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Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

1. Wstep

Obecnie polska ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej'
dosc¢ szeroko definiuje, czym jest znak towarowy. W polskim systemie prawnym co
do zasady mozna zarejestrowac znak towarowy, czyli kazde oznaczenie pozwalajace
odrézni¢ towary jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa
oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb wska-
zujacy na jednoznaczny i doktadny przedmiot udzielonej ochrony. Od 16.03.2019
r. znaki towarowe mogg by¢ przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem
ogdlnie dostepnej technologii, o ile sposéb przedstawienia jest jasny, precyzyjny,
samodzielny, zrozumiaty, trwaty, obiektywny i tatwo dostepny. Zniesienie wymogu
graficznej przedstawialnosci znaku towarowego to nastepstwo implementacji do
prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakow towarowych?.

Bezsporne jest, ze nazwisko moze by¢ zarejestrowane jako znak towarowy.
Artykut 120 ust. 2 p.w.p. wprost wskazuje, ze znakiem towarowym moga by¢ w szcze-
goélnosci: wyraz wiacznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma prze-
strzenna, w tym ksztaft towaru lub opakowania, a takze dzwiek. Rejestracja nazwisk
jako znakéw towarowych stata sie w ostatnich latach popularna. Znane osoby oraz
ich bliscy dostrzegli, ze rozpoznawalnos$¢ danego nazwiska moze przektadac sie na
korzysci finansowe. Uzyskanie monopolu na uzywanie nazwiska jako znaku towaro-
wego okazuje sie optfacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W niniejszym artykule
zostang przeanalizowane trudnosci, jakie mozna napotkaé przy rejestracji nazwiska
powszechnego, nazwiska nalezacego np. do celebryty czy nazwiska historycznego
jako znakow towarowych.

1 Dz.U.z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).
2 Dz.Urz. UEL336,s. 1.
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2. Definicja nazwiska oraz nazwisko jako dobro osobiste

Nazwisko pozwala identyfikowac tozsamosc¢ kazdego cztowieka. Petni ono rézne
funkgje: stuzy wyrdznieniu osoby w kontaktach prywatnych oraz urzedowemu oznaczeniu
cztowieka w spoteczenstwie. Nazwisko stanowi réwniez konstytutywny element skta-
dowy wszelkich przedsiewzie¢ prawnych i faktycznych adresowanych do konkretnego
cztowieka®. Obecnie kwestie nazwisk uregulowane sg m.in. w ustawie z 25.02.1964 r.
— Kodeks rodzinny i opiekunczy* oraz ustawie z 28.11.2014 r. — Prawo o aktach stanu
cywilnego®, jednak w tych aktach prawnych pojecie nazwiska nie zostato zdefiniowane.

Status nazwiska jako dobra osobistego nie moze budzi¢ zadnych watpliwosci,
poniewaz zostato ono wymienione w art. 23 k.c.® wsrod takich débr osobistych, jak
zdrowie, wolnos$¢ czy czes¢. Nazwisko jako dobro osobiste pozostaje pod ochrong,
o ktérej mowa w kodeksie cywilnym, niezaleznie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach. Pojecie débr osobistych jest w literaturze i orzecznictwie traktowane bardzo
réznie i nie ma jednej przyjetej wspdlnie definicji tych débr, niemniej jednak zwrécono
uwage na problem potrzeby ustalenia jakiej$ syntetycznej ich charakterystyki. Poglad taki
wyrazit w szczegdlnosci S. Grzybowski, wedle ktérego wobec przyktadowego jedynie
wskazania dobr osobistych w art. 23 k.c. istnieje koniecznos¢ sformutowania co najmniej
jakiejs wskazowki ogdlnej pozwalajacej na ocene, czy w istocie mamy do czynienia
w konkretnym przypadku z dobrem osobistym danej osoby fizycznej, czy tez nie. S. Grzy-
bowski opowiedziat sie zresztg za koncepcja, ktérg poparli takze Z. Radwanski, A. Wolter
i A. Szpunar, a mianowicie za pogladem pluralistycznym débr osobistych’. Orzecznictwo
réwniez nie wypowiada sie jednolicie w temacie definicji débr osobistych. Za przewaza-
jaca w doktrynie i ogdlnie przyjeta w orzecznictwie nalezy uzna¢ koncepcje obiektywna,
wedtug ktérej dobra osobiste sg ,,wartosciami o charakterze niemajatkowym, wigzacymi
sie z osobowoscia cztowieka, uznanymi powszechnie w spotfeczenstwie”s.

3. Rejestracja nazwiska powszechnego

Na gruncie polskiego prawa wifasnosci przemystowej na prézno szukac szer-
szego uregulowania kwestii nazwiska jako znaku towarowego. Zgodnie z definicjg
wystepujaca w art. 120 ust. 1 p.w.p.: ,,Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajgce odrdznienie towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych
w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzie-
lonej ochrony”. Moga by¢ to w szczegdlnosci: wyraz wigcznie z nazwiskiem, rysunek,
litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania, a takze
dzwiek. Znakiem towarowym moze by¢ wyraz, a wiec réwniez nazwisko.

Nazwisko (np. powszechne) mozna zarejestrowac jako znak towarowy, jesli
spetnione sa przy tym kryteria rejestracji. W celu rejestracji nazwiska w Polsce niezbedne

3 S. takoma, Rejestracja i zmiana nazwiska, ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018/4, s. 65.

4 Dz.U.z 2017 r. poz. 682 ze zm.

5 Dz.U.z 2018 r. poz. 2224 ze zm.

6 Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), (dalej: k.c.).

7 S. Kalus [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. |, Czes¢ ogdlna (art. 1-125), Warszawa 2018, komentarz do art. 23.

8 S. Rudnicki, Ochrona débr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sadu Najwyzszego w latach 1985-1991,
.Przeglad Sadowy” 1992/1, s. 34.
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jest dokonanie zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP. Po dopetnieniu formalnosci i wyja-
$nieniu ewentualnych brakéw urzad ten sprawdza, czy zgtoszony znak towarowy ma
zdolnos¢ rejestracyjng, a tym samym czy nie wystepujg bezwzgledne przeszkody udzie-
lenia prawa ochronnego.

Bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
zostaty enumeratywnie wymienione w art. 129" p.w.p. Zgodnie z tym artykutem, nie
udziela sie prawa ochronnego na oznaczenie, ktére m.in. nie moze by¢ znakiem towa-
rowym; nie nadaje sie do odrdzniania w obrocie towaréw, dla ktérych zostato zgto-
szone; sktada sie wytacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania,
w szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przezna-
czenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci; sktada sie wytgcznie
z elementéw, ktore weszty do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczci-
wych i utrwalonych praktykach handlowych; stanowi ksztatt towaru, ktory jest uwarun-
kowany wytacznie jego natura, jest niezbedny do uzyskania efektu technicznego lub
zwieksza znacznie wartos¢ towaru; zostato zgtoszone w ztej wierze; jest sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Pozytywny wynik przeprowadzonego badania przez Urzad Patentowy RP
prowadzi do opublikowania zgtoszenia w Biuletynie Urzedu Patentowego. Od momentu
publikacji zgtoszenia rozpoczyna sie okres sprzeciwowy, ktéry wynosi 3 miesigce. W tym
czasie osoby trzecie moga ztozy¢ sprzeciw ze wzgledu na wystgpienie przeszkdd wzgled-
nych, ktére zostaty wymienione w art. 132" p.w.p. Jedng z przeszkdd jest naruszenie
praw osobistych lub majatkowych oséb trzecich. W literaturze przyjmuje sie, ze o takim
naruszeniu mozna mowi¢, gdy te prawa rzeczywiscie istniejg i gdy dochodzi od ich
naruszania w wyniku korzystania ze znaku towarowego. Za naruszenie cudzych praw
osobistych mozna uznac¢ naruszenie prawa do nazwiska®. Nazwisko, aby mogto podlegac
rejestracji w postaci znaku towarowego, powinno mie¢ réwniez zdolnos¢ odrézniajaca,
a wiec musi nadawac sie do odrézniania towaréw lub ustug jednego przedsiebiorcy od
towardéw lub ustug innego przedsiebiorcy, ktory dziata na tym samym rynku. Nie istnieje
ustawowa definicja zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego. Badajac ja, nalezy
rozwazy¢, po pierwsze, czy oznaczenie w ogole nadaje sie do petfnienia funkcji znaku
towarowego (in abstracto), a po drugie, czy oznaczenie nadaje sie do petnienia funkg;ji
znaku towarowego dla konkretnych towardéw (in concreto)'®. W praktyce ocena, czy
oznaczenie ma zdolnos¢ odrézniajgca, jest nieoczywista. Co do zasady nie powinno sie
udziela¢ prawa ochronnego na opisowe oznaczenie, poniewaz mogtoby to ograniczyc
swobode dziatalnosci gospodarczej uczestnikdw rynku. Warto zaznaczy¢, ze przyznanie
zdolnosci rejestracyjnej nie moze stuzy¢ stworzeniu monopolu przez jednego przedsie-
biorce oznaczen, ktére nalezg do domeny publicznej. Jednak odmawiajac przedsiebiorcy
rejestracji oznaczenia z powodu opisowosci, Urzad Patentowy RP powinien w sposéb
wyczerpujacy uzasadni¢, ze znak towarowy jest w catosci opisowy (okreslajac konkretne
towary i ustugi) oraz ze kojarzy sie on z danymi towarami.

Nalezy przyjaé, ze nazwisko jest najbardziej wyrdzniajgce w znaku towarowym.
Jednak jesli znak towarowy utworzono wedtug nastepujacego schematu: imie (lub
inicjaty) oraz nazwisko — to nalezy zwroci¢ uwage, ze fakt dodania imienia czy inicjatu
osoby moze mie¢ wptyw na sposdb postrzegania odbiorcéw oraz eliminowad ryzyko

9 ). Buchalska, Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 189.
10 Wyrok SN z 4.12.2002 r., Ill RN 218/01, LEX nr 77183.
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wprowadzenia w btad. Wielokrotnie byto to przedmiotem analizy instytucji unijnych,
jak réwniez krajowych. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wypowiedziat sie
w tej kwestii m.in. w sprawie Vincenzo Fusco v. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (OHIM). Fakt obecnosci imienia osoby jako czesci sktadowej ozna-
czenia moze determinowac sposéb postrzegania tego oznaczenia przez wtasciwy krag
odbiorcow'. W szczego6lnosci ma to znaczenie, gdy znaki towarowe przeznaczone s3
dla towaréw identycznych (w tej sprawie dotyczyto to odziezy).

Z kolei Naczelny Sad Administracyjny stwierdzit, ze w rozpatrywanej sprawie
uprawniony z rejestracji znaku towarowego ,,Koztowski” przed ztozeniem wniosku o reje-
stracje tego znaku towarowego miat wiedze o tym, ze na wiele lat przed rejestracjg
znaku towarowego, a takze w dniu jego rejestracji, cztonkowie rodziny Koztowskich,
noszacy to samo nazwisko, uzywali do oznaczania swoich wyrobéw — pedzli i szczotek
— nazwiska Koztowski. Taka sytuacja faktyczna i prawna powodowata ten skutek, ze reje-
stracja znaku towarowego , Koztowski” wykluczata mozliwos¢ oznaczania przez innych
cztonkéw rodziny Koztowskich swoich wyrobéw oznaczeniem stanowigcym ich nazwisko,
a tym samym uniemozliwiata kojarzenie wyrobéw pochodzacych od oséb noszacych to
nazwisko wtasnie z tymi producentami. Niewatpliwie takie dziatanie osoby uprawnionej
z rejestracji znaku towarowego ,,Koztowski” miato znamiona ograniczenia konkurencji'2.

Warto tez przywotac tutaj sprawe dotyczgca nazwiska Rossi. Sprawa dotyczyta
uniewaznienia rejestracji znaku towarowego ,,Gino Rossi”. Gino Rossi S.A., znany produ-
cent obuwia, pozwat Marcina L., producenta zegarkéw, domagajac sie zakazania mu
uzywania nazwy ,Gino Rossi” jako oznaczenia w sprzedazy i w reklamie zegarkow.
W sprawie toczacej sie przed Naczelnym Sgdem Administracyjnym wykorzystano
W sprawie zarzut naruszenia débr osobistych wnioskodawcy, w tym prawa do firmy.
Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy podniést, ze szukat oznaczenia
nawigzujgcego do wioskiego stylu, dlatego wybrat wioskie nazwisko Gino Rossi odpo-
wiadajgce polskiemu Kowalski i skontaktowat sie z noszacq to nazwisko osobg (obywa-
telem Wtoch), ktéra upowaznita uprawnionego do korzystania z jego imienia i nazwiska
w dziatalnosci gospodarczej. Uprawniony stwierdzit réwniez, ze w obrocie gospodar-
czym istniejg podmioty, ktére majg w nazwie firmy podobne okreslenie, a wsrod nich sg
podmioty, ktére korzystajg takze z praw ochronnych na takie znaki towarowe. Zdaniem
whioskodawcy, znaki Gino Rossi sg uznawane za renomowane. W sporze o uzywanie
tego znaku Naczelny Sad Administracyjny wskazat, ze trzeba wzig¢ pod uwage specy-
fike oferowanych towaréw. Jesli jedna z firm oferuje zegary, zegarki, budziki i bizuterie,
a druga obuwie, odziez z tworzyw sztucznych i naturalnych, odziez skérzang, to nalezy
oceni¢, czy w tej konkretnej sprawie zajdzie ryzyko pomytki u odbiorcéw co do zrédta
pochodzenia tak oznaczanych produktéw.

W kolejnej sprawie, w wyroku SA w Szczecinie z 30.05.2018 r."3, stusznie zauwa-
zono, ze w przypadku oznaczen przedsiebiorstw problem kolizji informacji zawieraja-
cych nazwisko zostat rozstrzygniety w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji'*. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy: ,Jezeli oznaczenie przedsiebiorstwa
nazwiskiem przedsiebiorcy moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do tozsamosci z innym

11 Wyrok TSUE z 1.03.2005 r. w sprawie T-185/03, Vincenzo Fusco v. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(OHIM), pkt 45, ECLI:EU:T:2005:73.

12 Wyrok NSA z 20.09.2006 r., Il GSK 115/06, LEX nr 272209.

31 AGa 114/18, LEX nr 2529543.

14 Dz.U.z2019r. poz. 1010 ze zm.
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przedsiebiorstwem, ktére wczesniej uzywato podobnego oznaczenia, przedsiebiorca
ten powinien podja¢ srodki majace na celu usuniecie niebezpieczenstwa wprowadzenia
w btgd oséb trzecich”. Przepis ten oparty jest bowiem na zatozeniu, ze kazdy podmiot
moze oznaczac¢ swoim nazwiskiem prowadzone przez siebie przedsiebiorstwo. To z kolei
powoduje, ze pomimo pierwszenstwa uzywania na rynku oznaczenia w postaci konkret-
nego nazwiska nie mozna zakazaé przedsiebiorcy (ktory pdzniej rozpoczat stosowanie
nazwiska w nazwie przedsiebiorstwa) jego uzywania w charakterze oznaczenia przed-
siebiorstwa. Stusznie zwraca sie uwage, ze nazwisko stanowi dobro osobiste cztowieka,
co powoduje, ze nie jest mozliwe zakazanie postugiwania sie wtasnym nazwiskiem,
nawet w wypadku wczesniejszego jego uzywania w obrocie przez inny podmiot. Jedynie
w sytuacji, gdy moze ono wprowadzi¢ klientéw w btgd co do tozsamosci z innym przed-
siebiorcg, powinien zosta¢ zmieniony sposob korzystania z takiego nazwiska.

Podsumowujac, rejestracja nazwiska powszechnego jako znaku towarowego
jest mozliwa, jednak wykorzystanie wtasnego imienia i nazwiska jako np. znaku firmo-
wego nie zawsze bedzie najlepszym wyborem. Warto zbadad sytuacje na rynku, zanim
zacznie sie sprzedawad towary czy swiadczy¢ dane ustugi i upewnic sie, czy np. znak
towarowy nie jest juz uzywany. Bezpieczniejsze moga sie okaza¢ modyfikacja znaku
towarowego lub wybranie innej nazwy, aby unikna¢ konfliktéw z funkcjonujgcymi juz
na rynku przedsiebiorstwami.

4. Nazwisko nalezace do osoby popularnej

Problematyczna moze okazac sie proba rejestracji nazwiska osoby popularnej, np.
nalezacego do celebryty. Woéweczas istnieje ryzyko, ze zostaty naruszone prawa osobiste
lub majatkowe osoby trzeciej lub ze znak zgtoszono w ztej wierze. Unijne i polskie orzecz-
nictwo wskazuje, ze zgtoszenia dokonywane przez osoby, ktére nie majg nic wspdlnego
z danym nazwiskiem, w wiekszosci przypadkéw skutkujg niepowodzeniem. Instytucje
konsekwentnie powotujg sie na argument, ze zgtoszenie takiego znaku towarowego
nastapito w ztej wierze, korzystanie ze znaku towarowego mogtoby dziata¢ na szkode
odrdzniajacego charakteru itp. Takich przypadkoéw jest coraz wiecej. Jako przyktady zwig-
zane z rejestracja popularnych nazwisk mozna wskaza¢ sprawy Gucci v. Gucio™ i Kenzo
Tsujimoto v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO).

W sprawie Kenzo Tsujimoto v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektu-
alnej (EUIPO) spér dotyczyt rejestracji imienia i nazwiska i toczyt sie pomiedzy znana
francuskg marka Kenzo a Japonczykiem Kenzo Tsujimoto. Kenzo Tsujimoto zgtosit do reje-
stracji znak towarowy ,Kenzo Estate” dla towardéw takich jak napoje alkoholowe, w tym
wina. Zgtoszenia dokonano w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO). Sprawa trafita do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. W wydanym
orzeczeniu Trybunat stwierdzit, ze prawo unijne nie przyznaje wiascicielom znakéw
towarowych uprawnienia do zakazania innej osobie uzywania jej imienia i nazwiska
w celach biznesowych. Z drugiej strony osobie takiej nie przyznano bezwarunkowego
prawa do rejestracji jej imienia i nazwiska jako znaku towarowego. Zdaniem Trybunatu,
znak towarowy, ktory czerpatby nieuzasadniong korzys¢ z istnienia znaku wczesniejszego

15 Wyrok WSA w Warszawie z 30.08.2010 r., VI SA/Wa 807/10, LEX nr 737929.
16 Wyrok TSUE z 30.05.2018 r. w sprawie C-85/16 P, Kenzo Tsujimoto v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO), ECLI:EU:C:2018:349.
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i mégtby dziata¢ na szkode odrédzniajgcego charakteru tego znaku lub jego reputacji,
nie ma zdolnosci rejestracyjnej. Powyzsze uwagi Trybunatu odniést do sprawy znaku
.Kenzo Estate”. Wskazat na fakt, ze imie pana Tsujimoto stanowi czes¢ znaku, lecz jest
to nieistotne. Tym samym oddalit odwotanie pana Tsujimoto i ostatecznie przesadzit, ze
znak ,,Kenzo Estate” nie zostanie zarejestrowany.

Ciekawym przyktadem, ze osoba popularna nie zawsze moze liczy¢ na wygrang,
jest spor Gucci v. Gucio. W tej sprawie Gucci twierdzit, ze polski producent obuwia
dzieciecego — Gucio — postugujac sie tak zblizong nazwa, moze wprowadzac klientéw
w btad. Co wiecej, naraza dom mody na obnizenie renomy i godzi w jego dobra stawe.
Urzad Patentowy RP zdecydowanie opowiedziat sie za oddaleniem wniosku Gucciego,
wskazujac, ze uzywanie obu znakéw nie wprowadza klientéw w btad. Ostatecznie
sprawa znalazta swéj finat w Wojewddzkim Sgdzie Administracyjnym w Warszawie. Sad
podtrzymat decyzje Urzedu Patentowego RP i réwniez stwierdzit, ze oba znaki nie sa
podobne i tym samym rejestracja nie narusza zasad wspotzycia spotecznego. Ponadto
Wojewddzki Sad Administracyjny przyznat, ze — jak dom mody sam wskazat — produkty
marki Gucci s towarami ekskluzywnymi, a nie skierowanymi do przecietnego klienta,
co tym bardziej zmniejsza ryzyko pomytki.

Niektore ze zgtoszen nawigzuja do renomowanych znakéw towarowych. Gucci
i Kenzo to marki kojarzone z luksusem, majg one swiatowg stawe i cieszg sie uzna-
niem wsréd klientéw. Czasami ryzyko konfuzji jest znikome ze wzgledu na specyfike
towarow lub ustug, dla ktérych dokonuje sie rejestracji danego znaku towarowego.
Znak towarowy, zwtaszcza cieszacy sie popularnoscia, ma niebagatelng wartos¢. Znak
renomowany wywotuje wyobrazenie, ze sygnowany nim produkt ma pewne szcze-
golne, pozytywne cechy. Orzecznictwo sadoéw pokazuje, ze préby rejestracji znakow
towarowych podejmowane sg w celach spekulacyjnych, czyli przez podmioty, ktére
nie majg nic wspoélnego ze zgtaszanym nazwiskiem. Przy tego typu zgtoszeniach moga
sie pojawi¢ watpliwosci, czy dane oznaczenie bedzie spetniaé¢ funkcje gwarancyjna.
Podstawowymi funkcjami znaku towarowego sg funkcje: odrézniajaca (oznaczenie
pochodzenia), gwarancyjna i reklamowa. Dzieki oznaczeniu pochodzenia mozemy
dowiedziec sie, skad pochodzi towar oraz odréznic¢ go od innych towaréw tego samego
rodzaju, ktére znajduja sie na rynku. Funkcja gwarancyjna moéwi zas, ze towar ozna-
czony danym znakiem zapewnia odpowiedni poziom jakosci, do ktérego kupujacy jest
przyzwyczajony. Funkcja reklamowa znaku polega na mozliwosci wykorzystania go
w reklamie réznorakich produktéw. Dzieki szczegdlnym cechom i zdolnosci odréznia-
jacej znak stanowi doceniane narzedzie reklamy'. Mozna wyobrazi¢ sobie sytuacje,
kiedy towar jest oznaczany nazwiskiem niemajgcym nic wspdlnego z wytwarzanym
towarem. Uzywajac nazwiska w celach marketingowych, np. osoby znanej, producent
ma nadzieje na zwiekszenie sprzedazy. Klient z kolei moze odnies¢ wrazenie, ze kupuje
towar wyzszej jakosci.

Znak towarowy w postaci nazwiska nie zawsze bedzie spetnia¢ funkcje gwaran-
cyjna. Co wiecej, jak stusznie zauwazyta J. Mordowitko-Osajda, brak jakichkolwiek
mechanizmoéw prawnych powstrzymujacych uprawnionego do znaku przed obniza-
niem jakosci'®. Kwestia ta byta kilkukrotnie poruszana réwniez w orzecznictwie, m.in.

17 J. Kepinski, Znak towarowy [w:] Wzdr przemystowy i jego ochrona w prawie polskim i wspdlnotowym [online], LEX 2010.

18 K. Zaczkiewicz, Toyota, Yves Saint Laurent, Wedel — nazwisko moze byc¢ znakiem towarowym chronionym przez prawo,
.Dziennik Gazeta Prawna” z 17.07.2010 r., https:/forsal.pl/artykuly/436607,toyota-yves-saint-laurent-wedel-nazwisko-to-
znak-towarowy.htm (dostep: 24.10.2019 r.).
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w wyroku TSUE w sprawie Elizabeth Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd. Znak skfada-
jacy sie z jej imienia i nazwiska zostat zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i staf sie rozpo-
znawalny po Slubie ksieznej Diany, ktéra miata okazje wystgpi¢ w sukni uszytej przez te
firme. Kilka lat po tym slubie pani Elizabeth wniosta o uniewaznienie znaku towarowego,
poniewaz firma zostata sprzedana. Klienci nie sledzili na biezgco zmian wtascicielskich.

Najwazniejszym celem znaku towarowego jest dostarczenie odbiorcy konco-
wemu informacji o pochodzeniu towaru lub ustugi, tak aby mdgt on bezbtednie
odréznic je od towardw lub ustug innego pochodzenia — ma to stanowi¢ gwarancje,
ze zostaty wytworzone lub wykonane przez tylko jedno przedsiebiorstwo, odpowie-
dzialne za ich jakos$¢™. Trybunat orzekt jednak, ze nie mozna odmoéwic rejestracji znaku
towarowego — jak réwniez prawo wtasciciela znaku towarowego nie moze wygasng¢
— na tej podstawie, ze znak ten wprowadza odbiorcéw w bifad z tej tylko przyczyny,
ze odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towaréw nim ozna-
czanych, w szczegolnosci, jesli klientela przywigzana do tego znaku byta przedmiotem
przeniesienia wraz z przedsiebiorstwem wytwarzajagcym towary tym znakiem ozna-
czane?®. Warto zauwazy¢, ze znak towarowy, aby mdégt spetnia¢ swojg role zasad-
niczego elementu systemu niezakiéconej konkurencji, musi stanowi¢ gwarancje, ze
wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi zostaty wyprodukowane lub sg swiadczone
pod kontrolg okreslonego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzial-
nos¢ za ich jakos¢?'.

5. Nazwisko historyczne

W przypadku nazwisk historycznych utrwalona jest praktyka rejestracji nazwisk
wybitnych postaci historycznych jako znakéw towarowych. Stwarza to domniemanie
braku sprzecznosci takich znakéw z zasadami wspotzycia spotecznego. Domniemanie
to moze by¢ obalone w konkretnej sprawie z zachowaniem przepiséw postepowania?2.
Dobrym przyktadem jest tutaj rejestracja znaku towarowego ,Jan Ill Sobieski” zgto-
szonego do oznaczania towardw obejmujgcych artykuty dla palgcych. Sad Najwyzszy,
odwotujac sie do wydanych w okresie miedzywojennym przez Urzad Patentowy RP
pozytywnych decyzji przyznajgcych prawo ochronne na tego typu oznaczenia, przyjat,
ze mozna mowic o utrwalonej praktyce ich rejestracji. Jego zdaniem taki stan rzeczy
wystarczy, by przyja¢ domniemanie braku sprzecznosci przedmiotowych znakéw z zasa-
dami wspéizycia spotecznego.

W polskim porzadku prawnym istnieje wyjgtkowa ustawa. Kompozytor Fryderyk
Chopin jest postacig historyczng, ktéra doczekata sie ochrony na podstawie odrebnych
przepiséw — ustawy z 3.02.2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina?. Zgodnie
z art. 1 ust. 1 zd. 1 tej ustawy: ,Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim zwigzane
stanowig dobro ogdélnonarodowe podlegajace szczegdlnej ochronie. Nazwisko Fryderyka
Chopina i jego wizerunek sg chronione odpowiednio na zasadach dotyczacych débr
osobistych”. Piecze nad tymi dobrami sprawuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,

19 Opinia Rzecznika Generalnego Damasa Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel v.
Continental Shelf 128 Ltd., pkt 42, ECLI:EU:C:2006:50.

20 Wyrok TSUE z 30.03.2006 r. w sprawie C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd., pkt 54,
ECLI:EU:C:2006:215.

21 Wyrok TSUE z 12.11.2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club, pkt 48, ECLI:EU:C:2002:651.

22 Wyrok SN z 12.12.1997 r., Il RN 74/97, LEX nr 32988.

23 Dz.U.z 2001 r. Nr 16, poz. 168 ze zm.
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ktéry zarejestrowat znak towarowy prawie we wszystkich klasach klasyfikacji nicejskiej,
z wyjatkiem klasy 33 (prawo ochronne na znak towarowy wczesniej uzyskat producent
wodki). Narodowy Instytut Fryderyka Chopina udziela licencji przedsiebiorcom, ktérzy
chca wykorzysta¢ znak stowny ,,Chopin” do oznaczania swoich towaréw lub ustug.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, majac na wzgledzie duze zainteresowanie przed-
siebiorcow tego znaku, uznat, ze najlepszym rozwigzaniem bedzie eksploatowanie tego
znaku na podstawie licencji. Nie ma watpliwosci co do tego, ze pojecie korzystania,
ktérym postuzyt sie ustawodawca omawianej ustawy, obejmuje takze wszystkie sytu-
acje, w ktorych dobra osobiste Chopina sg eksploatowane komercyjnie, majgtkowo.
Wytacznie do takiej postaci odnosi sie de facto sformutowanie méwigce o wykorzy-
stywaniu nazwiska lub podobizny Chopina w zarejestrowanych znakach towarowych,
cho¢ nie mozna przeciez wykluczy¢ zarejestrowania znaku towarowego eksploato-
wanego w celach niekomercyjnych, np. przez spétke kapitatowa o celach charytatyw-
nych. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wydat zarzadzenie nr 5/2014
2 27.03.2014 r. w sprawie nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina. Zgodnie z nim wpro-
wadzono regulamin ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina, ktéry dotyczy
réwniez znakéw towarowych.

Po przeanalizowaniu omawianej ustawy w Swietle powyzszego pojawia sie
pytanie, jaka role dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina odgrywa zarejestrowany
stowny znak towarowy ,,Chopin”, skoro instytut ten nie prowadzi dziatalnosci obejmu-
jacej wszystkie towary i ustugi, dla ktérych zostat zarejestrowany znak. D. Rzgszewska
stwierdzita, ze z jednej strony w odniesieniu do tych wszystkich dziatan Instytutu,
mieszczacych sie w definicji ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (art.
5), dla ktérych nazwisko Chopina jest wykorzystywane jako oznaczenie pochodzenia
towaru czy ustugi, mozna uznaé, ze mamy do czynienia z uzywaniem znaku towaro-
wego w jego podstawowej funkgji, jaka jest identyfikacja pochodzenia. Z drugiej strony
prawo to, ze wzgledu na swdj majatkowy charakter, daje Instytutowi nie tylko mozli-
wosc jego wytgcznej eksploatacji w celach zarobkowych, ale takze prawo podejmowania
dziatan, ktorych celem jest przeciwdziatanie nielegalnemu wykorzystywaniu tego znaku
w obrocie czy udaremnienie préb jego rejestracji przez inne podmioty.

Z kolei G. Tylec, ktéry wyrazit swojg opinie w zwigzku z uchwaleniem powyz-
szej ustawy, méwi nastepujgco: ,,WW moim mniemaniu decyzje ustawodawcy dotyczaca
uchwalenia majacej na celu de facto ochrone elementéw tozsamosci (persony) Fryde-
ryka Chopina potraktowac nalezy jako znaczacy krok naprzod i istotny wytom «trady-
cyjnej» koncepcji déb osobistych, a w zasadzie koncepcji ochrony elementéw ludzkiej
tozsamosci, ktdra w polskiej rzeczywistosci sprowadzata sie de facto do ochrony débr
osobistych. Co prawda, jak wynika z tresci ustawy, nie wprowadzono ochrony prawnej
doébr osobistych po $mierci podmiotu tychze débr, lecz ustanowiono ochrone prawna sui
generis uksztattowang «odpowiednio na zasadach dotyczacych débr osobistych». Moim
zdaniem znaczacym krokiem do przodu jest to, ze ustawodawca, uchwalajgc opisywana
ustawe, dostrzegt wartosci ekonomiczne, jakie tkwig w elementach tozsamosci osoby
fizycznej, jakimi s jej nazwisko czy wizerunek, oraz to, ze zauwazono potrzebe ochrony
tych wartosci takze po smierci ich dysponenta”?4.

24 G. Tylec, Dobra osobiste a inne dobra prawne o charakterze osobistym chronione post mortem, http://repozytorium.uni.
wroc.pl/Content/77908/50_G_Tylec_Dobra_osobiste_a_inne_dobra_prawne_o_charakterze_osobistym_chronione_post_
mortem.pdf, s. 831 (dostep: 24.10.2019 r.).
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Nie istniejg przepisy prawne regulujgce zagadnienie nazwisk historycznych,
w szczegodlnosci wykorzystywania ich w firmie i nazwie, jak réwniez w znakach towa-
rowych. Kwestia rejestracji nazwisk historycznych byta juz przedmiotem szczegdlnej
dyskusji i zawiera sie zwtaszcza w ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
oraz w wyroku Sagdu Najwyzszego zajmujacego sie problematyka rejestracji znaku towa-
rowego ,Jan lll Sobieski”?. Biorgc pod uwage coraz czestsze wykorzystywanie nazwisk
historycznych w postaci znaku towarowego, nalezatoby stworzy¢ regulacje prawne wska-
zujace konkretne przypadki, w ktérych nazwisko osoby historycznej mogtoby by¢ uzyte
do oznaczenia towarow w celach komercyjnych. Komercyjne wykorzystanie nazwiska
postaci historycznej pomaga w zbudowaniu rozpoznawalnosci danego produktu. Postac
historyczna moze kojarzy¢ sie z gwarancjg jakosci i dobrego pochodzenia. Nazwiska
historyczne czesto goszczg na etykietach czy w reklamach, np. alkoholi. Nie kazde wyko-
rzystanie nazwiska w dziatalnosci komercyjnej bedzie uznane za naruszenie dobra osobi-
stego — takie uzycie nie jest naruszeniem, jesli ma charakter informacyjny?.

6. Podsumowanie

Warto zauwazy¢, ze rejestracja nazwisk jako znakédw towarowych staje sie
w ostatnich latach coraz bardziej popularna. Znane osoby oraz ich bliscy dostrzegli,
ze rozpoznawalnos¢, popularnos¢ danego nazwiska moze sie przektadac na korzysci
finansowe. Orzecznictwo unijne i krajowe wskazuje jednak, ze podejmowane sq proby
rejestracji znakdéw towarowych przez podmioty niemajgce nic wspdlnego ze zgtaszanym
nazwiskiem. Tego typu zgtoszenia przewaznie konczg sie przegrang zgtaszajacych.
Wymogi, ktére powinno spetni¢ nazwisko, aby mogto by¢ zarejestrowane w postaci
znaku towarowego, pokrywajq sie z wymogami koniecznymi do zarejestrowania jakie-
gokolwiek innego znaku towarowego. Bezsporne jest, ze nazwisko moze stanowic
przedmiot ochrony w charakterze znaku towarowego. Nie istniejg regulacje, ktére
ksztattowatyby uzywanie nazwisk powszechnych, popularnych czy tez historycznych
jako znaki towarowe.

Znak towarowy, aby moégt spetni¢ swojg funkcje, musi informowac o pocho-
dzeniu produktu, a takze powinien miec¢ charakter odrézniajgcy od pozostatych
towardw, tak aby odbiorca, czyli konsument, mégt go zapamietac i ponownie dokonacd
zakupu konkretnego produktu sygnowanego nazwiskiem. Bogate orzecznictwo, ktére
zostato pokrotce opisane w niniejszym artkule, wskazuje, ze istniejg réznorodne kryteria
decydujgce o naruszeniu prawa do nazwiska. Dlatego przed dokonaniem zgtoszenia
nazwiska jako znaku towarowego warto zbadac sytuacje na rynku. Sprawdzanie zdol-
nosci rejestrowej znaku towarowego polega na analizie konkretnego znaku towarowego
pod katem mozliwosci jego rejestracji w danym urzedzie. Podczas dokonywania badania
zdolnosci rejestrowej znaku sprawdza sie przede wszystkim przestanki bezwzgledne oraz
przestanki wzgledne oraz ocenia sie, czy w ogole istnieje mozliwosc¢ zastrzezenia znaku
towarowego, na ktéry miatoby by¢ udzielone prawo ochronne. Na podstawie badania
moze zosta¢ przygotowany raport zawierajgcy oszacowane prawdopodobienstwo, czy
istnieje ryzyko, ze urzad nie udzieli ochrony danemu znakowi towarowemu. Badanie

25 ). Buchalska, Ochrona nazwiska osoby zmartej uzytego w znakach towarowych [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majatkowe
aspekty prawne Smierci cztowieka. Zagadnienia wybrane, Wroctaw 2015, s. 116.
26 Wyrok SN z 28.02.2003 r., V CK 308/02, LEX nr 103005.
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zdolnosci rejestrowej nie jest dtugotrwatg procedura, a dzieki niemu mozna uzyskac
informacje na temat ewentualnej kolizji z innymi znakami towarowymi i ustrzec sie przed
naruszeniem praw osobistych lub majgtkowych. Warto je przeprowadzi¢, aby uniknag¢
m.in. niepotrzebnych kosztéw zwigzanych z postepowaniem dotyczacym naruszenia
zastrzezonego znaku towarowego. Pozwala ono réwniez zaoszczedzi¢ czas, poniewaz
przed dokonaniem zgtoszenia mozliwe jest wprowadzenie niezbednych zmian w znaku
po to, aby mdc uzyskaé ochrone.

Na podstawie przeanalizowanego orzecznictwa autorka niniejszego artykutu
stwierdza, ze ustawodawca powinien rozwazy¢, czy nie nalezatoby wprowadzi¢ szer-
szych regulacji odnosnie do rejestracji nazwisk w postaci znakéw towarowych. Usta-
wodawca powinien w szczegolnosci wzig¢ pod uwage wykorzystanie nazwiska oséb
popularnych oraz postaci historycznych. Ze wzgledu na coraz czestsze postugiwanie sie
nazwiskami oséb popularnych i historycznych w postaci znaku towarowego, nalezatoby
stworzy¢ regulacje prawne, ktére odnosityby sie do wykorzystania tego typu oznaczen
w celach komercyjnych.
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