego (tzn. w jego oryginalnej postaci), czy w postaci jego opracowania. Odpo-
wiedz na to pytanie wymaga konfrontacji definicji utworu oraz definicji znaku
towarowego, a takze okreslenia relacji pomiedzy prawami podmiotowymi do
tych dobr (zbiegu podstaw ich ochrony) i zasadami wykonywania praw do nich.
Kwestig wtorng jest odpowiedzialnos¢ z tytutu naruszenia kazdego z tych praw.

Pojecie znaku towarowego definiuje art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnos$ci przemystowej? (dalej PWP), zgodnie z ktorym ,,Zna-
kiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w spo-
sob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odrdznienia towaréow jednego
przedsigbiorstwa od towardw innego przedsigbiorstwa”. Ustawodawca w ust. 2
art. 120 PWP wskazat, ze ,,Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze by¢
w szczegolnosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma
przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny
sygnal dzwigkowy”. Decydujace znaczenie ma zatem to, czy dane oznaczenie
mozna przedstawi¢ w sposob graficzny oraz czy dane oznaczenie nadaje si¢ do
odrézniania towardéw jednego przedsiebiorstwa od towarow innego przedsigbior-

2 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, ze zm.
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stwa’. Te dwie przestanki muszg by¢ spelnione tgcznie, aby oznaczenie mogto
zosta¢ uznane za znak towarowy*. Z punktu widzenia definicji znaku towaro-
wego nie ma znaczenia, czy forma przedstawieniowa znaku towarowego ma
cechy indywidualno$ci tworczej. Wystarczy, aby oznaczenie bylo mozliwe do
przedstawienia w formie graficznej, a wigc aby dato sie go zapisa¢. U podstaw
ustawowej definicji znaku towarowego lezy przede wszystkim jego podstawowa
funkcja gospodarcza, jaka jest odrdéznianie towaréw w obrocie ze wzgledu
na pochodzenie z okreslonego przedsigbiorstwa. Oznaczenie musi si¢ zatem
nadawac do odrézniania. W doktrynie mowi si¢ o tzw. abstrakcyjnej zdolnosci
odrézniajacej, oderwanej od konkretnego towaru. Nie budzi jednak watpliwosci,
ze w przypadku, gdy oznaczenie bgdace znakiem towarowym, czyli oznaczenie
posiadajace zdolnos¢ odrozniajacag wymagang przez przepisy ustawy o wlasnosci
przemystowej, posiada jednoczes$nie cechy utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1
pr. aut.’, tj. stanowi¢ bedzie jednoczesnie utwor w rozumieniu pr. aut.”. Konieczna
jest jednak ocena relacji pomigdzy ochrong z tytulu prawa autorskiego oraz
ochrony znakéw towarowych.

Utwor i znak towarowy stanowig odrgbne dobra prawne o charakterze nie-
materialnym. Ich ochrona ma charakter cywilnoprawny i zostata oparta na kon-
strukcji prawa podmiotowego bezwzglednego. Kazda z tych podstaw w sposob
samodzielny okresla przedmiot ochrony, jej tres¢ (tzn. zakres wytacznosci okre-
slonego korzystania z niego i czas trwania tej wytacznosci), podmiot uprawniony
oraz zasady rozporzadzania kazdym z tych praw. Jest zasada, ze gdy brakuje

3 Por. E. Wojcieszko-Gluszko, w: System prawa prywatnego, red. R. Skubisz, t. 14B: Prawo
wilasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 434.

# Odpowiednio art. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r., Dz. Urz. UE L 299/25: ,,znak towarowy moze sktada¢ si¢ z jakiegokolwiek
oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegolnosci z wyrazéow (lacznie
z nazwiskami), rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem, Ze ozna-
czenia takie umozliwiaja odr6znianie towarow lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towardéw lub
ustug innych przedsi¢gbiorstw”.

3 Por. J. Sitko, Komentarz do art. 120 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej, w: T. Demendecki,
A. Niewegtowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz LEX, War-
szawa 2015; odpowiednio: R. Skubisz, Zdolnos¢ odrozniajgca znaku towarowego w orzecznictwie Try-
bunalu Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich, ,,Biuletyn Politechniki Swietokrzyskiej” 2005, z. 29.

6 Art. 1 ust. 1: ,,Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dzialalno$ci tworczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przezna-
czenia i sposobu wyrazenia (utwor)”.

7 Por. J. Kepinski, Czy znak towarowy moze byé utworem?, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 177-191.
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szczegolnego przepisu ustawy kazde z tych dobr jest chronione bez uszczerbku
dla ochrony z tytutu ochrony jako innego dobra, czyli na zasadzie kumulacji.
W konsekwencji rezimem prawnym dla takiego oznaczenia, tj. znaku towarowego
bedacego utworem, jest zarowno regulacja wynikajaca z ustawy prawo wlasnosci
przemystowej, jak i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach
odrebnych rezimow tych podstaw prawnych. Owa kumulacja rezimow prawych
prowadzi do powstania wielu pytan 1 watpliwosci, z ktdrych jednym jest pytanie,
czy korzystanie ze znaku towarowego bedacego utworem stanowi odrebne pole
eksploatacji. Pytanie to ma szczegdlnie istotne znaczenie, biorac pod uwage fakt,
ze na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, ktérego podstawg jest decy-
zja administracyjna wydawana przez Urzad Patentowy RP, przy czym podmio-
tom, na rzecz ktoérego udzielane jest prawo, jest wytaczne podmiot, ktory uzywa
lub zamierza uzywaé¢ znaku towarowego w celu odrdézniania swoich towarow
lub ustug. Nie jest to zatem zwykle podmiot, ktory wykreowat znak towarowy,
a wigc tworca danego znaku towarowego. Z reguly w praktyce obrotu oznacze-
nia przeznaczone do odrézniania towarow ze wzgledu na ich pochodzenie od
odkreslonego podmiotu powstaja w wyniku dziatan profesjonalnych grafikow,
dziatajacych na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej z zamawiajacym
przedsigbiorca, ktory zamawia takie oznaczenie z zamiarem uzywania go w cha-
rakterze znaku towarowego i z zamiarem uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy. W praktyce umowy takie sg zawierane pomig¢dzy przysztym uzytkow-
nikiem znaku towarowego a agencja trudnigcg si¢ $wiadczeniem ushug w postaci
opracowywania projektéw znakdéw towarowych.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 PWP ,,Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa
si¢ prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub
zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednoczesnie w art.
154 PWP wskazano, na czym polega uzywanie znaku towarowego. Ustawo-
dawca wskazal, ze ,,Uzywanie znaku towarowego polega w szczego6lno$ci na:
1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich
opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich impor-
cie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem; 2) umieszczaniu
znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze §wiadczeniem ustug; 3) postugiwaniu si¢ nim w celu reklamy”.
Przywotane przepisy jednoznacznie wskazuja, ze po stronie podmiotu, ktory uzy-
skal prawo wylaczne na znak towarowy, powstaje swoistego rodzaju monopol
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w zakresie uzywania oznaczenia w funkcji znaku towarowego o cechach prawa
wytacznego skutecznego erga omnes.

I oto w tym momencie dochodzimy do miejsca, w ktorym nalezy rozwazy¢,
czy podmiot, ktory zamierza uzywa¢ w charakterze znaku towarowego ozna-
czenie posiadajace zdolno$¢ odrozniajaca, wymagang przez przepisy ustawy
prawo wlasnosci przemystowej, 1 bedace jednoczesnie utworem w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powinien zawrze¢ umoweg
o0 przeniesieniu autorskich praw majgtkowych lub inng umowe dajaca mu tytut
do korzystania w charakterze znaku towarowego z utworu, a jesli tak, to czy takie
korzystanie stanowi odrebne pole eksploatacji w plaszczyznie prawa do utworu
wykorzystanego w charakterze znaku towarowego.

Odpowiedz na pierwsze z postawionych pytan wydaje si¢ stosunkowo oczy-
wista, bioragc pod uwage brzmienie art. 17 pr. aut., zgodnie z ktorym ,,Jezeli ustawa
nie stanowi inaczej, tworcy przystuguje wytaczne prawo do korzystania z utworu
i rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia
za korzystanie z utworu”. Art. 17 pr. aut. okreslajacy tres¢ prawa autorskiego
W sposob syntetyczny, wymienia czastkowe uprawnienia sktadajace sie na majat-
kowe prawo autorskie, ksztattujac prawo podmiotowe bezwzgledne o najszer-
szym mozliwym zakresie. E. Traple wskazuje, ze prawo autorskie majatkowe,
podobnie do prawa wtasnosci, jest absolutnym prawem do korzystania z utworu
i rozporzadzania nim, z ktérego wynikaja wezsze, czastkowe uprawnienia,
tj. poszczegdlne pola eksploatacji®. Powstaly monopol pozwala uprawnionemu,
patrzac od strony pozytywnej, decydowa¢ o sposobie i zakresie korzystania
z utworu, udzielajac odpowiednich uprawnien, a od strony negatywnej zabrania¢
korzystania w okreslony sposob bez zezwolenia uprawnionego, chyba ze ustawa
ogranicza prawo do utworu na rzecz dozwolonego uzytku. Decydujace znaczenie
w omawianym zakresie ma przy tym, ze ustawa w art. 17 pr. aut. ksztattuje tres¢
podmiotowego prawa do utworu jako wytaczne prawo korzystania i rozporzadza-
nia na wszystkich polach eksploatacji, obejmujac tym zakresem nie tylko pola
znane w chwili zawierania umowy, ale i pola przyszte. Konsekwentnym tego roz-
winigciem jest ujecie art. 50 pr. aut., zawierajacego podstawowa klasyfikacje pol
eksploatacji, ujeta jako wyliczenie przyktadowe pol eksploatacji wystepujacych
w obrocie prawami majatkowymi do utworow.

W swietle tego istotnym zagadnieniem jest rozumienie kryteriow wyodrgb-
niajacych poszczegdlne pola eksploatacji. Z tego punktu widzenia podstawowe

8 E. Traple, w: System prawa prywatnego, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2013, s. 145.
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znaczenie ma okreslenie relacji pomiedzy art. 17 pr. aut. i art. 50 pr. aut. Pod-
stawowe znaczenie ma tu konstatacja, ze art. 50 pr. aut. nie wyznacza zakresu
tresci autorskich praw majatkowych do utworu. Ma znaczenie porzadkujace tres¢
tego prawa ze wzgledu na czynnosci prawne majace za przedmiot korzystanie
z utworu. To porzadkujace znaczenie zwigzane jest z wyodrgbnieniem mozli-
wego korzystania z utworu jako dobra niematerialnego, ktére moze by¢, nieza-
leznie od utrwalenia na nosniku i statusu prawnego nosnika, przedmiotem obrotu
takze w tym samym zakresie lub na poszczegolnych polach eksploatacji, zar6wno
W postaci oryginalnej, jak i w postaci opracowania, do ktérego prawa, jako do
odrebnego od wykorzystanego w nim oryginahu, stuzy tworcy opracowania.

Tym samym, skoro oznaczenie spetnia przestanki wymagane dla uznania
za utwér w rozumieniu prawa autorskiego, podmiot, ktéremu nie przystuguja
autorskie prawa majatkowe, aby korzystac¢ z takiego utworu, musi prawa te naby¢
od uprawnionego, i w odpowiednim zakresie, spelniajac jednoczesnie wymogi
stawiane przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W konsekwencji, przy braku przepisow szczegélnych pozwalajacych na korzy-
stanie z utworu w funkcji znaku towarowego w zakresie dozwolonego uzytku
chronionych utworéw, konieczne staje si¢ zawarcie umowy przenoszgcej autor-
skie prawa majatkowe.

Jedynym z podstawowych wymogow, jaki musi by¢ spelniony w przy-
padku takiej umowy, jest wymog dotyczacy formy umowy, wynikajacy z art. 53
pr. aut., zgodnie z ktorym ,,Umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci”’. Przy czym
istotny pozostaje fakt, ze brak jest przepisow pozwalajacych na konwalidowa-
nie niewaznej z uwagi na brak zachowania formy pisemnej umowy przenosza-
cej majatkowe prawa autorskie. Kwestia konwersji takiej umowy w czynno$¢
prawna o charakterze obligacyjnym stanowi odrgbne, sporne zagadnienie, wykra-
czajace poza ramy niniejszego opracowania. Jednocze$nie istotne znaczenie ma
regulacja, zgodnie z ktérg umowa przenoszaca autorskie prawa majatkowe lub
odpowiednio umowa o korzystanie z utworu (umowa licencyjna) obejmuje pola
eksploatacji wyraznie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 pr. aut.). Regulacja wyni-
kajaca z art. 41 ust. 2 pr. aut., wskazujaca, ze umowa obejmuje wytacznie pola
eksploatacji wyraznie wskazane w umowie, w potaczeniu z przepisem art. 41 ust. 4
pr. aut., wedhug ktorego umowa moze dotyczy¢ tylko pol eksploatacji, ktore sa
znane w chwili jej zawarcia, prowadzi w moim przekonaniu do wniosku, iz pola
eksploatacji stanowia essentialia negotii umowy przenoszacej autorskie prawa
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majatkowe i odpowiednio umowy licencyjnej. Konsekwencja braku essentialia
negotii umowy jest jej niewaznos$¢ lub co najmniej nieskutecznosc.

W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze w doktrynie $cierajg si¢ dwa nurty doty-
czace podejscia w zakresie wymogu wskazywania pdl eksploatacji w umowie.
Nurt liberalny, ktorego zwolennicy dopuszczaja mozliwos¢ wywodzenia zakresu
pol eksploatacji z ogélnych zasad interpretacji umow nawet w przypadku, gdy
poszczegdlne pola eksploatacji nie zostaly wprost enumeratywnie wymienione
W umowie, i nurt rygorystyczny, ktorego zwolennicy uznaja, ze przeniesienie
autorskich praw majatkowych odnosi si¢ wytacznie do pol eksploatacji wyraznie
wymienionych w umowie. Wéroéd zwolennikéw nurtu liberalnego mozna wymie-
ni¢ M. Kepinskiego, ktéry uwaza, ze umowy o przeniesienie autorskich praw
majatkowych mozna by konstruowa¢ bez odniesienia do pol eksploatacji®. Zwo-
lennikami koncepcji liberalnej jest takze E. Traple!® i A. Nowicka'!, opowiada-
jace si¢ za stosowaniem regut interpretacyjnych wynikajacych z art. 65 Kodeksu
cywilnego do ustalania pol eksploatacji objetych umowa. Za ujgciem liberalnym
opowiedziata si¢ takze B. Giesen, ktorej zdaniem ,,Wymog wyraznego oznacze-
nia pdl eksploatacji odnosi si¢ zawsze do umowy przenoszacej autorskie prawa
majatkowe, za§ do umowy licencyjnej jedynie wowczas, gdy strony chca jej

nada¢ charakter czynno$ci rozporzadzajacej”!?

. Do zwolennikéw nurtu rygory-
stycznego mozna przede wszystkim zaliczy¢ J. Bartg i R. Markiewicza!?, cho¢
dopuszczaja oni mozliwo$¢ konwalidowania braku wyraznego wymienienia
pol eksploatacji w przypadku, gdy wola tworcy przeniesienia na okreslonym
polu byla wyraznie widoczna'. Bardziej rygorystyczny w tym wzgledzie jest
P. Zeranski, opowiadajacy si¢ za sankcjg niewazno$ci w braku wyraznego wska-
zania pol eksploatacji'. Z kolei T. Targosz opowiada si¢ za sankcjg bezskutecz-

° M. Kepinski, w: System prawa prywatnego, s. 431-432.
10 E. Traple, Umowy o eksploatacje utworéw w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 39 i n.
1 A. Nowicka, w: System prawa prywatnego, s. 96.

12 B. Giesen, w: Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, War-
szawa 2013, s. 228.

13 J. Barta, R. Markiewicz, Obowigzek wymienienia pdl eksploatacji w umowie licencyjnej,
»Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2007, z. 4, s. 15-28.

14 J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta, M. Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwiakalski, K. Felch-
ner, R. Markiewicz, E. Traple, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2013,
s. 305.

15 P, Zeranski, Forma uméw autorskich na te zasady specyfikacji. Glosa do wyroku Sqdu
Najwyzszego z dnia 14 wrzesnia 2005 roku I1II CK 124/05, ,,Glosa” 2007, nr 3, s. 65-67.
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no$ci w razie niewymienienia pol eksploatacji, uznajac umowy za niemozliwe do
realizacji'®. Zwolennikiem nurtu rygorystycznego jest takze W. Machala, przy-
chylajacy si¢ do rygoru bezskutecznosci umowy, w ktorej brakuje wymienienia
pol eksploatacji, wskazujac jednoczesnie, ze ,,z niewaznoscig mielibySmy do
czynienia wowczas, gdyby strony postanowity w formie ustnej o przeniesieniu
praw, wymieniajac w tym o$wiadczeniu pola eksploatacji”!”.

Réwniez w orzecznictwie Sadu Najwyzszego brak jest w tym wzgledzie
jednolitosci. Dla przyktadu w orzeczeniu Sadu Najwyzszego z dnia 25 wrzesnia
2005 r.'8 wskazane zostato, ze ,,Przepis art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim
nie stoi przy tym na przeszkodzie stosowaniu przy wykltadni umow o przeniesie-
nie autorskich praw majatkowych oraz umoéw licencyjnych dla ustalenia obje-
tych nimi pol eksploatacji regut interpretacyjnych wynikajacych z art. 65 k.c.”.
W podobnym tonie wypowiedziat si¢ Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 3 grudnia
2008 r.'%, wskazujac, ze ,,W sytuacji, gdy chodzi o ustalenie pdl eksploatacji,
jakie obejmuje umowa, nalezy odwota¢ si¢ do sformutowanych w Kodeksie
cywilnym regut wyktadni, nie tracac z pola widzenia wskazowki interpretacyj-
nej wynikajacej z art. 41 ust. 2 pr. aut., zawierajacej nakaz interpretowania na
korzys¢ tworcy tych watpliwosci, ktérych nie mozna usungé za pomocg wska-
zanych regul”. Z kolei w wyroku z dnia 23 wrze$nia 2004 r.2° Sad Najwyzszy
wskazat, ze ,,Zgodnie z art. 41 § 2 w zw. z art. 50 oraz art. 67 § 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.) zarbwno umowa przeniesienia majgtkowych
praw autorskich, jak i umowa licencyjna obejmuja pola eksploatacji wyraznie
w nich okreslone, co oznacza, ze okreslenie pol eksploatacji, w rozumieniu art. 50
Prawa autorskiego, stanowi essentialia negotii takiej umowy”.

Przedstawione koncepcje nasuwaja ogoélniejsza refleksje. Otdéz watpliwo-
$ci budzi ograniczenie rozwazan w kwestii kategorycznosci zasady werbalnego
wskazywania w umowie pola (pol) eksploatacji, do ktérego umowa si¢ odnosi.
Rzecz w tym, ze przepis art. 41 ust. 2 pr. aut. jest doprecyzowany w art. 49 ust. 1
pr. aut., wedtug ktorego, ,,jezeli w umowie nie okreslono sposobu korzysta-

16 T, Targosz, w: T. Targosz, K. Wiodarska-Dziurzynska, Umowy przenoszqce autorskie
prawa majgtkowe, Warszawa 2010, s. 47.

17" W. Machata, Zasady specyfikacji pél eksploatacji, LEX online.
18 111 CK 124/05, ,,Biuletyn Sadu Najwyzszego” nr 12, poz. 5.
19V CNP 82/08, LEX nr 484683.

20 1I1 CK 400/03, LEX nr 174201.
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nia z utworu, powinien on by¢ zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu
oraz przyjetymi zwyczajami”. Przepis ten powinien by¢ czytany tacznie z art. 41
ust. 2 pr. aut. Jest on wyrazem ogoélniejszej zasady przyjetej w naszym prawie
cywilnym, dajacej pierwszenstwo zgodnemu zamiarowi stron i celowi umowy,
nizli jej dostownemu brzmieniu (argument z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego). Nie
powinno budzi¢ watpliwosci, ze art. 49 ust. 1 pr. aut. byt nie tylko wzorowany na
art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego, co znalazto wyraz w tym, ze powtérzono w nim
zawarte w Kodeksie cywilnym przestanki wyktadni umow, ale wprowadzenie
art. 49 ust. 1 pr. aut. do ustawy o prawie autorskim zmierzalo do przesadzenia, ze
przestanki te powinny by¢ stosowane do uméw o korzystanie z utwordw. Zasada
wyraznego wskazywania pol eksploatacji powinna by¢ w ramach wyktadni
systemowej interpretowana tacznie z zasada wyrazong w art. 49 ust. 1 pr. aut.
Przepis ten nie uchyla kategorycznej zasady o taczeniu umownego korzystania
zutworu z okreslonymi w tre$ci czynno$ci prawnej polami eksploatacji, natomiast
pozwala na rekonstruowanie (interpretacje) tresci oswiadczen woli stron umowy
w tym zakresie, z uwzglednieniem ich zamiaru i celu umowy. Nie zmienia to
istoty obowigzujacej zasady, ze korzystanie z utworu na poszczeg6dlnych polach
eksploatacji, jezeli nie zostalo wyrazone w sposob wyrazny, musi by¢ objete nie
tylko zgodna $wiadomoscia obu stron umowy, objecia zakresem dozwolonego
korzystania na danym polu eksploatacji, ale co najmniej powinno wynika¢ z ich
woli i celu umowy, w sytuacji, gdy dane pole eksploatacji nie zostato wyraznie
wskazane w umowie lub z innego powodu (np. niejednoznacznosci okreslenia
w umowie) wymaga wyktadni. Poruszone zagadnienie taczy si¢ z kwestig szcze-
g6lng, bedaca nastepstwem tego, ze wyliczenie wymienionych, jako nazwane
w ustawie, pol eksploatacji ma charakter przyktadowy, niewyczerpujacy. Nalezy
przy tym zwroci¢ uwage, ze obowigzek wskazywania pola eksploatacji ma cha-
rakter ochronny, z reguty w relacji do zakresu zezwolenia udzielonego przez
uprawnionego, ze wzgledu na mozliwosci korzystania z utworu na wielu polach
eksploatacji oraz konieczno$ci wigzania tego zakresu z wolg stron i celem zawie-
ranej umowy. Otwarta lista pol eksploatacji nie ma, wbrew rozpowszechnionemu
przekonaniu, znaczenia jedynie w konteks$cie mozliwosci pojawiania si¢, a czg-
sciej wyodregbniania si¢ w wyniku postepu technicznego, nowych pdl eksploata-
cji. Nie musi ona przeciez odpowiada¢ klasyfikacji opartej na nazwanych polach
eksploatacji. Strony maja tu swobode ksztattowania tresci stosunku prawnego
w konkretnym przypadku. Odrdznienia wymaga koniecznos$¢ jednoznacznosci
co do tego, do jakich pol eksploatacji odnosi si¢ zawierana umowa (zar6wno
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W umowie przenoszacej majatkowe prawa autorskie i odpowiednio w umowie
licencyjnej). Podstawg jest tu art. 41 ust. 2 pr. aut. Uwazam jednak, ze z uwagi
na brak wyraznej sankcji niewaznosci, brak wskazania w umowie pol eksploata-
cji nie skutkuje niewaznoscig albo bezskutecznoscig umowy. Biorac pod uwage
art. 49 ust. 1 pr. aut., uwazam, ze okreslenia ,,wyrazne wymienienie” pol eksplo-
atacji nie nalezy rozumie¢ jako wymogu wymienienia werbalnej nazwy pola, lecz
jako wymog, aby umowa taka odnosita si¢ w sposéb niewatpliwy do okreslo-
nego pola eksploatacji, przy czym okreslenie to moze nastapi¢ w drodze wyktadni
dokonanej czynnosci, z uwzglednieniem kryteriow z art. 49 ust. 1 pr. aut. Istnienie
tego ostatniego przepisu, jako proklamujacego zasade ogdlng wynikajaca gene-
ralnie w odniesieniu do umow z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, uwazam za oko-
licznos$¢ rozstrzygajaca w tym sensie, ze jest to przepis, ktory w ramach wyktadni
systemowej ustawy powinien by¢ interpretowany tacznie z art. 41 ust. 2 pr. aut.
Uznajac konieczno$¢ odnoszenia si¢ w umowie przenoszacej autorskie
prawa majatkowe, rozporzadzenia sktadajacego sie na takg umowe, do poszcze-
g6lnych pdl eksploatacji, konieczne staje rozwazenie istoty pola eksploatacji.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera ustawowe;j defini-
cji pojecia ,,pole eksploatacji”’, cho¢ pojecie to w samej ustawie wystepuje wielo-
krotnie oraz znane bylo doktrynie takze na gruncie poprzedniego stanu prawnego.
Szczegblne znaczenie w legis latae ma art. 50 pr. aut. zawierajacy przykladowe
wyliczenie pol eksploatacji, ktore normatywnie uznane zostaty przez ustawo-
dawce za odrebne?'. Proby zdefiniowania pojecia ,,pole eksploatacji” wielo-
krotnie podejmowano w doktrynie. E. Traple uwaza, ze ,,wspomniane pojecie
stanowi zasadniczy element definiowania tre$ci majgtkowych praw autorskich
i formutowania zasad obrotu tymi prawami”??. Autorka wskazuje, ze przykta-
dowo wyliczone w art. 50 pr. aut. pola eksploatacji wyodrebnione sg w oparciu
o formy wykorzystania utworu, ,,uznane za odrgbne pod wzgledem technicznym

21 Wedtug art. 50 pr. aut. ,,Odrebne pola eksploatacji stanowig w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslona technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono — wprowadza-
nie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wy-
konanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze pu-
bliczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez siebie wybranym”.

22 E. Traple, Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, LEX
46/2016.
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lub ekonomicznym”. E. Traple wskazuje, ze ,,podzial na odrebne pola eksploata-
cji dokonany w art. 50 opiera si¢ na réoznicowaniu sposoboéw zwielokrotnienia
lub rozpowszechniania”. Wyodrebnia rowniez ,.kryterium nowego kregu odbior-
cow”, kryterium terytorialnego zasiegu uzytku, kryterium ,.ekonomicznego
znaczenia okres$lonej techniki”?. Zdaniem T. Targosza dla wyodrebnienia pola
eksploatacji zasadnicze znaczenie majg ,,dwie wlasciwosci: samodzielno$¢ oraz
dostrzegalno$¢ dla obrotu. Wszystkie inne kryteria wskazywane w doktrynie, jak
np. kryterium dodatkowego kregu odbiorcow, a nawet kwestie techniczne [...] sa
jedynie okoliczno$ciami, ktére moga pomdc w ustaleniu, czy dany sposéb korzy-
stania jest wystarczajaco odrebny ekonomicznie [...] i odpowiednio dostrzegalny
dla obrotu™?*. B. Giesen proponuje ,,kryterium odrebnego produktu w znaczeniu
ekonomicznym”. Autorka wskazuje, ze ,,istotne jest to, czy nowy produkt jest
na tyle odmienny, ze jego adresatem jest odrebna kategoria odbiorcow dzieta.
Chodzi zatem o to, aby réznicujac produkt, dotrze¢ do réznych kregéw odbior-
cow. Pojecia produktu nie nalezy utozsamia¢ z samym utworem. Powiedzmy
W pewnym uproszczeniu, ze dzieto autorskoprawne stanowi bazg dla stworzenia
produktu rynkowego”?’.

Przytoczone poglady stanowig doktrynalne proby konstruowania kryteriow
wyodrgbniania pol eksploatacji. Roznice dotycza ujecia przestanki odrebnego
korzystania i polegaja na umiejscowieniu akcentu w obrebie gospodarczej odrgb-
nosci sfery korzystania z utworu ze wzgledu na réznie ujmowane okolicznosci
odrebnosci sfery intereséw, dajacych si¢ wyodrgbnia¢ ze wzglgdu na zakres
korzystania z utworu oraz odrebnos¢ grona odbiorcow. Najbardziej wyraziscie jest
to uchwycone w koncepcji B. Giesen, roéznicujacej ,,produkt” wykorzystywany
przez kontrahenta upowaznionego, przeciwstawiany utworowi i jego nieogra-
niczonej zdolnosci eksploatacyjnej na roznych polach eksploatacji. Propozycja
E. Traple, upatrujacej przestanek odrgbnosci pol eksploatacji w zakresie odmienno-
$ci zwielokrotnienia i rozpowszechniania, w szczegdlnosci wyodrebnienia kregu
adresatow 1 wykorzystywanej techniki rozpowszechniania, sprowadza si¢ do
tego samego, przy posluzeniu si¢ inng, bardziej skonkretyzowang terminologia.
Roéznica w ujeciu proponowanym przez B. Giesen polega w istocie na tym, ze
odmiennos¢ jest przez B. Giesen bezposrednio taczona ze sferg interesow gospo-
darczych uzytkownika. Trudno natomiast zgodzi¢ si¢ z koncepcja T. Targosza.

23 Ibidem.
24 T. Targosz, Komentarz do art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

25 B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, s. 217.
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Samodzielno$¢ 1 dostrzegalnosé dla obrotu wymaga przeciez przyjecia kryteriow,
wedhug ktorych nastgpi taka ocena. Jedynie kryteria wskazane przez E. Traple lub
B. Giesen majg tu walor kryteriow mozliwych do zastosowania.

Opierajac si¢ na wskazanych tezach odnosnie do rozumienia pojecia ,,pole
eksploatacji” oraz metod wyodrebnienia poszczegdlnych pol eksploatacji niewy-
mienionych w art. 50 pr. aut. w kontek$cie rozwazan czy korzystanie ze znaku
towarowego bedacego utworem stanowi odrebne pole eksploatacji utworu,
pomocne staje si¢ kryterium ,,nowego kregu odbiorcow”, kryterium ekonomicz-
nego znaczenia, a w szczegdlnosci ,,kryterium odrebnego produktu w znaczeniu
ekonomicznym”. Samo bowiem korzystanie z utworu w ramach odrgbnej funkcji
wynika z istoty korzystania z utworu w charakterze znaku towarowego i to bez
wzgledu na to, jak znak towarowy jest rozpowszechniany.

Utwor wykorzystywany w funkcji znaku towarowego, to jest w funkcji
majacej na celu odroznianie towaréw ze wzgledu na ich pochodzenie od okre-
slonego przedsigbiorcy definiuje utwor jako produkt o catkowicie odrgbnym zna-
czeniu ekonomicznym, stajac si¢ dla przedsigbiorcy, ze wzgledu na te funkcje
gospodarczg, towarem o znacznej wartos$ci rynkowej, przynoszacym dochody
z eksploatacji utworu w tej postaci, adresowanej do nabywcoéw towarow lub
ustug opatrzonych znakiem, wykorzystujacym dany utwor. Utwor wykorzysty-
wany jako znak towarowy skierowany jest do wyodrebnionej grupy adresatow,
tj. przedsigbiorcoOw zainteresowanych uzywaniem go w funkcji znaku towaro-
wego oraz nabywcow towarow lub ustug opatrzonych danym znakiem, przez
co spelnione jest kryterium ,,nowego kreg odbiorcéw”. Zgodnie z art. 154 PWP
,Uzywanie znaku towarowego polega w szczegdlnosci na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich
opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich im-
porcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do
obrotu, a takze oferowaniu lub §wiadczeniu ustug pod tym znakiem,;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towa-
réw do obrotu lub zwigzanych ze §wiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu si¢ nim w celu reklamy”.

Dla wyodrebnienia jako pole eksploatacji — uzywania w funkcji znaku
towarowego — nie ma znaczenia kryterium technicznego sposobu utrwalenia,
ktore z uwagi na funkcj¢ znaku towarowego catkowicie traci na znaczeniu ze
wzgledu na znaczenie ekonomiczne kryterium wyodrebniajacego. Tym samym
w mojej ocenie mozliwe i w petni uzasadnione jest wskazanie jako odrebne pole
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eksploatacji korzystanie z utworu w funkcji znaku towarowego. Wyodrgbnienie
tego pola eksploatacji ma szczegolnie istotne znaczenie z uwagi na wspomniang
wczesniej konstrukcje udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, konsty-
tuujacych na gruncie art. 153 ust. | PWP przyznanie monopolu w obrebie zarob-
kowego i zawodowego uzywania znaku w obrocie na calym terytorium objetym
zakresem prawa ochronnego w zakresie skonkretyzowanym w art. 154 PWP.

Zgodzi¢ nalezy si¢ z teza B. Giesen wypowiedziang w odniesieniu do umow
licencyjnych, ale majaca w mojej ocenie rowniez zastosowanie do umow przeno-
szacych majatkowe prawa autorskie, ze ,,Wskazane w umowie «pole» ma wyzna-
cza¢ zakres przedmiotowy udzielonego upowaznienia do korzystania z utworu.
Konieczno$¢ okreslenia w umowie licencji tzw. «pdl eksploatacji» jest wiec
niczym innym jak wskazanym przez ustawe obligatoryjnym sposobem ustalenia
granic uprawnienia licencyjnego™?®. Tg wiasnie granicg w moim przekonaniu jest
takze korzystanie z utworu w charakterze (w funkcji) znaku towarowego. Zagad-
nienie uprawnienia do decydowania przez podmiot praw autorskich o mozliwosci
wykorzystania znaku graficznego jako znaku towarowego stato si¢ przedmiotem
rozstrzygniecia Sadu Najwyzszego 25 pazdziernika 1988 r.2’

Niniejsza wypowiedz ograniczona zostata do kwestii korzystania z utworu
w charakterze znaku towarowego jako odrgbnego pola eksploatacji. Poza
przeprowadzonymi rozwazaniami pozostaly szczegélne wymogi zwigzane
z rozpowszechnianiem utworu w postaci oryginalnej lub opracowania, zar6wno
w plaszczyznie autorskich praw osobistych, jak i autorskich praw majatkowych.
Z zasady zbiegu na zasadzie kumulacji ochrony autorskiej i znakow towarowych
wynika, ze korzystanie z utworu w catosci lub czgsci, w wersji oryginalnej lub
opracowania jako znaku towarowego, respektowaé¢ powinno reguty odnoszace
si¢ do rozpowszechniania utwordéw. Ich blizsza analiza wykracza jednak poza
ramy niniejszego opracowania.

Akty prawne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.

26 Ibidem, s. 199.

27 11 CR 143/88, PUG 1990, nr 5-6, poz. 10. Orzeczenie wydane pod rzadami poprzednio
obowiazujacej w zakresie znakow towarowych ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
(Dz. U.nr 5, poz. 17, ze zm.), ktore biorac pod uwagg istot¢ znaku towarowego i cel, jaki ma petni¢
w obrocie, zachowato aktualnos¢.
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USE OF THE TRADE MARK AS AN INDIVIDUAL FIELD OF EXPLOITA-
TION OF THE WORK

Summary

Trademarks on the market in their presentation layer are increasingly character-
ized by creative individuality, fulfilling the requirements of a work within the meaning
of Article 1 of the Act of 4 February 1994 on Copyright and Neighboring Rights. It is
therefore worthwhile to consider the extent to which the use of a trademark constituting
a work enters into a copyright to a work, and in particular whether the use of a trade-
mark constituting a work forms the separate field of exploitation. This article attempts
to answer the above questions as well as to confront the definition of the work with the
definition of the trademark, and to establish the relationship between subjective rights
to these goods (the basis for their protection) and the terms and conditions for exercising
the rights to them.
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