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ZNAK TOWAROWY, CZY WZOR PRZEMYSLOWY —
DYLEMAT WSPOLCZESNYCH STRATEGII PRZEDSIEBIORSTW

Streszczenie. Stalym elementem wspotczesnych strategii przedsigbiorstw jest
efektywne zarzadzanie prawami wilasnosci intelektualnej. W pewnych sferach
mozliwe jest wykorzystanie kilku form ochrony np. znaku towarowego lub wzoru
przemystowego. Celem opracowania jest rozwigzanie dylematu, ktéra forma
ochrony jest bardziej skuteczna z punktu widzenia wspolczesnych przedsig-
biorstw. W artykule zawarto prawng analiz¢ dopuszczalnosci obu analizowanych
form ochrony.

Stowa kluczowe: znak towarowy, wzor przemystowy, wlasno$¢ intelektualna,
efektywne zarzadzanie przedsigbiorstwem

TRADEMARK OR INDUSTRIAL DESIGN —
DILEMMA OF CONTEMPORARY STRATEGIES OF ENTERPRISES

Abstract. The effective management of intellectual property is a permanent
element of contemporary strategy in enterprises. Sometimes it is possible to use
few forms of protection for example trademark or industrial design. The main
goal of the article is the answer which form of protection is more effective from
a point of view of contemporary enterprises. The article presents a legal analysis
of the admissibility of both analysed forms of protection.

Keywords: trademark, industrial design, intellectual property, effective
enterprise administration
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1. Wstep

Wspotczesne uwarunkowania ekonomiczne i prawne dziatalnos$ci przedsigbiorstw sg
stymulowane w coraz wigkszym stopniu przez wcigz postepujace procesy globalizacji
gospodarczej. Analizowany trend ma charakter ogdélnoswiatowy 1 jest konsekwencja
liberalizacji $wiatowej polityki handlowej, ktora przejawia si¢ miedzy innymi w znoszeniu
barier celnych czy rozwoju technologii informatycznych. Zawierane s3 umowy o wolnym
handlu CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) i TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership), ktore skutkuja tworzeniem globalnego rynku przy jednoczesnej
likwidacji rynkéw krajowych, regionalnych i lokalnych. W konsekwencji mamy do czynienia
ze wzrostem konkurencji na rynku, ktora wymusza z kolei zwigkszenie konkurencyjnosci
przedsiebiorstw. Nastepstwem jest konieczno$¢ podnoszenia poziomu konkurencyjnosci we
wszystkich mozliwych sferach dziatalno$ci migdzy innymi przez wdrozenie efektywnego
zarzadzania roéznorodnymi procesami organizacyjnymi: informatycznymi, logistycznymi,
finansowymi czy obsluga klientow, a przede wszystkim przez podnoszenie poziomu
innowacyjno$ci przedsiebiorstw!. Nalezy jednak zaznaczyé, ze samo wdrazanie nowych
produktow 1 nowoczesnych technologii moze okazac¢ si¢ niewystarczajace. Stad konieczno$¢
efektywnego zarzadzania prawami wiasnosci intelektualnej obejmujacymi nie tylko sama
rejestracj¢ 1 ochron¢ nowych rozwigzan, lecz takze ich efektywne wykorzystanie.
Wspolczesnie zarzadzanie wlasnoscig intelektualng w duzej mierze opiera si¢ na
wykorzystywaniu skomplikowanych systemow prawnych umozliwiajacych nabywanie praw
wylacznych. Stad znajomo$¢ mechanizméw funkcjonowania ochrony wiedzy pozwala
z jednej strony na zabezpieczenie swoich praw, a z drugiej strony na uniknigcie sankcji
zwigzanych z naruszeniem praw cudzych?. Obowigzujace regulacje prawne pozwalaja na
wykorzystanie r6znych form ochrony praw wtasnosci intelektualnej. Co ciekawe, niektore
z nich, np. znaki towarowe 1 wzory przemystowe, moga zosta¢ wykorzystane do ochrony tych
samych praw. Celem opracowania jest wskazanie, ktéra forma ochrony jest bardziej
skuteczna oraz czy jest mozliwe w danym przypadku korzystanie z dwdéch form ochrony

naraz.

2. Znak towarowy i wzor przemyslowy — uregulowania prawne

Zarowno znak towarowy, jak 1 wzor przemystowy stanowig prawa wlasno$ci

intelektualnej w rozumieniu ustawy Prawo wlasnos$ci przemystowej. W mysl art. 120, ust. 1

! Kozerska M.: E-ustuga dobrym rozwigzaniem dla klienta ustug logistycznych. ,,Logistyka”, nr 5, 2013.
2 Kotarba W.: Zarzadzanie wiedza w ochronie wiasnosci intelektualnej. Ksiega Pamigtkowa z okazji 85-lecia
ochrony wiasnosci przemystowej w Polsce. Urzad Patentowy RP, Warszawa 2003, s. 406.
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ustawy ,,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie przedstawione w sposob graficzny
lub takie, ktore da si¢ w sposob graficzny wyrazi¢, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do
odrozniania w obrocie towardéw jednego przedsigbiorstwa od tego samego rodzaju towaréw

innych przedsigbiorstw’

. Znaki towarowe odgrywajg zatem istotng rol¢ w procesie kreowania
pozytywnego wizerunku przedsigbiorstwa oraz budowania wtasnej marki. Najbardziej
popularnymi formami znakoéw towarowych s3 oznaczenia stowne, graficzne, stowno-
graficzne, przestrzenne, stowno-graficzno-przestrzenne i dzwigkowe. Coraz czesciej jednak
na caltym $wiecie przedmiotem zgloszen w urzedach patentowych sg niekonwencjonalne
znaki towarowe wystepujace w postaci zapachoéw, smakow czy gestow*. Na potrzeby
niniejszego opracowania nalezy skoncentrowa¢ si¢ jednak na znakach towarowych
przestrzennych, ktére bardzo czgsto nie majg bezposredniego zwiazku z konkretnym
produktem (np. trdjramienny celownik na maskach samochodéw Mercedes Benz) lub
wystepuja w formie oryginalnych opakowan produktéw (np. butelka Coca-Cola)’. Przyktady

znakow towarowych przestrzennych zaprezentowano na rys. 1.

Rys. 1. Przyktady znakéw towarowych przestrzennych

Zrédto: http://www.coca-colacompany.com/chronology, 25.01.2017, https://www.douglas.pl/douglas/
productbrand 157866.html?trac=pl.01sh.goo.shopping.douglas pl pla.pla_all.000000&wt cc
4=marin_bid&wt ccl=&mkwid=sN4BboHzA dc&pcrid=94900122256,25.01.2017.

Przestrzenne znaki towarowe stanowig zatem odrebng kategori¢ znakéw towarowych ze
wzgledu na swoja forme¢ 1 strukturg, nie zmienia to jednak ich zasadniczej funkcji,
tj. odrézniania towaréw jednego przedsigbiorstwa od towardéw innych przedsiebiorstw.
Ich podstawowa funkcja jest zatem funkcja oznaczenia pochodzenia produktu. Sama forma
przestrzennych znakoéw towarowych w praktyce moze by¢ natomiast mylona ze wzorem

przemystowym, ktorego ustawowa definicja dopuszcza tego typu oznaczenia®.

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117, z pdzn. zm.

4 Konopka M.: Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarzadzaniu wlasno$cig intelektualng przedsiebiorstw,
[w:] Hysa B., Owczarek T., (red.): Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i wspotpracy. Zeszyty
Naukowe Politechniki Slaskiej, s. Organizacja i Zarzadzanie, nr 96, 2016, s. 97.

> The Manual Concerning Proceedings before the OHIM (Trademarks and Designs), Part B, Examination,
Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks, http://oami.europa.eu, pkt. 1.6.2,
p-31.

¢ Wojcieszko-Gtuszko E.: Przestrzenne znaki towarowe. Ochrona wiasnosci przemystowej, nr 34. Urzad
Patentowy RP, Warszawa 2013, s. 11.



168 M. Konopka, M. Kozerska

W mysl art. 102, ust. 1 analizowanej ustawy ,,wzorem przemystowym jest nowa i posiada-
jaca indywidualny charakter posta¢ wytworu lub jego czesci, nadana mu w szczegdlnosci
przez cechy linii, konturow, ksztattow, kolorystyke, struktur¢ lub materiat wytworu oraz przez
jego ornamentacje”. W swej dalszej czgsci analizowany przepis wskazuje, ze ,,wytworem jest
kazdy przedmiot wytworzony w sposéb przemyslowy lub rzemie$lniczy, obejmujacy
w szczegdlnoéci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego™.

Przyktady wzoréw przemystowych zaprezentowano na rys. 2.

Rys. 2. Przyktady wzorow przemystowych
Zrodlo:  http://wzoryprzemyslowe-blog.pl/wzory-przemyslowe-ubrania/, 27.01.2017, http://forum.
muratordom.pl/showthread.php?235357-Polskie-wzornictwo-wn%C4%99trza, 27.01.2017.

Z powyzszego wynika zatem, ze wzorem przemystowym moze by¢ wyglad zewngtrzny
produktu, jego opakowanie, wzornictwo produktu, a nie sam produkt. Podstawowe cechy
uzytkowe produktu nie sa zatem brane pod uwage — uwzgledniany jest za to sam jego wyglad.
Wzory przemystowe charakteryzowane sg przez: ksztalt produktu, ornamentacje¢, kolorystyke,
strukturg czy tez kombinacje powyzszych cech. Taka definicja skutkuje powstawaniem
ogromnej liczby wzoréw przemystowych, od przyrzadow technicznych po meble, zabawki
i artykuty gospodarstwa domowego®. Przy uwzglednieniu powyzszego okazuje sie,
ze w praktyce przedmiot ochrony znaku towarowego i wybrane postaci wzoru przemysto-
wego sa tozsame. Najbardziej popularng i najczesciej spotykang sferg $cierania si¢ tych
dwoch omawianych form ochrony sa opakowania produktéw: oryginalne ksztalty butelek
alkoholi, flakony perfum czy pudetka. Produkty, ktéore mogg by¢ chronione jako znak
towarowy lub wzor przemystowy, zaprezentowano na rys. 3.

7 Art. 102 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej, Dz.U. 2003, nr 119,
poz. 1117, z p6zn. zm.

8 Dobosz E., Gedtek M., Podgorska A.: Wzory przemystowe w dzialalno$ci matych i $rednich przedsigbiorstw,
Urzad Patentowy RP, Warszawa 2007, s. 4
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Rys. 3. Przedmioty podlegajace ochronie znakiem towarowym i wzorem przemystowym
Zrédto: https://www.qualityliquorstore.com/jackdaniels/, 27.01.2017, http://www.marieclaire.co.uk/
life/food-drink/toblerone-triangle-chunks-436588, 31.01.2017.

Z powyzszego wynika wigc, ze ,,nowa 1 posiadajagca indywidualny charakter postaé
wytworu” (wzor przemystowy) moze z powodzeniem petni¢ takze funkcj¢ oznaczenia
pochodzenia produktu. Stad powstaje dylemat, ktdrego prawa z rejestracji uzy¢ w konkretnym
przypadku. Jednocze$nie nie mozna okresli¢ jasno w sposob precyzyjny kryteridbw, na
podstawie ktérych mozna by dokonywac kwalifikacji przedmiotow znakow towarowych,
ktore jednoczesnie moglyby by¢ chronione z rejestracji prawem na wzdr przemystowy.
Ustawodawcy krajowy i1 wspolnotowy nie zakladali bowiem, ze sfery ochrony moga sie
zazg¢bia¢. Omawiana problematyka ma swoje zrodlo w praktyce, ktora uwidocznita luki
w prawie wlasnosci przemystowej. Z ww. praktyki wynika, ze do Scierania si¢ obszaréw
ochrony dochodzi tylko w sferze znakéw towarowych przestrzennych, o ktérych mowa

W opracowaniu.

3. Wady i zalety obu form ochrony

Jak wynika z dotychczasowych rozwazan, przeznaczenie znaku towarowego 1 wzoru
przemystowego jest w pewnych sferach identyczne, co pozwala na wybor jednej lub drugiej
formy ochrony. W zaleznosci jednak od specyfiki danego produktu celowy 1 bardziej
efektywny moze okaza¢ si¢ wybor tylko jednego z dostepnych rozwigzan. W tabeli 1
zaprezentowano podstawowe rdznice w procedurze udzielania ochrony na znak towarowy

1 wzor przemyslowy.
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Tabela 1
Podstawowe roznice znaku towarowego i wzoru przemystowego — zagadnienia proceduralne
Znak towarowy | Wzor przemyslowy
Sredni czas oczekiwania na ochrone
12-16 miesiecy | 3 miesigce
Okres ochrony
nieograniczony | max. 25 lat
Oplaty za I okres ochrony — 10 lat
400 zt | 1000 zt

Zrédlo: Opracowanie whasne na podstawie http://www.uprp.pl.

Analizujac wyze] wymienione zagadnienia, nalezy zwrdci¢ uwage na S$redni czas
oczekiwania na rejestracje. W przypadku znaku towarowego okres ten jest czterokrotnie
dluzszy w porownaniu ze wzorem przemystowym. Oznacza to, ze ochrona wynikajaca
z rejestracji wzoru przemystowego jest korzystniejsza w przypadku produktéw sezonowych,
sprzedawanych w krotkim okresie. Dotyczy to np. nowych krojow odziezy, kapeluszy,
obuwia, ktére przeznaczone sg do sprzedazy w krotkim okresie, np. wiosna — lato 2017 r.
W opisywanym przypadku prawo ochronne ze znaku towarowego zaczg¢toby obowigzywac
juz po najwiekszym okresie sprzedazy. Z drugiej strony analizowany aspekt ma mniejsze
znaczenie w przypadku produktow zaplanowanych do sprzedazy przez wiele lat, np. butelka
do napoju, ktorego sprzedaz planowana jest w perspektywie wielu lat. Istotnym elementem
analizowanych form ochrony jest maksymalny czas trwania ochrony. W przypadku znaku
towarowego jest on nieograniczony w czasie pod warunkiem wnoszenia okresowych opfat za
ochrong. Zatem w przypadku logo przedsigbiorstwa czy produktéw zaplanowanych do
sprzedazy w dtugim okresie wskazane jest uzyskanie ochrony ze znaku towarowego, a nie ze
wzoru przemystowego, ktorego rejestracja wygasa najpozniej po okresie 25 lat od daty
zgloszenia.

Kolejnym istotnym parametrem jest koszt uzyskania ochrony. Jak wynika z tabeli 1,
oplata za I okres ochrony (10 lat) jest w przypadku wzoru przemystowego 2,5 razy wyzsza od
kosztu uzyskania ochrony na znak towarowy. Jednak biorgc pod uwage wysokos$¢ optaty
w perspektywie 10 lat, nalezy uznaé, ze roznica nie jest duza. Niezaleznie od formy ochrony
nalezy dba¢ o oryginalno$§¢ znaku towarowego lub wzoru przemystowego. Na skutek
naktadania si¢ w pewnych sferach obu form ochrony moze si¢ okazaé, ze znak towarowy
bedzie mial ceche oryginalno$ci w stosunku do innych znakéw, ale bedzie kolidowat
z istniejacym juz wzorem przemystowym i odwrotnie. W 2000 roku Urzad Harmonizacji
Rynku Wewngetrznego (OHIM) zarejestrowat na rzecz Andoniego Galdeano del Sel graficzny
wspolnotowy znak towarowy, przedstawiajacy siedzacg posta¢, m.in. dla odziezy, obuwia
1 nakry¢ gtowy. Pie¢ lat pdZniej ten sam urzad udzielit prawa z rejestracji hiszpanskiej spotce
Jose Manuel Baena Grupo SA na wspdlnotowy wzor przemystowy przedstawiajacy podobna
postac. Na rys. 1 zaprezentowano analizowany znak towarowy oraz wzor przemystowy.
W 2008 roku Herbert Neuman i Andonio Galdeano del Sel zlozyli do OHIM wniosek
0 uniewaznienie spornego wzoru z uwagi na brak cech nowosci i indywidualnego charakteru.

W konsekwencji uniewazniono prawo ochronne do ww. wzoru przemystowego. Decyzja ta
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zostala z kolei zaskarzona do Sadu Unii Europejskiej, ktory uwzglednit skarge wiasciciela
wzoru 1 uchylit decyzje o uniewaznieniu wzoru. Sad uznal, Zze ,,na calo§ciowe wrazenie, jakie
na poinformowanym uzytkowniku wywieraja obie sylwetki, w duzym stopniu wptywa wyraz
ich twarzy”, ktory w analizowanym przypadku jest rozny. Nalezy zwroci¢ uwage, ze wyko-
rzystanie wczesniejszego znaku towarowego we wzorze nie byto przedmiotem oceny sadu,
ktéry skoncentrowat si¢ tylko na ocenie zarzutu, tj. braku cech nowosci i indywidualnego
charakteru’.

Wezesniejszy znak towarowy Sporny wzor przemystowy

Rys. 4. Sporny wzor przemystowy (sprawa H. Neuman, A. Galdeano del Sel vs. OHIM)
Zrbdto: Biatasik-Kendzior M., http://www.serwisprawa.pl/artykuly,102,14974,mina-minie-nierowna,
25.01.2017.

Analizowany wyrok wzbudza stuszne kontrowersje wsrdéd zarowno krajowych urzedow
patentowych, jak i samych przedsigbiorcow. Wyraz twarzy jest bowiem drobnym fragmentem
calej postaci, ktora zostata stworzona przy uzyciu podobnej czcionki, podobnego stylu
1 podobnej kolorystyki. Sam wyraz twarzy w zalezno$ci od stopnia spostrzegawczosci
potencjalnego klienta jest niezauwazalny lub zauwazalny w drugiej kolejnosci. Zatem wynika
z tego, ze w celu uniknigcia probleméw na tym tle chronione postaci produktow musza by¢
w pelni oryginalne zaréwno w sferze znakéw towarowych, jak 1 w sferze wzoré6w przemysto-
wych!®, Nie mozna zapominaé takze o podstawowych funkcjach obu form ochrony, tj. funkcji
oznaczenia pochodzenia i funkcji odrdzniajacej (przez wyglad zewngtrzny). Wykorzystanie
alternatywnych form ochrony jest zatem dopuszczalne tylko pod warunkiem spetnienia obu
analizowanych funkcji. To z kolei, jak wskazuje R. Skubisz, powoduje, ze ,,znak towarowy
moze by¢ zglaszany tylko dla konkretnych towardéw (ustug). Nie jest dozwolone zgtaszanie
jako towardéw (ustug) wszystkich produktéw wchodzacych w zakres przedsigbiorstwa bez ich

konkretnego nazwania”'!.

° Biatasik-Kendzior M.: Zesp6t Wlasnosci Intelektualnej Kancelarii Wardynski i Wspolnicy, http://www.serwis
prawa.pl/artykuly,102,14974,mina-minie-nierowna. Wyrok Trybunatu (szosta izba) z 18 pazdziernika 2012 r.,
sygn. akt w sprawach potaczonych C-101/11P i C-102/11P.

19 Torremans P.: Holyoak and Torremans Intellectual Property Law. Oxford University Press, 2016, p. 375.

! Skubisz R.: Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy. Ksigga Pamigtkowa z okazji 85-lecia
ochrony wiasnosci przemystowej w Polsce. Urzad Patentowy RP, Warszawa 2003, s. 96.
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4. Podsumowanie

Dylemat zwigzany w wyborem wilasciwej i w danym przypadku najbardziej efektywnej

formy ochrony nie jest prosty do rozstrzygnigcia. Nie mozna bowiem ustali¢ jednoznacznej

procedury lub szablonu wskazujacego, ktora forma ochrony jest w danym przypadku

najbardziej efektywna. Dokonujac wyboru w ww. sprawie, nalezy wziag¢ pod uwage

nastgpujace kryteria:

Sfery ochrony znaku towarowego i wzoru przemystowego sa w pewnych kategoriach
wspolne i tylko w tych kategoriach powstaje dylemat, ktora forme ochrony wybrac.
Opflaty za ochrong sa podobnej wysoko$ci 1 nie maja istotnego wpltywu na wybor
wlasciwej formy ochrony.

Przy wybieraniu wyboru formy ochrony nalezy zwroci¢ uwage na rodzaj produktu
podlegajacego ochronie. W zaleznos$ci bowiem od przedmiotu ochrony bardziej
efektywna bedzie ochrona za pomoca znaku towarowego albo wzoru przemystowego.
Na przykilad projekty kolekcji odziezy ze wzgledu na relatywnie krotki czas
oczekiwania na ochron¢ powinny by¢ chronione za pomoca wzoru przemystowego.
Opakowania produktow, np. butelki do napojéw czy flakony perfum, powinny by¢
rejestrowane jako znak towarowy, ktorego okres ochrony jest nieograniczony
W czasie.

Zglaszajac znak towarowy, nalezy bra¢ pod uwage podobienstwo znaku do juz
istniejacych znakéw towarowych 1 wzoréw przemystowych.

Zglaszajac wzor przemystowy, nalezy bra¢ pod uwage podobienstwo wzoru do juz
istniejagcych wzorow przemystowych i znakow towarowych.

Nie jest prawnie mozliwe uzyskanie jednoczesnej ochrony wynikajacej z rejestracji
znaku towarowego 1 wzoru przemystowego.

Znak towarowy daje mozliwo$¢ budowania wilasnej marki w dtuzszej perspektywie
czasu 1 jest uzywany do oznaczenia wszystkich produktow danego przedsigbiorstwa.
Wzoér przemystowy nadaje si¢ do odréznienia jednego produktu od wielu oferowanych

przez dane przedsigbiorstwo'2.

12 Konopka M.: Znak towarowy a oznaczenie przedsicbiorcy — prawne mozliwosci tworzenia marki i jej
ochrony, [w:] Seroka-Stolka O. (red.): Wspodlczesne problemy zarzadzania matym i Srednim przedsig-
biorstwem. Wydawnictwo Wydziatu Zarzadzania Politechniki Czg¢stochowskiej, Czgstochowa 2013, s. 177-

186.
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