Joanna Buchalska!

Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie
dla fashion law?

1. Uwagi ogélne

Pojecie fashion law przestato w Polsce by¢ nowoscig, gléwnie ze wzgledu na
liczne konferencje, artykuly i powstanie kancelarii prawniczych specjalizuja-
cych sie w tej problematyce. Bez watpienia zainteresowanie tym obszarem
zaréwno w prawie polskim, jak i unijnym podyktowane jest istotnym ekono-
micznym znaczeniem branzy modowej. Przedstawi¢ w tym zakresie mozna
wiele statystyk oraz prognoz ekonomicznych, w ktérych podkresla sie rosnace
znaczenie tego obszaru. Jednakze zainteresowanie ta problematyka wyniklo
przede wszystkim z uregulowan prawa amerykanskiego, gdzie wytwory ob-
szaru mody zostaly wylaczone z ochrony prawnoautorskie;j.

Przelomem w tym zakresie stal sie¢ wyrok Sadu Najwyzszego w Stanach
Zjednoczonych, ktéry dopuscil — w ograniczonym zakresie — ochrone wytwo-
row mody jako elementéw prawa autorskiego. Jest to szczegdlnie istotne ze
wzgledu na to, ze fashion law stanowi kompleksowy i kontrowersyjny obszar
badawczy obejmujacy wiele dziedzin, takich jak prawo konkurencji, prawo
znakéw towarowych i patentowe, jak rowniez zwalczanie nieuczciwej kon-
kurencji®. Niektdérzy przedstawiciele doktryny wskazuja réwniez, ze w prawie
amerykanskim dziedzina ta jest ulokowana ,w sposéb chory’, bowiem nie daje
mozliwosci ochrony wytworéw branzy modowej, pomimo ze ciesza si¢ one
ochrona w prawie unijnym*. Sam zas United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit, podczas rozpatrywania tej sprawy uznal, sad musi w koricu wy-

! Dr prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Akademii Leona Kozminskiego
w Warszawie, czlonek Biura Studiéw i Analiz Sadu Najwyzszego.

2 Artykul powstat podczas stypendium w Instytucie Max’a Planck’a w Monachium
(the Max Planck Institute for Innovation and Competition).

3 Weston, Book Review, 54 GEo. Wash. L. Rev. 143, 146 (1985) (reviewing J.T. McCa-
rthy, Trademarks And Unfair Competition (2d ed. 1984)).

4 A.M. Spevacek, Couture Copyright: Copyright Protection Fitting for Fashion Design,
9 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i], 624 (2009), s. 622.
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jasni¢ w jasny sposob ten obszar prawa, w ktérej biznes niewlasciwe rozumie
ochrone jaka przystuguje mu na gruncie prawa.

Przedmiotem niniejszego artykulu jest oméwienie wyroku w sprawie Star
Athletica v. Varsity Brands, ktory stanie sie¢ podstawa do zakreslenia jego
wplywu na dalsze uregulowania w prawie amerykanskim. Przede wszystkim
jednak postaram si¢ odpowiedzie¢ na pytanie, czy zasadne jest, zgodnie z po-
stulowanymi projektami, wprowadzenie nowych regulacji w odniesieniu do
tego obszaru w prawie amerykanskim oraz czy na wzor uregulowan unijnych
fashion law bedzie obejmowac mozliwo$¢ ochrony wytworéw zgodnie z pra-
wem autorskim oraz rejestracji ich jako wzory, znaki towarowe i w niektérych
przypadkach jako patenty.

2. Ochrona prawnoautorska wytworé6w mody w prawie
amerykanskim

Zgodnie z 17 U.S. Code § 102 Copyrights Act z 1976 prawo autorskie chroni
oryginalne dzieta ustalone na dowolnym materialnym nosniku, znane obecnie
lub péZniej rozwiniete, ktére moga by¢ postrzegane, odtwarzanie lub w inny
sposéb postrzegane bezposrednio albo za pomoca maszyn lub urzadzen.
Dziela autorskie obejmuja nastepujace kategorie: 1) prace literackie; 2) utwo-
ry muzyczne, w tym wszelkie towarzyszace stowa; 3) sztuki teatralne, w tym
towarzyszaca im muzyke; 4) pantomimy i prace choreograficzne; 5) obrazy,
grafiki i dziela rzezbiarskie; 6) filmy i inne produkcje audiowizualne; 7) nagra-
nia dzwiekowe i 8) prace architektoniczne.

Prawo autorskie nie przewiduje ochrony dla idei, procedur, proceséw, syste-
moéw, metod pracy, pojeé, zasad lub odkry¢ bez wzgledu na forme, w ktérej sa
opisane, wyjasnione, ilustrowane lub zawarte w takiej pracy. Fashion law odno-
si¢ moze si¢ jedynie do pkt. 5 z wymienionego katalogu, tj. do obrazéw, grafik
i dziet rzezbiarskich. Uregulowania te zostaly wprowadzone do ustawodaw-
stwa w 1909 r.° Uznanie ze wytwory branzy modowej naleza do wymienionego
katalogu, pozwalaloby na szeroka ochrone wszelkich elementéw, ktére mozna
uznac za oryginalne i twércze, ktére powstaja w branzy modowej. Jednakze,
zgodnie z stanowiskiem Sadu Najwyzszego Stanéw Zjednoczonych w sprawie
Mazer v. Stein®, kategoria ta nie odnosi si¢ do tzw. ,sztuki uzytkowe;j” Spra-

> Por. A. Latman, Fifteen years after mazer v. Stein: a brief perspective’, 16 Bull. Copy-

right Soc’y U.S.A. 278, 285 (1969), s. 279.
6 347 U.S. 201 (1954) [74 S.Ct. 460, 98 L. Ed. 630,74 S.Ct. 637, 347 U.S. 949, 98 L.Ed.
1096].
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wa ta jest jedna z kluczowych w Stanach Zjednoczonych, oprécz istotnosci
w kontekscie prawa autorskiego, miata rowniez pierwszorzedne znaczenie
w odniesieniu do wprowadzenia wyraznego odrdznienia pomiedzy prawami
autorskimi a design patents’. W sprawie tej ochrona prawnoautorska chciano
objac¢ lampe w ksztalcie rzezby antycznej. Zdaniem jednak Sadu Najwyzszego
Stanéw Zjednoczonych ksztalt tej lampy byt zwiazany z jej funkcja, wobec cze-
go nie mozna bylo obja¢ go ochrona prawnoautorska. Takie stanowisko bylo
wyrazem tendencji wskazywanej w orzecznictwie od lat czterdziestych XX w.
w orzeczeniu Sadu Najwyzszego z 1949 r. bowiem wskazano, ze celem tych
regulacji jest ochrona sztuki, ale nie jej mechanicznych elementéw®. W sprawie
tej rozpatrywana byla mozliwo$¢ ochrony figury w ksztalcie czlowieka. W tym
przypadku Sad Najwyzszy stwierdzil, ze taki ksztalt nie moze by¢ chroniony
jako wytwor sztuki, bowiem nie moze zosta¢ oderwany od funkcji jaka repre-
zentyje. Z drugiej jednak strony nie wskazal w jakich przypadkach konkretne
rozwiazanie bedzie mogto by¢ chronione jako wytwoér sztuki®. W doktrynie
wskazuje sie, ze sprawa ta miata ogromny wplyw na ochrone zwigzana z pra-
wem autorskim, po pierwsze pozwolila na ochrone wytworéw sztuki zgodnie
z art. 17 § 120 pkt 5 US Code Copyrights. Po drugie spopularyzowata moz-
liwos¢ ochrony prawnoautorskiej w odniesieniu do wtasnosci przemystowej,
a w szczego6lnosci do design patents. Po trzecie, zwiekszyla trudnosci w spra-
wach rozpatrywanych przez Urzad Patentowy, wobec potrzeby rozpatrywa-
nia kazdy sprawy indywidualnie z uwzglednieniem wszelkich wyjatkéw zwia-
zanych z wylaczeniem z ochrony tzw. przedmiotéw uzytkowych'. Zdaniem
jednak Ch. Coldman’a sprawa Mazer v. Stain nie zrewolucjonizowala sposobu
postrzegania utworéw uzytkowych w kontekscie prawa mody. Jej kolosalny
wplyw nie jest spowodowany samym wyrokiem Sadu Najwyzszego, ale jego
interpretacja przez sady nizszej instancji''.

7 Por. 1951 Annual Survey of the Law 720, New York University Press (1952).
8 37 C.ER. §202.8 (a) (1949).

 Por. A. Latman, Fifteen years..., s. 278.

10 R.C. Hauhart, The eternal wavering line-the continuing saga of Mazer v Stein,

6 Hamline L. Rev. 95, 128 (1983), s. 103.

11 Ch.E. Colman, The History and Principles of American Copyright Protection for

Fashion Design: A Strange Centennial, 6 Harv. J. Sports & Ent. L. 225, 298 (2015), s. 279.
Por. Charles E. Colman, The History and Doctrine of American Copyright Protection for
Fashion Design: Managing Mazer, 7 Harv. J. Sports & Ent. L. 151, 208 (2016); A. deVore,
The Battle between the Courthouse and the Fashion House: Creating a Tailored Solution
for Copyright Protection of Artistic Fashion Designs, 35 T. Jefferson L. Rev. 193, 228 (2013).
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Wobec tego utworem w rozumieniu 17 U.S. Code § 102 Copyrights beda
wszystkie oryginalne obrazy, grafiki i dzieta rzezbiarskie, ktére nie sg jednocze-
$nie uznawane jako elementy uzytkowe'?. Kwestie zwiazane z oryginalno$ciom
danego rozwigzania zostala szeroko oméwiona przez Ch. Colman’a®. Uznal on,
ze obrazy, grafiki i dzieta rzezbiarskie sa chronione przez prawo autorskie, jezeli
moga funkcjonowac niezaleznie od tych jego czesci, ktére uznaé mozna za ele-
ment uzytkowe. W sprawie tej zdefiniowano elementy uzytkowe jako takie, ktore
maja wewnetrzna funkcje uzytkows, to znaczy takie, ktérych nie da przedstawic¢
sie w innej postaci lub przez inny wyglad. Takie stanowisko Sadu Najwyzszego
USA spowodowalo zmiane przepiséw dotyczacych ochrony prawnoautorskiej
w polowie lat 50. ubieglego wieku'*. W konsekwencji uznano, ze wszelkie ele-
menty, ktére moga miesci¢ sie pod pojeciem ,fashion’, petnia funkcje uzytkowa
— odziez stuzy do noszenia, ksztalt nadany pokrowcowi na telefon — jego ochro-
nie przed uszkodzeniami, a funkcja aktéwki jest przechowywanie dokumentéw.

Wprowadzenie takiej zmiany mialo ogromne znaczenia dla branzy modo-
wej. Zgodnie z 17 U.S. Code § 102 Copyrights ksztalt produktu przemysto-
wego moze by¢ estetyczny, odpowiedni i wartosciowy. Jednakze ochrona nie
rozciaga sie na wszelkie produkty przemyslowe. Zamiarem ustawodawcy bylo
objecie odmian tych produktéw, ktére moga zosta¢ oderwane od elementéw
uzytkowych, jezeli ksztalt samochodu, samolotu, sukienki, robota kuchennego,
telewizora lub innego produktu przemystowego zawiera jakie$ elementy, ktére
fizycznie lub konceptualnie moga zosta¢ oderwane od tego produktu, nie beda
one by¢ chronione na podstawie praw autorskich'®. Analogiczne w przypad-
ku, gdy dany ksztalt jest wyrazem funkcji danego rozwiazania lub jest jedynie
rzezbg, ktéra nie mozna oderwac od elementu funkcjonalnego'.

12 Pub. L. 94-553,_ttle I, §101, Oct. 19, 1976, 90 Stat. 2544.

13 Ch.E. Colman, The History and Principles of American Copyright Protection...,
s. 279; idem, The History and Principles of American Copyright Protection for Fashion De-
sign: A Strange Centennial, 6 Harv. J. Sports & Ent. L. 225, 298 (2015).

14 Por. Ch.E. Colman, Copyrights, [w:] Fashion Law, A guide for designers, Fashion
executives and attorneys, red. G.C. Jimenez, B. Kolsun, London 2014, s. 46; K.V. Tu, Coun-
terfeit Fashion: The Interplay between Copyright and Trademark Law in Original Fashion
Designs and Designer Knockoffs, , Texas Intellectual Property Law Journal” 2010, vol. 18,
nr 3, s. 419-50.

15 Por. http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=copyrights&f=treesort&fq
=true&num=46&hl=true&edition=prelim&granuleld=USC-prelim-title17-section102;
AE. Hofmeister, Louis Vuitton Malletier, s. 192; C. Guehenno, Color War: The Louboutin
Decision, s. 251.

16 Por. A. Latman, Fifteen years..., s. 280.
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Wobec tego w branzy mody, na gruncie prawa amerykanskiego, nie mozna
moéwic o ochronie prawnoautorskiej. Nie mozna bowiem odlaczy¢ elementéw
artystycznych (ktére moga by¢ chronione jako utwory) od tych, ktére maja
charakter uzytkowy (niepodlegajacy ochronie na podstawie prawa autor-
skiego)'”. Nie beda wiec chronione jako elementy czysto artystyczne elemen-
ty ubioru, ktére nie maja funkcji uzytkowej, tj. nie sa po prostu garderoba,
ktéra stuzy do noszenia. Jedynym wyjatkiem w tym zakresie jest obuwie, bo-
wiem zgodnie z wypracowanym orzecznictwem nie jest ono traktowane jako
przedmiot uzytkowy. Réwniez nie jest chroniony prawem autorskim otéwek
w ksztalcenie stylizowanym na stary telefon'®. Analogiczne stanowisko zajeto
w odniesieniu do todzi rybackich'®, pétprzewodnikowych chipéw na energie
eklektyczna® czy nawet podkladéw muzycznych do teledysku?'. Z drugiej jed-
nak strony stwierdzono, ze mozliwa jest ochrona dla takich wytworéw, jak
bizuteria??, lalki*, bukiety artystyczne®, kapcie w ksztalcie tap niedZzwiedzia®,
maski z wizerunkiem zwierzat®, stroje na Halloween? czy tkanina tekstylna®,
bowiem uznano, ze sa one oderwane od funkcji uzytkowej dzieta sztuki.

Od tej zasady wskaza¢ mozna kilka odstepstw. Przyjmuje sig, ze kostium
uzywany jako przebranie na maskaradzie jest przykladem zastosowania tech-
niki®, a niefunkcjonalny kostium kapielowy jest dzietem sztuki, a nie uzyt-
kowym przedmiotem jak odziez*’. Przyklady te jednak stanowia wyjatki od
ogolnej zasady, nieprzyznajacej ochrony prawnoautorskiej przedmiotom wy-

17 A.E. Hofmeister, Louis Vuitton Malletier, s. 201.

18 Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft, 259 F.Supp. 733 (S.D.N.Y. 1966).
1917 US.C. § 1301(b)(2) (2000).

20 17 US.C. §901(a)(1) (2000).

21 17 US.C. § 1101(a)(1) (2000).

22 Trifari, Krussman & Fishel, Inc. v. B. Steinberg-Kaslo Co., 144 F.Supp. 577 (S.D.N.Y.
1956); Hollywood Jewelry Co. v. Dushkin, 135 E.Supp. 738 (S.D. N.Y. 1955).

2B Rushton v. Vitale, 218 F.2d 434 (2d Cir. 1955); cf. EW. Woolworth v. Contemporary
Art Inc., 344 U.S. 228, 95 USPQ 396 (1952).

24 Prestige Flonal v. California Artificial Flower Co., 201 E.Supp. 287 (S.D. N.Y. 1962).
% Animal Fair, Inc. v. AMFESCO Indus., Inc., 620 F. Supp 175, 188 (D. Minn. 1985).
% Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Indus., Inc., 912 F.2d 663, 670 (3rd Cir. 1990).
27 Galiano v. Harrah'’s Operating Co., Inc., 416 F.3d 411, 422 (5th Cir. 2005).

28 Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487 (2d Cir. 1960).

2 Por. 1 Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer On Copyright § 2.08[H][3],
at 2—145 to 146 (2004))

30 Por. Poe v. Missing Persons, 745 F.2d 1238, 1240-43 (9th Cir. 1984).
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twarzanym w branzy modowej jako elementom o charakterze uzytkowym?'.
Wobec tego projektanci dzialajacy w USA poszukuja ochrony w prawie wla-
snosci przemystowej na podstawie przepiséw regulujacych wzornictwo prze-
mystowe, znaki towarowe czy opakowania/ksztalty produktéw. Jednakze
ochrona na gruncie prawa wlasnosci przemystowej wymaga przede wszyst-
kim zarejestrowania dobra, wniesienia oplaty za zgloszenie i rejestracje oraz
spelnienie przestanek rejestracyjnych. Dlatego tez préby oceny zdolnosci
odrézniajacej znaku towarowego dokonywanej z perspektywy przecietnego
konsumenta czesto konczyly, jak i korncza sie fiaskiem. Nieco latwiej jest do-
konac rejestracji wzoru przemyslowego, gdzie oceny dokonuje osoba/podmiot
zaznajomiony z tg dziedzing,

Wielu przedstawicieli doktryny probowalo wskazac¢ jak nalezy definiowac
pojecie ,useful articles’, przede wszystkim uznajac, ze jest to taki przedmiot,
ktorego ksztalt oddaje jedynie uzyteczne aspekty danego rozwigzania, jako
uzyteczny artykul bedzie traktowany réwniez jako takie rozwiazanie, ktére
wykorzystuje tylko jeden z elementéw traktowanych jako element uzytkowy?.
Natomiast w sprawie Poe v. Missing Persons wskazano na cztery elementy,
ktore nalezy spetni¢, aby méc méwic o przedmiocie uzytkowym. Po pierw-
sze przedmiot ten musi by¢ dzielem twérczym projektanta; po drugie musi
wyrazac jego zamiar; po trzecie musi zawiera¢ w sobie elementy charaktery-
styczne dla sztuki i dziedziny mody oraz po czwarte mozliwe musi by¢ jego
zbycie, uznajac go jako dziedzine sztuki*. Stanowisko to powolywano nastep-
nie w wielu publikacjach i orzeczeniach, ale nie dalo ono jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, gdzie przebiega granica pomiedzy uzytkowym, a nieuzyt-
kowym charakterem danego rozwiazania.

Zgodnie z prowadzona statystyka w latach 1910-1983 w okoto 78% spraw
prowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Péinocnej nie uznawano
ochrony wytworéw branzy modowej*. Jako pierwsza, w ktérej odmoéwiona

3L Por. Leslie J. Hagin, A Comparative Analysis of Copyright Laws Applied to Fashion

Works: Renewing the Proposal for Folding Fashion Works into the United States Copyright
Regime, 26 Tex. Int’l L. J. 341, 388 (1991)

32 Brown, Design Protection: An Overview, 34 UCLA L. REV. 1341, 1386 (1987).

33 Por. Poe v. Missing Persons, 745 F.2d 1238, 1240-43 (9th Cir. 1984), Samson Ver-
mont, The Dubious Legal Rationale for Denying Copyright to Fashion, 21 Tex. Intell. Prop.
L.J. 89,102 (2013).

3¢ Por. K. Pytlak, The Devil Wears Fraud-a: An Aristotelian-Randian Approach to
Intellectual Property Law in the Fashion Industry, Spring, 2016, Virginia Sports & Enter-
tainment Law Journal, 15 Va. Sports & Ent. L.J. s. 275.
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ochrony na gruncie prawa autorskiego byla sprawa dotyczaca ochrony tkaniny,
na ktérej naniesiono printy balonéw, sprawa ta byla rozpatrywana w 1884 r.*
Analogicznie zadecydowano w sprawach z 1929 r. dotyczacych printéw stem-
pli do papieréw umieszczonych na tkaninie®, jak rowniez wzoréw umiesz-
czonych na tkaninie jedwabnej*’. Stynne na gruncie prawa amerykanskiego
sa bowiem sprawy, gdzie przykltadowo uznawano, ze klamra do spodni, ktéra
jednocze$nie pelni¢ moze wiele funkcji, takich jak bransoletka, moze by¢ chro-
niona przez prawo autorskie, bowiem jej charakter nie jest tylko uzytkowy.
Pézniej zas ta sama klamra dostawata nagrode od Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Nowym Yorku jako jeden z przykladéw ,wyjatkowego designu”. Z dru-
giej jednak strony w sprawie Galiano v. Harrah’s Operating Co. Sad uznal,
ze sukienka posiada uzytkowy charakter, bowiem nie mozna oderwac jej od
sposobu jej przedstawienia®. Sprawa ta byla wielokrotnie wskazywana jako
podstawa do nieprzyznawania ochrony prawnoautorskiej dla branzy fashion.
Przyktadowo w sprawie pomiedzy Whimsicality, Inc. v. Rubie’s Costumes Co.*
uznano, ze ugruntowane jest stanowisko w doktrynie praw autorskich, zgodnie
z ktérym wytwory branzy modowej nie pozwalaja na odlaczenie ich funkcji od
elementow uzytkowych przedmiotéw, na ktdre zostaly nalozone, wobec tego
nie mozna objac ich ochrong prawnoautorska.

Powoduje to, ze w obszarze prawa modowego — fashion law — przyjeto
uznawac, ze dozwolone jest naruszanie prawa autorskiego — okreslajac to
jako the piracy paradox*, czyli jawne przyzwolenie na kopiowanie utworéw
juz istniejacych. Zgodnie z tym paradoksem branza modowa dzieki ciaglym
zmianom i czerpaniu rozwigzan z juz istniejacych moze nadal sie rozwijac.
Przeciwnicy zas tej zasady postuluja wprowadzenia dla tej branzy analogicznej
ochrony prawnoautorskiej, jak w odniesieniu do ich dziedzin.

%5 2F 217 (S.D.N.Y. 1880).

3 34 F2d 291 (E.D.N.Y. 1929).

57 35 F.2d 279 (2d Cir. 1929).

38 Por. Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980), Por.
R.C. Hauhart, The eternal wavering line..., s. 125.

3 Galiano v. Harrah’s Operating Co., 416 F.3d 411(5th Cir. 2005).

0 Whimsicality, 721 F. Supp. at 1575-76; Whimsicality, Inc. v. Rubie’s Costumes Co.,
891 F.2d 452, 455 (2d Cir. 1989).

41 7. Buchalska, Prawne aspekty ochrony mody, [w:] Prawo wobec kutury, red. ]. Sob-
czak, K. Kakareko, Warszawa 2017, oddane do drukuw; L. Howard, An Uningenious Paradox:
Intellectual Property Protections for Fashion Designs, 32 Colum. J.L. & Arts 333, 364 (2008).
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3. Star Athletica v. Varsity Brands - gléwne motywy

W sprawie tej Varsity Brands pozwatla Star Athletica z powodu naruszenia
praw autorskich pieciu swoich kostiuméw cheerliderek. Wskazujac jednocze-
$nie, ze wiekszo$¢ z tych kostiuméw jednoczesnie chroniona jest jako zareje-
strowane ,abric design. Kostiumy te skladaly sie z kombinacji koloréw, linii,
ksztaltow, katédw, paskéw i przekatnych. Charakterystycznym elementem tych
strojow bylo rozmieszczenie naszywek, koloréw i szewronoéw, ktére oprocz
przyporzadkowania do danego klubu miaty optycznie wyszczupli¢ cheerle-
aderki je noszace. Ponizej przedstawienie graficzne zarejestrowanych fabric

e
NNV

Design 299A Design 299B Design 074 Design 078 Design 0815

Rys. 1

W pierwszej instancji — the United States District Court for the Western
District of Tennessee — wydat wyrok uznajac za stuszne stanowisko Star Ath-
letica, zgodnie z ktérym kostiumy cheerleaderek nie moga by¢ chronione na
podstawie praw autorskich bowiem s3 produktami uzytkowymi, ktérych nie
mozna oderwac fizycznie i konceptualnie od ich funkcji na podstawie § 101
Copyright Act. Zdaniem bowiem Star Athletica, aby mozna bylo méwi¢
o ochronie takich przedmiotéw, tj. oderwac ich od uzytkowego charakteru,
musza zosta¢ spelnione dwa elementy — po pierwsze wytwor jako taki, w ode-
rwaniu od przedmiotu uzytkowego, na ktéry go natozono lub w ktérym go
wykorzystano moze by¢ chroniony prawem autorskim; po drugie zas artykut
ten w oderwaniu od tego wytworu pozostaje tak samo uzytkowy jak byl wraz
z wytworem, ktéry w nim wykorzystano lub ktdéry na niego natozono.

W drugiej instancji sad apelacyjny — United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit podjat inng decyzje i uznat, ze graficzne dodatki na sukienkach
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cheerleaderek moga zosta¢ odlaczone od czarno-biatego wzoru sukienek jako
takich. Mozna bowiem je rozpatrywac jako element po elemencie w oderwa-
niu od calego wzoru sukienek. Te wzory moga rowniez istnie¢ samodzielnie
i wystepowac na innych elementach niz sukienki, w tym przypadku cheerle-
aderek, jak réwniez na innych ubraniach, czy mozna byloby je powiesi¢ jako
dekoracje nascienne. Wobec tego uznal, ze stroje cheerleaderek moga podle-
gac ochronie prawnoautorskiej*>. Taka konkluzja sadu apelacyjnego powstata
wobec zastosowania zasady ,rozlaczenia” dotyczacej wytworu uzytkowego
(ang. the conceptual separability of a usefule article) skladajacego sie¢ z na-
stepujacych elementéw, w ktérych uprawniony musi udowodnié, ze: 1) jest
tworca i wlascicielem praw autorskich oraz ze — 2) oskarzony naruszyl jego
chronione prawa autorskie. Wobec pierwszego za$ elementu udowodni¢ na-
lezy: a) oryginalno$¢ w autorstwie; b) mozliwo$¢ ochrony przedmiotu zgodnie
z prawem autorskim; c) krajowy aspekt ochrony prawnoautorskiej, pozwala-
jacy na jednoznaczne wskazanie i utrzymanie ochrony; d) spelnienie wszyst-
kich warunkéw niezbednych do otrzymania ochrony prawnoautorskiej; e) jesli
powdd nie jest tworca utworu, to wskazanie na jego uprawnienie w zakresie
dysponowania prawami autorskimi.

Zdaniem sadu apelacyjnego, w przedstawionej sprawie nie kazdy kostium
cheerleaderki musi wyglada¢ tak samo, tj. wykorzystywac te same przeszycia
i kombinacje koloréow.

W dniu 22 maja 2016 r. U.S. Supreme Court — Sad Najwyzszy Stanéw Zjed-
noczonych Ameryki Pétnocnej podjal probe wskazania jakie elementy musza
zostac spetnione, aby mozna bylo méwic o ochronie z § 101 Copyright Act,
pozwalajacego na oderwanie przedstawionego wytworu od jego funkcji. GIow-
ne argumentacja Star Athletica zwiazana byla z préba udowodnienia, ze to
wlasnie odpowiednie rozmieszczenia paskow, naszywek i innych elementéow
charakterystycznych dla kostiumu cheerleaderki powoduje, ze mozna dany
stroj zakwalifikowac jako to wlasnie rozwigzanie. Elementy te bowiem nie
pelnia jedynie funkcji dekoracyjnej, ich zadaniem jest réwniez wyszczuplenie
sylwetki i nadanie jej odpowiedniego wygladu®. W uzasadnieniu tego wyroku
rozwazono dyskutowana od dluznego czasu tzw. zasade ,rozlaczenia” dotycza-
ca wytworu uzytkowego (ang. the conceptual separability of a usefule article).
Wielu przedstawicieli doktryny, jak réwniez w wielu orzeczeniach wskazywa-

42 A. Spina, Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC 61 N.Y. L. Sch. L. Rev. 239
(2016-2017), s. 239-253.

43 Strona wskazywala tu na sukienke Stelli McCartney, ktéra miata na sobie Kate Win-
slet podczas festiwalu filmowego w Cannes, ktdra znaczaco wyszczuplita aktorke.
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no jakie elementy musza zostac spelnione, aby mozna bylo oderwa¢ przedmiot
od wytworu na jaki zostal nalozony i przyzna¢ mu ochrone pomimo, Ze jest
przedmiotem uzytkowym. Przyktadowo zgodnie z wytycznymi the Copyright
Office zasada ta mogla mie¢ tylko zastosowanie w przypadku, gdy element (ce-
cha) artystyczna mogta funkcjonowac niezaleznie od przedmiotu uzytkowego,
w ktorym ja wykorzystano lub ktéry zawierala*. Doktryna zas$ i orzecznictwo
wskazywalo zas na koncepcje subiektywna, obiektywna i liczne mieszane ich
elementy, takie jak ocena w zaleznosci od branzy, do ktérej naleza, stron czy
ich twércow®.

Podkresli¢ nalezy, ze do wyroku dofaczono dziewie¢ tzw. Brief Amici Cu-
riae stanowiacych opinie instytutéw, jak réwniez specjalistéw z dziedziny
branzy modowej. W opiniach tych podkreslano przede wszystkim istotnos¢
ochrony tych przedmiotéw na gruncie prawa amerykanskiego, dokonujac
szerokiej wyktadni zaré6wno historycznej, jak réwniez prawnoporéwnawczej
w szczeg6lnosci wobec prawa europejskiego. Ponadto wyrok Sadu Najwyz-
szego zostal wydany w skladzie oSmioosobowym, w ktérym dwéch sedziow,
Breyer i Kennedy, wydali zdania odrebne, wskazujac przede wszystkim na
uwarunkowania historyczne, ktére §wiadczy¢ maja o braku zasadnosci przy-
znania ochrony prawnoautorskiej wytworom branzy mody.

W wyroku Sadu Najwyzszego USA sedzia Thomas, ktéry byt sprawozdawca
w tej sprawie zaproponowal dwustopniowy test skladajacy sie z nastepuja-
cych elementéw oceny: 1) czy przedstawiony wytwor artystyczny dwu- lub
trzywymiarowy moze zosta¢ oderwany od przedmiotu, na ktéry zostal na-
fozony; 2) czy wytwér ten mozna zakwalifikowac jako obrazy, grafiki i dziefa
rzezbiarskie, jako takie lub cze$¢ z wymienionych i oderwac je od uzytkowego
charakteru.

W omawianym wyroku oderwano si¢ od utrwalonego w orzecznictwie
i doktrynie pogladu, zgodnie z ktérym odmiennie nalezy rozpatrywac funkcje
konceptualna i fizyczng oraz wzajemne odlaczenie od tych dwéch elemen-
téw uzytkowego charakteru wytworu. Zdaniem U.S. Supreme Court nalezy
odejs¢ od stanowiska reprezentowanego przez Star Athletica w pierwszej in-

4 https://www.copyright.gov/comp3/chap900/ch900-visual-art.pdf.

45 Koncepcje te przedstawiono miedzy innymi w szerokim zakresie w K. Diesner, Case
Note: Useful Article: Or Creative Design: Varsity Brands, Inc. V. Star Athletica, Llc, DePaul
Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, 27 DePaul J. Art Tech. & Intell.
Prop. L. 91, 5. 96-98.

4 Opinie dostepne http://www.scotusblog.com/case-files/cases/star-athletica-llc-v-
-varsity-brands-inc/.



96

Joanna Buchalska

stancji. Zdaniem Sadu bowiem nie mozna méwié o tym, ze wytwor, ktéry
moze podlegac ochronie prawnoautorskiej traci taka mozliwos¢ w przypadku
wykorzystania go, lub nalozenia, na przedmiot uzytkowy. W takim przypadku,
mozna méwic¢ wrecz odwrotnie o wiekszej ochronie prawnoautorskiej takie-
go rozwigzania. Takie stanowisko wlasnie zajal sedzia Thomas uwazajac, ze
definicja stownikowa slowa «design» wymaga osobnego rozwazania samego
tego wytworu w oderwaniu od przedmiotu, na ktéry zostal on natozony, nie-
zaleznie czy jest to przedmiot uzytkowy czy nie. Zdaniem sedziego Thomasa
w sprawie tej chroniony jest jedynie wytwér w postaci wygladu stroju cheer-
liderek, nie za$ sam stréj jako taki. Wytwor ten zostal utrwalony na dwuwy-
miarowym kostiumie jako jego materialne przedstawienie. Wobec tego nie
mozna zabroni¢ wprowadzania do obrotu ani produkowania odziezy o tym
samym kroju, ksztalcie jesli zawieraja one podobne ksztalt, szewrony lub inne
elementy dekoracyjne. To co moze zosta¢ zakazane to powielanie wygladu
tego wzoru utrwalonego na innym materialnym nosniku, niezaleznie czy jest
to sukienka, czy inne dobro. Sprawozdawca skonczyl swoje rozwazania stwier-
dzeniem, Ze nie mozna traktowac wczesniejszych decyzji Sadu oraz pogladow
doktryny jako jednoznacznego odejscia od ochrony przyznawanej wytworom
mody. W sprawie Mazer v. Stein Sad ograniczyl zakres ochrony dla wygladu
niektérych wzoréw przemystowych, jednak nie wskazal jednoznacznie, ze nie
powinny by¢ one chronione.

Nieco odmiennie wzajemne relacje pomiedzy wzorem a przedmiotem
uzytkowym ocenita sedzia Breyer. Jej zdaniem, aby wz6r mégt by¢ chroniony
musi istnie¢ niezaleznie od przedmiotu uzytkowego, w ktérym sie go wyko-
rzystuje. W odniesieniu do przedstawionej sprawy uznata za$, ze niezaleznie
czy chronione beda w sukienkach cheerleaderki same naszywki (szewrony) czy
inne elementy w niej zawarte, musza one nadawac si¢ do ochrony prawnoau-
torskiej. Jej zdaniem nie mozna bowiem zréwnywac ochrony przypadajacej
jednoczesnie z prawa autorskiego i ,design patent’.

Zdaniem za$ sedziego Ginsburg’a nalezy odej$¢ od stanowiska wskazanego
przez Sad Najwyzszy USA w swoim orzeczeniu, zgodnie z ktérym rozpatry-
wany wzor nie jest wzorem w rozumieniu prawa autorskiego, wobec tego nie-
zasadne jest nawet przeprowadzanie wobec niego oceny zasady roztacznosci.
W sprawie tej chodzi bowiem o ochrone nie wzoru (designu) a piktogramoéw
i grafik, ktore zostaly umieszczone na strojach cheerleaderek. Wobec tego nie
mozna moéwic o ochronie prawnoautorskiej tych elementéw. Zdaniem sedzie-
go Ginsburg’a wzory (desigin) jako takie nie moga by¢ traktowane jako przed-
mioty uzytkowe w rozumieniu § 101 Copyright Act, sa one tradycyjnymi pik-
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togramami i grafikami, ktére jako takie moga by¢ chronione na gruncie prawa
autorskiego. Przedstawienie za$ ich na strojach cheerlederek jest jedna z form
ich przedstawienia. Piktogramy te, jak i grafiki sa chronione przed wprowadza-
niem i kopiowaniem ich jako takich. Stanowisko to nawigzuje do Brief’u Fa-
shion Law Institute przedstawionego jako Amici Curiae, w ktérym profesor
Scafidi wraz z zespotem podkreslala, ze w spawie tej nie chodzi o ochrone
sukienek cheerlederek jako takich, ale o ochrone kombinacji szewronéw, na-
szywek i dekoracji na niej umieszczonych. Nawigzywala w swojej wypowie-
dzi do sprawy zwiazanej z wykorzystaniem obrazu Piet'a Mondriana z 1921 r.
na sukienkach Yves Saint Laurenta w 1965 r., gdzie potwierdzono, ze ,wzdr”
umieszczony na obrazie moze by¢ kopiowany réwniez na innych nosnikach,
tak jak w tej sprawie na sukienkach.

Rys. 2

4. Konsekwencje dla Fashion Law
w Stanach Zjednoczonych

Podkresli¢ nalezy réwniez, ze ta problematyka na gruncie prawa amerykan-
skiego byta przedmiotem wielu wypowiedzi, podkreslajacych istote wprowa-
dzenia takiej ochrony. Pewnego rodzaju zwieniczeniem tych prac bylo stworze-
nie Instytutu Fashion Law w ramach Fordham Law School w Nowym Yorku,
jak réwniez przedstawienie licznych projektéw ochrony prawnoautorskiej
w tym zakresie. 13 lipca 2011 r. kongresmen Robert Goodlatte (ze stanu Wir-
ginia) zaproponowal stworzenie the Innovative Design Protection and Piracy
Prevention Act (IDPPPA), za$ 10 wrze$nia 2012 r. senator Charles Schumer
(Nowy Jork) zaproponowal Senatowi niewiele rézniaca sie wersje tego aktu
S.3523 — the Innovative Design Protection Act of 2012 (IDPA). Oba te akty
zagwarantowac mialy ochrone prawna wytworom branzy modowej. Ponadto
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pozwalalyby na ochrone w przypadku naruszen*. Propozycje te jednak nie
sa powszechnie akceptowane réwniez przez doktryne. Podkresla sie bowiem,
ze nie zawieraja jasnych definicji takich poje¢, jak wyglad produktu, moda
(fashion) czy design. Wobec braku jednoznacznego okreslenia zakresu poje-
ciowego w tym kontekscie ochrona powinna by¢ wzorowana na unormowa-
niach europejskich, gdzie skutecznie chroni si¢ zaréwno zarejestrowane, jak
i niezarejestrowane wzory wspo6lnotowe®.

Niewatpliwie wskazany wyrok bedzie mial ogromny wptyw na ochrone
branzy mody w prawie amerykanskim. Jednakze nie tylko na jej ochrone, ale
wplynie réwniez zapewne na jej strukture i charakter. Do tej pory bowiem
tzw. fast-fashion nie korzystalo z ochrony, jaka przystugiwata na gruncie pra-
wa amerykanskiego na kopiowanie calych rozwigzan/trendéw i wskazywanie,
ze nie s one chronione jako utwory, bowiem sa przedmiotami uzytkowymi
w rozumieniu prawa amerykanskiego®. Wyrok Sadu Najwyzszego zapewne
rozszerzy ochrone, jaka przysluguje tym utworom i wplynie na szerszy jej za-
kres w odniesieniu do fashion.

Zalozycielka Fashion Law Institute — Profesor Scafidi braku ochrony praw-
noautorskiej w obszarze mody doszukuje si¢ w uwarunkowaniach historycz-
nych, odwolujac sie do muzyki, obszaru wydawniczego i ochrony jaka jest
przyznawana artystom wykonawcom. Jej zdaniem obszar mody, podobnie jak
poprzednie, powinnien cieszy¢ sie ochrona analogiczna do innych obszaréw.
Kwestia zas czasu jest ugruntowanie ich znaczenia w §wiadomosci prawnej™.
Niektorzy przedstawiciele doktryny wskazuja réwniez, ze odpowiedzi na to
w jaki spos6b nalezy chroni¢ mode nalezy doszukiwac sie w zakresie ochrony
jaka przyznawana jest utworom architektonicznym®. Inni za$ prébuja na kan-
wie zaproponowanych rozwigzan ,przeniesc¢ je” na mozliwo$¢ ochrony mebli,

47 Por. G.C. Jimenez, J. Murphy, J. Zerbo, Design Piracy Legislation Should, s. 67—69;
AE. Hofmeister, Louis Vuitton Malletier..., s. 190; N. Balsara, Redefining Fashion: From
Congress to the Runway, 11 J. High Tech. L. 93, 128 (2010), s. 115.

4 1.J. Hedrick, Tearing Fashion Design Protection Apart at the Seams, 65 Wash. & Lee
L. Rev. 215, 274. (2008) s. 273.

4 K. Diesner, Case Note: Useful Article: Or Creative Design..., s. 112.

50 S. Scafidi, Intellectual Property and Fashion Design, [w:] Intellectual Property and
Information Wealth: Issues and Practices in The Digital Age 124 (Peter K. Yu ed., 2007),
s. 118.

5L A.M. Spevacek, Couture Copyright: Copyright Protection Fitting for Fashion Design,
9J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i], 624 (2009), s. 610, 613 i n; B. Scruggs, Should Fashion
Design Be Copyrightable, 6 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 122, 137 (2007), s. 129.
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ktére na gruncie prawa amerykanskiego, jako przedmioty uzytkowe, zostaly
wylaczone z ochrony prawnoautorskiej>.

Po wyroku zas Sadu Najwyzszego w sprawie Star Athletica v. Varsity
Brands rozwiazania tam wskazane mozna zastosowac¢ rowniez w odniesieniu
do innych przedmiotéw nie tylko do zwiazanych z branza mody, takich jak
meble, artykuly gospodarstwa domowego. jako przedmiotéw mogacych pod-
lega¢ ochronie prawnoautorskiej*. Jednoczesnie wyrok ten pozwoli na wieksza
swobode w zakresie oceny czy dane rozwiazanie podlega ochronie na gruncie
prawa autorskiego, czy moze by¢ chroniony jako wzoér przemystowy®*. Takie
rozgraniczenie pozwoli zapewne na zwiekszenie mozliwosci rejestracji przed-
miotéw uzytkowych réwniez jako utworu.

5. Wnioski koncowe

Wyrok Sadu Najwyzszego Standéw Zjednoczonych Ameryki Péinocnej w spra-
wie Star Athletica v. Varsity Brands niewatpliwie zmieni w sposob diametral-
ny kwestie zwigzana z ochrona tej dziedziny w szczegdlnosci w odniesieniu
to tzw. fast-fashion, gdzie wiekszo$¢ ,naruszycieli” powolywalo sie na brak
ochrony w zakresie prawa autorskiego odziezy oraz obuwia, jako elementéw
uzytkowych.

Jednakze zmiana ta nie tylko dotknie obszaru fashion; bedzie ona réwniez
dostrzegalna w tych obszarach, w ktérych podobnie do odziezy powolywano
sie na brak ochrony prawnoautorskiej wobec uzytkowego charakteru przed-
miotu.

Nie mozna jednak w sposéb jednoznaczny wskazad, ze wyrok ten zakonczy
prowadzona w Ameryce ,batalie” dotyczacg potrzeby ochrony branzy mo-
dowej. Dwa zdania odrebne oraz argumentacja podnoszona przez sedziéw
w tym kontekscie podkresla historyczne uwarunkowania tej branzy. W litera-
turze podkresla sie¢ bowiem, ze fenomen, zar6wno ekonomiczny, jak i socjolo-
giczny, mody polega miedzy innymi na tym, ze twoércy/projektanci wzajemnie
inspiruja sie istniejacymi juz trendami i rozwiazaniami. Swiadomy za$ klient

52 Por. K.A. Richards, Should Furniture Become Fashion-Forward — Applying Fashion’s
Copyright Proposals to the Furniture Industry, 11 Wake Forest ]. Bus. & Intell. Prop. L. 269,
294 (2010).

53 Por. ].E. Moskin, C-O-P-Y-R-I-G-H-T: What does that spell?Star Athletica v. Varsity
Brands reimagines protection for useful articles? The Trademark Reporter, May—June 2017,
Vol. 107, No. 3, s. 777-778.

54 Ibidem, s. 786.
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nie bedzie wybieral rozwiazan inspirowanych a siegat juz po te, ktére byly
pierwowzorem. Bez watpienia wprowadzenie ochrony prawnoautorskiej moze
wplyna¢ réwniez na ograniczenie wprowadzane w tym obszarze oraz préby
szerszej ochrony i pozywania w kontekscie naruszenia praw autorskich. Takie
regulacje moga tez spowodowac brak rozwoju mody. Ocena caloksztattu kon-
sekwencji wymaga jednak szerszych wypowiedzi przede wszystkim orzecznic-
twa i przedstawicieli doktryny w tym zakresie oraz odpowiedzi na pytanie czy
stanowisko Sadu Najwyzszego USA bedzie kontynuowane, czy tez zostanie
zmienione i zaaprobowane zostanie stanowisko przedstawione w zdaniach
odrebnych nawiazujace do historycznego braku ochrony mody przez prawo
autorskie.

W kontekscie prawa polskiego i europejskiego konsekwencja tego orzecze-
nia moze by¢ brak potrzeby ,forsowanej” w literaturze prawa amerykanskie-
go zasadnosci wyodrebnienia nowej dziedziny — prawa mody (fashion law)*>®
i przyznanie tej branzy ochrony analogicznej do innych utworéw na gruncie
prawa autorskiego.

Summary

The subject matter of this article is to present the new case of U.S. Supreme Court
— Star Athletica v. Varsity Brands. In this case court ruled that part of clothes can be
protected by copyrights, it is means that the Supreme Court depart from the view
presented in the Mazer precedent. In the Mazer precedent court ruled that fash-
ion product cannot be protected by copyrights because they are an useful articles.
The article review the statements of parties in the case and court judgment it also
presents the consequences to the fashion industry. This article was written during
scholarship at the Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich.
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55 Krytycznie o tym: J. Buchalska, Fashion Law: A New Approach?, London 2016, s. 13—
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