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Wstep

Problematyka efektywnego zarzadzania przedsigbiorstwami jest od wielu
lat analizowana przez ludzi nauki, urzednikéw panstwowych odpowiedzial-
nych za wdrazanie rozwigzan dla gospodarki kraju i wreszcie samych przed-
sigbiorcoOw. Proponowane rozwigzania dotyczace wszystkich aspektow
dziatalno$ci przedsiebiorstw ukierunkowane s3 na osiggnigcie jednego nad-
rzednego celu, a mianowicie cigglego podnoszenia poziomu konkurencyjno-
$ci na rynku. Dlatego tez powszechne zastosowanie majg rozmaite strategie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw. W kontekscie wcigz poglebiajacych sie
procesow globalizacji gospodarczej i liberalizacji §wiatowego handlu jest to
jedyny mozliwy i sensowny kierunek dziatan. Catkowite znoszenie barier cel-
nych, ulatwienia w przeptywie osob, ustug, towaréow i kapitatu skutkuja bo-
wiem zanikaniem rynkow lokalnych i krajowych na rzecz jednego rynku glo-
balnego. To z kolei pociaga za sobg wzrost konkurencji i koniecznos¢
wdrazania dziatan ukierunkowanych na zwigkszenie poziomu konkurencyj-
nos$ci przedsigbiorstw. Dziatania takie mogg by¢ wieloetapowe i wielokierun-
kowe, od obnizania kosztéw produkcji do wdrazania innowacji technicznych
dajacych przewage na rynku. Wyzej wymienione zabiegi moga by¢ wprowa-
dzane pojedynczo lub w ramach zlozonych strategii. Jednym ze sposobow
podnoszenia poziomu konkurencyjnos$ci na rynku jest efektywne zarzadzanie
zasobami przedsigbiorstw, wsrdd ktorych to zasobow mozna wymienié prawa
wlasnosci intelektualnej. W $wietle obowiazujacych przepiséw prawami
wlasnosci intelektualnej sg: patenty, wzory uzytkowe, wzory przemystowe,
znaki towarowe, topografie uktadow scalonych, oznaczenia geograficzne
oraz prawa autorskie. Stosowanie powszechnie znanych i uregulowanych
ustawowo praw wiasnos$ci intelektualnej nie budzi wspotczesnie zadnych



watpliwosci'. Znaki towarowe pojawiaja sie we wspolczesnej rzeczywistosci
gospodarczej nader czesto. Sg one ,,istotnym elementem promocji i strategii
tworzenia wizerunku, zarowno przedsigbiorstwa, jak i produkowanych towa-
row lub $wiadczonych ustug™?.

Znaki towarowe stanowig wspotczesnie jedng z kilku kategorii praw wia-
snosci intelektualnej. Poza patentami udzielanymi na wynalazki, wzorami
uzytkowymi, wzorami przemystowymi czy oznaczeniami geograficznymi sa
sposobem na podniesienie poziomu konkurencyjnosci przedsigbiorstw na
rynku. We wspolczesnych realiach gospodarczych trudno sobie wyobrazié¢
przedsiebiorstwo, ktore nie postuguje si¢ wlasnym znakiem towarowym.
Moze to by¢ oznaczenie stowne (nazwa przedsigbiorstwa), ale takze logotyp
ujety w forme graficzng. Czasem w celu wyrdznienia wlasnych produktow
i ustug na rynku przedsiebiorstwa opatrujg je w specyficzne opakowania.

Z powyzszego jasno wynika, ze wspotczesnie znaki towarowe sg niezbed-
nym elementem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Inwestycja w re-
nome¢ znaku towarowego moze w przysziosci mie¢ wptyw na wybor konsu-
mentoéw, z drugiej strony renomowane znaki towarowe moga sta¢ si¢ celem
dziatan nieuczciwej konkurencji. Dlatego tez tak wazna jest odpowiednia
ochrona znaku towarowego. Kolejnym wartym oméwienia aspektem jest pro-
blematyka efektywnego zarzadzania zarejestrowanym znakiem towarowym.
Oznaczenie takie czesto stanowi przedmiot obrotu. W tym aspekcie znaki
towarowe mogg by¢ zrédlem przychodu dla ich wtascicieli, na przyktad po-
przez udzielenie licencji na ich uzywanie w ramach umowy franchisingowe;.

Opracowanie zawiera prawng analiz¢ mozliwos$ci ochrony i zarzadzania
znakiem towarowym jako jednym z dost¢pnych praw wilasnosci intelektual-
nej. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ustawowa definicje oraz wspot-
czesne funkcje znaku towarowego. Wskazano réwniez dostepne formy przed-
stawieniowe znakow towarowych. Rozdziat drugi dotyczy malo znanych, ale
zyskujacych na znaczeniu niekonwencjonalnych znakow towarowych, ktore
juz niebawem moga doczekaé si¢ wlasciwych regulacji prawnych i wystepo-
wac w obrocie na roéwni ze znakami konwencjonalnymi. Rozdziat trzeci za-
wiera zestawienie dostepnych wspdtczesnie systemow ochrony znakow to-
warowych. W rozdziale czwartym oméwiono krajowa procedure rejestracji

' M. Konopka, Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarzqdzaniu wltasnoscig intelektualng przedsie-
biorstw, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Organizacja i Zarzadzanie”, 2016, z. 96, s. 88.

2 A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gedtek, M. Kruk, A. Podgorska, Znaki towarowe w dziatalnosci
matych i Srednich przedsiegbiorstw, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 2.

6



znakéw towarowych oraz wskazano alternatywne mozliwosci ochrony wyzej
wymienionych znakéw. Piaty rozdziat skryptu zawiera natomiast analize
prawnych mozliwosci tworzenia wiasnej marki i sposobdéw jej ochrony.
W rozdziale tym przeanalizowano takze mozliwos$ci efektywnego zarzadza-
nia wlasng marka na przyktadzie uczelni wyzszych.

Niniejsze opracowanie skierowane jest przede wszystkim do studentow
uczelni wyzszych oraz przedsigbiorcow zainteresowanych tworzeniem i ochrong
wlasnej marki.






Rozdziat 1.

Definicja i charakter prawny znaku
towarowego

1.1. Definicja znaku towarowego

Ustawowa definicja znaku towarowego zawarta jest w Ustawie z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej (Dz.U. 2003 nr 119
poz. 1117, z p6ézn. zm.). Poza ww. ustawg kwestie zwigzane z tworzeniem,
rejestracja i ochrong znakow towarowych uregulowane sa w Rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania
1 rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych (Dz.U. 2016 poz. 2053).
W rozumieniu art. 120 ust.1 i 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (dalej
p.w.p.) ,,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie umozliwiajace od-
roéznienie towaréw jednego przedsigbiorstwa od towar6w innego przedsig-
biorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakdw towarowych
W sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu
ochrony. Znakiem towarowym moze by¢ w szczegdlnosci wyraz, wlacznie
z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt
towaru lub opakowania, a takze dzwigk”.

Ochrona znaku towarowego realizowana jest poprzez jego rejestracje
w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Urzad ten jako centralny
organ administracji rzadowej jest wlasciwy w zakresie spraw zwigzanych
z rozpatrywaniem podan o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.
Do jego zadan nalezy migdzy innymi:

— przyjmowanie i badanie zgloszen dotyczacych znakéw towarowych,
— orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znaki towarowe,

rozstrzyganie spordw w postgpowaniach sprzeciwowych oraz spornych
dotyczacych znakow towarowych,
prowadzenie rejestru znakéw towarowych.
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Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej rejestruje znaki towarowe
i udziela ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wspolczesnie
mozliwe jest takze uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w ramach
dostepnych systemow: regionalnego i migdzynarodowego. Oznacza to, iz za
pomocg jednego zgloszenia 1 jednej procedury mozna uzyska¢ prawo ochronne
na znak towarowy na terenie wielu krajow. System regionalny pozwala na uzy-
skanie takiej ochrony na terytorium panstw Unii Europejskiej, natomiast sys-
tem miedzynarodowy pozwala na ochron¢ wilasnego znaku towarowego
w krajach sygnatariuszach Porozumienia madryckiego.

Znaki towarowe daja zatem mozliwos¢ wyeksponowania wlasnych produk-
tow lub ushug sposrdéd wielu podobnych na rynku. W tym aspekcie stanowia
istotny element promocji przedsigbiorstwa oraz jego dobrego wizerunku. Pod-
stawowg wigc funkcja znaku towarowego jest oznaczenie pochodzenia pro-
duktu, w praktyce jednak wyksztalcity si¢ inne zastosowania znaku towarowego.

1.2. Funkcje znaku towarowego

Istota znaku towarowego wynikajaca z jego legalnej definicji ma swoje
odzwierciedlenie w funkcjach, ktore petni. Obejmuja one szerokie spektrum
oddziatywan zaré6wno w stosunku do potencjalnych klientow, jak i innych
przedsiebiorcow. Aspekt funkcjonalny wyraza si¢ w pewnym zwigzku ozna-
czenia z produktem, ktdry z kolei jest podstawg rozmaitych informacji i wy-
obrazen o produkcie®. Podstawowa funkcja znaku towarowego jest funkcja
oznaczenia pochodzenia, w literaturze jednak znane sg takze funkcja jako-
$ciowa i funkcja reklamowa®.

Funkcja oznaczenia pochodzenia wynika wprost z przepisu art. 120 ustawy
p.w.p. Zawiera ona przekaz o pochodzeniu danego produktu. Potencjalny na-
bywca na podstawie znaku towarowego jest w stanie okresli¢, kto jest produ-
centem danego towaru. W tym aspekcie renomowane znaki towarowe cieszace
si¢ uznaniem w$rod klientow utatwiaja sprzedaz produktow i tym samym pod-
nosza poziom konkurencyjnosci przedsigbiorstwa na rynku. Pierwotnie zna-
kiem towarowym bylo oznaczenie jednego producenta lub kupca, wspotcze-
$nie natomiast oznaczenie towaru moze dotyczy¢ grupy producentow.

3 R. Skubisz, Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, referat wygtoszony z okazji 90.
Jubileuszu Urzedu Patentowego, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 3.
4 Ibidem, s. 4.
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Funkcja jako$ciowa znaku towarowego odwotuje si¢ do poziomu jakosci
towaru. Potencjalny nabywca produktu moze zaklada¢, iz jego walory jako-
sciowe i uzytkowe sg porownywalne z poziomem jako$ciowym innych zna-
nych mu produktéw tego samego przedsigbiorcy. Funkcja ta nie wynika
wprost z przepisOw prawa i nie mozna jej odnosi¢ do kazdego produktu. Ma
ona zastosowanie dopiero przy drugim i kolejnym produkcie tego samego
producenta. Mozna zatozy¢ takze, iz znaczenie tej funkcji moze by¢ sztucznie
redukowane przez niektorych producentow, ktorzy §wiadomie wprowadzaja
na rynek produkty o niskiej jakosci. W takim przypadku znak towarowy
umieszczany na kolejnym produkcie celowo nie jest eksponowany, by ukry¢
faktyczne zrodto pochodzenia produktu®.

Kolejng funkcja znaku towarowego jest funkcja reklamowa. Przejawia si¢
ona w promocji produktow i ustug oznaczonych takim znakiem. Strategia
dziatania w tym przypadku polega na propagowaniu znaku w celu uzyskania
pozytywnych skojarzen przez jak najwigkszg grupe potencjalnych nabyw-
coéw. Funkcja ta zarysowuje si¢ dopiero w pdzniejszym okresie, gdy sam znak
towarowy jest juz znany i ceniony na rynku. Warto zauwazy¢, iz nie kazdy
znak towarowy petni funkcje reklamowa. Funkcja ta jest wypehiana tylko
przez znaki kojarzone z wysoka jakoscig wezesniejszych produktow, bazujac
na pozytywnych skojarzeniach konsumentéw co do wspolnego pochodzenia
obu produktow®.

Wyzej wymienione funkcje znaku towarowego stanowig podstawowy wa-
lor przedsigbiorstw, ktore wdrazaja odpowiednie strategie rozwoju wilasnej
marki. Dlugoletnia i efektywna praca w tym zakresie moze zatem przynies§¢
zaktadane skutki w postaci podniesienia renomy wiasnej marki i w perspek-
tywie doprowadzi¢ do wzrostu sprzedazy oferowanych produktéw. Analizo-
wane funkcje znaku towarowego maja jedng wspdlng ceche, mianowicie re-
latywnie dlugi czas zwrotu inwestycji w budowanie wlasnej marki.
W ostatnim czasie jednak na skutek wzrostu konkurencji na rynku pojawity
si¢ nowe formy przedstawieniowe znakéw towarowych, a wraz z nimi nowe
funkcje tych znakow’.

5 M. Konopka, Ukryte funkcje znakéw towarowych, ,Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Organi-
zacja i Zarzadzanie”, 2017, z. 105, s. 177.

6 Ibidem, s. 176.
7 Ibidem, s. 177.
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Nowa i nieznang dotychczas funkcja znaku towarowego jest funkcja suge-
stywna. Funkcja ta moze wystepowaé w wybranych znakach towarowych,
ktore zawieraja w sobie oznaczenia sugestywne, a wigc kojarzace si¢ z okre-
Slonymi cechami produktu, np. ,,stodki” dla oznaczenia wyrobu cukierni-
czego, ,,szybki” dla oznaczenia kserokopiarki. Co prawda urzedy patentowe
nie udzielaja ochrony na oznaczenia opisowe, lecz mozliwe jest zarejestro-
wanie znaku sktadajacego si¢ z kilku wyrazow, z ktorych tylko jeden jest opi-
sowy, np. ,,ekstra mocne” dla oznaczenia papierosow, ,.ciepta podloga” dla
oznaczenia mat grzewczych®. Zatem prawnie dopuszczalne jest rejestrowanie
oznaczen sugestywnych, pod warunkiem wystepowania oznaczenia suge-
stywnego z innym wyrazem lub wyrazami. Innymi przyktadami takich ozna-
czen sg:

— ,,mydto kuchenne” Z-305800,
— ,konto osobiste standard” Z-230172,
— ,zlote piwo jasne” Z-250154°.

Funkcja sugestywna znaku towarowego okres§la pewne pozadane przez
konsumenta cechy danego produktu, wptywajac jednocze$nie na decyzje
o jego zakupie. Pod tym wzgledem moze by¢ ona poréwnywana do funkcji
reklamowej znaku towarowego, lecz nalezy zauwazy¢, ze funkcja suge-
stywna moze wystepowac juz przy pierwszym produkcie i nieznanej marce.
Nie jest zatem konieczne spetnianie warunkow, o ktorych byla mowa przy
funkcji reklamowej znaku towarowego. Rejestracja oznaczen sugestywnych
w praktyce napotyka na wiele problemow, ktore wynikaja z braku jasnych
kryteriow opisu. Sam opis jest pojeciem wzglednym — dla jednych okreslone
oznaczenie bedzie opisowe, a dla innych nie. Stad duza grupa znakdéw to-
warowych rejestrowana jest z tego powodu dopiero po prawomocnych wy-
rokach sadow uchylajacych negatywne decyzje Urzedu Patentowego RP.
Warto zauwazy¢, iz Urzad Patentowy RP prezentuje podobng lini¢ orzecz-
nictwa jak wszystkie pozostate europejskie krajowe urzedy patentowe.
Oznacza to nowa tendencje wsrod przedsigbiorstw europejskich, ktore po-
szukujac nowych, oryginalnych oznaczen, wkraczaja w sfer¢ dotychczas

8 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. VI S.A./WA 1705/06, dopuszczajacy
rejestracje znaku towarowego ,,ciepta podtoga” w klasie 11 pod numerem R-155237.

° Przewodnik UPRP. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie
art. 129-131 PWP, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/67/21/67216/PRZEWODNIK_ART 129 - 131 -
- wersja_ostateczna_ 23 04 2015 2 .pdf(odczyt: 14.02.2018).
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niedostepng. Oznaczenia sugestywne wystepuja najczesciej w postaci wy-
razow, ale mogg takze istnie¢ w formie rysunkdw czy kompozycji kolory-
stycznych'?. Przyklad sugestywnego, zarejestrowanego znaku towarowego
przedstawiono na Rysunku 1.

 I—
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Rysunek 1. Przyklad sugestywnego, zarejestrowanego znaku towarowego

Zrédto: http://elektra.pl/produkty/elektryczne-systemy-grzejne/ogrzewanie-podlogowe/maty-
grzejne-mgmd/ (odeczyt: 26.02.2017)

Kolejng ukryta funkcja znaku towarowego jest funkcja gwarancyjna.
Wigaze si¢ ona $cisle ze szczegdlng kategorig normatywng znaku towarowego,
jaka jest wspdlny znak towarowy gwarancyjny. Jak sama nazwa wskazuje,
oznaczenie takie ,,gwarantuje” istnienie jakiej$ szczegolnej cechy produktu,
ktdéra odroznia 6w produkt od innych podobnych na rynku. Rejestracja wspol-
nego znaku towarowego gwarancyjnego moze by¢ dokonana jedynie na rzecz
organizacji zrzeszajacej grono przedsigbiorcow danej branzy, a nie jednego
przedsigbiorcy. Zadaniem organizacji jest okreslenie i kontrola przestrzegania
surowych norm w sferze produkcji danego towaru. Omawiane oznaczenie jest
zatem rodzajem certyfikatu wydawanego przez organizacj¢ gwarantujacego
okreslone cechy konkretnego produktu. Pod tym wzgledem dotychczasowa
funkcja znaku towarowego (oznaczenie pochodzenia towaru) ulegla prze-
ksztatceniu w znak jako$ci lub wiasnie wspomniany certyfikat. Przyktadem
wspolnego, zarejestrowanego znaku towarowego gwarancyjnego jest znak
towarowy ,,Woolmark”, ktory podlega ochronie w 140 panstwach, a licencje
na jego uzywanie posiadaja producenci z 67 krajow'!. Wspdlny, zarejestro-
wany, gwarancyjny znak towarowy ,,Woolmark™ przedstawiono na Rysunku 2.

10 M. Konopka, Ukryte..., op. cit., s. 178.
' A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gedtek, M. Kruk, A. Podgérska, Znaki..., op. cit., s. 23.
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WOOLMARK

Rysunek 2. Zarejestrowany, wspolny, gwarancyjny znak towarowy ,,Woolmark”

Zrédto: https://www.woolmark.com/about/the-woolmark-logo/ (odczyt: 04.01.2020)

Analizowana funkcja gwarancyjna znaku towarowego moze by¢ porow-
nana do znanej juz funkcji jakosciowej znaku. W odréznieniu jednak od funk-
cji jakosciowej funkcja gwarancyjna znaku moze wystepowac juz przy pierw-
szym produkcie lub ustudze okreslonego przedsiebiorcy. Nie jest zatem
oczekiwana i wymagana wieloletnia i kosztowna polityka budowania renomy
wlasnej marki. Nawet nieznany przedsiebiorca moze w ten sposéb podniesé
popyt na swoje produkty, korzystajac z juz istniejacego i cieszacego si¢ uzna-
niem znaku towarowego gwarancyjnego.

Stosowana obecnie praktyka zarzadzania prawami wiasnos$ci intelektual-
nej, w tym znakami towarowymi, wskazuje na ciggte poszukiwanie nowych
rozwigzan w ramach obowigzujacych przepisoéw. Przejawia si¢ to w probach
rejestrowania oznaczen, ktore dotychczas nie mialy szans na uzyskanie
ochrony. Przyktadem moga by¢ oznaczenia sugestywne, ktore coraz czgséciej
pojawiaja si¢ w przestrzeni publicznej jako zarejestrowane znaki towarowe.
W konsekwencji poza juz znanymi funkcjami znakow towarowych pojawiaja
si¢ nowe zastosowania omawianych oznaczen. Z uwagi na fakt, iz art. 120
ustawy p.w.p. wskazuje na tylko jedng funkcj¢ znaku towarowego (funkcje
oznaczenia pochodzenia), pozostate funkcje znaku towarowego mozna na-
zwac funkcjami ,,ukrytymi”, co bynajmniej nie oznacza, iz s3 one stosowane
bezprawnie. Dotychczasowa praktyka urzedoéw patentowych, w tym Urzedu
Patentowego RP, polegajaca na odrzucaniu wnioskow o rejestracje oznaczen
opisowych powoli ulega zmianie mi¢dzy innymi na skutek niekorzystnych
dla ww. urzedow wyrokéw sadowych. Stad mozna wysnu¢ kolejny wniosek
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o prawotworczej dziatalnosci sadow w analizowanych sprawach, co ewident-
nie kldci si¢ z fundamentalnym monteskiuszowskim trojpodzialem wiadzy.
Dotychczasowa analiza stanu prawnego w omawianej wyzej sferze wskazuje
na konieczno$¢ zmiany obowigzujacych przepisow w kierunku usankcjono-
wania rejestracji oznaczen sugestywnych, ktore coraz czegsciej podlegaja re-
jestracji. Opisywany z kolei nacisk przedsigbiorcow na rejestracje nowych
typow znakow towarowych jest skutkiem zaostrzajacej si¢ konkurencji, ktora
,Wymusza” stosowanie nowych, oryginalnych rozwigzan takze w sferze efek-
tywnego zarzadzania znakami towarowymi'?,

1.3. Formy przedstawieniowe znakéw towarowych

Znaki towarowe wystepuja wspolczesnie w wielu roznych formach przedsta-
wieniowych. Najbardziej popularnymi formami przedstawieniowymi znakow
towarowych sg oznaczenia: stowne (wyrazy, zdania, slogany, hasta), graficzne
(elementy grafiki takie jak obrazki, ikony), stowno-graficzne (oznaczenia, w kto-
rych wystepuja zar6wno wyrazy, zdania, slogany, hasta, jak i elementy grafiki —
obrazki, ikony), przestrzenne (formy towaru lub jego opakowania), dzwigkowe
(sygnaty dzwigkowe, melodie), stowno-graficzno-przestrzenne (w ktorych wy-
stepuja zarowno elementy slowne, graficzne, jak i formy przestrzenne) oraz
kompozycje kolorystyczne. Poszczegdlne formy przedstawieniowe znakow to-
warowych zostaly zaprezentowane na Rysunkach 3-9.

Znaki towarowe stowne wystepuja w postaci pojedynczych wyrazow,
kilku wyrazow, zdan, sloganéw oraz hasetl. Nie jest tu istotna specyficzna
czcionka, kolorystyka czy wielko$¢ liter. Wazny jest konkretny wyraz lub
cigg liter. Na Rysunku 3 przedstawiono przyklady zarejestrowanych znakow
towarowych stownych.

COCA-COLA BOUNTY MERCEDES-BENZ DIOR

Rysunek 3. Przyklady zarejestrowanych znakéw towarowych stownych

Zrédto: Opracowanie wlasne

12 M. Konopka, Ukryte..., op. cit., s. 179-180.
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Znaki towarowe graficzne wystepuja natomiast tylko w postaci graficzne;]
jako obrazki, ikony czy inne elementy graficzne. Nie pojawiaja si¢ tu ele-
menty stowne takie jak wyrazy, nazwy, zdania lub slogany. Wazna jest za to
kolorystyka czy ornamentacja. Graficzny znak towarowy moze z powodze-
niem wystepowac niezaleznie od znaku stownego lub obok znaku stownego,
petiac funkcje odrézniajaca. Na Rysunku 4 przedstawiono przyktady zareje-
strowanych znakow towarowych graficznych.

Rysunek 4. Przyklady zarejestrowanych znakow towarowych graficznych

Zrodto: https://www.nike.com/pl/ (odczyt: 30.12.2020); https://www.volkswagen.pl/pl.html
(odezyt: 30.12.2020)

Znaki towarowe slowno-graficzne wystepuja jednoczesnie w postaci wy-
razow, nazw, haset czy sloganéw oraz elementow graficznych takich jak
ikony lub obrazki. Oprdcz samej nazwy istotne znaczenie ma tu kolorystyka
znaku, jego czcionka oraz ornamentacja. Przyklady zarejestrowanych zna-
koéw towarowych stowno-graficznych przedstawiono na Rysunku 5.

o)
ORLEN

Rysunek 5. Przyklady zarejestrowanych znakéw towarowych stowno-graficznych

Zrodto: https://www.ford.pl/ (odczyt: 30.12.2020); https://www.orlen.pl/PL/Strony/default.
aspx (odczyt: 29.12.2020)

Znaki towarowe przestrzenne takie jak formy towaru czy opakowania

takze pehnig funkcj¢ odrozniajaca. Wystepuja one pod postacig nietypowych
opakowan produktow, ktére istotnie réznig si¢ od typowych opakowan

16



produktow konkurencji. Przyktadami takich znakéw towarowych sg niety-
powe flakony do perfum, nietypowe butelki alkoholi. Przestrzenne znaki to-
warowe mogg wystepowac takze w postaci nietypowych ksztaltow samego
produktu. Przykladem takiej strategii zarzadzania marka (oraz znaku towaro-
wego przestrzennego) jest czekolada ,,Toblerone”, ktora w odrdznieniu od
produktéw konkurencji nie jest oferowana w postaci tradycyjnych tabliczek,
tylko w postaci ,,gorskich szczytow”. Przyklady zarejestrowanych znakow
przestrzennych przedstawiono na Rysunku 6.

Rysunek 6. Przyklady zarejestrowanych znakow towarowych przestrzennych

Zrodto: https:/pl.wikipedia.org/wiki/Kostka Rubika#/media/Plik:Rubik's cube.svg (odczyt:
29.12.2020); https://pl.wikipedia.org/wiki/Toblerone (odczyt: 28.12.2020)

Znaki towarowe dzwickowe wystepuja w postaci melodii lub sygnatéow
dzwigkowych charakterystycznych dla danego producenta lub dla danego
produktu. Istotnym elementem odrdzniajacym jest w tym przypadku kompo-
zycja muzyczna (melodia) lub okreslony, specyficzny odgtos, dzwiek, np. ryk
Iwa. Na Rysunku 7 przedstawiono znak towarowy dzwickowy zarejestrowany
przez wytworni¢ filmowa Metro Goldwyn Mayer z charakterystycznym ry-
kiem lwa. Drugi przyktad znaku towarowego dzwickowego przedstawionego
na Rysunku 7 dotyczy zapisu nutowego melodii ,,Nokia Tune” charaktery-
stycznej dla produktéw marki Nokia.
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Rysunek 7. Przyklady znakow towarowych dzwiekowych

Zrédto: https://www.mgm.com/ (odczyt: 28.12.2020); https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Nokia
_tune.svg (odczyt: 28.12.2020)

Znaki towarowe stowno-graficzno-przestrzenne tacza w sobie elementy
sfowne (wyrazy, zdania, slogany) z elementami graficznymi (ornamentacja,
kolorystyka) oraz elementami przestrzennymi (niezwyczajne ksztalty pro-
duktu lub jego opakowania). Typowym juz przyktadem znaku stowno-gra-
ficzno-przestrzennego jest tradycyjna butelka ,,Coca-Coli”. Zawarte sg w niej
elementy stowne (wyraz ,,Coca-Cola”), elementy graficzne (specyficzna ko-
lorystyka tla i liter, nietypowa czcionka) oraz elementy przestrzenne (niety-
powy ksztalt butelki bedacej opakowaniem samego produktu). Podobne ele-
menty odrozniajagce mozna zauwazy¢ w przypadku flakonu perfum Versace —
wystepuja tu elementy stowne (wyraz ,,Versace”), elementy graficzne (specy-
ficzna czcionka, kolorystyka tla) oraz elementy przestrzenne (specyficzny
ksztalt flakonu i zakretki). Omawiane zarejestrowane znaki towarowe przed-
stawiono na Rysunku §.

Kombinacje kolorystyczne, a $cislej rzecz ujmujac — kompozycje kolory-
styczne, zostaty ujete w art. 120 ust. 2 p.w.p. jako mozliwe i1 akceptowane
formy przedstawieniowe znakow towarowych. Oznacza to, iz ochronie jako
takiej bedzie podlega¢ konkretna kompozycja kolorow lub barw, a nie jeden
konkretny kolor Iub jego odcien. Pewnym wylomem w dotychczasowej dok-
trynie okazat si¢ jednak wyrok Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwos$ci
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(ETS) w sprawie Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau'®, w ktorym

sedziowie orzekli, iz kolor jako taki, nieokreslony przestrzennie moze miec

w odniesieniu do niektoérych towardéw iustug charakter odrézniajacy, pod wa-

runkiem ze moze on by¢ przedmiotem przedstawienia w formie graficznej.

Forma przedstawieniowa musi by¢ jednak:

— jasna,

— precyzyjna,

— sama w sobie kompletna,

— latwo dostepna,

— zrozumiala,

— trwala,

— obiektywna, tzn. kolor bedzie oznaczony przy pomocy dostepnych kodoéw
lub numeréw!*,

I\ VERSACE

| YELLOW DIAMOND {
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Rysunek 8. Przyklady znakéw towarowych slowno-graficzno-przestrzennych

Zrédto: https://www.coca-cola.pl/ (odczyt: 27.12.2020); https://www.ceneo.pl/14040627
(odezyt: 27.12.2020)

Powyzszy wyrok uksztaltowatl zbior kryteriow, ktore muszg zostac spet-
nione, by kolor mogt by¢ zarejestrowany jako znak towarowy. W literaturze
okreslono je jako tzw. 7 kryteriow Sieckmanna. Oznacza to, iz sam kolor

13 Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwoéci z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel
Groep BV vs. Benelux Merkenbureau, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? text=&do-
cid=48237&pagelndex=0&doclang=PL&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid= 2997104 (odczyt:
17.05.2016).

14 Tzw. 7 kryteriéw Sieckmanna. Wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 12 grudnia
2002 r. w sprawie Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent und Markenamt, http://curia.europa.eu/
juris/liste.jsfnum=C-273/00 (odczyt: 23.09.2020).
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moze by¢ uznany za znak towarowy przedsigbiorstwa, jezeli tylko bedzie
spetniat warunek odrézniajacy. Nalezy przy tym pamietad, iz ,,nie udziela si¢
prawa ochronnego na oznaczenia sktadajace si¢ wylacznie z nazwy koloru,
jezeli stanowig one opis cech charakterystycznych oferowanych produktow.
Dla przyktadu kolor »zielony« dla herbat, »bialy« dla mleka lub »brazowy«
dla cukru. Ze wzgledu na coraz wicksza popularnos¢ i powszechno$¢ uzywa-
nia jezyka angielskiego w obrocie, np. okreslenie »blue« dla serow czy tez
»green« dla herbat, moze rowniez stanowic¢ przeszkode w udzielaniu prawa
ochronnego na znak towarowy”!>.

Na Rysunku 9 przedstawiono przyktad koloru zarejestrowanego jako znak
towarowy. Znak ten zostat zarejestrowany na rzecz operatora sieci telefonii ko-
morkowej Play. Drugi przykiad przedstawiony na Rysunku 9 dotyczy natomiast
kompozycji kolorystycznej (kolory zolty i czarny), ktora zostala zarejestro-
wana w niemieckim urzedzie patentowym pod numerem DE 30525583. Z po-
wyzszego wynika, iz konkretne kolory oraz kompozycje kolorystyczne takze
stanowig wspotczesnie element odrozniajacy produktu jednego przedsigbior-
stwa od produktow innych przedsigbiorstw. Zatem konkretne odcienie kolorow
lub kompozycje kilku kolorow moga pemi¢ role znakéw towarowych. W tym
przypadku rejestracji podlegaja konkretne odcienie z migdzynarodowej palety
kolorow RAL.

RGB (72, 34, 124)

KARCHER

Rysunek 9. Przyklady koloréw oraz kompozycji kolorystycznych zarejestrowanych
jako znaki towarowe

Zrodio: A. Tulibacka, Play zastrzegl fiolet w urzedzie patentowym. Kolejna rejestracja koloru jako
znaku na polskim rynku, https:/grafmag.pl/artykuly/play-zastrzegl-fiolet-w-urzedzie-patentowym-
kolejna-rejestracja-koloru-jako-znaku (odczyt: 27.12.2020); https://www.kaercher.com/pl/ (od-
czyt: 27.12.2020)

15 Przewodnik UPRP..., cz. 2, op. cit.
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Innym przyktadem rejestracji koloru jako znaku towarowego jest ,,Color
Pantone Black” zarejestrowany pod numerem 2360815A. Zostat on przedsta-
wiony na Rysunku 10.

Rysunek 10. Przyklad koloru jako znaku towarowego — ,,Color Pantone Black”.
United Kingdom (Reg. No. 2360815A), Class 33

Zrédto: World Intellectual Property Organization (WIPO), New Types of Marks, Standing Com-
mittee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 16th Session,
Geneve, 13-17 November 2006

Warto takze zaznaczy¢, iz konkretna kombinacja kolorystyczna moze by¢
jednoczes$nie chroniona jako znak towarowy oraz jako wzor przemystowy.
Taka interpretacja przepisow nie budzi wspdlczednie zadnych watpliwosci®®.

16 A. Tischner, Znak towarowy czy wzor przemystowy — wady i zalety obu form ochrony, seria:
Ochrona Wtasno$ci Przemystowej, z. 64, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2015, s. 3.
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Rozdziat 2.

Niekonwencjonalne znaki towarowe

2.1. Katalog niekonwencjonalnych znakéw towarowych

Wiadomo juz, ze znaki towarowe odgrywaja istotng rolg w procesie kreo-
wania pozytywnego wizerunku przedsiebiorstwa oraz budowania wilasne;]
marki. Najbardziej popularnymi formami znakéw towarowych sa oznaczenia
sfowne, graficzne, stowno-graficzne, przestrzenne, stowno-graficzno-prze-
strzenne i dzwigkowe. Coraz cz¢éciej jednak na catym $wiecie przedmiotem
zgloszen w urzedach patentowych sg niekonwencjonalne znaki towarowe wy-
stepujace w postaci zapachow, smakow czy gestow!’. Budzi to spory inter-
pretacyjne i proceduralne, ktoérych rozstrzygniecie ma istotne znaczenie dla
przedsiebiorstw oraz nowelizacji wymienionych wczedniej przepiséw. Znaki
towarowe niekonwencjonalne nie zostaty okreslone w zadnym akcie norma-
tywnym, stad mozna przyjac¢ brak katalogu zamknietego tych znakow. Wy-
stepuja jednak w obrocie gospodarczym pewne oznaczenia, ktoére majg zdol-
no$¢ odrdzniajaca, ale niekoniecznie mozna je przedstawi¢c w sposob
graficzny. Elzbieta Wojcieszko-Ghluszko wskazuje nawet klasyfikacje wyzej
wymienionych znakéw!'®. Wedtug wspomnianej autorki w oparciu o kryte-
rium sposobu percepcji znaku mozna wyodrebni¢ oznaczenia widzialne oraz
oznaczenia niewidzialne. Wséréd tych pierwszych wyrdznia si¢ migdzy in-
nymi: hologramy, znaki ruchome, znaki pozycyjne i gesty. Oznaczenia nie-
widzialne moga wystepowac natomiast w postaci znakéw zapachowych, zna-
kéw smakowych i znakéw dotykowych!®.

17 M. Konopka, Niekonwencjonalne..., op. cit., s. 97.
18 E. Wojcieszko-Gluszko, Niekonwencjonalne znaki towarowe, seria: Ochrona Wihasno$ci Przemy-

stowej, z. 32, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 4.
19 Tbidem, s. 4-12.
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Hologramy, czyli inaczej znaki holograficzne, wystepuja coraz czgsciej
w obrocie gospodarczym i handlowym. Ich podstawowa funkcja jest funkcja
ochronna, a zarazem po$wiadczajaca autentyczno$¢ opatrzonych nimi przed-
miotow (banknoty, ptyty CD, tablice rejestracyjne samochodoéw). Z punktu
widzenia art. 120 ust. 1 p.w.p. kazdy hologram mozna przedstawi¢ w sposob
graficzny, w tym jednak przypadku przedstawienie to musi obejmowac kilka
grafik, z ktérych kazda powinna prezentowac¢ hologram pod innym katem wi-
dzenia. Analogicznie jak w przypadku koloru hologramy musza spehiac
7 kryteriow Sieckmanna®’.

Znaki ruchome prezentowane sg w postaci sekwencji zdje¢ lub obrazow
sktadajacych sie¢ w konsekwencji na znak towarowy. Wspdlczesnie nie sg one
powszechnie stosowane, ale wystepuja juz w obrocie, stwarzajac dodatkowa
mozliwo$¢ odrdzniania towardow lub ushug jednego przedsigbiorstwa od to-
war6ow lub ushig innych przedsigbiorstw. Podobnie jak w pozostatych przy-
padkach, znaki ruchome musza wykazywaé si¢ zdolnoscig odrdzniajaca
i spetnia¢ tradycyjne juz 7 wymogoéw Sieckmanna. Przyklad znaku towaro-
wego ruchomego przedstawiono na Rysunku 11.

Rysunek 11. Przyklad znaku towarowego ruchomego. European Community
(Reg. No. 3429909), Classes 9, 28, 38, 41

Zrédto: World Intellectual Property Organization (WIPO), New Types of Marks, Standing Com-
mittee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 16th Session,
Geneve, 13-17 November 2006

20 M. Konopka, Niekonwencjonalne..., op. cit., s. 92.
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Znaki pozycyjne to nic innego jak elementy graficzne, ktore — co wazne —
umieszczane sg w konkretnym miejscu na opakowaniu produktu lub na sa-
mym produkcie. Kluczowy jest w tym przypadku zatem nie sam znak, ale
miejsce, w ktorym jest umieszczony. Takie postgpowanie moze, ale nie musi,
w konkretnych przypadkach stanowi¢ element odrézniajacy towary lub ustugi
jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ushug innych przedsiebiorstw. Co
istotne, znak pozycyjny bedzie podlegat ochronie jako znak towarowy tylko
w przypadku posiadania owej zdolno$ci odrézniajgcej*!. Przyktad znaku to-
warowego pozycyjnego przedstawiono na Rysunku 12.

1
L}
'

Rysunek 12. Pozycyjny znak towarowy. Switzerland (Reg. No. 465 214), Class 25

Zrodto: World Intellectual Property Organization (WIPO), New Types of Marks, Standing Commit-
tee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 16th session,
Geneve, 13-17 November 2006

Wsréd widzialnych, a zarazem niekonwencjonalnych znakow towaro-
wych wystepuja — jednak niezwykle rzadko — we wspotczesnej praktyce
obrotu gospodarczego takze gesty. Przykladem omawianego znaku towaro-
wego, ktory zostat zarejestrowany 1 korzysta wspolczesnie z ochrony, jest
znak towarowy obrazujacy dwa skrzyzowane palce jako synonim czekola-
dek ,,Twix”?2. Niska popularno$¢ tego rodzaju znaku wynika z trudnosci
przedstawienia graficznej prezentacji spetniajacej wspomniane juz wcze-
$niej 7 kryteriow Sieckmanna.

Znaki zapachowe wskazywane sg w literaturze przedmiotu jako niekon-
wencjonalne znaki niewidzialne®*. Co do zasady postrzegane one s3 za po-
mocg zmystu wechu 1 mogg by¢ rejestrowane pod warunkiem przedstawienia
ich w formie graficznej. W praktyce jest to jednak trudne do zrealizowania,

2l Thidem, s. 93.
22 Rejestracja BX No. 520574 dla Mars BV w Katalogu znakow towarowych Beneluxu.

2 E. Wojcieszko-Gtuszko, Niekonwencjonalne..., op. cit.,s. 11.
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poniewaz aktualne orzecznictwo sagdowe nie uznaje zapisu sktadu chemicz-
nego konkretnego zwiazku ani opisu stownego czy probki zapachu. Na prze-
szkodzie stoi ww. 7 kryteriow Sieckmanna, a w szczegolnosci kryterium
trwatosci zapachu. W praktyce wystepuje tylko jeden zarejestrowany zapa-
chowy znak towarowy. Jest to zapach swiezo skoszonej trawy dla producenta
piteczek tenisowych?*, co ciekawe — okres ochrony juz minat i nie zostat przez
producenta przedtuzony.

Znaki smakowe to kolejny rodzaj oznaczen, ktére moga pehic¢ funkcje
odr6zniajacg towarow lub ushug jednego przedsigbiorstwa od towarow
iushug innych przedsigbiorstw. Znaki smakowe, podobnie jak inne oznacze-
nia, moga by¢ potencjalnie rejestrowane jako znaki towarowe, pod warun-
kiem spetniania ustawowych przestanek. W przypadku omawianych ozna-
czen istotna trudno$¢ wynika z konieczno$ci zachowania graficznej formy
przedstawieniowej. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje si¢ jednak, iz
sam opis smaku nie jest wystarczajacy do spetnienia wymogu przedstawie-
nia graficznego®’. W orzecznictwie Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO — European Union Intellectual Property Office)
dominuje poglad, iz kazdy przedsigbiorca jest uprawniony do korzystania
z oznaczen smakowych, gdyz te majg charakter ogélnodostepny. Potwierdza
to orzeczenie Drugiej Izby Odwotawczej OHIM: , Kazdy producent produk-
tow takich jak preparaty farmaceutyczne jest uprawniony do dodania
sztucznego smaku truskawek do tych produktow w celu ukrycia nieprzy-
jemnego smaku...”?%. Dalsza analiza znakéw smakowych odkrywa kolejny
problem, a mianowicie zdolno§¢ odrdzniajaca omawianych oznaczen.
W wigkszos$ci przypadkoéw odbierane za pomocg zmystu smaku oznaczenia
smakowe moga by¢ odkrywane juz po zakupie konkretnego produktu, stad
przed zakupem produktu oznaczenia te nie petnig funkcji odrézniajace;.

Znaki dotykowe to ostatnie z grupy niekonwencjonalnych znakow nie-
widzialnych, ktére wspotczesnie stajg si¢ coraz bardziej popularne i spra-
wiajg trudnosci interpretacyjne. Oznaczenia te odbierane sg za pomocg zmy-
shu dotyku i potencjalnie moga posiada¢ zdolno$¢ odrozniajacg towary

24 Zgtoszenie CTM 000428870.

% Przewodnik UPRP..., op. cit., cz. 2, s. 20.

26 Orzeczenie Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie R120/2001-2 ,, The
taste of artificial strawberry flavour”, http://www.oami.eu.int (odczyt: 21.08.2020).
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jednego przedsiebiorstwa od towarow innych przedsiebiorstw. W wigkszo-
$ci przypadkow oznaczenia te wystepuja jako szczegdlnego rodzaju opako-
wania produktow, ktore to opakowania roéznig si¢ od innych opakowan
strukturg odbierang zmystem dotyku. Najistotniejszym problemem w przy-
padku rejestracji omawianych oznaczen jest ich forma graficzna. Niemoz-
liwe jest bowiem okreslenie w formie graficznej struktury, ktéra wyczu-
walna jest za pomocg zmyshu dotyku, a nie wzroku. W praktyce obrotu
jednak wystepuja tego typu znaki towarowe. Nalezy przy tym zaznaczy¢, iz
wyjatki te wystepuja bardzo rzadko i tylko w decyzjach krajowych urzedow
patentowych?’.

2.2.Zarzadzanie niekonwencjonalnymi znakami
towarowymi

Zarzadzanie niekonwencjonalnymi znakami towarowymi nie rézni si¢
zbytnio od regul zarzadzania znakami konwencjonalnymi. Nalezy jednak
mie¢ na uwadze, iz ochrona oznaczen nieckonwencjonalnych nie jest jeszcze
wspolczesnie popularna. Stad mamy do czynienia z ogromnymi mozliwo-
$ciami rejestracji swoich oznaczen przed konkurencja. Najwazniejszym wa-
runkiem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest:

— odrdzniajacy charakter znaku,
— mozliwo$¢ przedstawienia znaku w formie graficzne;.

Dodatkowymi kryteriami s3: jasno$¢, precyzyjnos¢, kompletnos¢, tatwa
dostepnos¢, zrozumiato$é, trwatos¢ i obiektywnos$¢ (7 kryteriow Sieck-
manna). Nalezy pamigtaé, iz w mysl aktualnie obowigzujacych przepiséw nie
udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia rodzajowe i opisowe. Samo ozna-
czenie koloru, np. czerwony, biaty, lub zapachu, np. migtowy, karmelowy, nie
zostanie zarejestrowane jako znak towarowy, chyba ze polaczone bedzie
z innymi elementami takiego znaku, np. ,,czerwony jak cegta”, ,,biaty krawat”
czy ,,mictowe orzezwienie” lub ,karmelowa fantazja”. Nalezy zaznaczy¢
z kolei, ze wspodlczesnie nie budzi zadnych watpliwosci rejestracja konkret-
nego odcienia jakiego$ wskazanego koloru. Musi on by¢ jednak zdefiniowany

27 Oznaczenie spotki Underberg zapisane alfabetem Braille’a dla alkoholu, ktére zostato zarejestrowane
przez Niemiecki Urzad Patentowy i Znakow Towarowych. Przewodnik UPRP..., op. cit., cz. 2, s. 20.
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na podstawie miedzynarodowego kodu identyfikacji koloréw (system RAL
lub PANTONE). Z powyzszego wynika zatem, iz wygenerowanie znaku to-
warowego w postaci, ktora moze by¢ akceptowana przez urzgdy patentowe
1 jednoczes$nie zapamiegtana przez potencjalnych klientoéw, nie jest zadaniem
tatwym. Wspolczesne katalogi znakow towarowych zawieraja bardzo duza
liczbg zarejestrowanych znakdw, co skutecznie utrudnia rejestrowanie przez
przedsiebiorcow nowych oznaczen. Dlatego tez pojawienie si¢ mozliwosci
rejestracji nowych typéw znakoéw towarowych mogloby w znacznym stopniu
ulatwi¢ rejestracje nowego oznaczenia. Coraz bardziej popularnym rozwig-
zaniem staje si¢ wspotcze$nie uzywanie jednego znaku towarowego do ozna-
czania r6znych produktow danego producenta lub wrecz odwrotnie, tzn. sto-
sowanie roznych znakow towarowych do réznych produktow. Przyktadem
moze by¢ dystrybucja produktow opatrzona zarejestrowanym kolorem czar-
nym, a dystrybucja ustug tego samego przedsiebiorcy zarejestrowanym kolo-
rem biatym. Zabawki dla chtlopcow moga by¢ opakowane w pudetka niebie-
skie, a dla dziewczynek w opakowania rézowe. Efektywne zarzadzanie
znakami towarowymi moze przejawiac si¢ takze w tworzeniu tzw. wspolnych
znakéw towarowych. Takie znaki pozwalaja na wspolne prowadzenie kam-
panii reklamowych czy wspdlne negocjacje przez wielu producentow w ra-
mach jednej grupy producenckiej. Dotyczy to w szczegolnosci producentow
rolnych 1 ich relacji handlowych z odbiorcami ich produktow, np. sieciami
handlowymi. Rejestracja zapachu $wiezych truskawek czy pomaranczy
W znaczacy sposob moglaby poprawic sprzedaz tych produktow. W perspek-
tywie czasu taki rodzaj znaku towarowego moze przeksztalci¢ si¢ w tzw.
wspolny znak gwarancyjny zaswiadczajacy okreslong, najwyzsza jakos¢ ofe-
rowanych produktow. Taka koncepcja wigzalaby si¢ oczywiscie z wdroze-
niem systemu jakosci i certyfikacjg produktow. Z powyzszego wynika zatem,
iz znaki towarowe, w szczego6lnosci te nickonwencjonalne, daja duze mozli-
wosci do wykorzystania. Kombinacji kolorystycznych, smakowych, zapa-
chowych czy dzwigkowych, jak wida¢, jest wiele, nalezy jednak dokonaé wy-
boru odpowiedniej opcji i ja zarejestrowad?®.

Niekonwencjonalne znaki towarowe staja si¢ wspolczesnie coraz bardziej
powszechnym narzedziem stuzacym budowaniu wilasnej strategii konkuren-
cyjnej. Obecnie, w czasach gospodarki globalnej opartej w duzej mierze na

28 M. Konopka, Niekonwencjonalne..., op. cit., s. 96.
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wiedzy i nowoczesnych technologiach, zarzadzanie prawami wlasno$ci inte-
lektualnej jest koniecznoscia. Sposréd powszechnie znanych zasobow przed-
sigbiorstw to wlasnie prawa wilasnos$ci intelektualnej stajg si¢ powoli najbar-
dziej cennym atutem, spychajac na margines pozostate. Niekonwencjonalne
znaki towarowe sg coraz czesciej przedmiotem zgloszen w urzedach patento-
wych na calym $wiecie. Dotychczas tylko nieliczne ze zgloszen doczekaty si¢
praw z rejestracji, lecz nie ulega watpliwosci, ze jedynie kwestia czasu jest
nowelizacja przepiséw dopuszczajaca nowe formy znakéw towarowych. Na-
tomiast na gruncie obowigzujacych przepisoOw takze mozliwa staje si¢ reje-
stracja niekonwencjonalnych znakéw towarowych, konieczne jest jednak
spetnienie tzw. 7 kryteriow Sieckmanna. Dlatego tez obserwuje si¢ duze za-
interesowanie rejestracja zapachoéw, smakoéw czy gestow, ktore do tej pory
dostepne byty dla wszystkich zainteresowanych. Artykut 153 p.w.p. stanowi,
iz ,,przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego uzy-
wania znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Zatem rejestracja konkretnego koloru,
zapachu czy smaku jako znaku towarowego przez jednego przedsigbiorce
moze prowadzi¢ do ograniczenia lub nawet wykluczenia z rynku pozostatych
przedsiebiorstw. Warto zwroci¢ uwage na fakt, iz katalog dostepnych kolo-
réw, ich kombinacji, smakow czy zapachdéw jest ograniczony, co sprzyja za-
sadzie ,.kto pierwszy, ten lepszy”. W konsekwencji przedsigbiorcy, ktorzy nie
dopilnuja na czas rejestracji juz uzywanych przez siebie znakow czy nawet
kolorow, moga liczy¢ si¢ z problemami naruszenia znakow towarowych
w przyszlosci. Problematyka zarzadzania niekonwencjonalnymi znakami to-
warowymi jako prawami wilasnosci intelektualnej sprowadza si¢ w praktyce
do ich rejestracji. Nie jest to oczywiscie dziatanie obligatoryjne, ale brak re-
jestracji takiego znaku moze spowodowaé wymierne szkody dla przedsiebior-
stwa. O wiele trudniejsze i1 bardziej czasochtonne begda na przyktad podejmo-
wane dziatania prawne przeciwko konkurentom wprowadzajacym do obrotu
produkty podobne lub identyczne?.

2 Tbidem, s. 97.
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Rozdziat 3.

Systemy ochrony znakow
towarowych

Wspobiczesnie ochrona znakéw towarowych przedsiebiorstw moze prze-
biega¢ na wielu plaszczyznach, ktore roznig si¢ od siebie przede wszystkim
zakresem udzielanej ochrony i kosztami ochrony. Wér6d omawianych syste-
mow mozna wyodrebnié:

— system krajowy,
— system regionalny,
— system mi¢dzynarodowy.

System krajowy administrowany jest przez krajowe urzedy patentowe. Na
podstawie przepisow krajowych urzedy te udzielaja prawa ochronnego na znak
towarowy na terytorium panstwa, w ktorym dokonano zgloszenia. W Polsce
podstawowym aktem normatywnym regulujagcym analizowang kwestie jest
ustawa Prawo wlasnosci przemystowej>°. Zasadniczym mankamentem oma-
wianego systemu jest ograniczony terytorialnie zasieg udzielanej ochrony.
W rozpatrywanym przypadku ochrona znaku ograniczona jest do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. System regionalny administrowany jest przez regio-
nalne urzedy ochrony wiasnosci intelektualnej. Podstawowa zaleta analizowa-
nego systemu to rozszerzony zasi¢g udzielanej ochrony obejmujacy panstwa
danego regionu. Za pomoca jednego zgloszenia i jednej optaty mozliwe jest
uzyskanie ochrony jednoczesnie we wszystkich panstwach regionu, ktore
przystapily do systemu. W Europie role regionalnego urzedu ds. ochrony

30 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117,
z pozn. zm.).
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znakow towarowych petni Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektu-
alnej (EUIPO — European Union Intellectual Property Office). System miedzy-
narodowy charakteryzuje si¢ natomiast najszerszym zakresem udzielane]
ochrony obejmujagcym 113 panstw, ktore ratyfikowaty tzw. Porozumienie
madryckie stanowigce podstawe funkcjonowania omawianego systemu.
Podobnie jak w przypadku systemu regionalnego, podstawowa zaleta analizo-
wanego systemu jest jednolita procedura umozliwiajaca uzyskanie prawa
ochronnego na znak towarowy za pomoca jednego zgloszenia i jednej opfaty.
Migdzynarodowy system ochrony znakéw towarowych administrowany jest
przez Swiatowg Organizacje Wiasnosci Intelektualnej (WIPO — World
Intellectual Property Organization).

3.1. System krajowy - Polska

W Polsce krajowy system rejestracji znakow towarowych administrowany
jest przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 roku Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymat 17 009 zgloszen znakéw to-
warowych. W 2018 roku bylo to 16 476 zgloszen, w roku 2017 zgloszen bylo
16 993, a w 2016 roku 16 635°!. W 2015 roku Urzad Patentowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej otrzymat 16 176 zgloszen znakdéw towarowych. W 2014 roku
byty to 16 383 zgloszenia, a w 2013 roku 17 535 zgloszen. W 2012 roku do
UPRP zgtoszono 16 774 znaki towarowe, a w 2011 roku 18 296 znakéw
towarowych?. Poza wyjatkowym 2013 rokiem w sferze zgloszen znakow to-
warowych do UPRP mozna zaobserwowa¢ tendencje spadkowa. Moze
to oznacza¢ spadek zainteresowania uzyskaniem prawnej ochrony znakow
towarowych lub kierowanie zgloszen do innych urzedéw ochrony wiasnosci
intelektualnej. Procedura krajowa w przedmiocie udzielenia ochrony na znak
towarowy trwa okoto 3 miesigcy. Koszt uzyskania prawa ochronnego na je-
den znak towarowy na 10 lat w zaleznosci od ilosci klas wynosi okoto
1000 PLN. Na Rysunku 13 przedstawiono liczbg zgloszen znakdéw towaro-
wych w procedurze krajowej do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w latach 2011-2019.

3I'UPRP, Raport Roczny 2019, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019, s. 71.
32 UPRP, Raport Roczny 2015, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 70.
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Zgtoszenia w trybie krajowym

w latach 2011-2019
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Rysunek 13. Zgloszenia znakow towarowych w procedurze krajowej do Urzedu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2019

Zrédto: UPRP, Raport Roczny 2015, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2015, s. 70; UPRP, Raport Roczny 2019, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2019, s. 71

3.2. System regionalny - EUIPO

Regionalny system rejestracji znakéw towarowych administrowany jest
przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (European Union
Intellectual Property Office — EUIPO). To jedyny regionalny system rejestra-
cji znakéw towarowych w Europie. Jest on dostgpny dla krajow bedacych
cztonkami Unii Europejskiej. W 2019 roku do EUIPO wplyngto 160 377
zgloszen znakdéw towarowych, w 2018 roku byly to 152 494 zgloszenia,
w 2017 roku 146 443 zgloszenia, a w 2016 roku 135 377 zgloszen®>. W 2015
roku Urzad Unii Europejskiej ds. Wilasnosci Intelektualnej otrzymat 130 401
zgloszen znakow towarowych, co stanowi 11-procentowy wzrost w porow-
naniu z rokiem poprzednim. W 2014 roku do Urzedu dokonano 117 464 zglo-
szenia znakoéw towarowych, a w 2013 roku 114 279 zgloszen. W roku 2012
do Urzedu zgloszono 107 927 znakéw towarowych, a w 2011 roku 105 902

3 EUIPO, Annual Report 2019, European Union Intellectual Property Office, https://euipo.europa.
euw/tunnel-web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/about _euipo/annual report/annual
_report 2019 en.pdf (odczyt: 29.12.2020).
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znaki towarowe>*. Poréwnujac liczbe zgloszen w kolejnych nastepujacych po
sobie latach, mozna zauwazy¢ niewielki, lecz staly trend wzrostowy. Nato-
miast poréwnanie roku 2011 z rokiem 2015 wskazuje, iz wzrost liczby zglo-
szen do Urzedu w okresie 5-letnim osiggnat poziom 23%. Warto zauwazyc,
iz podstawowym sposobem zgloszenia znaku towarowego do EUIPO jest
zgloszenie elektroniczne, ktore w 2015 roku osiggneto wartos¢ 97,7% wszyst-
kich dokonanych zgloszen. Ma to niewatpliwie wptyw na uproszczenie i przy-
spieszenie calej procedury, ktora — jak si¢ okazuje — nie jest bardziej czaso-
chlonna i trudniejsza od procedury krajowej. Czas trwania procedury przed
EUIPO wynosi okoto 8 miesiecy. Catkowity koszt uzyskania prawa ochron-
nego na znak towarowy sprowadza si¢ do uiszczenia oplaty za zgloszenie
w wysokoéci 850 EUR?’. Na Rysunku 14 przedstawiono liczbe zgloszen zna-
kéw towarowych w procedurze regionalnej do EUIPO w latach 2011-2019.
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Rysunek 14. Zgloszenia znakéw towarowych w procedurze regionalnej
do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnos$ci Intelektualnej
(EUIPO) w latach 2011-2019

Zr6dio: EUIPO, Annual Report 2015, European Union Intellectual Property Office, https:/euipo.
europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/documentlibrary/contentPdfs/abouteuipo/annual _report/
annual report 2015 en.pdf (odczyt: 20.12.2020); EUIPO, Annual Report 2019, European Union
Intellectual Property Office, https:/euipo.europa.ew/tunnel-web/secure/webdav/guest/document
library/contentPdfs/about_euipo/annual report/annual _report 2019 en.pdf (odczyt: 29.12.2020)

3 BUIPO, Annual Report 2015, European Union Intellectual Property Office https://euipo.europa.
euw/tunnel-web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/about_euipo/annual report/annual
_report 2015 en.pdf (odczyt: 20.12.2020).

35 Tbidem.
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3.3. System miedzynarodowy - WIPO

Miedzynarodowy system rejestracji znakow towarowych administrowany
jest przez Swiatowa Organizacje Wiasnosci Intelektualnej (World Intellectual
Property Organization — WIPO). W 2019 roku w ramach systemu mi¢dzynaro-
dowego (madryckiego) zgloszono 439 100 znakoéw towarowych, w 2018
roku zgloszen tych bylo 420 068, w 2017 roku 377 750, a w 2016 roku
363 109. Z kolei w roku 2015 w ramach systemu mig¢dzynarodowego (madryc-
kiego) dokonano 332 861 zgloszen znakdéw towarowych. W 2014 roku zglo-
szono ich 333 308, a w 2013 roku 322 347. W poprzednich latach liczby te
ksztaltowaty sie nastepujaco: w 2012 roku 304 120, zas w 2011 roku 292 899
zgloszen®. Koszt uzyskania ochrony na pierwsze 10 lat wynosi ok. 1000 CHF,
w zalezno$ci od liczby klas, do ktérych dokonywane jest zgloszenie. Z powyz-
szego wynika zatem, iz takze w przypadku sytemu migdzynarodowego (ma-
dryckiego) ochrony znakow towarowych, biorac pod uwage ostatnie 9 lat, ry-
suje sie tendencja wzrostowa. Podobnie jak w przypadku systemu regionalnego
EUIPO, mamy do czynienia ze stalym jednostajnym wzrostem.

Zgtoszenia w trybie miedzynarodowym
w latach 2011-2019
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Rysunek 15. Zgloszenia znakow towarowych w procedurze mi¢dzynarodowej
do Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (WIPO)
w latach 2011-2019

Zrodto: WIPO Statistics Data Center 2020, World Intellectual Property Organization, https://www
.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue (odczyt: 30.12.2020)

36 WIPO Statistics Data Center 2020, World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/
ipstats/IpsStatsResultvalue (odczyt: 30.12.2020).
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Z przeprowadzonej analizy wynika, iz w ostatnich latach mozna zaobser-
wowac staly wzrost zgloszen znakoéw towarowych do regionalnego urzedu
ochrony znakéw towarowych oraz do miedzynarodowego urzedu ochrony
znakéw towarowych. Jednocze$nie nastgpuje zmniejszenie liczby zgloszen
znakéw towarowych do urzedow krajowych. Podstawowa przyczyne takiego
stanu rzeczy stanowi wciaz poglebiajacy si¢ proces ujednolicenia globalnego
rynku, ktérego konsekwencja jest wzrost konkurencji. Wskutek tego efek-
tywne strategie konkurencyjno$ci przedsiebiorstw wymagaja ochrony praw
wlasnosci intelektualnych, w tym znakoéw towarowych, w mozliwie najszer-
szym zasiggu regionalnym lub globalnym, a nie krajowym. Ponadto nalezy
wzig¢ pod uwage to, iz:

— Koszty ochrony znaku towarowego w systemie regionalnym lub miedzy-
narodowym s3 wielokrotnie nizsze od kosztow uzyskania tej samej
ochrony w poszczegdlnych urzedach krajowych wszystkich panstw czlon-
kowskich systemu. W ramach zatem podobnej oplaty mozna uzyskac
ochrong w wigkszej liczbie panstw.

— Czas trwania procedury rejestracyjnej w urzedzie regionalnym i miedzy-
narodowym jest porownywalny z czasem trwania tej samej procedury
w urzedach krajowych.

— Jednolity charakter ochrony we wszystkich panstwach danego systemu
daje potencjalnie wigksze mozliwosci ochrony wlasnego znaku towaro-
wego w poszczegbdlnych panstwach nalezacych do systemu. Poza tym
zalozenia systemu regionalnego i migdzynarodowego sg bardziej znane
niz zalozenia poszczegdlnych systemow krajowych.

— Jednolita procedura rejestracyjna pozwala za pomoca jednego zgloszenia,
jednej oplaty i jednego urzedu na uzyskanie ochrony w wielu panstwach.

— Przy zgloszeniu do systemu regionalnego lub migdzynarodowego korzy-
stanie ze znaku tylko w jednym panstwie pozwala na utrzymanie w mocy
ochrony znaku we wszystkich panstwach danego systemu. Uniemozliwia
to wszczecie postepowania o wygasnigcie ochrony z powodu nieuzywania
znaku towarowego.

— Proces o naruszenie znaku towarowego moze toczy¢ si¢ w kazdym z panstw
czlonkéw systemu?’.

37 M. Konopka, Kierunki rozwoju alternatywnych systeméw ochrony znakéw towarowych, ,,Zeszyty
Naukowe Politechniki Slaskiej. Organizacja i Zarzadzanie”, 2017, z. 113, s. 192.
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Wszystko wskazuje na to, ze przy zachowaniu dotychczasowych uwarun-
kowan dziatalnosci gospodarczej na $wiecie oraz w warunkach cigglego
rozwoju procesu globalizacji gospodarczej nalezy spodziewac si¢ dalszego
rozwoju miedzynarodowego i regionalnego systemu ochrony znakoéw towa-
rowych przy jednoczesnej deprecjacji systemow krajowych. Wspolczesne
uwarunkowania dzialalnosci gospodarczej predestynuja bowiem jednolite,
globalne systemy ochrony znakéw towarowych, ktérych podstawowa zaleta
jest rozszerzony wzgledem systemoéw krajowych zasieg ochrony. Jednocze-
$nie analizowane systemy regionalne i miedzynarodowe sa konkurencyjne
wzgledem systemoéw krajowych pod wzgledem kosztow uzyskania ochrony
i czasu trwania procedury. Rozwojowi systemow regionalnego i mi¢gdzynaro-
dowego sprzyja takze rozwoj technologii cyfrowych. Wspoltczesnie mozliwe
i coraz bardziej popularne jest sktadanie wnioskdw o rejestracje znakow przy
uzyciu poczty elektronicznej i dokumentacji elektroniczne;.
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Rozdziat 4.

Procedura rejestracji znaku
towarowego

4.1. Procedura rejestracji znaku towarowego

Jak juz wspomniano, wspoélczesny system ochrony znakéw towarowych
przewiduje trzy poziomy ochrony:

— poziom krajowy administrowany przez krajowe urzedy patentowe, np. Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

— poziom regionalny administrowany przez regionalne urzedy patentowe,
np. Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO);

— poziom migdzynarodowy administrowany przez Swiatowa Organizacje
Wiasnosci Intelektualnej (WIPO).

Poziom krajowy opiera si¢ w Polsce na przepisach ustawy Prawo wiasno-
sci przemystowej. Zgloszenia wlasnych znakow towarowych dokonuje si¢
w krajowych urzgdach patentowych — w Polsce w Urzedzie Patentowym Rze-
czypospolitej Polskiej. Procedura zgloszeniowa pozwala na rejestrowanie
znakéw towarowych stownych, graficznych, przestrzennych, dzwigkowych,
sfowno-graficznych i przestrzenno-stowno-graficznych. Kazde zgloszenie
powinno zawieraé:

— whniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowys;

— oznaczenie zglaszajacego poprzez podanie nazwy (firmy) przedsigbiorstwa,
jego siedziby, imienia i nazwiska przedsigbiorcy oraz jego adresu zamiesz-
kania;

— wskazanie znaku towarowego, ktoremu ma by¢ udzielona ochrona;
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— okreslenie towarow lub ustug, dla ktérych przeznaczony jest znak towarowy;
— rysunek znaku;
— inne wymagane zalaczniki.

W toku procedury urzednicy Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokonuja badania formalnoprawnego wniosku. Nastepnie dokonywane
jest ogloszenie o zgloszeniu konkretnego wzoru w Biuletynie Urzedu Paten-
towego. Kolejnym etapem procedury jest badanie tzw. zdolnosci ochronne;j
oznaczenia. Cata procedura moze si¢ zakonczy¢ udzieleniem prawa ochron-
nego na zgloszony znak towarowy lub odmowa jego udzielenia. Od decyzji
Urzedu przyshuguje sprzeciw i odwotanie. W Polsce czas oczekiwania na
udzielenie prawa ochronnego na zgloszony znak towarowy wynosi $rednio
3 miesigce od daty ztozenia wniosku w tej sprawie’®.

Poziom regionalny obejmuje wszystkie kraje danego regionu, ktore uznaja
wskazany system. W ramach omawianego poziomu i w ramach jednego zgto-
szenia mozna uzyskac¢ ochron¢ znaku towarowego we wszystkich panstwach
cztonkowskich systemu. W Europie procedura regionalna realizowana jest od
niedawna przez European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Przed
zmiang nazwy byt to Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego — Office for
Harmonisation in the Internal Market (OHIM) w Alicante. Wyzej wymie-
niony system dotyczy tylko krajéw bedacych cztonkami Unii Europejskie;j.
Rejestracja dokonywana jest bezposrednio w EUIPO w Alicante lub za po-
srednictwem krajowych urzedow patentowych. Podobnie jak w przypadku
procedury krajowej, mamy do czynienia z badaniem wstgpnym (formalno-
prawnym). Nastepnym etapem jest poszukiwanie przez krajowe urzedy pa-
tentowe majace na celu sprawdzenie, czy zgloszony znak towarowy nie jest
juz zarejestrowany i uzywany w obrocie gospodarczym. Omawiany etap kon-
czy si¢ sprawozdaniem z poszukiwan, ktore musi zosta¢ sporzadzone w ciagu
3 miesigcy od daty zgloszenia. Procedure konczy publikacja zgloszenia
1 udzielenie prawa ochronnego na pierwszy 10-letni okres ochrony lub od-
mowa udzielenia prawa ochronnego.

Poziom migdzynarodowy jest dostepny dla panstw, ktore ratyfikowaty Po-
rozumienie madryckie o migdzynarodowej rejestracji znakow towarowych
oraz Protok6t do ww. Porozumienia®. System ten jest administrowany przez

38 http://www.uprp.pl (odczyt: 02.02.2020).

3 Porozumienie madryckie o migdzynarodowej rejestracji znakéw z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U.
1993 nr 116 poz. 514); Protokot do Porozumienia madryckiego o migdzynarodowe;j rejestracji znakow,
sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003 nr 13 poz. 1291 130).
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Swiatowa Organizacje Wiasnosci Intelektualnej (World Intellectual Property
Organization) z siedzibg w Genewie. Do systemu nalezy obecnie ok. 80 panstw.
Dlatego tez system mie¢dzynarodowy pozwala na uzyskanie ,,najszerszej”
ochrony dla swojego znaku towarowego.

Bioragc pod uwage powyzsze ustalenia, nalezy uznaé, iz mozliwosci
ochrony wynikajace ze znaku towarowego pozwalaja na nieporownywalnie
szerszy zakres ochrony w stosunku do przepiséw prawa cywilnego. Zakres
obowiazywania Kodeksu cywilnego jest bowiem ograniczony do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy miedzynarodowy system ochrony
znakow towarowych pozwala na ochrone o charakterze globalnym. Odgrywa
to istotng role w obecnej sytuacji na rynku, ktory ewoluuje w kierunku jed-
nego rynku globalnego przy jednoczesnej deprecjacji rynkow krajowych czy
nawet regionalnych. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystne wydaje si¢
zastrzeganie znakow towarowych w panstwach, do ktorych eksportowane sg
towary lub §wiadczone ustugi. Zastrzezenie takie pozwala na zabezpieczenie
znaku towarowego przed jego nieuczciwym wykorzystaniem przez przedsig-
biorstwa lokalne, ale takze daje gwarancje, ze eksportowany towar nie naru-
sza juz istniejacych znakow towarowych®’,

Prawna ochrona znaku towarowego pozwala na zastrzeganie wlasnego
znaku w kolejno po sobie nastepujacych okresach 10-letnich. Nie nalezy jed-
nak zapomina¢, ze w kazdym przypadku ci¢zar ochrony spoczywa na upraw-
nionym do znaku. Oznacza to, iz na uprawnionym cigzy obowigzek ciaglego,
permanentnego monitorowania sytuacji na rynku i identyfikowania ewentu-
alnych naruszen. Strona uprawniona takze podejmuje decyzje w sprawie
srodkdw majacych na celu ochrone swych praw i zaprzestanie naruszen.

W swietle obowigzujacych przepisOw nie ma obowiazku rejestracji zna-
kéw towarowych. Decyzja w tej sprawie nalezy do przedsiebiorcy, ktéry sam
ocenia warto$¢ marki i koszty ochrony. Te ostatnie, w zaleznosci od wybra-
nego systemu ochrony, moga by¢ bardzo rdézne. Niezaleznie od zakresu
ochrony, w kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ miedzy innymi:

— koszty opracowania oznaczenia, ktoére ma petnic funkcje znaku towarowego

(w sytuacji zlecenia takiego zadania wyspecjalizowanej agencji reklamo-

wej);

40 M. Konopka, Znak towarowy a oznaczenie przedsiebiorcy — prawne mozliwosci tworzenia marki
i jej ochrony, [w:] O. Seroka-Stolka (red.), Wspolczesne problemy zarzqdzania matym i Srednim przed-
sigbiorstwem, Wydawnictwo Wydziatu Zarzadzania Politechniki Czgstochowskiej, Czestochowa 2013,
s. 5.
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— koszty nabycia autorskich praw majatkowych do znaku towarowego
(w sytuacji pozyskania juz istniejgcego znaku towarowego);

— koszty prowadzenia poszukiwan w dostgpnych bazach znakow towa-
rowych, rejestrach przedsiebiorcow, a takze poszukiwan rynkowych;

— koszty procedury udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w danym
kraju (np. oplata za zgloszenie, optata za publikacje, oplaty okresowe)*!.
Rejestracja znaku towarowego nie jest obowigzkowa. Zatem aby unikng¢

kosztow rejestracji znaku i jednocze$nie zwigkszy¢ zakres ochrony, zaleca

si¢ umieszczanie w poblizu znaku towarowego symboli ®, TM, SM czy ©.

Warto zauwazy¢, iz uzywanie tych oznaczen rowniez nie jest obowigzkowe,

ale polecane.

Symbol ® (registered) oznacza znak towarowy zarejestrowany. Nie jest przy
tym okreslone, w jakim systemie jest on zarejestrowany. Zakazane jest uzywanie
powyzszego symbolu przy znakach, na ktore nie udzielono prawa z rejestracji.

Oznaczenia TM (trade mark) 1 SM (service mark) maja zastosowanie na
rynku potnocnoamerykanskim. Symbole te nie wskazuja, czy dany znak
towarowy jest chroniony prawem z rejestracji. Stanowig one jedynie zrodio
informacji, ze opatrzony tym oznaczeniem produkt lub ustuga jest znakiem
towarowym uzywanym w obrocie przez jakiegos przedsigbiorce.

Symbol © (copyright) oznacza zastrzezenie praw autorskich na gruncie
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Znak towa-
rowy w tym przypadku stanowi utwor w rozumieniu ww. ustawy i wszelkie
prawa do jego wykorzystania, zar6wno autorskie prawa osobiste, jak i autor-
skie prawa majatkowe, przystuguja tworcy.

4.2. Alternatywna droga ochrony znaku towarowego

Zardéwno znak towarowy, jak i wzor przemyslowy stanowig prawa wiasno-
ci intelektualnej w rozumieniu ustawy Prawo wlasnosci przemystowej.
W myslart. 120 ust. 1 ustawy ,,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odroznienie towaréw jednego przedsigbiorstwa od towarow
innego przedsigbiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakow
towarowych w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktad-
nego przedmiotu ochrony. Znakiem towarowym moze by¢ w szczego6lnosci

41 A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gedtek, M. Kruk, A. Podgérska, Znaki..., op. cit.,s. 17.
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wyraz, wlacznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma prze-
strzenna, w tym ksztalt towaru lub opakowania, a takze dzwiek™**. Znaki to-
warowe odgrywaja zatem istotng role w procesie kreowania pozytywnego wi-
zerunku przedsigbiorstwa oraz budowania wilasnej marki. Najbardzie]
popularnymi formami znakoéw towarowych sg oznaczenia stowne, graficzne,
stowno-graficzne, przestrzenne, stowno-graficzno-przestrzenne i dzwickowe.
Coraz cze$ciej jednak na catym $wiecie przedmiotem zgloszen w urzedach pa-
tentowych sg nickonwencjonalne znaki towarowe wystepujace w postaci zapa-
chow, smakow czy gestow*’. Na potrzeby niniejszego rozdziatu nalezy skon-
centrowac si¢ jednak na znakach towarowych przestrzennych, ktore bardzo
czesto nie majg bezposredniego zwigzku z konkretnym produktem (np. tréjra-
mienny celownik na maskach samochodéw Mercedes-Benz) lub wystepuja
w formie oryginalnych opakowan produktow (np. butelka Coca-Coli)**. Przy-
ktady znakoéw towarowych przestrzennych zaprezentowano na Rysunku 16.

Rysunek 16. Przyklady znakéw towarowych przestrzennych

Zrédto: https://picclick.co.uk/Ariana-Grande-Rem-50MI-Eau-De-Parfum-Spray-3532914765 26.
html (odczyt: 04.01.2021); https://www.sephora.pl/p/euphoria-woda-perfumowana-P9201.
html (odczyt: 04.01.2021)

Przestrzenne znaki towarowe stanowig zatem odrebng kategorie znakow
towarowych ze wzgledu na swojg forme i strukture, nie zmienia to jednak ich
zasadniczej funkcji, tj. odrézniania towaréw jednego przedsigbiorstwa od to-
warow innych przedsigbiorstw. Ich podstawowa funkcja jest zatem funkcja

4 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117,
z pozn. zm.).

4 M. Konopka, Niekonwencjonalne..., op. cit., s. 97.

4 The Manual Concerning Proceedings before the OHIM (Trademarks and Designs), Part B, Exami-
nation, Section 4 Absolute Grounds for Refusal and Community Collective Marks, http://oami.
europa.eu, pkt. 1.6.2, s. 31.
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oznaczenia pochodzenia produktu. Sama forma przestrzennych znakow to-
warowych w praktyce moze by¢ mylona natomiast ze wzorem przemysto-
wym, ktérego ustawowa definicja dopuszcza tego typu oznaczenia®’.

W mysl art. 102 ust. 1 analizowanej ustawy ,,wzorem przemystowym jest
nowa i posiadajaca indywidualny charakter posta¢ wytworu lub jego czgsci,
nadana mu w szczego6lnosci przez cechy linii, konturéw, ksztaltow, kolory-
styke, strukture lub material wytworu oraz przez jego ornamentacje”. W swej
dalszej czesci analizowany przepis wskazuje, iz ,,wytworem jest kazdy przed-
miot wytworzony w sposob przemystowy lub rzemieslniczy, obejmujacy
w szczegdlnosci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typogra-
ficznego™*®. Na Rysunku 17 przedstawiono przyklady wzoréw przemysto-
wych — opakowanie pralin Lindt oraz lampe Jack Daniel’s.

o’

Rysunek 17. Przyklady wzoréw przemyslowych

Zrédto: https://sklep.lindt.pl/collections/praliny-lindor/products/lindor-silver-christmas-tree-125g
(odczyt: 04.01.2021); https://www.wish.com/product/5fa31c8be98be24e9aectb?hide login modal
=true&from ad=goog_shopping& display country code=PL& force currency code= PLN&pid
=googleadwords_int&c=%7Bcampaignld%7D&ad cid=5fa3d1c8be98be204e9acctb &ad cc= PL
&ad langPL&ad curr=-PLN&ad pricel65.00&campaign id=9527731371&exclude_install=true &
gclid=EAIalQobChMItOyEvOqE7gIVmNV3ChOYPQIAEAYYASABEgKt PD BwE&share
=web (odczyt: 04.01.2021)

Z powyzszego wynika zatem, iz wzorem przemystowym moze by¢ wyglad
zewngtrzny produktu, jego opakowanie, wzornictwo, a nie sam produkt. Pod-
stawowe cechy uzytkowe produktu nie sg zatem brane pod uwagg — brany

4 E. Wojcieszko-Gtuszko, Przestrzenne znaki towarowe, seria: Ochrona Wlasnosci Przemystowej,
z. 34, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 11.

4 Art. 102 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003
nr 119 poz. 1117, z p6zn. zm.).
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pod uwagg jest za to sam jego wyglad. Wzory przemystowe charakteryzo-
wane sg poprzez: ksztalt produktu, ornamentacje, kolorystyke, strukturg czy
tez kombinacje powyzszych cech. Taka definicja skutkuje powstawaniem
ogromnej liczby wzoré6w przemystowych, od przyrzadow technicznych po
meble, zabawki i artykuty gospodarstwa domowego?’. Jesli wzigé pod uwage
powyzsze, okazuje si¢, iz w praktyce przedmiot ochrony znaku towarowego
1 wybrane postaci wzoru przemystowego sa tozsame. Najbardziej popularng
1 najczesciej spotykang sferg Scierania si¢ tych dwoch omawianych form
ochrony s3 opakowania produktow: oryginalne ksztatty butelek alkoholi, fla-
kony perfum czy pudetka. Produkty, ktore moga by¢ chronione jako znak to-
warowy lub wzor przemystowy, zaprezentowano na Rysunku 18.
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Rysunek 18. Produkty, ktore moga by¢ rejestrowane i podlegaé ochronie jako
znak towarowy przestrzenny oraz wzér przemyslowy

Zrédto: https://www.ceneo.pl/33118097 (odczyt: 04.01.2021); https://www.lindt.pl/nasze-
produkty marka/lindor (odczyt: 04.01.2021)

Z powyzszego wynika zatem, iz ,,nowa i posiadajaca indywidualny cha-
rakter posta¢ wytworu” (wzor przemystowy) moze z powodzeniem petnicé
takze funkcje oznaczenia pochodzenia produktu. Stad powstaje dylemat, kto-
rego prawa z rejestracji uzy¢ w konkretnym przypadku.

Jak wynika z dotychczasowych rozwazan, przeznaczenie znaku towaro-
wego 1 wzoru przemystowego jest w pewnych sferach identyczne, co pozwala
na wybor jednej lub drugiej formy ochrony. W zalezno$ci jednak od specyfiki
danego produktu celowy i bardziej efektywny moze okaza¢ si¢ wybor tylko

4T E. Dobosz, M. Gedtek, A. Podgorska, Wzory przemystowe w dziatalnosci matych i Srednich przed-
sigbiorstw, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 4.
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jednego z dostepnych rozwigzan. W Tabeli 1 zaprezentowano podstawowe
roéznice w procedurze udzielania prawa ochronnego na znak towarowy i wzor
przemystowy.

Tabela 1. Podstawowe réznice w procedurze udzielania prawa ochronnego
na znak towarowy i wzor przemyslowy

Znak towarowy | Wzor przemyslowy
Sredni czas oczekiwania na ochrone

3 miesigce | 3 miesigce

Okres ochrony
nieograniczony ‘ max. 25 lat

Optlaty za pierwszy okres ochrony — 10 lat
400 PLN | 1000 PLN

Zrédto: M. Konopka, M. Kozerska, Znak towarowy czy wzor przemystowy — dylemat wsp6t-
czesnych strategii przedsiebiorstw, ,, Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Organizacja i Za-
rzadzanie”, 2017, z. 105, s. 170

Analizujac podstawowe réznice w procedurze udzielania prawa ochron-
nego na znak towarowy i wzor przemystowy, nalezy zwrdci¢ uwage na $redni
czas oczekiwania na rejestracj¢. Aktualnie sredni czas oczekiwania na reje-
stracje¢ znaku towarowego i1 wzoru przemystowego jest poréwnywalny.
W nieodleglej przeszlosci jednak okres oczekiwania na rejestracje znaku
towarowego byt czterokrotnie dtuzszy w poréwnaniu ze wzorem przemysto-
wym. Oznaczalo to, iz ochrona wynikajaca z rejestracji wzoru przemysto-
wego byla korzystniejsza w przypadku produktow ,,sezonowych”, sprzeda-
wanych w krétkim okresie. Dotyczylo to np. nowych krojéw odziezy,
kapeluszy, obuwia, ktore przeznaczone byly do sprzedazy w krotkim okresie,
np. wiosna — lato 2020 r. W opisywanym przypadku prawo ochronne ze znaku
towarowego zaczetoby obowigzywac prawdopodobnie juz po najwigkszym
okresie sprzedazy. Z drugiej strony analizowany aspekt miat mniejsze zna-
czenie w przypadku produktow zaplanowanych do sprzedazy przez wiele lat,
np. butelka do napoju, ktérego sprzedaz planowana byla w perspektywie
wielu lat. Istotnym elementem analizowanych form ochrony jest takze mak-
symalny czas trwania ochrony. W przypadku znaku towarowego jest on nie-
ograniczony w czasie pod warunkiem wnoszenia okresowych oplat za
ochrone. Zatem jesli chodzi o logo przedsi¢biorstwa czy produktow zaplano-
wanych do sprzedazy w dlugim okresie, wskazane jest uzyskanie ochrony
znaku towarowego, a nie wzoru przemystowego, ktoérego rejestracja wygasa
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najp6zniej po okresie 25 lat od daty zgloszenia. Kolejnym istotnym parame-
trem jest koszt uzyskania ochrony. Jak wynika z Tabeli 1, oplata za pierwszy
okres ochrony (10 lat) jest w przypadku wzoru przemystowego 2,5-krotnie
wyzsza od kosztu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Biorac
jednak pod uwage wysoko$¢ optaty w perspektywie 10 lat, nalezy uznaé, iz
roznica nie jest wysoka“®,

Niezaleznie od formy ochrony nalezy dba¢ o oryginalno$¢ znaku towaro-
wego lub wzoru przemystowego. Na skutek nakladania si¢ w pewnych sfe-
rach obu form ochrony moze si¢ bowiem okaza¢, iz znak towarowy bedzie
posiadat ceche oryginalnos$ci w stosunku do innych znakéw, ale bedzie koli-
dowat z istniejagcym juz wzorem przemystowym i odwrotnie. Potwierdzeniem
tej tezy jest spor, ktory swoj poczatek miat w 2000 roku. Wéwcezas Urzad
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) — aktualnie EUIPO — zarejestro-
wal na rzecz Andoniego Galdeano del Sel graficzny wspolnotowy znak towa-
rowy przedstawiajacy siedzaca posta¢ m.in. dla odziezy, obuwia i nakry¢
glowy. Pig¢ lat p6zniej ten sam urzad udzielit prawa z rejestracji hiszpanskie;j
spoice Jose Manuel Baena Grupo SA na wspdlnotowy wzor przemystowy
przedstawiajacy podobna posta¢. Na Rysunku 19 zaprezentowano analizo-
wany znak towarowy, jak 1 wzor przemystowy. W 2008 roku zostal ztozony do
OHIM przez Herberta Neumana i Andonio Galdeano del Sel wniosek o unie-
waznienie spornego wzoru z uwagi na brak cech nowosci i indywidualnego
charakteru. W konsekwencji uniewazniono prawo ochronne do ww. wzoru
przemystowego. Decyzja ta zostala z kolei zaskarzona do Europejskiego Try-
bunatu Sprawiedliwosci (ETS), ktory uwzglednit skarge wlasciciela wzoru
i uchylit decyzje o uniewaznieniu wzoru. Sad uznat, Ze ,,na calosciowe wra-
zenie, jakie na poinformowanym uzytkowniku wywieraja obie sylwetki,
w duzym stopniu wptywa wyraz ich twarzy”, ktéory w analizowanym przy-
padku jest r6zny. Nalezy zwrdci¢ uwagg, iz wykorzystanie wczesniejszego
znaku towarowego we wzorze nie bylo przedmiotem oceny Sadu, ktéry skon-
centrowat si¢ tylko na ocenie zarzutu, tj. braku cech nowosci i1 indywidual-
nego charakteru®.

4 M. Konopka, M. Kozerska, Znak towarowy czy wzdr przemystowy — dylemat wspotczesnych strategii
przedsiebiorstw, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Organizacja i Zarzadzanie”, 2017, z. 105,
s. 170.

4 M. Biatasik-Kendzior, Mina minie nieréwna, Zespot Wihasnoéci Intelektualnej Kancelarii Wardynski
i Wspdlnicy, SerwisPrawa.pl, 2013, http://www.serwisprawa.pl/artykuly,102,14974,mina-minie-
nierowna (odczyt: 21.08.2020); Wyrok Trybunatu (szdsta izba) z 18 pazdziernika 2012 r., sygn. akt
w sprawach potaczonych C-101/11P i C-102/11P.
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Wczesniejszy znak towarowy Sporny wzér przemystowy

Rysunek 19. Sporny wzér przemystowy (sprawa H. Neuman, A. Galdeano del
Sel vs. OHIM)

Zrédto: M. Biatasik-Kendzior, Mina minie nierowna, Zespot Whasnosci Intelektualnej Kance-
larii Wardynski i Wspdlnicy, SerwisPrawa.pl, 2013, http://www.serwisprawa.pl/artykuly,
102,14974,mina-minie-nierowna, za: M. Konopka, M. Kozerska, Znak towarowy czy wzor
przemyslowy — dylemat wspotczesnych strategii przedsigbiorstw, ,,Zeszyty Naukowe Politech-
niki Slgskiej. Organizacja i Zarzadzanie”, 2017, z. 105, s. 171

Analizowany wyrok wzbudzal i do tej pory wzbudza kontrowersje za-
réwno ze strony krajowych urzedéw patentowych, jak i samych przedsiebior-
cow. ,,Wyraz twarzy” jest bowiem drobnym fragmentem calej postaci, ktora
stworzona zostata przy uzyciu podobnej czcionki, podobnego stylu i podob-
nej kolorystyki. Sam ,,wyraz twarzy”, w zaleznosci od stopnia spostrzegaw-
czo$ci potencjalnego klienta, jest niezauwazalny lub zauwazalny w drugiej
kolejnosci. Z powyzszego wynika zatem, iz w celu uniknigcia probleméw na
tym tle chronione postaci produktow musza by¢ w pelni oryginalne zaro6wno
w sferze znakéw towarowych, jak i w sferze wzoréw przemystowych*. Nie
mozna zapominaé¢ takze o podstawowych funkcjach obu form ochrony,
tj. funkcji oznaczenia pochodzenia i funkcji odrozniajacej (poprzez wyglad
zewngtrzny). Wykorzystanie alternatywnych form ochrony dopuszczalne jest
zatem tylko pod warunkiem spelienia obu analizowanych funkcji. To z kolei,
jak wskazuje R. Skubisz, powoduje, iz ,,znak towarowy moze by¢ zglaszany
tylko dla konkretnych towarow (ustug). Nie jest dozwolone zglaszanie jako
towarow (ushig) wszystkich produktow wchodzacych w zakres przedsiebior-
stwa bez ich konkretnego nazwania™>!
sciwej 1 w danym przypadku najbardziej efektywnej formy ochrony nie jest

. Dylemat zwigzany w wyborem wta-

0P, Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, 8" Edition, Oxford University
Press, Oxford 2016, s. 375.

SR, Skubisz, Oznaczenie geograficzne jako indywidualny znak towarowy, [w:] E. Wikto (red.),
Ksiega pamigtkowa z okazji 85-lecia ochrony wiasnosci przemystowej w Polsce, Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 96.
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prosty do rozwigzania. Nie mozna bowiem ustali¢ jednoznacznej procedury

lub szablonu wskazujacego, ktora forma ochrony jest w danym przypadku

najbardziej efektywna. Dokonujac wyboru w ww. sprawie, nalezy wzig¢ pod
uwage nastgpujace kryteria:

— Sfery ochrony znaku towarowego i wzoru przemystowego sag w pewnych
kategoriach wspolne i tylko w tych kategoriach zachodzi dylemat, ktéra
forme ochrony wybrac.

— Optfaty za ochrone sg podobnej wysokosci i nie majg istotnego wptywu na
wybor wlasciwej formy ochrony.

— Przy dokonywaniu wyboru formy ochrony nalezy zwrdci¢ uwagge na rodzaj
produktu podlegajacego ochronie. W zalezno$ci bowiem od przedmiotu
ochrony bardziej efektywna bedzie ochrona za pomocg znaku towarowego
albo wzoru przemystowego. Na przyklad projekty kolekcji odziezy ze
wzgledu na relatywnie krotki czas oczekiwania na ochrong¢ powinny by¢
chronione za pomocg wzoru przemystowego. Opakowania produktow,
np. butelki do napojow czy flakony perfum, powinny by¢ rejestrowane jako
znak towarowy, ktorego okres ochrony jest nieograniczony w czasie.

— Dokonujac zgloszenia znaku towarowego, nalezy bra¢ pod uwage
podobienstwo znaku do juz istniejacych znakow towarowych i wzordéw
przemystowych.

— Znak towarowy daje mozliwo$¢ budowania wlasnej marki w dluzszej
perspektywie czasu i uzywany jest dla oznaczenia wszystkich produktow
danego przedsigbiorstwa. Wzoér przemystowy nadaje si¢ do odroznienia
jednego produktu sposrod wielu oferowanych przez dane przedsigbiorstwo’2.

2 M. Konopka, Znak..., op. cit., s. 177-186.
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Rozdziat 5.

Prawne mozliwosci tworzenia marki

i jej ochrony

5.1. Strategia tworzenia marKki i jej ochrony

Wspolczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje si¢ wysoka dynamika
rozwoju i ukierunkowaniem na zmiany. Dominujacymi nurtami w obecnych
realiach gospodarczych s3 procesy globalizacji gospodarczej i liberalizacji
handlu, co powoduje wzrost konkurencyjno$ci na rynku i zaostrzenie rywali-
zacji miedzy przedsiebiorstwami®’. Kluczem do sukcesu w powyzszych
uwarunkowaniach jest osiggniecie wysokiej pozycji konkurencyjnej poprzez
wdrazanie innowacji technicznych i organizacyjnych, a takze ciggte podno-
szenie jakosci wytwarzanych produktow i swiadczonych ustug. Efektywne
zarzadzanie przedsigbiorstwem w tym zakresie pozwala na podniesienie jego
renomy w oczach klientow oraz tzw. budowanie marki. Znane i dobrze koja-
rzone marki natomiast pozwalaja na zwickszenie obrotow i zarazem zyskow
poszczegdlnych przedsiebiorstw*. Z powyzszego wynika zatem, iz budowa-
nie wlasnej marki nie tylko wptywa na wzrost konkurencyjnosci przedsigbior-
stwa na rynku, ale takze jest uzaleznione od strategii przedsi¢biorstwa w innych
obszarach. Dostep konsumentéw do oferowanych przez przedsigbiorstwo
towarow lub ustug uzalezniony jest od mozliwosci ich identyfikacji na rynku,
dlatego tez istotne znaczenie gospodarcze ma odpowiednie oznaczenie przed-
sigbiorstwa. Chodzi tu nie tylko o wyr6znienie wiasnych towarow i ushig

33 M. Nowicka-Skowron, M. Konopka, Analiza ekonomiczna w procesie zarzqdzania projektami celo-
wymi finansowanymi z budzetu panstwa, [w:] J. Duraj (red.), Problemy wspotczesnej analizy ekono-
micznej przedsigbiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu L.odzkiego, £.6dz 2007.

3 M. Konopka, Znak..., op. cit., s. 1.
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sposrod towardéw 1ustug innych przedsigbiorstw, ale takze o mozliwosci efek-
tywnej ochrony wlasnej marki i przeciwdzialanie ewentualnym naruszeniom.
Problematyka oznaczenia przedsigbiorstwa zostata uregulowana w kilku ak-
tach normatywnych, co daje wzgledna mozliwo$¢ wyboru najkorzystniej-
szego dla danego przedsigbiorcy rozwigzania®’.

Pojecie przedsigbiorcy zostalo uregulowane w Kodeksie cywilnym (dalej
k.c.)’® w art. 43'. W my$l powyzszego przepisu przedsiebiorca jest osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebgdaca osoba prawna,
ktorej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, prowadzaca we wlasnym imieniu
dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa. W $wietle powyzszej definicji za
przedsiebiorce moze zosta¢ uznany tylko taki podmiot, ktory tacznie spetnia
dwa podane wyzej kryteria, tj. podmiotowe i funkcjonalne. Dlatego tez spotka
cywilna z art. 860-875 k.c. jako jednostka organizacyjna, ktéra nie ma osobo-
wosci prawnej, nie jest przedsiebiorcag w rozumieniu k.c., nawet jesli we wia-
snym imieniu prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa. Przedsigbior-
cami w $wietle obowigzujacych przepisow s3 natomiast wspolnicy spotki
cywilnej. Zgodnie z art. 432 k.c. przedsigbiorca dziata pod firma, ktéra powinna
si¢ jednoczesnie odroznia¢ dostatecznie od firm innych przedsiebiorcoOw pro-
wadzacych dziatalno$¢ na tym samym rynku (art. 433 k.c.). W $wietle nato-
miast art. 43'° k.c. przedsigbiorca, ktérego prawo do firmy zostalo zagrozone
cudzym dziataniem, moze zada¢ zaniechania tego dziatania, chyba ze nie jest
ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moze on takze zagda¢ usunie-
cia jego skutkow, ztozenia o§wiadczenia lub o$wiadczen w odpowiedniej tresci
i formie, naprawienia na zasadach ogolnych szkody majatkowej lub wydania
korzysci uzyskanej przez osobe, ktora dopuscila si¢ naruszenia.

Nalezy podkresli¢, iz Kodeks cywilny odroznia pojecie przedsiebiorcy od
pojecia przedsigbiorstwa. Artykut 55! k.c. zawiera bowiem legalng definicje
przedsiebiorstwa, zgodnie z ktéra ,przedsiebiorstwo jest zorganizowanym
zespotem sktadnikow niematerialnych i materialnych przeznaczonym do pro-
wadzenia dziatalno$ci gospodarczej”. W $wietle podanego przepisu na przed-
sigbiorstwo sktadajg si¢ m.in.:

— oznaczenie indywidualizujace przedsigbiorstwo lub jego wyodrgbnione
czesci (nazwa przedsiebiorstwa);
— wierzytelnosci, prawa z papieréw wartosciowych i srodki pieni¢zne;

3 Tbidem, s. 2.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z pdzn. zm.).
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— wlasno$¢ nieruchomosci lub rzeczy ruchomych, w tym urzadzen, materia-
6w, towardow 1 wyrobdw, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomosci lub
ruchomosci;

— prawa wynikajace z umow najmu i dzierzawy nieruchomosci lub ruchomosci
oraz prawa do korzystania z nieruchomos$ci lub ruchomosci wynikajace
z innych stosunkdéw prawnych;

— koncesje, licencje i zezwolenia;

— patenty i inne prawa wilasnos$ci przemystowej;

— majatkowe prawa autorskie i majatkowe prawa pokrewne;

— tajemnice przedsi¢gbiorstwa,

— ksiggi i dokumenty zwigzane z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarcze;.
Przepisy prawa firmowego podlegaja takze regulacji prawa handlowego.

Zgodnie z art. 8 Kodeksu spotek handlowych (dalej k.s.h.)>” spotka osobowa

prowadzi przedsigbiorstwo pod wlasng firmg. Dodatkowo k.s.h. zawiera prze-

pisy szczegblne reglamentujace firmy (nazwy) poszczegdlnych spdtek han-

dlowych, np. art. 24 k.s.h., art. 90 k.s.h.

Podsumowujac zatem: w §wietle obowigzujacych przepisow kazdy przed-
sigbiorca wystepuje w obrocie pod wiasng firma, ktora:

— Powinna pozwoli¢ na odr6znienie przedsigbiorcy od innych przedsiebiorcow
funkcjonujacych na rynku.

— Nie powinna wprowadza¢ w btad co do osoby przedsigbiorcy, przedmiotu
jego dziatalno$ci czy miejsca prowadzenia dziatalnos$ci gospodarcze;.

W $wietle prawa spotek firma moze zosta¢ sformutowana dowolnie i za-
wiera¢ nazwisko osoby fizycznej prowadzacej okreslong dziatalno$¢ gospo-
darcza, moze takze okresla¢ rodzaj dziatalno$ci gospodarczej realizowane;j
przez przedsigbiorce, np.

GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN KOWALSKI Sp. z o.0.

Innym, niezaleznym sposobem budowania i ochrony wiasnej marki jest
skorzystanie z przepisow ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (p.w.p.)>®.
Ustawa przewiduje mozliwo$¢ rejestracji 1 ochrony znaku towarowego
pozwalajacego na odrdznienie towarow lub ustug jednego przedsigbiorstwa
od towarow lub ustug innych przedsiebiorstw. Samo korzystanie ze znaku
towarowego moze przejawiac sie w:

57 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037,
z pdzn. zm.).
38 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117,
z pozn. zm.).
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— umieszczaniu tego znaku na towarach objetych rejestracjg lub ich opako-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu;

— umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem
towarow do obrotu lub zwigzanych ze swiadczeniem ustug;

— postugiwaniu sie nim w celach reklamy (art. 154 p.w.p.)*’.

Swoboda tworzenia wlasnych znakow towarowych doznaje jednak pew-
nych ustawowych ograniczen wynikajacych z zasad bezpieczenstwa obrotu go-
spodarczego. W mysl art. 156 p.w.p. ,,prawo ochronne na znak towarowy nie
daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania przez inne osoby w obrocie:
— 1ich nazwisk lub adresu,

— oznaczen wskazujacych w szczegdlnosci na cechy i charakterystyke
towarow, ich rodzaj, ilo$¢, jakos$¢, przeznaczenie, pochodzenie czy date
wytworzenia lub okres przydatnosci,

— zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to
konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi
o oferowane cze$ci zamienne, akcesoria lub ushugi”.

W sensie prawnym zatem pojgcia ,,0znaczenia przedsigbiorcy”, ,,firmy”
1,,znaku towarowego” nie sg tozsame, poniewaz shuza do oznaczania odmien-
nych dobr. W praktyce jednak bardzo czegsto uzywane sg zamiennie przy iden-
tyfikacji przedsigbiorcy badz wytwarzanych przez niego towardow lub ushug.
Z powyzszego wynika zatem, iz najkorzystniejszym sposobem wyrdznienia
przedsiebiorstwa na rynku jest zastosowanie wszystkich mozliwych prawnie
rozwigzan uregulowanych zarowno w Kodeksie cywilnym, Kodeksie spotek
handlowych, jak i Prawie wiasnosci przemystowej. Od samego przedsie-
biorcy zalezy stopien ochrony wilasnej firmy, towardéw lub ustug, a takze ich
promocja na rynku®’.

5.2. Efektywne zarzadzanie marka

Podstawowym zalozeniem tworzenia i ochrony znakow towarowych jest
mozliwo$¢ odréznienia towarow lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towa-
row lub ustug innych przedsigbiorstw (funkcja odrozniajaca). Znaki towarowe
we wspotczesnych realiach rynkowych daja jednakze dodatkowe mozliwosci

% M. Konopka, Znak..., op. cit., s. 3.
0 Tbidem.
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wykorzystania wiasnej marki migdzy innymi poprzez udzielanie licencji na jej
uzywanie czy tworzenie calych sieci franchisingowych. W umowach franchi-
singowych franchisodawca moze udzieli¢ pozwolenia franchisobiorcy na pro-
wadzenie dziatalnosci gospodarczej w ramach wspolnej sieci w zamian za usta-
long z goéry optlate. Strona takiego stosunku prawnego jest uprawniona do
uzywania znaku towarowego, know-how, a takze oprogramowania czy nawet
wystroju wnetrz. W zamian zobowigzana jest, oprocz uiszczania oplaty, do za-
chowania wysokiej jako$ci produkowanych towaréw lub §wiadczonych ushig,
a czasem do nabywania surowcow 1 polproduktéw u wskazanych przez fran-
chisodawce podmiotow. Na Rysunku 20 przedstawiono popularne marki sieci
franchisingowych.

Yve o
Rocher| oy

Rysunek 20. Popularne marki sieci franchisingowych

Zrédto: http://www.mcdonalds.com (odczyt: 28.12.2020); http://yves-rocher.com.pl (odczyt:
28.12.2020); http://www.orlen.pl (odczyt: 28.12.2020)

Niezaleznie od prezentowanych atutow znaku towarowego mozna wymie-
ni¢ kolejne. W przypadku znanych znakéw towarowych mozna postugiwaé
si¢ nimi jako zabezpieczeniem zacigganych kredytow, wnosi¢ je tytulem
aportu do nowo tworzonej spotki czy wrecz sprzedac¢. Powyzsze cechy nie
odnosza si¢ do firmy (nazwy przedsiebiorstwa) badz tez oznaczenia przedsig-
biorcy. Znaki towarowe mogg zosta¢ zatem wykorzystane na nieporownywal-
nie szerszym polu przy stosunkowo niskich nakladach. Daja wigc mozliwos¢
efektywnego zarzadzania prawami wlasnosci intelektualnej i przemystowe;,
co nie ma miejsca w przypadku oznaczenia przedsigbiorstwa czy prawa fir-
mowego. Znak towarowy, niezaleznie od gldwnej funkcji informacyjnej
i ochronnej, pozwala na ksztaltowanie strategii konkurencyjnosci przedsie-
biorstw na rynku. W ramach wyzej wymienionych dziatah mozna dokonac
rejestracji wspolnego znaku towarowego. Pozwala ona na powotanie pod-

51



miotu wystepujacego pod ww. znakiem towarowym, ktory zrzesza przedsig-
biorcow jednej branzy. Dotyczy to w szczegdlnosci matych i §rednich przed-
sigbiorstw, ktore dzialajac wspolnie, moga zwigkszy¢ swoja szans¢ w starciu
z wigkszymi konkurentami. Powyzsza sytuacja bardzo czg¢sto spotykana jest
w rolnictwie, gdzie grupa drobnych producentow rolnych moze sprostaé wy-
maganiom duzych dystrybutorow, na przyktad sieci handlowych.

Wspo6lny znak towarowy moze takze pehi¢ funkcje gwarancyjng poprzez
wyznaczanie okreslonego, wysokiego poziomu jakosci wytwarzanych pro-
duktow i1 §wiadczonych ustug. Poszczegolni producenci podlegaja kontroli
w zakresie stosowanych technologii produkcji, uzywanych surowcéw czy
wreszcie koncowego produktu. W takim przypadku wspdlny znak towarowy
stanowi gwarancj¢ jakos$ci oznaczonych nim produktéw i ushug. Przyktadem
omawianego znaku jest prezentowany juz wczesniej na Rysunku 2 znak to-
warowy firmy Woolmark. Przedstawiono go takze na Rysunku 21.

WOOLMARK

Rysunek 21. Zarejestrowany, wspélny, gwarancyjny znak towarowy ,, Woolmark”

Zrédto: https://www.woolmark.com/about/the-woolmark-logo/ (odczyt: 04.01.2020)

W budowaniu wlasnej marki fundamentalne znaczenie ma dbato$¢ o ja-
ko$¢ wytwarzanych produktow lub $swiadczonych ustug, zadowolenie klien-
tow, niezawodnos¢ 1 niskie koszty. Dlatego tez z ekonomicznego punktu wi-
dzenia wazne jest, by istniala mozliwo$¢ oznaczania jednym, renomowanym
znakiem towarowym wszystkich towardw i ustug oferowanych przez przed-
sigbiorstwo. Taka mozliwos$¢ daje wilasnie znak towarowy. Przedsigebiorca
sam moze zdecydowaé, czy bedzie si¢ postugiwaé jednym renomowanym
znakiem towarowym, czy wieloma znakami kierowanymi do réznych grup
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konsumentéw. Opracowanie odpowiedniego znaku towarowego ma zatem
istotne znaczenie dla realizowanej przez przedsigbiorstwo strategii marketin-
gowej. Wybierajac lub tworzac znak towarowy, nalezy mie¢ na uwadze ro-
dzaj wytwarzanych produktéw lub §wiadczonych ustug, podobienstwo do in-
nych juz istniejacych znakéw towarowych oraz mozliwosci zastosowania
znaku towarowego w promocji i reklamie. Biorac pod uwage powyzsze,
mozna wyodrebnié kilka réznych typow znakéw towarowych®!:

— Ogznaczenia abstrakcyjne.

Moga to by¢ wyrazy, stowa, zwroty, nieposiadajace zadnego rzeczywi-
stego znaczenia, cz¢sto zbudowane z inicjalow, pseudonimow i nazwisk wia-
Scicieli przedsiebiorstw. Tego typu oznaczenia zazwyczaj posiadaja odroznia-
jacy charakter, przez co tatwiej podlegaja rejestracji. Z drugiej jednak strony
beda wymagac¢ wyzszych naktadow na promocje z uwagi na brak skojarzen
z konkretnym znaczeniem wyrazu lub sloganu. Przyktad oznaczenia abstrak-
cyjnego zaprezentowano na Rysunku 22.

Kodak

Rysunek 22. Oznaczenie abstrakcyjne. Zarejestrowany znak towarowy ,,Kodak”

Zrédto: http://www.kodak.com (odczyt: 27.12.2020)

— Oznaczenia posiadajace rzeczywiste znaczenie, lecz nie zwigzane z towarem
lub ustuga.

Tego typu oznaczenia mogg by¢ rejestrowane, ale podobnie jak w przy-
padku oznaczen abstrakcyjnych zazwyczaj wymagaja wysokich naktadéw na
promocje¢ znaku. Celem takiej promocji jest utrwalenie w swiadomosci po-
tencjalnych klientoéw wlasciwego, narzuconego przez przedsigbiorcg znacze-
nia wybranego stowa. Przyktad omawianego typu znaku towarowego zapre-
zentowano na Rysunku 23.

1 L.A. Kushner, Making a Mark, WIPO Training of Trainers Program on Intellectual Property
and Small and Medium Sized Enterprises, Warsaw, Poland, November 22-25, 2010.
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Rysunek 23. Oznaczenie posiadajace rzeczywiste znaczenie nie zwigzane
z produktem lub ustugy. Zarejestrowany
znak towarowy ,,Apple”

Zrédto: http://www.apple.com (odczyt: 23.12.2020)

— Oznaczenia sugestywne.

W tym przypadku mamy do czynienia z wyrazami, stowami i sloganami,
ktore kojarzg si¢ z okreslonymi, wybranymi cechami towaru lub ushigi. Tego
typu oznaczenia szybciej i tatwiej zapadaja w pamie¢ potencjalnych klientow,
lecz istnieje ryzyko, iz zostang uznane za zbyt opisowe i jako takie nie pod-
legajace ochronie z rejestracji. Przyktadem moze by¢ znak towarowy stowny
,bezpieczny” dla oznaczenia drzwi lub zamkéw do drzwi sugerujacy okre-
Slone cechy produktu. Wyzej wymieniony znak moglby zostaé zarejestro-
wany, jezeli bylby polaczony z innym elementem posiadajacym zdolnos$¢ od-
rozniajaca®. Przyklad sugestywnego znaku towarowego przedstawiono na
Rysunku 24.

Clzolz
oodlogey

Rysunek 24. Sugestywny, zarejestrowany znak towarowy ,,Ciepla podloga”

Zrédto: http://elektra.pl/produkty/elektryczne-systemy-grzejne/ogrzewanie-podlogowe/maty
-grzejne-mgmd/ (odczyt: 26.02.2017)

92 M. Konopka, Znak..., op. cit., s. 9.
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Przy tworzeniu wlasnego znaku towarowego nalezy pamietaé, iz musi on

spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach, w szczegdlnosci
ustawy Prawo wlasnosci przemystowej. W mysl art. 129! p.w.p. nie udziela
si¢ prawa ochronnego na oznaczenie, ktore:

nie moze by¢ znakiem towarowym;

nie nadaje si¢ do odrézniania w obrocie towardéw, dla ktorych zostato
zgloszone;

sktada si¢ wylacznie z elementow mogacych shuizyé w obrocie do
wskazania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci,
iloci, warto$ci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub
przydatnosci;

sktada si¢ wylacznie z elementdw, ktore weszty do jezyka potocznego lub sg
zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
sktada si¢ wylacznie z ksztaltu lub innej wlasciwosci towaru, wynikajacej
z charakteru samego towaru, niezbednej do uzyskania efektu technicznego
lub zwigkszajacej znacznie warto$¢ towaru;

zostato zgloszone w zlej wierze;

jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
zawiera element o wysokiej warto$ci symbolicznej, w szczegdlnosci
o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywanie
obrazaloby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa;

zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godto, barwy lub hymn), znak sit
zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sit porzadkowych, reprodukcije
polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki
wojskowej badz innego oficjalnego lub powszechnie uzywanego odzna-
czenia i odznaki, w szczegolnosci administracji rzagdowej lub samorzadu
terytorialnego albo organizacji spolecznej dzialajacej w waznym interesie
publicznym, gdy obszar dziatania tej organizacji obejmuje caty kraj lub zna-
czng jego cze$¢, jezeli zglaszajacy nie wykaze si¢ uprawnieniem, w szcze-
g0lnosci zezwoleniem wiasciwego organu panstwa albo organu samorzadu
terytorialnego, albo zgoda organizacji, na uzywanie oznaczenia w obrocie;
zawiera symbol (herb, flage, godlo) obcego panstwa, nazwe, skrot nazwy
badz symbol (herb, flage, godlo) organizacji migdzynarodowej lub przyjete
w obcym panstwie urzedowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwaran-
cyjny, jezeli zakaz taki wynika z umoéw migdzynarodowych, chyba ze
zglaszajacy wykaze si¢ zezwoleniem wilasciwego organu, ktdre uprawnia
go do uzywania takiego oznaczenia w obrocie;
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— zawiera urz¢gdowo uznane oznaczenie przyjete do stosowania w obrocie,
w szczeg6lnosci znak bezpieczenstwa, znak jakosci lub ceche legalizacji,
w zakresie, w jakim mogloby to wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do
charakteru takiego oznaczenia, o ile zglaszajacy nie wykaze, ze jest
uprawniony do jego uzywania,

— ze swojej istoty moze wprowadza¢ odbiorcow w btad, w szczeg6lnosci co
do charakteru, jakos$ci lub pochodzenia geograficznego towaru;

— stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwe odmiany
ro$lin zarejestrowang z wezesniejszym pierwszenstwem w Rzeczypospolitej
Polskiej ub na podstawie przepisow prawa Unii Europejskiej albo wiazacej
Rzeczpospolita Polskg umowy miedzynarodowej, przewidujacych ochrone
praw do odmiany ro$lin, i odnosi si¢ do odmian ro$lin tego samego gatunku
lub gatunkow Scisle spokrewnionych.

Nie udziela si¢ takze prawa ochronnego na znak towarowy, ktory zawiera
element geograficzny prawdziwy w sensie dostownym co do terytorium, re-
gionu lub miejsca, z ktorego towar pochodzi, ktéry mogtby wprowadzi¢ od-
biorcow w blad, ze towar pochodzi z innego, stynacego z danych wyrobow
terenu. W przypadku homonimicznych oznaczen geograficznych dla wina
i piwa ochrona moze by¢ przyznana, z tym ze Urzad Patentowy wzywa osobg,
ktéra dokonata zgloszenia pézniej, do dokonania w znaku odpowiednich
zmian pozwalajacych na odrdznienie go od znaku wcze$niejszego®. Nie
udziela si¢ réwniez prawa ochronnego na znak towarowy wylaczony z reje-
stracji na podstawie przepisdéw prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej
lub umowy migdzynarodowej przewidujacych ochrong oznaczenia geogra-
ficznego, nazwy pochodzenia, okreslenia tradycyjnego dla wina lub gwaran-
towanej tradycyjnej specjalno$ci®®. Znak towarowy nie moze takze:

— narusza¢ praw osobistych i majatkowych o0séb trzecich;

— by¢ identyczny ze znakiem towarowym, na ktory juz udzielono prawa
ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla
identycznych towarow;

— by¢ identyczny lub by¢ podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono
juz prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej
osoby dla towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko

0 Art. 129" ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003
nr 119 poz. 1117, z p6zn. zm.).
% Art. 129" ust. 4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003
nr 119 poz. 1117, z p6zn. zm.).
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wprowadzenia odbiorcow w blad, ktéore obejmuje, w szczego6lnosci,

ryzyko skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem wcze$niejszym;

— by¢ identyczny lub by¢ podobny do renomowanego znaku towarowego,
na ktéry juz udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszen-
stwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarow, jezeli uzywanie
zgloszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogloby przyniesé
zglaszajagcemu nienalezng korzy$¢ lub mogloby by¢ szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego;

— by¢ identyczny lub by¢ podobny do znaku towarowego, ktéry przed data,
wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego,
byt w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i uzywany jako znak
towarowy przeznaczony do oznaczania towardw identycznych lub
podobnych pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje, w szczegdlnosci, ryzyko
skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Warto nadmienié, iz zarejestrowany znak towarowy moze podlega¢ ochro-
nie wlasciwie bez ograniczen (w odréznieniu od innych praw wiasnosci inte-
lektualnej i przemystowej) pod warunkiem dokonywania w okre§lonych termi-
nach opfat. Nie oznacza to jednak, ze w kazdym przypadku pierwotnie
rejestrowany znak towarowy towarzyszy produktom i ustugom przez wiele lat.
Czgsto jest on modyfikowany przez samych przedsiebiorcow w celu podnie-
sienia atrakcyjnosci samego znaku, jak i produktow i ustug nim opatrywanych.
Strategi¢ taka zastosowata firma Shell, co zaprezentowano na Rysunku 25.

1900 1904 1909 1930 1948
) "" Shell Shell @
1955 1961 1971 1995 obecnie

Rysunek 25. Przemiana zarejestrowanego znaku towarowego ,,Shell”
na przestrzeni lat

Zrédto: https:/finanse.wp.pl/wielka-metamorfoza-gigantow-6115776327546497g/12 (odczyt:
01.01.2020)
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Podsumowujac, nalezy uzna¢, iz budowanie wlasnej marki na rynku ma
istotne znaczenie z punktu widzenia konkurencyjnos$ci przedsigbiorstwa. Od-
roéznianie wlasnego przedsigbiorstwa od innych podmiotéw gospodarczych
moze przejawiac si¢ w odpowiednim oznaczeniu firmy (nazwy) przedsigbior-
stwa, oznaczeniu samego przedsi¢gbiorcy czy poprzez opracowanie znaku to-
warowego. Niezaleznie od wybranego sposobu nalezy liczy¢ si¢ z koniecz-
noscig ponoszenia pewnych inwestycji zwigzanych z podnoszeniem renomy
wlasnej marki, jej promocja i reklamg. Wydatki te jednak w pdzniejszym
okresie wptywaja na popularnos$¢ samego przedsiebiorstwa i jego produktow,
co z kolei przektada si¢ na wyzsze zyski. Konsumenci, doceniajac wizerunek,
renome 1 jako$¢ produktow, gotowi sg placi¢ wiecej za dobrze kojarzace si¢
produkty. Znaki towarowe daja mozliwo$¢ efektywnego zarzadzania pra-
wami wlasnos$ci intelektualnej, pozwalajac niejednokrotnie na rozszerzenie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej migdzy innymi poprzez umowy fran-
chisingowe, leasing czy koncentrowanie wielu drobnych producentow w ra-
mach wspdlnej marki. W pewnych przypadkach wartos$¢ najstynniejszych na
$wiecie marek, znakéw towarowych przewyzsza warto$¢ sktadnikow mate-
rialnych przedsiebiorstwa, stanowigc najcenniejszy kapitat kazdego z nich®.
Zestawienie najbardziej warto$ciowych marek na Swiecie w roku 2020 zapre-
zentowano w Tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie najbardziej wartosciowych marek na swiecie w roku 2020

Wartos¢ marki

Lp. L
p 0go Nazwa (mld USD)

4

1. ' Apple 322,999

2. amazon Amazon 200,667

3. a8 Microsoft Microsoft 166,001
4, GO g Ie Google 165,444
5. SAMSUNG Samsung 62,289

% M. Konopka, Znak..., op. cit., s. 9-10.
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Wartos$¢ marki
. L
Lp 0go Nazwa (mld USD)
ST
6. é“(ﬂ ”ﬁé Coca-Cola 56,894
Lo\
7. L7 Toyota 51,595
TOYOTA
N
8. < Mercedes-Benz 49,268
Mercedes-Benz
\
9. / {\ McDonald’s 42,816
The
10. @uer Dsnep Disney 40,773
Company

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie RankingTheBrands.com, Best Global Brands 2020,
https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?ranking]D=37&year=1342
(odezyt: 30.12.2020)

Jak wynika z powyzszego, renomowany znak towarowy zawsze jest atutem
przedsicbiorstwa. Wspotczesnie znak towarowy moze zosta¢ wyceniony i jako
taki stanowi¢ element kapitatu przedsigbiorstwa, czynnik decydujacy o konku-
rencyjnos$ci opatrzonych nim produktéw czy ushig, a takze swoisty znak gwa-
rancyjny potwierdzajacy wysoka jako$¢ oferowanych produktow i ustug.

5.3. Zarzadzanie marka uczelni wyzszej

Stosowanie wspodlczesnych strategii zarzadzania jest warunkiem sine qua
non dziatalno$ci przedsiebiorstw na rynku®®. Okazuje sie jednak, ze nie tylko
przedsiebiorstwa podlegaja walce konkurencyjnej na rynku. Gospodarka wol-
norynkowa ksztaltuje takze warunki funkcjonowania innych podmiotow, ktore
teoretycznie przedsigbiorstwami nie sg. Przyktad takich podmiotow stanowia
uczelnie wyzsze, ktore dziatajac na wspdlnym rynku, sg zmuszone do konku-
rowania mi¢dzy sobg. Biorac pod uwagg fakt, iz w gospodarce, w coraz wigk-
szym stopniu opartej na wiedzy, wlasnos¢ intelektualna i przemystowa stanowi

% J. Nowakowska-Grunt, M. Chigd, Mobilnos¢ jako element zarzgdzania miastem, ,,Zeszyty Naukowe
Politechniki Czgstochowskiej. Zarzadzanie”, 2015, nr 20, s. 136.
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kluczowy element wspomnianych strategii zarzadzania, nalezy uzna¢ koniecz-
no$¢ wdrozenia zasad efektywnego zarzadzania wlasnie prawami wiasnosci in-
telektualnej i przemystowej w powyzszych podmiotach. Majac na uwadze spe-
cyfike uczelni wyzszych, istotne znaczenie maja: wdrazanie nowych rozwigzan
i nowoczesnych technologii bedacych wynikiem prowadzonych na uczelniach
badan, ochrona dorobku intelektualnego pracownikow uczelni oraz (co jest te-
matem niniejszego opracowania) efektywne zarzadzanie markg i jej ochrona.
Efektywne zarzadzanie markg i jej ochrona stanowi szeroki wachlarz dziatan
zmierzajacych do podniesienia wartosci uczelni we wszystkich sferach jej dzia-
talno$ci oraz ochrong uzyskanych rezultatoéw przed nieuprawnionym wykorzy-
staniem przez podmioty trzecie. Kluczowe miejsce pod tym wzgledem zajmuja
nazwa i logo uczelni wyzszej, ktoére na gruncie obowigzujacego rezimu praw-
nego mogg by¢ chronione jako znak towarowy®’.

W rozumieniu art. 120 ust.1 i 2 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (da-
lej p.w.p.) ,,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie umozliwiajace
odrdznienie towardéw jednego przedsigbiorstwa od towarow innego przedsie-
biorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakow towarowych
w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i dokladnego przedmiotu
ochrony. Znakiem towarowym moze by¢ w szczego6lnosci wyraz, wlacznie
z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztalt
towaru lub opakowania, a takze dzwiek%®. Glowng funkcja znaku towarowego
jest identyfikacja produktu lub ustugi pochodzacych z jednego konkretnego
przedsigbiorstwa od produktéw lub ustug oferowanych przez inne przedsig-
biorstwa. Dodatkowo jednak znak towarowy moze stanowi¢ zrodto informacji
o jakosci tych produktéw lub ushug, jak rowniez je reklamowac. Powszechnie
uznaje si¢, iz znaki towarowe stanowia narzedzie marketingowe oraz podstawe
budowania wizerunku i renomy marki, moga stanowi¢ takze cenne aktywa
biznesowe 1 jako takie moga by¢ pomocne w pozyskiwaniu zewngtrznego
finansowania. Tworzenie zatem rynkowej renomy jest wlasciwie niemozliwe
bez tworzenia, utrzymania i dbatosci o wlasny znak towarowy. Warto zauwa-
zy¢€, 1z czerpanie korzysci z renomowanego znaku towarowego jest ukorono-
waniem cze¢sto wieloletnich dziatan ukierunkowanych na podnoszenie jakosci

7M. Konopka, T. Goszczynski, Nazwa i logo uczelni wyzszej — zarzqdzanie markg i jej ochrona, [w:]
M. Grabowska, B. Slusarczyk (red.), Zarzqdzanie organizacjq: koncepcje, wyzwania, perspektywy,
Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, Czgstochowa 2017, s. 181.

%8 Art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003 nr 119
poz. 1117, zpdzn. zm.).
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oferowanych produktow lub ushug®. Najczesciej wystepujacymi formami zna-
kow towarowych sg oznaczenia stowne (wyrazy, zdania, hasta), stowno-
-graficzne (oznaczenia, w ktorych wystgpuja zardwno elementy stowne, jak
i graficzne, np. nazwa + logo) oraz graficzne (logo). Z uwagi na fakt, iz cyto-
wany juz art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wilasnosci przemystowej dotyczy
przedsiebiorstw, rejestracja znaku w Urzedzie Patentowym RP mogta by¢ do-
konywana tylko przez podmioty prowadzace zarejestrowang dziatalnos¢
gospodarcza, co stanowito przeszkode w rejestrowaniu nazwy i logo uczelni
wyzszych. Zmiana tego podejscia nastgpita jednak w nowelizacji ww. ustawy
z grudnia 2015 r., ktéra umozliwita prawng rejestracje znaku towarowego row-
niez przez podmioty nie prowadzace dzialalnosci gospodarczej. Zgodnie bo-
wiem z art. 3 ust. 2 p.w.p. ,,przepisy ustawy dotyczace przedsigbiorcow stosuje
si¢ odpowiednio roéwniez do os6b prowadzacych dziatalno$¢ inng niz dzialal-
no$¢ gospodarcza™’. Od tego momentu uczelnie moga nie tylko wykorzysty-
wac nazwe i logo do celow promoc;ji i reklamy, ale takze udziela¢ licencji na
ich wykorzystywanie przez podmioty trzecie. Moga to by¢ przedsigbiorstwa
produkujace koszulki, krawaty czy dlugopisy z nazwg i logo uczelni lub jej
poszczegodlnych wydziatow. Emblematy te moga by¢ takze wykorzystywane
w dzialalno$ci marketingowej w ramach wspotpracy uczelni z przedsigbior-
stwami, samorzadami lub szkotami érednimi’!. Przyktad logo uczelni wyzszej
zaprezentowano na Rysunku 26.

Rysunek 26. Logo uczelni wyzszej. Politechnika Cz¢stochowska
Zrédto: https://www.pcz.pl/ (odczyt: 16.10.2020)

% A. Chmura, R. Chmura, E. Dobosz, M. Gedtek, M. Kruk, A. Podgérska, Znaki..., op. cit., s. 5.

70 Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2003 nr 119
poz. 1117, zpdzn. zm.).

7I' M. Konopka, T. Goszczynski, Nazwa..., op. cit., s. 181.
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Problematyka zarzadzania i ochrony marki uczelni wyzszej jest znana takze
w innych krajach. Przyktadem efektywnego zarzadzania markg uczelni wyz-
szej, w tym w szczeg6lnosci jej nazwa i logotypem, jest Harvard University
w Stanach Zjednoczonych. W tej uczelni wdrozono ,,Harvard Trademark Pro-
gram”, ktory zaklada efektywne wykorzystanie wlasnej marki poprzez sku-
teczng ochrong przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez podmioty
trzecie oraz odplatne udzielanie licencji na wykorzystywanie poszczegdlnych
elementow marki, np. nazwy czy logotypu. W dniu 1 czerwca 2017 r. Harvard
University byt wlascicielem ponad 100 zarejestrowanych znakdéw towaro-
wych obejmujacych m.in. nazwe¢ uniwersytetu, logotyp uniwersytetu, nazwe
wydawnictwa, nazwe uniwersyteckiego sklepu, nazwe uniwersyteckiego
klubu czy nazwe biblioteki uniwersyteckiej. Wybrane zarejestrowane znaki
towarowe Harvard University zaprezentowano w Tabeli 3.

Tabela 3. Wybrane zarejestrowane znaki towarowe Harvard University
(stan na dzien 1 wrze$nia 2020 r.)

Numer w rejestrze
B Status znaku
Znak towarowy znakow towarowych towarowego
U.S. Patent Office

1,608,533

1,624,908

1,842,914
HARVARD i:ggi:gg; Zarejestrowany

2,119,339

3,377,384

4,114,681
HARVARD 5,354,048 Zarejestrowany
HARVARD 1636 3,618,371 Zarejestrowany
HARVARé)Oi/I]}]f;g NLAND 6,019,033 Zarejestrowany
HARVARD ALUMNI 4,391,833 Zarejestrowany
HARVARD ALUMNI ASSOCIATION 3,106,854 Zarejestrowany

3,856,297
HARVARD ALUMNI CARD 4,387,759 Zarejestrowany
I_;\IIEF\};?ERPEE?\I];EUU%];I 5,649,313 Zarejestrowany
HARVARD ALUMNI NETWORK 4,433,982 Zarejestrowany
HARVARD STARTUPS 3,501,153 Zarejestrowany
HARVARD APPARATUS 3,132,433 Zarejestrowany
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Numer w rejestrze

Status znaku

Znak towarowy znakow towarowych {OWArOWeEo
U.S. Patent Office waroweg
5,736,784
b b Z . t
HARVARD ART MUSEUMS 3,196,857 arejestrowany
HARVARD ATHLETICS 3,621,711 Zarejestrowany
HARVARD BOOK STORE 3,781,147 Zarejestrowany
HARVARD BRAIN TISSUE RESOURCE
CENTER "FROM KNOWLEDGE WILL 2,147,291 Zarejestrowany
COME A CURE" (and brain design)
2,624,200
b b Z . t
HARVARD BUSINESS REVIEW 4,190,797 arejestrowany
HARVARD BUSINESS .
191 V4 t
REVIEW PRESS 4,285,19 arejestrowany
2,514,956 .
HARVARD BUSINESS SCHOOL o Zarejestrowany
4,115,077
HARVARD BUSINESS SCHOOL
(and shield design)
T15Es] Harvard Business School 2,323,056 Zarejestrowany
_.v.'f‘
\
.
HARVARD (Harvard Business School)
VERITAS (plus design)
4,142,731 Zarejestrowany
HARVARD BUSINESS SCHOOL .
ONLINE 5,922,558 Zarejestrowany
HARVARD BUSINESS SCHOOL .
PUBLISHING 2,617,582 Zarejestrowany
HARVARD CAMPUS SERVICES 4,221,098 Zarejestrowany
HARVARD CAPITAL PROJECTS 5,908,012 Zarejestrowany
HARVARD CLUB 5,900,701 Zarejestrowany
2,498,203
HARVARD COLLEGE 3,543,613 Zarejestrowany
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Numer w rejestrze

Status znaku

Znak towarowy znakow towarowych
U.S. Patent Office towarowego
HARVARD COLLEGE SHIELD
(Design Only)
MEL R
’ 4,707,872 Zarejestrowany
HARVARD COMMUNITY G .
ARDEN 4,459,311 Zarejestrowany
HARVARD CREW 3,618,369 Zarejestrowany
HARVARD DANCE .
t
CENTER 5,437,248 Zarejestrowany
HARVARD DATA SCIENCE .
1 V4 t
INITIATIVE 6,006,617 arejestrowany
%g H Ds I 6,001,926 Zarejestrowany
‘L
HARVARD DATA .
SCIENCE REVIEW 6,062,614 Zarejestrowany
HARVARD DESIGN .
2,11 V4 t
MAGAZINE ,113,897 arejestrowany
RD DIVINITY .
HARV;“CH 0 Ol\j N 2,498,204 Zarejestrowany
HARVARD DIVINITY SCHOOL
VERITAS (shield design)
4,707,497 Zarejestrowany
HARVARD DIVISION OF CONTINUING 6.183.551 Zareiestrowan
EDUCATION 0 ! Y
HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 5,327,086 Zarejestrowany
HARVARD EDUCATION PRESS 5,315,457 Zarejestrowany
HARVARD EDUCATION PUBLISHING 5,436,284 Zarejestrowany

GROUP
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Numer w rejestrze
i Status znaku
Znak towarowy znakow towarowych ¢
U.S. Patent Office owarowego
HARVARD ENVIRONMENTAL )
HEALTH & SAFETY 6,019,002 Zarejestrowany
HARVARD GLOBAL HEALTH .
INSTITUTE 4,259,105 Zarejestrowany
2,498,202
HARVARD LAW SCHOOL 4,115,076 Zarejestrowany
HARVARD LIBRARY 3,462,163 Zarejestrowany
HARVARD DENTAL SERVICE 4,723,898 Zarejestrowany

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie Harvard Trademark Program, https:/trademark
.harvard.edu/pages/trademark-notice (odczyt: 03.01.2021)

Wskazane w Tabeli 3 zarejestrowane znaki towarowe stanowig jedynie
cze$¢ znakoéw towarowych Harvard University. Na tej podstawie mozna po-
stawi€ teze, iz wspotczesne mozliwosci wykorzystania nazwy i logo uczelni
wyzszej sa bardzo szerokie i obejmujg takze sfery dziatalnosci uczelni nie
zwigzane w sposob $cisty z nauka i edukacja. Przyktad Harvard University
pokazuje takze zachodzaca ewolucje nowoczesnych uczelni wyzszych, ktore
zmuszone do statego podnoszenia poziomu konkurencyjnosci w coraz wigk-
szym stopniu upodabniajg si¢ do konkurujacych na rynku przedsigbiorstw.
Przejawem takiego stanu rzeczy jest analizowana strategia ochrony praw wia-
snosci intelektualnej, ktora jest tozsama z dziatalno$ciag nowoczesnych przed-
sigbiorstw w tym zakresie’2.

Problematyka zarzadzania oraz ochrony nazwy i logotypu uczelni wyzszej
jest wspodlczesnie na tyle istotna, iz poszukuje si¢ nowych instrumentéw oraz
sposobow zarzadzania i ochrony’®. Poza oczywistym wykorzystaniem mozli-
wosci, jakie daje Prawo wlasnosci przemystowej, mozna w tym celu wykorzy-
staé takze przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’#, na gruncie
ktorej ochronie podlega ,,0znaczenie przedsigbiorstwa”, obejmujace w szcze-
golnosci: firme, godio oraz skrot literowy. Oznaczenie przedsiebiorstwa moze

72 Ibidem.
73 M. Sroka, Functioning of Academic Carrer Centres in Polish Schools of Higher Education, ,,Polish
Journal of Management Studies”, 2014, Vol. 10, No. 1, s. 136.

74 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503,
z pozn. zm.).
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obejmowac takze inne elementy, ktore zwigzane sg z przedsigbiorstwem,
np. zarejestrowane na jego rzecz znaki towarowe. Ochrona na podstawie ana-
lizowanej ustawy nie jest uzalezniona od jakiejkolwiek rejestracji i powstaje
z chwilg nieuprawnionego uzywania oznaczenia przedsi¢biorstwa przez pod-
mioty trzecie’”. Podobnie jednak jak w przypadku ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej, powstaje pytanie, czy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji nie reguluje tylko i wytacznie praw i obowigzkéw przedsiebiorstw.
W istocie rzeczy tak jest, okazuje si¢ jednak, iz uczelnie wyzsze w pewnym
okreslonym wycinku swojej dziatalnosci mogg by¢ traktowane jak przedsie-
biorstwa. Ustawodawca okreslit te kwesti¢ jednoznacznie poprzez tres¢ art. 7
ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym’®. Na podstawie tego przepisu uczelnie
wyzsze moga prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarcza, wyodrebniong organiza-
cyjnie i finansowo w zakresie 1 formach okreslonych w statucie. Dotyczy to
na przyktad transferu technologii do przedsiebiorstw, ochrony informacji po-
ufnych (know-how), dziatalno$ci doméw studenckich i stotowek. W zwiazku
z powyzszym nazwa i logo uczelni mogg by¢ chronione na podstawie powyz-
szej ustawy przed kazdym nieuprawnionym wykorzystaniem na rowni z na-
zwami i logo innych przedsigbiorstw.

Biorac pod uwage potrzeby i mozliwosci zarzadzania nazwa i logo uczelni
nalezy zauwazy¢, ze w obliczu coraz wigkszej konkurencji na rynku ustug
edukacyjnych publikowane sg rankingi uczelni wyzszych, w ktorych brane
sa pod uwage roézne kryteria oceny. Przyktadem takiego rankingu jest zesta-
wienie polskich wyzszych uczelni akademickich przygotowane przez portal
edukacyjny Perspektywy, w ktorym kryteriami oceny s3: innowacyjnosc,
efektywnos$¢ naukowa, prestiz akademicki, publikacje naukowe, potencjat
naukowy, umiedzynarodowienie i preferencje pracodawcoOw. Na podstawie
powyzszych kryteriow przyznawane sg punkty dla kazdej z uczelni. Ranking
ten zaprezentowano w Tabeli 4. Z powyzszego wynika, iz przynajmniej kilka
kryteriow powigzanych jest z renomg uczelni wyzszej. Sa to miedzy innymi:
prestiz akademicki, umiedzynarodowienie i preferencje pracodawcow. Ozna-
cza to, iz w tym zakresie mozliwa jest poprawa wynikow na przyktad poprzez
efektywne zarzadzanie nazwa i logo uczelni wyzszej, co w dluzszej perspekty-
wie podniesie przytoczone wskazniki. Przez efektywne zarzadzanie nazwg

5 L. Zelechowski, Ochrona oznaczen w Swietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, seria: Ochrona
Wiasnosci Przemystowej, z. 16, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 1.
76 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 . Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z pozn. zm.).
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i logo uczelni nalezy rozumie¢ zarowno ochrong praw wilasnosci intelektualne;]
i przemystowej, jak i efektywne ich wykorzystywanie. Wysoka popularnos¢
konkretnej uczelni lub jej wydzialu powigzana z renoma na lokalnym rynku
stanowig kapitat, ktory moze by¢ wykorzystywany takze w dzialalnosci po-
zanaukowej. Majac na uwadze przytoczony juz przyktad Harvard University,
zauwazy¢ mozna, ze istotnym zrodlem dochoddéw uczelni mogg by¢ $rodki
z umow licencyjnych. Licencje na wykorzystywanie nazwy i logo uczelni
wyzszej moga by¢ udzielane na wszystkie produkty i ushugi, ktére nie tylko
korzystaja z renomy danej uczelni lub wydziatu, ale takze ktore te renome
buduja. Niewskazane jest zatem udzielanie prawa do wykorzystania nazwy
i logo uczelni dla produktow i ustug niskiej jakosci lub tez tych, ktore nie
licujg z renomg 1 dobrym wizerunkiem tej uczelni. Wiasciwymi sferami pod
tym wzgledem sg obszary nauki, innowacji, edukacji i sportu. Mozliwe jest
wigc udzielanie licencji na prowadzenie ksiggarni, biblioteki, centrum inno-
wacji i technologii, klubéw sportowych”’.

Tabela 4. Ranking polskich uczelni akademickich 2020 r.

Pozycja Nazwa uczelni Wskatnik
vl wau rankingowy 2020
1. Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 100
2. Uniwersytet Warszawski 95,6
3. Politechnika Warszawska 78,9

4 Akademia Gorniczo-Hutnicza 779
' im. Stanistawa Staszica w Krakowie ’

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

> w Poznaniu 76,5
6. Politechnika Wroctawska 65,6
7. Gdanski Uniwersytet Medyczny 65,2
8. Politechnika Gdanska 62,5
9. Politechnika t.6dzka 62,4
10. Uniwersytet Wroctawski 60,8

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie portalu edukacyjnego Perspektywy http://ranking
.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich (odczyt: 03.01.2021).

77 M. Konopka, T. Goszczynski, Nazwa..., op. cit., s. 181.
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Zarzadzanie prawami wilasnos$ci intelektualnej uczelni, w tym jej nazwa
i logo, moze odbywaé si¢ poprzez specjalnie do tego celu wyodrebniong
jednostke uczelni, na przyktad centrum transferu technologii. W sktad po-
wyzszej jednostki powinni wchodzi¢: rzecznik patentowy, specjalista
ds. marketingu oraz prawnik. Jednostka taka powinna mie¢ charakter staty
1 wspotpracowac ze wszystkimi wydzialami uczelni w zakresie ochrony
1 wykorzystania praw wlasnos$ci intelektualnej powstatych w ramach dzia-
talnosci uczelni. Jednorazowa procedura rejestracji nazwy uczelni lub jej
logo jako chronionego znaku towarowego moze natomiast zosta¢ zrealizo-
wana w ramach osobnego projektu, ktory mogltby by¢ sfinansowany przy
wspotudziale srodkow europejskich lub rzadowych. Niezaleznie jednak od
zrédet finansowania wybranych procedur w kazdej uczelni wyzszej powi-
nien zosta¢ wdrozony regulamin wlasnosci intelektualnej uczelni, z ktérego
wynikataby jednolita, przejrzysta procedura dziatania w sprawach wtasno-
$ci intelektualnej. Istotnym elementem omawianego regulaminu mogiby
by¢ takze charakter prawny, cele i zadania jednostki powotanej do zarza-
dzania prawami wlasnosci intelektualnej uczelni, tzw. centrum transferu
technologii uczelni. Regulamin zarzadzania prawami wlasno$ci intelektual-
nej uczelni wyzszej powinien zosta¢ wprowadzony zarzadzeniem rektora
uczelni lub uchwala senatu uczelni i jako taki obowigzywac na terenie cale]
uczelni wyzszej’s.

Wspolczesne uwarunkowania ekonomiczne i prawne obliguja uczelnie
wyzsze, podobnie jak przedsiebiorstwa, do wdrazania efektywnych strategii
konkurencji. Z przedstawionej analizy wynika, iz nazwa i logo stanowig
istotny element strategii konkurencyjnej uczelni wyzszych”. Budowanie re-
nomy uczelni lub jej poszczegodlnych wydzialow poprzez rozwoj kadry nau-
kowej, wprowadzanie nowych kierunkoéw studidow czy podnoszenie jakosci
ksztalcenia jest konieczne, ale niewystarczajagce w terazniejszych realiach.
Wspolczesne, efektywne strategie wdrazane w uczelniach muszg zaktadaé
takze zarzadzanie nazwa i logo tychze uczelni, zar6wno w dziatalno$ci mar-
ketingowej, jak i finansowe;j®’.

78 Ibidem.

P, Pietrasienski, B. Slusarczyk, Internationalization of Small and Medium Enterprises — Empirical
Research Review on Barriers to Entry into Foreign Markets, ,,Polish Journal of Management Studies”,
2015, Vol. 11, No. 1, s. 1.

80 D. Jelonek, C. Stepniak, Evaluation of the Usefulness of Abstract Thinking as a Manager’s Competence,

,,Polish Journal of Management Studies”, 2014, Vol. 9, s. 5.
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Na gruncie obowigzujacego stanu prawnego istniejg dwa podstawowe in-
strumenty ochrony nazwy i logo uczelni wyzszej. Sg to: znak towarowy
(ustawa Prawo wiasnosci przemystowej) oraz zapisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (w szczegdlnosci art. 5).

Efektywne zarzadzanie nazwg i logo uczelni wyzszej powinno by¢ $cisle
skorelowane z ochrong ww. elementéw poprzez ich rejestracje w Urzedzie Pa-
tentowym Rzeczypospolitej Polskiej jako chronionych znakéw towarowych.
Powyzsza rejestracja stanowi nast¢pnie podstawe do zawierania uméw licen-
cyjnych z podmiotami trzecimi na odplatny dostep i wykorzystywanie praw
wiasnosci intelektualnej uczelni, w tym jej nazwy i logo. Z powyzszego wynika
zatem, iz wdrozenie efektywnej strategii zarzadzania w uczelni wyzszej jest
procesem wieloetapowym, w ktorym uzyskanie praw wylacznych jest jedynie
faza wstepna, umozliwiajaca dopiero dalsze efektywne zarzadzanie wlasnymi
zasobami, w tym analizowang marka. Chronione jako zarejestrowany znak to-
warowy nazwa i logo uczelni moga by¢ tatwiej wykorzystywane w dziatalnosci
marketingowej oraz finansowej. W ramach dziatalno$ci marketingowej nazwa
i logo uczelni moga by¢ wykorzystywane we wspolpracy z przedsiebiorcami,
szkotami $rednimi, klubami sportowymi oraz do dziatalnosci charytatywne;.
Udzial nazwy i logo uczelni w dziatalno$ci finansowej sprowadza si¢ natomiast
do udzielania odptatnych licencji na ich wykorzystywanie przez podmioty trze-
cie. Moga to by¢: ksiegarnia pod patronatem uczelni, stotdwka, punkt ksero,
gadzety z nazwa i emblematami uczelni itp.®!.

Wdrazanie strategii zarzadzania prawami wlasnosci intelektualnej w uczel-
niach wyzszych moze zosta¢ zrealizowane w ramach odrebnego projektu
wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej ub programéw rzado-
wych®2, Innym sposobem jest realizacja powyzszych celéw przez wyodreb-
niong jednostke, takg jak np. centrum transferu technologii uczelni wyzsze;j,
finansowang ze §rodkow wilasnych. Wdrozenie omawianej strategii zarzadza-
nia prawami wlasnos$ci intelektualnej w ramach projektu korzystne jest w sy-
tuacji, gdy uczelnia nie realizowala do tej pory omawianych dziatan. Woéw-
czas uzyskania praw wylacznych beda wymagaly wszystkie zasoby
1 wartosci intelektualne uczelni. Bedzie to zarowno czasochtonne, jak i kosz-
towne. Dlatego tez wykorzystanie pozyskanych $rodkéw byloby bardziej

81 M. Konopka, T. Goszczynski, Nazwa..., op. cit., s. 181.

82 B. Slusarczyk, A. Herbus, Higher Education as a Crucial Factor of Stuff Development, ,,Polish
Journal of Management Studies”, 2014, Vol. 10, No. 1, s. 214.
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efektywne i nie obcigzatoby budzetu uczelni. Natomiast realizacja wymienio-
nych zadan przez centrum transferu technologii uczelni polecana jest w sytu-
acji kontynuowania wdrozonej juz wcze$niej strategii. Do zadan takiej
jednostki uczelni nalezy monitorowanie otoczenia prawnego oraz wykorzy-
stywania praw wylacznych uczelni, a takze wdrazanie i efektywne wykorzy-
stywanie nowych rozwigzan. Mozna zatem stwierdzi¢, iz powotywanie
wyspecjalizowanych jednostek do efektywnego zarzadzania prawami wia-
snosci intelektualnej uczelni wyzszych jest wspodlczesnie konieczne.
Zardéwno dziatalno$¢ centrum transferu technologii uczelni wyzszej (jego
charakter prawny, cele i zadania), jak i procedura ochrony i pdzniejszego wy-
korzystywania praw wilasnosci intelektualnych uczelni wyzszej powinny
mie¢ podstawe prawng w regulaminie zarzadzania wlasnoscia intelektualng
uczelni. Regulamin taki zawieratby jednolite zasady zgloszenia, ochrony
i wykorzystania praw intelektualnych powstalych w wyniku dzialalno$ci
uczelni wyzszej®’.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wdrozenie efektywnej strategii za-
rzadzania prawami wlasno$ci intelektualnej uczelni jest zadaniem wielokie-
runkowym i skomplikowanym. Samo zarzadzanie nazwg i logo uczelni wyz-
szej jest tylko jednym z kierunkéw potencjalnych dziatan, ktéore moga
podnosi¢ renome uczelni i przyczyni¢ si¢ do podwyzszenia jej oceny w ran-
kingach szkét wyzszych.

8 M. Konopka, T. Goszczynski, Nazwa..., op. cit., s. 181.
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Zalacznik 1

Wykaz aktow prawnych regulujacych tworzenie i ochrone
znakow towarowych

Konwencja Paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca
1883 1. (Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r.) (Dz.U. 1975 nr 9 poz. 51).

Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych (89/104/EWG) (Dz.Urz. L 040, 11/02/1989 P. 0001-0007).

Porozumienie madryckie o mi¢dzynarodowej rejestracji znakow z dnia
14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r.,
w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.,
w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 pazdziernika
1979 r. (Dz.U. 1993 nr 116 poz. 514).

Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towarow
i ustug dla celow rejestracji znakoéw, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie
dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 wrze$nia 1979 r. (Dz.U. 2003
nr 63 poz. 583 1584).

Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnos$ci intelektu-
alnej (TRIPS/WTO) (Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143 (zalacznik 1C)).
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— Porozumienie wiedenskie ustanawiajagce miedzynarodowa klasyfikacje
elementow graficznych znakéw sporzadzone w Wiedniu dnia 12 czerwca
1973 r. i zmienione dnia 1 pazdziernika 1985 r. (Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1669
11670).

— Protokét do Porozumienia madryckiego o migedzynarodowej rejestracji
znakow, sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003
nr 13 poz. 1291 130).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2868/95 wprowadzajace rozporza-

dzenie Rady (EC) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.Urz. L 172, 05/07/2005 P. 0004-0021).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wprowa-
dzajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz.Urz. L 303, 15/12/1995 P. 0001-0032).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 782/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2868/95 w sprawie przystapienia
Wspolnoty Europejskiej do Protokolu madryckiego (Dz.Urz. L 123,
27/04/2004 P. 0088-0097).

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakow towarowych (Dz.U. 2002
nr 115 poz. 998, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1653/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.Urz. L 245, 29/09/2003 P. 0036-0037).

— Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 pazdziernika 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego w celu nadania skutecznosci przystapienia Wspdlnoty
Europejskiej do Protokohi odnoszacego si¢ do Porozumienia madryckiego
dotyczacego migdzynarodowej rejestracji znakow przyjetego w Madrycie
w dniu 27 czerwca 1989 r. (Dz.Urz. L 296, 14/11/2003 P. 0001-0005).
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Rozporzadzenie Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego

znaku towarowego w celu wprowadzenia w zycie porozumien zawartych
w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.Urz. L 349, 31/12/1994 P. 0083-0084).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. L 011, 14/01/1994 P. 0001-
-0036).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. L 070, 09/03/2004
P. 0001-0007).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 807/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r.
dostosowujace do decyzji 1999/468/WE przepisy odnoszace si¢ do
komitetow wspomagajacych Komisj¢ w wykonywaniu jej uprawnien
wykonawczych ustanowionych w instrumentach Rady przyjetych zgodnie
z procedurg konsultacji (Dz.Urz. L 122, 16/05/2003 P. 0036-0062).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie optat
zwigzanych z ochrong wynalazkéw, wzorow uzytkowych, wzorow prze-
mystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii
uktadow scalonych (Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1000, z p6zn. zm.).

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

Wspolny Regulamin Wykonawczy dla Porozumienia madryckiego

dotyczacego migdzynarodowej rejestracji znakow oraz dla Protokotu do
tego Porozumienia (WUP nr 1 z 2003 r. poz. 24).
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Zalacznik 2

Test

Podstawowa funkcja znaku towarowego wynikajaca z art. 120
ustawy Prawo wlasnosci przemystowej jest:

a) funkcja odrézniajaca

b) funkcja gwarancyjna

c) funkcja sugestywna

Zaprezentowany ponizej znak towarowy jest:

a) znakiem towarowym sfownym
b) znakiem towarowym graficznym
c) znakiem towarowym stowno-graficznym

Zaprezentowane ponizej oznaczenie moze zosta¢ zarejestrowane jako:
-ZIELONY OGROD”

a) znak towarowy dzwigkowy
b) znak towarowy stowny
c) znak towarowy stowno-graficzno-przestrzenny
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Zarejestrowany znak towarowy moze pelni¢ funkcje:
a) oznaczenia pochodzenia

b) jakosciowa

c) reklamowa

Czy mozliwe jest zarejestrowanie znakow towarowych slownych:
»szybki”, ,,cieply”, ,, zdrowy”?

a) tak

b) nie

Maksymalny czas trwania ochrony na zarejestrowany znak towarowy

w Polsce wynosi:

a) 20 lat

b) 10 lat

c) jest nieograniczony w czasie pod warunkiem wniesienia stosownej
oplaty

Flakon do perfum moze by¢ zarejestrowany w Urzedzie Patentowym
RP jako:

a) znak towarowy przestrzenny

b) wzor przemystowy

c) znak towarowy dzwigkowy

Zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP (procedura krajowa)
znak towarowy podlega ochronie:

a) na terenie Unii Europejskiej

b) w krajach sygnatariuszach Porozumienia madryckiego

c¢) tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ktore z ponizszych oznaczen nie moze by¢ zarejestrowane jako znak
towarowy:

a) b) c)

* ok ok ok ko ok
%k ok ok ok ok
*od ok ok ok ok ko K

Xk ok kK ok
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Procedura rejestracji wspolnotowego znaku towarowego realizowana
jest przez:

a) Urzad Patentowy RP (UPRP)

b) Swiatowa Organizacje Wtasnosci Intelektualnej (WIPO)

¢) Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnos$ci Intelektualnej (EUIPO)

Najszerszy zakres terytorialny ochrony znaku towarowego mozna
uzyskaé, realizujac procedure miedzynarodowa przed:

a) European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

b) Urzgdem Patentowym RP (UPRP)

c) World Intellectual Property Office (WIPO)

Znakiem towarowym moze by¢:
a) kompozycja kolorystyczna

b) slogan

c) melodia

Zarejestrowany znak towarowy moze by¢ oznaczony symbolem:
a) ®
b) ™
c) ©

Rejestracja znaku towarowego jest:
a) obowiazkowa
b) dobrowolna

Obowiazek monitorowania rynku w celu wykrywania ewentualnych
naruszen zarejestrowanego znaku towarowego cigzy na:

a) Urzedzie Patentowym RP

b) prokuraturze

c) przedsiebiorcy, ktory ma prawo do tego znaku
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