Joanna Buchalska'

Ochrona nazwiska osoby zmarlej uzytego
w znakach towarowych

1. Uwagi ogodlne

Ochrona nazwiska oso6b zmartych w znakach towarowych jest proble-
matyka szczeg6élnie wazng, a jednocze$nie bardzo trudng. Istotnos$¢ tej
problematyki odnosi si¢ do faktu, Zze nazwisko wykorzystywane w zna-
ku towarowym czgsto jest synonimem jakosci, renomy pewnego dobra
lub ustugi spetniajac jedng z funkcji znaku towarowego. Jednocze$nie na-
zwisko per se chronione jest jako jedno z dobr osobistych wymienionych
w przepisach kodeksu cywilnego®. Charakter dobr osobistych przemawia
jednak za tym, ze dobro to posiada jedynie niemajatkowy charakter’.
Jednoczes$nie umieszczenie nazwiska w znaku towarowym nadaje mu
wymiar juz majatkowy. Ponadto, trudnosci w zakresie wykorzystywania
nazwiska w znakach towarowych pogtebione zosta¢ moga poprzez jed-
noczesnej ochrony tego oznaczenia w innych przepisach migdzy innymi
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wzajemne przenikanie si¢ tych unormowan poteguje rowniez kwe-
stia wykorzystywania nazwiska osoby zmartej w znaku towarowym.
Zasadniczo wyrozni¢ mozna dwa rodzaje nazwisk, ktore moga stanowié
znak towarowy lub jego czg$¢ — nazwiska historyczne, oraz nazwiska

! Dr, Akademia Leona Kozminskiego w Warszawie.

2 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 ze zm.), dalej: k.c.

* S. Grzybowski, Ochrona dobr osobistych wedlug przepisow ogolnych prawa
cywilnego, Warszawa 1957, s. 9; S. Grzybowski, Osobistosci prawa, w: F. Zoll,
J. Wasilkowski (red.), Encyklopedja podreczna prawa prywatnego, t. 3: Osobistosci
prawa — przedsiebiorstwoWarszawa 1939, s. 1249, S. Szer, Prawo cywilne. Czesé¢
ogolna, Warszawa 1967, s. 18; J. Panowicz-Lipska, Majgtkowa ochrona dobr osobistych,
Warszawa 1975, s. 25; A. Cisek, P. Machnikowski, Komentarz do art. 23, w: E. Gniewek,
P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 58.
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powszechne. Ze wzgledu na szczegélowe omowienie w pi§miennictwie
wykorzystywania nazwiska historycznych w znakach towarowych?,
przedmiotem analizy pozostanie problematyka wykorzystywania na-
zwisk ,,powszechnych” w znakach towarowych.

2. Wykorzystywanie nazwiska osoby zmarlej w nazwie

Nazwisko stanowi istotny, a niekiedy jedyny element nazwy lub fir-
my stanowigc, podobnie jak imi¢ i nazwisko osoby fizycznej, element
odrozniajacy®. Jednakze sposob tworzenia nazw pozostaje odmienny
w zaleznos$ci od formy osoby prawnej. Sposob tworzenia osoby praw-
nej determinuje sposob nadania jej nazwy. W wypadku oséb prawnych
tworzonych na podstawie aktu normatywnego (ustawy, rozporzadzenia)
akt taki okres$la jej nazwe®, w wypadku innych oséb prawnych przepisy

* H. Fedorowicz, Chopin pozostanie na etykiecie, ,,Rzeczpospolita” z 10 wrzes$nia
2001 r., H. Fedorowicz, Terravita z nutkami Chopina, ,,Rzeczpospolita” z 17 czerwca
1999 r., G. Sieczkowski, Etiuda rewolucyjna, ,,Rzeczpospolita” z 14 wrzesnia 1996
r.; Z. Podkanski, Spor o Chopina, ,,Rzeczpospolita” z 30 wrze$nia 1996 r., D. Frey,
Ksigzna broni krola, ,Rzeczpospolita” z 26 listopada 2003 r.; M. Domagalski,
Ksigzna Sobieska zu Schwarzenberg broni rodowego nazwiska, ,,Rzeczpospolita”
z 11 pazdziernika 2001 r., wyrok SN z 12 grudnia 1997 r. (IIl RN 74/97), OSNAPiUS
1998, nr 9, poz. 413, H. Fedorowicz, Krdl nie dla papierosow, ,Rzeczpospolita”
z 27 marca 1997 r., W. Wiodarczyk, Glosa do wyroku SN z dnia 12 grudnia 1997, 111
RN 74/97, ,,Panstwo i Prawo” 1998, nr 8, s. 111-112, H. Fedorowicz, Znaki towarowe.
Nazwiska historyczne mogq by¢ zarejestrowane, ,,Rzeczpospolita” z 30 lipca 1998 r.;
Sporny znak — sprawa o wygasniecie, ,,Kwartalnik Urzedu Patentowego RP” 2013,
nr 3, s. 70-73, D. Margas, Prawdopodobnie ugoda, ,,Rzeczpospolita” z 12 lipca
1994 r., postanowienie SN z 26 pazdziernika 1994 r. (I CRN 119/94), OSNC 1995, nr
1, poz. 22, R. Andziak, Waza nie gorszy od Batorego, ,,Rzeczpospolita” 1997, nr 42,
s. 16; J. Mazurkiewicz, Umieszczanie..., s. 282; R. Andziak, Krdl nabity w butelke,
»Rzeczpospolita” z 6 marca 1997 r., wyrok WSA w Warszawie z 19 wrzesnia 2007 r.
(VISA/Wa 989/07), LEX nr 374813; wyrok NSA z 18 stycznia 2007 r. (I GSK 206/06),
ONSAiIWSA 2008, nr 4, poz. 61; wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 20006 r.
(VI SA/Wa 312/05), LEX nr 874912.

> J. Frackowiak, Osoby prawne..., s. 1162; S. Grzybowski, Osoby prawne,
w: S. Grzybowski (red), System Prawa Cywilnego, t. 1, Wroctaw 1985, s. 376;
A. Szpunar, Ochrona débr..., s. 170; 1.J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009,
s. 112; M. Pozniak-Niedzielska, Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa
cywilnego, w: J. Bleszynski, J. Rajski (red.), Rozprawy z prawa cywilnego. Ksiega
pamiqgtkowa ku czci Witolda Czachorskiego, Warszawa 1985, s. 295; E. Gniewek,
Komentarz do art. 43!, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny...,
s. 58; A. Karpowicz, Firma a nazwa, ,,Palestra” 1994, nr 12, s. 75-77; A. Szpunar,
Ochrona dobr osobistych przystugujgcych..., s. 37.

¢ Por. np. ustawa z 23 pazdziernika 1987 r. o przedsigbiorstwie panstwowym ,,Porty
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okreslajg zasady tworzenia nazwy’ lub wskazuja jedynie, ze dana oso-
ba prawna powinna mie¢ nazwe, a jej ustalenie nalezy do zatozycieli.
Jako przyktad osob prawnych tworzonych na podstawie aktu norma-
tywnego, zawierajacych nazwisko, mozna wskaza¢ fundacje ,.Zaktad
Narodowy imienia Ossolinskich”, powotang ustawa z 5 stycznia 1995 r.
o fundacji — Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich®. Niezaleznie od
tego, w jaki sposdb powstaje osoba prawna, jej nazwa moze zawierac
nazwisko. W tym kontek$cie nie ma jednak szczegdlnych uregulowan
w zakresie mozliwosci wykorzystywania nazwiska osoby zmartej, kto-
re np. w nazwie fundacji lub stowarzyszenia zazwyczaj ma stanowi¢
,upamietnienie”, wyrazenie uznania, hotdu dla osoby zmarlej. Problem
moze jednak powsta¢ wowczas, gdyby np. fundacja lub stowarzysze-
nie powstaty ,,przeciwko” konkretnej osobie, np. okre§lajac w nazwie,
ze wspiera osoby poszkodowane przez polityka, przedsiebiorce X.
Odmiennie jest w przepisach prawa handlowego. Zgodnie z art. 32
§ 1 kh.z1933 r?iart. 32 § 1 k.h."” w razie zmiany nazwiska, ktore sta-
nowilo cze$¢ sktadowa firmy, mozna bylo przedsigbiorstwo prowadzi¢
nadal pod dotychczasowa firma, nalezato jednak w dodatku do firmy
wskaza¢ nowe nazwisko. W przypadku ustapienia ze spotki jawnej lub
komandytowej wspdlnika, ktérego nazwisko byto w firmie zamieszczo-
ne, mozna byto prowadzi¢ przedsigbiorstwo nadal pod dotychczasowa
firmg za zezwoleniem jego lub jego spadkobiercéw, nalezato jednak
w dodatku do firmy zamies$ci¢ brzmienie firmy, odpowiadajace art. 28.
Przepis ten wzbudzal wiele kontrowersji, w szczegolnosci wobec zakre-
su uprawionych do po$miertnego dysponowania nazwiskiem, zwtasz-
cza ze wzgledu na podmiot uprawniony do wydania zgody na korzy-
stanie z nazwiska''. Wskaza¢ mozna jednak, zgodnie ze stanowiskiem
J. Mazurkiewicza, ze umieszczanie nazwiska osoby zmartej w firmie

Lotnicze” (Dz. U. Nr 33, poz. 185 ze zm.), nicobowigzujace: ustawa z 6 lipca 1995 r.
o przedsigbiorstwie panstwowym ,,Polskie Koleje Panstwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 47
4 ze zm.), art. 7 i n. ustawy z 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. Nr 54, poz. 311
ze zm.).

7 S. Grzybowski, Osoby prawne..., s. 376.

8 Ustawa z 5 stycznia 1995 r. o fundacji — Zaktad Narodowy imienia Ossolinskich
(Dz. U. Nr 23, poz. 121 ze zm.).

° Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 pazdziernika 1933 r. — Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 82, poz. 600 ze zm.).

10" Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. — Kodeks
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.).

I Por. R. Stefanicki, Prawo do nazwy (firmy) i jego ochrona, Krakéw 1999, s. 74.
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nie jest przejawem zasady cigglosci firmy, a jedynym uprawnionym
do dysponowania nazwiskiem jest ten, kto je nosi'’. Aby mozna bylo
uznaé, ze nazwisko moze pozosta¢ w firmie, musi ono by¢ zwigzane
z dziatalno$cig spotki'®. Za takg interpretacja przemawiat rowniez art. 33
k.h., zgodnie z ktorym, kto nabywat istniejace przedsigbiorstwo, mogt je
za zezwoleniem poprzedniego witasciciela lub jego spadkobiercéw pro-
wadzi¢ pod dotychczasowa firma. Powinien jednak zamies$ci¢ w firmie
dodatek oznaczajacy nabywce.

Obecnie omawiana problematyka zostala uregulowana w art. 43%
k.c. Zgodnie z § 1 tego przepisu w przypadku utraty cztonkostwa przez
wspolnika, ktoérego nazwisko bylo umieszczone w firmie, spotka moze
zachowa¢ w swojej firmie nazwisko bylego wspdlnika tylko za wy-
razong na piS$mie jego zgoda, a w razie jego Smierci — za zgoda jego
matzonka 1 dzieci. W przepisie § 2 — majacym zastosowanie do 0sob
fizycznych bedacych przedsiebiorcami — przewidziano, ze przepis § 1
stosuje si¢ odpowiednio w wypadku kontynuowania dziatalnos$ci gospo-
darczej osoby fizycznej przez inng osobe fizyczng bedaca jej nastepca
prawnym. Zgodnie natomiast z § 3, kto nabywa przedsigbiorstwo, moze
je nadal prowadzi¢ pod dotychczasowa nazwa. Powinien jednak umie-
$ci¢ dodatek wskazujacy firme lub nazwisko nabywcy, chyba ze strony
postanowity inaczej.

Wyktadajagc wymienione przepisy Sad Apelacyjny w Katowicach
w wyroku z 8 kwietnia 2014 r.'* stwierdzit, ze art. 43% § 1 k.c. odnosi
si¢ wylacznie do spotek osobowych, ktorych firmy musza zawiera¢ na-
zwiska wszystkich lub niektorych wspolnikow, a przynajmniej nazwisko
jednego sposrod nich (art. 24 § 2, art. 90 § 1, art. 104 § 1, art. 127 § 1
k.s.h.) 1 tylko taka spolka, jesli jest zainteresowana utrzymaniem firmy
w dotychczasowym brzmieniu, obejmujacym nazwisko wspolnika traca-
cego czlonkostwo, musi uzyska¢ na to pisemna zgode (zastrzezong dla
celow dowodowych — ad probationem) wspolnika ustepujacego ze spot-
ki, a w razie jego $mierci — zgode jego malzonka i dzieci. Oceny tej nie
zmienia powotywana przez zwolennikdw pogladu, Zze nie ma powodu

12 Por. J. Mazurkiewicz, Umieszczanie i zachowywanie w firmach nazwisk
zmarlych, w: R. Sztyk (red.), Kodeks spotek handlowych. Studia i materialy, Poznan—
Kluczbork 2001, s. 275.

3 M. Honzatko w: T. Dziurzynski, Z. Fernichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy.
Komentarz, t. 1, Krakow 1936, s. 66; J. Mazurkiewicz, Umieszczanie..., s. 277.

4 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 8 kwietnia 2014 r. (V ACa 825/13),
LEX nr 14589009.
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do ograniczania zakresu podmiotowego przepisu tylko do spotek osobo-
wych, wskazywana na jego uzasadnienie okoliczno$¢, ze przepis mowi
ogo6lnie o wspolniku, nie zawgzajac tego pojecia tylko do wspdlnikow
spotek osobowych, a zgodnie z art. 43° § 3 k.c. nazwisko wspoélnika
moze pojawic si¢ rowniez w spotce kapitatowe;.

Jak si¢ podkre§la w pismiennictwie, osoba prawna dzigki umiesz-
czeniu w jej brzmieniu nazwiska osoby fizycznej staje si¢ nosnikiem
pozytywnych skojarzen z przedsiebiorca, a posrednio — z prowadzong
przez niego dziatalno$cig gospodarcza (ekonomiczne wykorzystanie
dobra osobistego). Taki jest tez glowny cel staran zatozyciela spotki ka-
pitalowej o umieszczenie jego nazwiska w firmie. Jest to z jednej strony
upowaznienie takiej osoby do zamieszczenia nazwiska w korpusie jego
firmy, z drugiej — rezygnacja z przystugujacego uprawnionemu do na-
zwiska zakazu uzywania go we wskazanej funkcji. W przypadku zbycia
udzialow badz akcji w takiej spotce nabywca wstepuje w jego miejsce do
umowy spotki pod firma zawierajaca nazwisko ustepujacego wspolnika,
ktory zaktadajac spotke, podjat decyzje o zamieszczeniu w jej nazwie
swojego nazwiska jako sktadnika firmy.

Rozwazenia wymaga jednak kwestia, czy zasadne jest wskazanie
tak waskiego katalogu uprawnianych do wydania zgody na podstawie
art. 43*k.c. Wydaje si¢, ze w przypadku pozostawienia przez zmarlego
przysposobionych, sad — prowadzac postepowanie dotyczace mozliwo-
$ci wykorzystania nazwiska osoby zmarlej w firmie — stanatby na stano-
wisku, ze zgoda tej osoby jest uprawniona. Jednakze watpliwos$ci wzbu-
dza, czy takie samo prawo beda mieli wstepni, oni nie zostali bowiem
wymienieni w normie art. 43% k.c. Warto w tym kontekscie rozwazy¢
réwniez stanowisko M. Zatuckiego, zgodnie z ktorym katalog wskazany
w art. 43*k.c. winien by¢ rozszerzony. Jako wzor w tym zakresie autor
odwotuje si¢ do tresci art. 78 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z ktorg jezeli tworca nie
wyrazit innej woli, po jego $mierci z powddztwem o ochrong autorskich
praw osobistych zmarlego moze wystapi¢ matzonek, a w jego braku
kolejno: zstgpni, rodzice, rodzenstwo, zstgpni rodzenstwa'®>. Kwesta ta
staje si¢ tym bardziej skomplikowana, gdy nazwisko to wykorzystane
zostanie jako znak towarowy lub jego element.

5 M. Zatucki, Korzystanie z nazwiska jako element firmy po smierci przedsigbiorcy.
Rozwazania na tle zgody malzonka i dzieci zmartego, w: J. Balcarczyk (red.), Dobra
osobiste w XXI wieku. Nowe wartosci, zasady, technologie, Warszawa 2012, s. 462-464.
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3. Rejestracja nazwisk powszechnych

Trudno wskaza¢ granice, po przekroczeniu ktorej nazwisko przestaje
stanowi¢ nazwisko powszechne a staje si¢ nazwiskiem historycznym.
Przyja¢ nalezy jednak, ze nazwisko powszechne to takie, ktore nie jest
wigzane przez przecigtnego konsumenta z konkretng postacig histo-
ryczng. Wobec braku definicji legalnej pojecia nazwiska historycznego
uzna¢ nalezy a contrario, ze nazwiskiem wspotczesnym i powszechnym
jest nazwisko niehistoryczne, tj. takie, z ktérym nie jest utozsamiany
szczegollny kult oséb je noszacych. Kwestia rejestracji nazwisk histo-
rycznych byla juz przedmiotem szczeg6lnej dyskusji'®, w odniesieniu
w szczegolnosci ustawy z 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa
Fryderyka Chopina'” oraz wyroku Sadu Najwyzszego, zajmujacego si¢
problematyka rejestracji znaku towarowego Jan III Sobieski'®. Za zasad-
ne nalezy uzna¢ jednak, ze nazwiska historyczne stanowig dobro kultury
0 szczegblnym charakterze, wobec tego w sposob znaczacy nalezy uznaé
mozliwos$¢ ich wykorzystywania w znakach towarowych.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wlasnosci przemystowej' nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak
towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktory
udzielono prawa ochronnego lub zgloszonego do rejestracji, jezeli jego
uzywanie moze spowodowaé ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad,
polegajacy w szczegolnosci na skojarzeniu migdzy znakami®®. Zgodnie
za$ z art. 156 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje upraw-
nionemu prawa zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie ich
nazwisk lub adresu. Rejestracja znaku towarowego w postaci imienia
1 nazwiska zglaszajacego nie powinna powodowaé¢ odmowy po stronie

16 Por.. H. Fedorowicz, Chopin pozostanie...; H. Fedorowicz, Terravita...;
G. Sieczkowski, Etiuda...; Z. Podkanski, Spor...; D. Frey, Ksigzna...; M. Domagalski,
Ksigzna...; H. Fedorowicz, Krol...; W. Wiodarczyk, Glosa do wyroku SN z dnia
12 grudnia 1997..., s. 111-112; H. Fedorowicz, Znaki towarowe...; D. Margas,
Prawdopodobnie...; R. Andziak, Waza...; J. Mazurkiewicz, Umieszczanie..., s. 282.

17 Ustawa z 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U.
Nr 16, poz. 168).

8 Wyrok SN z 12 grudnia 1997 r. (IIl RN 74/97), OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 413.

¥ Ustawa z 30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (tekst jedn.:
Dz. U. 22013 r. poz. 1410 ze zm.), dalej: p.w.p.

2 Por. decyzja nr ICD 000004851 OHIM z 19 marca 2009 r. w sprawie Viniqum
Kereskedelmi Kft v. Zaklady Piwowarskie ,,Glubczyce” S.A, http:/preprodbeta.
oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/case-law/invalidity/ICD%20
000004851%20decision%20(EN).pdf
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Urzedu Patentowanego RP takiego zgloszenia®'. Celem bowiem tego
unormowania jest pozostawienie elementdw ogolnoinformacyjnych
w znaku towarowym?. Jednakze w orzecznictwie wskaza¢ mozna probe
rejestracji nazwisk ,,Koztowski”, ,,Nowak”, ,,Marek Grechuta”, ,,Marek
Sliwka” jako element znaku ,,Logos Travel Marek Sliwka”, jak rowniez
wielu innych.

Bezsporne jest, ze nazwisko samo przez si¢ ma duza zdolno$¢ identy-
fikowania okreslonego podmiotu (przedsigbiorcy). Uzyte w znaku towa-
rowym, obok innych elementéw stownych 1 graficznych, moze jednak
nie mie¢ dystynktywnego i dominujacego charakteru, jezeli cato$ciowe
wrazenie wywotane przez taki zloZzony znak zostanie zdominowane przez
inny jego element (elementy)®. W sprawie dotyczacej wykorzystania
nazwiska ,,Koztowski” w znaku towarowym, osoba noszaca to nazwi-
sko ztozyta wniosek o uniewaznienie znaku towarowego ,,Koztowski”
zarejestrowanego na rzecz Jerzego Koztowskiego, od 1975 r. prowa-
dzacego pod nazwa ,,Koztowski” dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca
na produkcji szczotek i pedzli. Urzad Patentowy RP stwierdzil, ze nie
ma podstawy prawnej do uniewaznienia rejestracji. Wnioskodawca
nie wskazal zadnych uchybien ani przepisow, ktdre zostaly naruszone.
Twierdzenie, ze rejestracja uniemozliwia innym cztonkom rodziny pro-
wadzenie dzialalno$ci gospodarczej, zdaniem Urzgdu, byto nieporozu-
mieniem?. Podobne stanowisko w tej sprawie zajat Wojewodzki Sad
Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 grudnia 2005 r. Stwierdzit,
ze w stanie faktycznym sprzeczne z zasadami wspoétzycia spotecznego
byto zawtaszczenie przez skarzacych oznaczenia ,,Kozlowski”, unie-
mozliwiajace prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej pod nazwiskiem
»Koztowski” uczestnikowi postgpowania, jak i pozostatym cztonkom tej
rodziny. Ponadto uznat, ze postugiwanie si¢ takg forma znaku — samym
nazwiskiem — nie powoduje mozliwo$ci odrdznienia towaréw jednego
przedsigbiorcy od innego, czyli nie spetnia podstawowej funkcji znaku

2L R. Skubisz, Wzgledne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak

towarowy, w: System Prawa Prywatnego, t. 14B: Prawo wlasnosci przemystowej, red.
R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 747; por. wyrok WSA w Warszawie z 2 lutego 2010 r.
(VI SA/Wa 1904/09), LEX nr 784446.

2 Por. U. Prominska, Znaki towarowe i prawa ochronne, w: E. Nowinska,
U. Prominska, M. du Vall, Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 490.

2 Wyrok NSA z 24 listopada 2010 r. (Il GSK 1010/09), LEX nr 787119.

2 D. Frey, Nazwisko pod ochrong, ,,Rzeczpospolita” z 10 lutego 2004 r.
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towarowego®. Odmienne stanowisko w tej sprawie zajal Naczelny Sad
Administracyjny. Zdaniem tego Sadu uprawniony z rejestracji znaku
towarowego ,,Koztowski” przed ztozeniem wniosku o rejestracje tego
znaku towarowego wiedzial o tym, ze na wiele lat przed rejestracja
znaku towarowego, a takze w dacie jego rejestracji cztonkowie rodziny
Koztowskich uzywali do oznaczania swoich wyroboéw — pedzli i szczo-
tek — nazwiska Koztowski. Taka sytuacja spowodowata, ze rejestracja
znaku towarowego Koztowski wykluczata mozliwo$¢ oznaczania przez
innych cztonkéw rodziny Koztowskich swoich wyrobow oznaczeniem
stanowigcym ich nazwisko, a tym samym — uniemozliwiala kojarzenie
wyroboéw pochodzacych od 0s6b noszacych nazwisko ,,Koztowski” wia-
$nie z tymi producentami. Zdaniem NSA takie dziatanie osoby upraw-
nionej do rejestracji znaku towarowego ,,Koztowski” mialo znamiona
ograniczenia konkurencji. Wobec powyzszego NSA podobnie do WSA
w Warszawie wskazat, ze nabywcy towaréw mieliby znaczne trudnosci
w identyfikowaniu Zrédta pochodzenia towardéw i zasadnie przyjal, ze
znak towarowy bedacy przedmiotem niniejszego postepowania nie po-
siada konkretnej zdolnosci odrozniajace;j.

Podobne stanowisko mozna wyr6ézni¢ w orzecznictwie unijnym.
Trybunatl Sprawiedliwosci w sprawie dotyczacej rejstracji nazwiska
Nicols jako znaku towarowego dla automatéw sprzedajacych oraz dla
produktow spozywczych, w tym napojow, sprzedawanych gtownie za
pomoca tych automatow?’. Stwierdzil, ze kryteria oceny istnienia cha-
rakteru odrdzniajacego znakow towarowych sktadajacych sie z nazwisk
sg takie same jak w przypadku innych rodzajow znakéw towarowych?.
Surowsze kryteria oceny odnoszg si¢ do przypadkéw: uprzednio usta-
lonej liczby oséb o tym samym nazwisku, powyzej ktorej nazwisko
to moze by¢ uznane za pozbawione charakteru odrozniajacego; liczby
przedsiebiorstw dostarczajacych towary lub §wiadczacych ustugi takie-
go samego typu jak te, ktorych dotyczy zgloszenie znaku towarowego,
oraz w przypadku powszechnego uzycia nazwiska w danym sektorze
badZ jego braku. Nazwisko, nawet popularne, moze by¢ — zdaniem

% Wyrok WSA w Warszawie z 7 grudnia 2005 r. (VI SA/Wa 905/05), LEX
nr 200821.

%6 Wyrok NSA z 20 wrzesnia 2006 r. (I GSK 115/06), http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

2 Wyrok TS z 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-404/02, Nichols plc v. Registrar
of Trade Marks, Zb. Orz. 2004, nr 8, s. 1-8499.

2 Por. wyrok SPI z 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Julian Muriia Entrena
v. OHIM, Zb. Orz. 2005, nr 7, s. 11-2831.
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Trybunatlu Sprawiedliwosci — zarejestrowane jako znak towarowy, jezeli
ma charakter odrézniajacy.

Nieco odmienne stanowisko niz w wyroku Trybunatu Sprawiedliwos$ci
zostalo wyrazone w opinii Rzecznika Generalnego Ddmasa Ruiza-Jaraba
Colomera przedstawionej 15 stycznia 2004 r. do sprawy C-404/02.
Zgodnie z nig zdolno$¢ odrozniajaca danego nazwiska zalezy od tego,
czy konsument jest w stanie przyjac, ze w zwigzku z towarami lub ustu-
gami, dla ktorych wniesiono o dokonanie rejestracji, dane oznaczenie
identyfikuje towary lub ustugi jako pochodzace od danego przedsig-
biorstwa, a nie innych. Powszechny charakter nazwiska jest jednym
z czynnikow, ale nie decydujacym, ktory mozna wzig¢ pod uwage zawsze
w zwigzku z okreslonymi towarami lub ustugami.

Jednakze, kwestia powszechno$ci wystgpowania nazwiska, ktore jest
wykorzystane w znaku towarowym nie jest jednolita dla wszystkich
panstw unijnych. Wyraznie wskaza¢ mozna przypisywanie odmiennych
uwag konsumenta wtoskiego 1 hiszpanskiego w odniesieniu do znakow
towarowych zawierajacych nazwisko. Przykladowo w sprawie rejestra-
cji znaku towarowego stlownego — ,,ENZO FUSCO”, Sad Pierwszej
Instancji w tej sprawie zajat cieckawe stanowisko. Zdaniem Sadu sposob
postrzegania oznaczeh utworzonych przez nazwisko osoby moze by¢
zréznicowany w zalezno$ci od panstwa Unii Europejskiej. W celu usta-
lenia, czy w danym panstwie wlasciwy krag odbiorcow nadaje przewaz-
nie charakter odrdzniajacy nazwisku, czy imieniu, orzecznictwo tego
panstwa, cho¢ niewigzace dla sadu wspdlnotowego, moze dostarczy¢
uzytecznych wskazoéwek. Sad Pierwszej Instancji odniost si¢ wobec tego
do orzecznictwa wioskiego, ktére reprezentuje ogoélny poglad, wedtug
ktérego nazwisko stanowi gldowny element oznaczenia sktadajacego si¢
z imienia i nazwiska. Co wigcej, miedzy stronami bezsporne byto, ze na-
zwisko ,,Fusco” nie znajduje si¢ w grupie najbardziej rozpowszechnio-
nych nazwisk we Wtoszech. Przyjecie takiego stanowiska zdaniem Sadu
powoduje, ze wskazane oznaczenia charakteryzuje pewne podobienstwo
wynikajace z faktu, Ze ich najistotniejszy element charakteryzujacy jest
identyczny?®.

Podobne stanowisko zajeto co do znaku stowno-graficznego ,,B.
Antonio Basile 1952”. Sad UE w tej sprawie, podobnie jak w sprawie
ENZO FUSCO stwierdzit, ze wtoski konsument przywigzuje wieksza

»  Wyrok SPI z 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Vincenzo Fusco v. OHIM, Zb.
Orz. 2005, nr 3, s. [I-715.
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wage do nazwiska niz imienia w znaku towarowym. W tym kontekscie
w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ okoliczno$é, ze dane nazwisko nie
jest powszechne, lub przeciwnie, ze jest ono bardzo czgsto spotykane,
co moze mie¢ przelozenie na jego charakter odrozniajacy, jak tez ewen-
tualng popularnos¢ osoby, ktdra wnosi o zarejestrowanie swojego imie-
nia i nazwiska tgcznie jako znaku towarowego®’. Wobec tego, ze nazwi-
sko ,,Basile” jest powszechnie znane, a nawet jest jednym z najbardziej
popularnych we Wtoszech, to pomimo potaczenia z imieniem Antonio,
jest elementem bardziej odrdzniajacym znak towarowy. W wyroku
Sad dokonat poréwnania przedmiotowych znakéw w trzech ptaszczy-
znach — wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, podkreslajac zgodnie
z wczesniejszym orzecznictwem, ze wobec znakoéw towarowych, kto-
rych elementem jest nazwisko, nalezy zachowacé ten sam sposob oceny?'.
Analogicznie w sprawie rejestracji znaku stownego ,,PUCCI”. Sad UE
odwotywal si¢ w tej sprawie do wczesniejszej praktyki postugiwania si¢
kryterium przecigtnych odbiorcéw w odniesieniu do prawa krajowego.
Podobnie jak w poprzednich sprawach twierdzil, ze konsument hiszpan-
ski, tak samo jak wtoski, bedzie zwracal uwage przede wszystkim na
nazwisko wystepujace w nazwie. Zdaniem Sadu UE, w przypadku zna-
koéw towarowych zawierajacych nazwisko ocena wprowadzenia w btad
przecigtnego konsumenta w tym zakresie powinna by¢ dokonywana kaz-
dorazowo, tak samo jak w odniesieniu do innych znakow towarowych?®2.

Zwrdci¢ nalezy rOwniez uwage na probe rejestracji nazwisk osob po-
wszechnie znanych jako elementéw znakow towarowych. Przyktadowo,
mozna wskaza¢ nazwisko Marka Grechuty. Takie zjawisko z jednej stro-
ny moze stac si¢ sposobem utrzymywania kultu osoby zmartej, z drugie;j
jednak moze tez ograniczac sposob wykorzystywania tego nazwiska dla
osob, ktore chea kult ten podtrzymywac*. Podkresli¢ nalezy jednak,
ze samo btedne skojarzenie z dang osoba moze by¢ podstawa do naru-
szenia dobr osobistych®.

% Por. wyrok TS z 24 czerwca 2010 r. w sprawie C-51/09 Harman International
Industrie v. OHIM, Zb. Orz. 2010, nr 6B, s. [-5805, pkt 36, 37.

1 Por. Wyrok SPI z 28 czerwca 2012 r. w sprawie T-133/09 I Marchi Italiani Srl
i Antonio Basile v. OHIM.

32 Wyrok SPI z 27 wrze$nia 2012 r. w sprawie T-39/10 El Corte Ingles, SA
v. OHIM, curia.curopa.cu.

3 Por. Znak towarowy ,,Marek Grechuta”. Czy Zamos¢ zaptaci wdowie, http://
lodz.naszemiasto.pl/artykul/znak-towarowy-marek-grechuta-czy-zamosc-zaplaci-
wdowie,21055,art,t,id,tm.html?sesja_gratka=7ac1072575fb1c05cde09a39fdc0494b

**]. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Krakow 1998, s. 275.
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Na gruncie powyzszych rozwazan zasadne wydaje si¢ stanowisko
J. Mordwitki-Osajdy, zdaniem ktorej rejestracja nazwiska jako zna-
ku towarowego powinna by¢ analizowana w uwzglednieniu dwoch
aspektow. Po pierwsze, urzad powinien ex officio zbada¢, czy zgltasza-
jacy znak towarowy nie zamierza tego dokona¢ w celu wykorzystania
renomy istniejacego juz znaku towarowego, a wiec wprowadzenia w
btad co do pochodzenia towaru. Po drugie — brak §wiadomosci co do
wystgpowania danego nazwiska jako znaku towarowego. Wobec tego
Scierajg si¢ tu dwa aspekty — rzeczywista troska o dobro osobiste w po-
staci nazwiska oraz proba wykorzystania renomowanego znaku towa-
rowego®’. Podobnie wskazuje M. Kepinski, ktory uwaza, ze nazwisko
,jest chronione tylko przed ryzykiem sprzg¢zenia, jakie mogtoby nastapi¢
w umystach odbiorcow miedzy nim a znakiem™®. Pozostawienie bo-
wiem obecnego stanu, sprzyja rejestrowaniu nazwisk w domenach in-
ternetowych?®’. Oczywiscie rejestracja nazwiska jako znaku towarowego
nie zaprzecza mozliwo$¢ umieszczenia w znaku towarowym nazwiska
osoby trzeciej, co nie bedzie bezprawne, jesli wyrazi ona na to zgodeg*®.
Nie jest jednak jednoznaczne, jak nalezy traktowac przypadki, w ktorych
kilka osob postuguje si¢ tym samym nazwiskiem.

Przeprowadzone rozwazania w zakresie orzecznictwa unijnego pro-
wadzg do nastgpujacych wnioskéw. Po pierwsze, nalezy zauwazy¢ pew-
ng zmiang orzecznictwa w odniesieniu do sprawy Nichols. W sprawie
tej wskazano bowiem, ze znaki towarowe sktadajace si¢ z nazwiska
powinny by¢ oceniane w takim samym zakresie jak inne znaki towa-
rowe. Jednak wraz z coraz liczniejsza rejestracja znakow towarowych
w postaci nazwiska wskaza¢ nalezy na pewna zmiang. W orzecznictwie
Sadu UE i Trybunatu Sprawiedliwosci, a przede wszystkim OHIM,
wskazano, ze przecigtnego konsumenta — poczatkowo wloskiego,
a pdzniej hiszpanskiego — cechuje szczegdlna uwaga w zakresie oceny
podobienstwa znakow towarowych zawierajacych nazwisko lub beda-
cych nazwiskiem. Jednakze zmiana ta nie dotyczy tylko tego aspektu.

% J. Mordwilko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracyi,
Warszawa 2009, s. 276-281.

% M. Kepinski, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znakéw, oznaczenia stanowigce
przedmiot praw wylgcznych, rejestracja, zakres wylgcznosci), ,,Studia Cywilistyczne”
1974,t.22,s. 185-186.

7 A. Kobylanska, Ochrona znakow towarowych w Internecie, Warszawa 2005,
s. 9.

3 J. Mazurkiewicz, Umieszczanie i zachowanie..., s. 289.
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Obecnie orzecznictwo wskazuje na szczego6lne znaczenie podczas oceny
podobienstwa znakow towarowych, renomy, jednakze nie w kontekscie
oceny renomy, ktéra moze by¢ utozsamiana ze znakiem towarowym,
a renomy osoby, ktorej nazwisko zostato wykorzystane w znaku towaro-
wym. To ona bowiem moze tez wptywac na mozliwo$¢ rejestracji znaku
towarowego zawierajacego nazwisko. W odniesieniu za$ do znakow to-
warowych zawierajacych nazwiska historyczne — analogicznie do usta-
wodawstwa polskiego — wyr6zni¢ mozna odmienne od sadowego sta-
nowiska Rzecznikdw Generalnych, ktorzy uznali nazwisko historyczne
za przedmiot szczego6lnego szacunku i kultu. Wobec tego, podobnie jak
w ostatnich orzeczeniach Sadu Najwyzszego, podkresla sig, ze nazwiska
te posiadaja charakterystyczng renom¢ utozsamiang z osobg je noszaca,
a przede wszystkim stanowig cz¢$¢ spuscizny Narodu, co uniemozliwia
ich uzywanie bez pewnych ograniczen.

4. Wnioski koncowe

Przeprowadzona analiza przepiséw, jak réwniez judykatury po-
zwala na wskazanie, ze brakuje odrgbnych regulacji na gruncie usta-
wy — Prawo wilasno$ci przemystowej odnoszacych si¢ do mozliwosci
wykorzystania nazwiska powszechnego osoby zmarlej w znaku towaro-
wym. Odmiennie, w przypadku nazwisk historycznych, wprowadzono
pewne ograniczenia, zgodnie z ktdrymi rejestracja nazwisk jest trak-
towana przez Urzad Patentowy RP jako oznaczenie uprzywilejowane
w procesie badania zdolnosci rejestracyjnej znaku*. Jednakze, rowniez
w tym zakresie brak bardziej restrykcyjnych przepisow. Powszechne
bowiem jest wykorzystywanie nazwisk postaci historycznych w zna-
kach towarowych. Przyktadowo, wykorzystywanie nazwiska Chopina
w znakach towarowych, pomimo, ze uchwalono ustawe z 3 lutego 2001 r.
o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, nie jest w zaden sposob
ograniczone. Baza Urzedu Patentowego RP zawierata 104 znaki towa-
rowe zawierajace stowo ,,Chopin”. Sg to m.in. produkty spozywcze, al-
koholowe. Nazwisko to zostato umieszczone réwniez w znaku Lotniska
Chopina, jak tez Instytutu Chopina powstatego na podstawie ustawy
o ochronie dziedzictwa Chopina. W przypadku rejestracji w Urzedzie ds.
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM), zgodnie z danymi umiesz-
czonymi na stronie internetowej tego urzgdu w 22 znakach towarowych

¥ Metodyka badania zdolnosci rejestracyjnej znakow towarowych, Warszawa

1994, s. 36.
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wykorzystano nazwisko Chopina, jak rowniez w 4 wzorach przemysto-
wych. Znaki towarowe, podobnie jak w przypadku zgloszen, obejmuja
towary spozywcze — w tym w przewazajacej mierze stodycze, alkohol,
jak rowniez przyrzady i urzadzenia naukowe, pianina. Zaskakujace jest
rowniez, ze czg$¢ zgloszonych, a nawet zarejestrowanych znakow to-
warowych zostala zgloszona przez podmioty zagraniczne®. Rodzi to
pytanie, czy zglaszajacy te znaki towarowe otrzymali pozwolenie na
wykorzystywanie nazwiska Chopina w swoich znakach towarowych.
Wobec tego, zasadnym wydaje si¢ siegniecie do przepisow kodeksu
cywilnego. Jednakze one réwniez nie daja odpowiedzi w odniesieniu
do mozliwosci wykorzystywania nazwiska osoby zmartej w znaku to-
warowym. W rozwazaniach nad mozliwoscia wykorzystywania na-
zwiska, warto wskaza¢ rowniez przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*'. Bezprawne naruszenie prawa
do nazwiska czesto nastepuje podczas prowadzenia dzialalno$ci gospo-
darczej i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji*’. Przepisy te nabiera-
ja szczegdlnego znaczenia wobec wzajemnego przenikania si¢ trzech
ustaw — kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji oraz prawa wilasnosci przemystowej*. Zgodnie z art. 5 u.z.n.k.
czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsigbiorstwa,
ktére moze wprowadzi¢ klientow w btad co do jego tozsamosci, przez
uzywanie firmy, nazwy, godta, skrétu literowego lub innego charaktery-
stycznego symbolu wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do ozna-
czenia innego przedsigbiorstwa. Natomiast, art. 6 ust. 1 ustawy okresla,
ze jezeli oznaczenie przedsigbiorstwa nazwiskiem przedsiebiorcy moze
wprowadzi¢ klientow w biad co do tozsamosci z innym przedsigbior-
stwem, ktore wezesniej uzywato podobnego oznaczenia, przedsiebiorca
ten powinien podja¢ srodki majace na celu usuniecie niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad oséb trzecich. Na zadanie zainteresowanego sad
wyda orzeczenie nakazujace przedsigbiorcy, ktory pdzniej zaczat uzy-
wacé tego oznaczenia, podjecie stosownych $rodkdw zapobiegajacych,
polegajacych w szczegolnosci na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu

40 Por. https://oami.europa.cu/eSearch/#basic/1+1+1+1/chopin

4 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:
Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

42 J. Wistocki, Prawo osobowe, Warszawa 1946, s. 56.

# M. Kepinski, 1. B. Nestoruk, Niezarejestrowany znak towarowy, w: System
Prawa Prywatnego. t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kepinski, Warszawa 2014,
s.213.
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przedsigbiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego uzywania ozna-
czenia lub jego stosowaniu w okreslony sposob. Podkresli¢ nalezy,
ze przepisy te oceniane w kontekscie uzywania nazwiska w firmie przed-
sigbiorstwa maja odmienne znaczenie. W pierwszym — chodzi bowiem
0 ,,zawlaszczenie prawa wczesniej nabytego™. Artykut 6 u.z.n.k. okre-
$la za$ przypadki odnoszace si¢ do kolizji wynikajacej z legalnego uzy-
wania nazwiska — ,,niewypowiedzianym zatozeniem tego przepisu jest
prawo kazdego cztowieka do wyrdznienia swoim nazwiskiem prowa-
dzonego przedsigbiorstwa™. Z drugiej jednak strony nalezy pamigtaé
o ochronie jakie przystuguje osobie posiadajacej konkretne nazwisko*,
jak réwniez krewnym osoby zmarte;.

Problematyka ta pozostaje szczegolnie istotna w dobie komercjaliza-
cji dobr osobistych — ,,mozna zauwazy¢, ze wspotczesnie coraz bardziej
nasila si¢ zjawisko komercjalizacji niektorych dobr osobistych. Proces
ten obejmuje rowniez nazwisko™. ,,Wspolcze$nie ma miejsce masowa
komercjalizacja wizerunku i nazwiska”*®. Nazwisko osoby zmarlej sta-
jac si¢ cze$cig znaku towarowego moze rowniez by¢ elementem, ktory
jest decydujacy wobec wyceny takiego znaku towarowego.

Streszczenie

Nazwisko osoby zmarlej czgsto staje si¢ elementem przyciagajacym
klientéw, $wiadczacym o renomie lub konkretnej jakosci produktu.
Jest to szczegodlnie istotne, gdy nazwisko staje si¢ elementem firmy, na-
zwy lub znaku towarowego. Artykut przedstawia sposob ochrony nazwi-
ska osob zmartych jako znaku towarowego na gruncie judykatury pol-
skiej i unijnej. Szczegolna uwaga zostata skupiona na ochronie nazwiska
powszechnego oraz nazwisk historycznych. Przedstawiono rowniez

“ Por. R. Stefanicki, Prawo do nazwy...,s. 121.

% J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
Warszawa 1994, s. 70.

% M. Kepinski, J. Kepinski, Oznaczenie przedsigbiorstwa, w: System Prawa
Prywatnego. t. 15: Prawo konkurencji, red. M. Kepinski, Warszawa 2014, s. 172

4 M. Pazdan, Nazwisko w prawie prywatnym miedzynarodowym, w: J. Gotaczynski,
P. Machnikowski (red.), Wspotczesne problemy prawa prywatnego. Ksiega pamigtkowa
ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010, s. 445.
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wnioski w odniesieniu od odmiennego sposobu ochrony nazwiska osob
zmartych w prawie cywilnym oraz w ustawie Prawo wlasnos$ci przemy-
stowej. Artykul zawiera rowniez wnioski de lege ferenda, postulujace
zmiang¢ obecnych unormowan.

Stowa kluczowe: Znak towarowy, nazwisko, nazwisko osoby zmarte;j.

Abstract

A dead persons’ surname is frequently such an element which attracts
clients and which represents the reputation and quality of a product. This
can be very important when a surname becomes part of a brand or com-
pany name and trademark. This article presents the method of protect-
ing the surname of a dead person as a trademark on the basis of Polish
and European jurisprudence. The main attention was put on the protec-
tion of historical and common surnames. This allows the presentation
of different ways of protecting a surname in civil law and intellectual
property law. This article also presents a de lega ferenda conclusion which
postulates changes in the legal protection of surnames as trademarks.

Keywords: Trademark, surname, a dead persons’ surname.
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