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I. Uwagi dotyczace rozprawy doktorskiej

1. Wybér tematyki. Wybor tematu

Pojecie zdolnosci odrdzniajgcej jest jednym z podstawowych pojeé¢ prawa znakéw
towarowych. Brak zdolnosci odréziniajgcej stanowi bezwzgledng przestanke odmowy
rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego. Ta przestanka brana jest zatem pod uwage z
urzedu przez organy wiasciwe z punktu widzenia udzielania ochrony. Oznaczenie musi miec
zdolnos¢ odrdzniajaca, jesli ma mieé zdolnoéé do petnienia podstawowej funkcji, jaka petnia
znaki towarowe w obrocie gospodarczym, czyli wskazywac na pochodzenie produktéow lub
ustug od okreslonego przedsiebiorcy.

Rola zdolnosci odrodzniajgcej nie ogranicza sie jednak tylko do samej fazy udzielania
ochrony. Zdolnos$¢ odrézniajgca oznaczenia petni rowniez istotna role na etapie dochodzenia
ochrony przez uprawnionego. Autor stawia hipoteze badawczg, wskazujac, ze zakres ochrony
jest pochodng m.in. stopnia zdolnosci odrozniajgcej znaku — im ten stopien wyzszy tym zakres
ochrony szerszy. To sprawdzenie tej hipotezy stanowi jego podstawy cel badawczy w
recenzowanej pracy doktorskiej. Majgc na uwadze doniosto$¢ zdolnosci odrdzniajgcej w

prawie znakow towarowych wybdr tematu pracy doktorskiej nalezy uzna¢ za uzasadniony,



ciekawy i jednoczesnie ambitny. Autor ograniczyt sie do prawa Unii Europejskiej, dlatego
przede wszystkim siega do postanowien rozporzadzenia 2017/1001 oraz dyrektywy
2015/2436, a takze orzecznictwa sadow unijnych i decyzji EUIPO. W ograniczonym zakresie
siega rowniez do orzecznictwa sadow panstw cztonkowskich (Zjednoczone Krdlestwo,
Niemcy).

Na samym wstepie chciatbym podkreséli¢, ze dobrze oceniam przedtozong mi prace.
Autor przebit sie przez bardzo duzy materiat orzecznictwa i literatury. Co wazne jednak, jest
to w peini samodzielna praca. Ma ona charakter oryginalny i jest dowodem dogtebnej
znajomosci analizowanej problematyki. Nie zawsze tatwo sie jg czyta, ale po przebrnieciu przez
catosc czytelnik ma satysfakcje, bo praca jest zrédtem szeregu ciekawych wnioskow i inspiracjg
do dalszych badan. Uwagi, jakie formutuje ponizej, moga stanowic inspiracje do pogtebienia

kilku wskazanych zagadnien przed publikacjg pracy.

2. Struktura pracy. Uwagi szczegétowe

W pierwszym rozdziale znajdujemy rozwazania dotyczace podstawowych pojec dla
pracy. Po pierwsze, znajdujemy tu wyjasnienie samego pojecia zdolnosci odrézniajacej. Po
drugie, autor przedstawia tu zasady, wedle ktérych dokonuje sie oceny zdolnosci
odrdzniajgcej i omawia poszczegdlne kryteria brane pod uwage przy tej ocenie. Po trzecie,
dokonuje podziatu znakéw wedtug kryterium ich znajomosci. Po czwarte, omawia stopnie
zdolnosci odrdzniajacej, wskazujgc na niska, srednig i wysoka zdolnos¢ odrdzniajgca. Wreszcie,
na koncu rozdziatu zajmuje sie kwestig ochrony znakow.

Autor trafnie definiuje pojecie zdolnosci odrodzniajgcej wigzac pojecie zdolnosci
odrozniajacej z podstawowgq funkcjg jaka znaki towarowe petnig w obrocie, a mianowicie
funkcja oznaczenia pochodzenia. Poprawnie wskazuje, ze zdolnos¢ odrdzniajaca powinna byé
oceniana w odniesieniu do towardw lub ustug, dla ktérych znak jest zgtaszany oraz biorac pod
uwage krag odbiorcow towarow i ustug oznaczanych znakiem, jako podmiotow dostatecznie
uwaznych i rozsadnych oraz dobrze poinformowanych. Nie wydaje mi sie jednak zasadne
pomniejszanie znaczenia wyroznienia abstrakcyjnej i konkretnej zdolnosci odrézniajacej, czy
zdolnosci odrozniajacej i zdolnosci odrdzniania — jak to sie ujmuje w literaturze polskiej.
Rozrdznienie to ma swoje znaczenie. Brak zdolnosci odrdzniania (zdolnosci abstrakcyjnej) ma

inny charakter niz brak zdolnosci odrdzniajacej. Brak zdolnosci odrédzniania jest powazniejszy



problemem, wyklucza bowiem wykorzystanie danego oznaczenia w kazdym przypadku, w
odniesieniu do wszelkich towaréw czy ustug.

Pierwszy rozdziat zawiera rowniez przedstawienie zrodetf prawa relewantnych z punktu
widzenia omawianej tematyki. Doktorant trafnie identyfikuje te Zzrddta i stusznie wspomina o
Karcie Praw Podstawowych, podkreslajac réwniez stusznie, ze w sprawach znakow
towarowych orzecznictwo odnoszgce sie do Karty, w szczegélnosci art. 17 ust. 2 nie jest jeszcze
szczegolnie rozwiniete (s. 22). W catej pracy sprawa Karty wraca, choc¢ bardzo skrétowo i
powierzchownie. Mam tu pewien niedosyt. W unijnym prawie wtasnosci intelektualnej tych
odniesien do Karty jest przeciez bardzo wiele. Widzimy je w szeregu spraw a zakresu prawa
autorskiego (szczegdlnie w ostatnich orzeczeniach TSUE w takich sprawach jak Pelham, Funke
Medien czy Spiegel Online), czy chociazby w przypadku patentéow (Huawei v. ZTE). W
przypadku znakow towarowych, a szczegdlnie w kwestii zdolnosci odrézniajacej —i to zarowno
jako przestanki bezwzglednej odmowy rejestracji, jak w przypadku gdy zdolnos¢ odrozniajgca
jest jednym z kryteriow wptywajacych na zakres ochrony —wydaje sie, ze wywazenia wymaga
z jednej strony ochrona praw do znakdéw towarowych, a z drugiej chociazby ochrona swobody
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rowniez gwarantowana w Karcie Praw
Podstawowych. Swoboda dostepu do pewnych oznaczen opisowych jest kluczowa dla
mozliwosci prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i uczciwej konkurencji, jest takze istotna z
punktu widzenia odbiorcow produktéw i ustug.

Rozdziat pierwszy zawiera bardzo szczegotowg analize kryteriow branych pod uwage
przy ustalaniu zdolnosci odrdzniajacej i jej stopnia. Autor analizuje takie kryteria jak:
opisowos¢, aluzyjnos¢, charakter zachwalajacy, zwyczaj postugiwania sie pewnymi
oznaczeniami, dekoracyjnos¢, nieprecyzyjnosc, fantazyjnosc czy niepowtarzalnosé. Wskazuje
takze na wtdérng zdolno$¢ odrdzniajaca wynikajaca ze znajomosci znaku. Na podstawie
przeprowadzonej analizy wskazuje, kiedy mamy do czynienia z niska, srednig i wysoka
zdolnoscia odrdzniajgca. Trudno oprzec¢ sie wrazeniu, ze w wielu miejscach ocena
wystepowania zdolnosci odrdzniajacej oraz jej stopnia ma w istocie bardzo arbitralny
charakter. Autor tymczasem formutuje w sumie dos$¢ kategoryczne oceny w wielu
przypadkach. Wydaje mi sig, ze zbyt optymistycznie podchodzi do mozliwosci tak
jednoznacznego rozstrzygania sporow w oparciu o wypracowane kryteria zdolnosci

odrozniajgcej i jej stopni.



Rozdziat drugi poswiecony jest znaczeniu zdolnosci odrdzniajacej dla oceny
podobienstwa znakow. Autor siega do orzecznictwa TSUE w sprawach Sabel czy Lloyd
Schufabrik wskazujac, ze ocena podobienstwa ma charakter oceny catosciowej i obejmuje
warstwy wizualng, fonetyczng i znaczeniowa. Ponadto podkresla, ze ocena dokonywana jest
na podstawie ogodlnego wrazenia wywotywanego przez znaki przy uwzglednieniu ich
odrozniajgcych i dominujacych elementéw (s. 115). W dalszej czesci rozwazania koncentruja
sie wokét oceny podobienistwa w kontekscie wystepowania elementow dominujacych i
odrozniajgcych oraz elementow niedystynktywnych.

Autor analizuje orzeczenie w sprawie Matrazen, gdzie wskazano na role elementu
dominujgcego przy ocenie podobienstwa znakow, by nastepnie pokaza¢ ewolucje
orzecznictwa pozwalajgcg uznac za dominujacy element znaku takie elementy, ktére maja
niska zdolno$¢ odrézniajacg lub wrecz pozbawione tej zdolnosci (s. 119). Autor trafnie tez
identyfikuje orzeczenia, ktére ograniczajg zakres zastosowania wyroku w sprawie Matrazen w
tych przypadkach, gdy nie jest uzasadnione pomijanie elementéw niedystynktywnych znaku,
przede wszystkim ze wzgledu na ich wielkosc czy pozycje, sprawiajace, ze sktadniki te rowniez
budujg ogdlne wrazenie wywierane przez znak (s. 126). W dalszej czesci Autor omawia pojecie
elementdw znaku o niezaleznej pozycji odrdzniajacej, ktore uzyte zostato w sprawie Medion
na okredlenie elementéow niepomijalnych poziniejszego znaku budujacych jego ogdlne
wrazenie. Jak stusznie zauwaza Doktorant istotne sg tu nie tylko zdolnos$¢ odrdzniajaca, ale

ponadto sposdb inkorporacji pod wzgledem znaczeniowym i semantycznym (s. 138).

Trzeci rozdziat poswiecono problematyce ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w
btad. Autor trafnie wyjasnia tu znaczenie przestanki wprowadzenia w btad i wtasciwy sposob
jej rozumienia, wskazujac, ze ryzyko wprowadzenia w btad moze miec¢ charakter bezposredni
(gdy odbiorcy mylg oznaczenia) jak i posredni (gdy osoby wigzg wiasciciela znaku
wczesniejszego i pdzniejszego) (s. 194, s. 202 i n.). Stusznie wyjasnia istote btedu — mamy tu
do czynienia z btedem co do pochodzenia, a nie innych okolicznosci takich jak sktad towarow
czy jego jakosé (s. 195). Wreszcie poprawnie rekonstruuje sposéb w jaki dokonuje sie oceny
ryzyka wprowadzenia w btad tzn. z uwzglednieniem takich okolicznosci jak rozpoznawalnosc
lub renoma znaku, zdolnos¢ odrdzniajgca znaku oraz poziom uwagi relewantnych odbiorcow

(s. 199).



Bardzo ciekawe sg rozwazania dotyczace zwigzkdw pomiedzy wysoka zdolnoscig
odrozniajacy a ryzykiem wprowadzenia w btad. Przyjmuje sie bowiem, jak stusznie wskazuje
Doktorant, ze im wigksza zdolnos$¢ odréziniajgca, tym wieksze ryzyko wprowadzenia w biad.
Rzeczywiscie moze sie wydawac, ze wiasnie duza zdolnosé odrdzniajaca powinna raczej
skutkowac mniejszym ryzykiem wprowadzenia w btad. Autor, analizuje rzetelnie ten problem
i siega do literatury i ustaleri poczynionych juz wczesniej w tym rozdziale — tzn. do koncepcji
posredniego wprowadzenia w btad, ktore obejmuje rowniez konfuzyjne skojarzenie towaréw
(s. 221).

Dalsze rozwazania w rozdziale trzecim koncentrujg sie wokét przypadkow sredniej i
niskiej zdolnosci odrézniajgcej znaku wczesniejszego i potencjalnego zakresu takich znakow.
Autor formutuje tu pewne uogélnienia — np. na stronie 230 czy potem w podsumowaniu na
stronach 272 i n. Z tymi uogdlnieniami jest jednak pewien problem, bo ostatecznie ocena jest
jednak oceng witasnie catosciowg, a obecnosc jednych kryteriéw , kompensuje” braki innych.
Dlatego takie uogodlnienia moga by¢ bardzo ryzykowne i czesto arbitralne. Nie zmienia to
jednak faktu, ze warto — jak czyni to Doktorant zwtaszcza w podsumowaniu rozdziatu trzeciego
— wskazywac na pewne trendy w orzecznictwie. Mam tu pewne zastrzezenie, nie wiem czy
tego typu bardzo techniczne rozwazania to co$ czego oczekujemy od nauki. Brakuje mi tego,
by doktorant spojrzat nieco z boku, z wiekszym dystansem do badanych linii orzeczniczych i
dokonat oceny bardziej z perspektywy celdéw prawa znakéw towarowych czy roli znakéw
towarowych w gospodarce rynkowej. Zbyt intensywna ochrona oznaczen i niskiej zdolnosci
odrozniajgcej niekoniecznie jest korzysta — przyczynia sie bowiem do wzrostu liczby sporéw i
powoduje nadmierny rozrost i tak juz szerokiej ochrony. Oczekiwatbym tu mozie wiecej

krytycyzmu i dystansu do stanowiska sgdéw unijnych.

W rozdziale czwartym Autor omawia rozszerzong ochrone znaku renomowanego.
Zakres ochrony znakow renomowanych jest szerszy niz zwyktych znakéw towarowych, w
szczegollnosci znaki renomowane chronione s takie poza granicami tozsamosci czy
podobieristwa towardw lub ustug. Pierwsza czesc rozdziatu czwartego zawiera przedstawienie
ogoélnych zasad ochrony znakéw renomowanych. Doktorant trafnie wskazuje tutaj, ze
podstawg uznania renomy jest jego znajomos¢ u odbiorcéw, dzieki ktérej w ich $wiadomosci
moze wytworzy¢ sie zwigzek miedzy kolidujgcymi oznaczeniami, przy czym — jak trafnie za

TSUE podkresla Autor, takie skojarzenie nie musi by¢ wcale natychmiastowe (s. 278). Za



stanowiskiem TSUE wyrazonym w sprawie Intel, Autor trafnie identyfikuje otwarty katalog
kryteriow uwzglednianych przy ustalaniu istnienia zwigzku pomiedzy oznaczeniami, s to:
stopien podobienstwa miedzy kolidujgcymi oznaczeniami, charakter towardw lub ustug, dla
ktdrych kolidujgce oznaczenia sg zarejestrowane, stopien pokrewnosci miedzy towarami i
ustugami, krag odbiorcéw produktow badz ustug oznaczanych kolidujgcymi znakami,
intensywnos¢ uzywania i renome wczesniejszego oznaczenia oraz charakter odrdzniajacy
wczesniejszego oznaczenia (s. 278).

W ostatniej czesci rozdziatu znajdujg sie ciekawe rozwazania dotyczace tego, w jakich
przypadkach uzywanie oznaczenia, ktére ma okreslong renome, przez osoby trzecie jest
dopuszczalne. To wazne zagadnienie, zwfaszcza jesli bra¢ uwage rozszerzony zakres ochrony
znakow renomowanych. Autor wskazuje na ewolucje stanowiska w tym zakresie — najpierw
okolicznoscig uzasadniajgcg korzystanie byto istnienie wczesniejszych praw oséb trzecich, w
szczegolnosci prawa do nazwiska, by wreszcie przejs¢ do uzasadnienia opartego na
przekonaniu o koniecznosci wywazenia intereséw uprawnionego i osoby trzeciej (s. 314).
Autor trafnie wskazuje na uzasadnienie dla stosowania renomowanych oznaczen w reklamie
kontekstowej wskazujgc jako podstawe takiego korzystania konieczno$¢ ochrony konkurencji
na rynku (s. 316).

Na samym koncu rozdziatu znajdujemy rozwazania dotyczgce ochrony renomy znakow
towarowych w ramach rezimu nieuczciwej konkurencji. Autor wskazuje tu na dyskusje toczace
sie w doktrynie prawa znakéw towarowych i nieuczciwej konkurencji odnosnie tego, gdzie
nalezatoby umiescic rozszerzong ochrone znakéw renomowanych (s. 317). Poza postawieniem
pytania nie znajdujemy gtebszego uzasadnienia tego problemu. Moina by te kwestie
rozwingc, szczegdlnie ze w podsumowaniu Autor wyraznie wskazuje, ze dostrzega potrzebe

dyskusji w tej kwestii (s. 318).

Rozdziat szosty poswiecony zostat mechanizmom, ktére majg zapobiegac ochronie
znakow pozbawionych zdolnosci odrdzniajgcej. Autor wskazuje na problem zwigzany z
funkcjonowaniem w obrocie znakdw, ktére mimo Ze nie majg zdolnosci odrézniajgcej uzyskaty
ochrone. Problem wynika z faktu, ze z jednej strony poziom zdolnosci odrézniajacej wymagany
w procesie rejestracji oznaczen nie jest wysoki, a po drugie znaki, ktére nie miaty zdolnosci
odrézniajgcej, jednak uzyskaty ochrone, korzystajg podiniej z domniemania minimalnej

zdolnosci odrozniajgcej (s. 349). Autor omawia zarowno szereg mechanizmow zawartych w



prawie materialnym, jak i regulacji procesowych. Wskazuje, ze organy dysponuja
mechanizmami pozwalajgcymi na odmowe ochrony oznaczen pozbawionych zdolnosci
odrdzniajgce;.

Stusznie siega Autor do instytucji ograniczenie skutkéw znaku towarowego. Regulacje
zawarte w art. 14 dyrektywy czy art. 74 rozporzadzenia w oczywisty sposob nie dotycza
jedynie znakéw pozbawionych zdolnosci odrdiniajacej. W wielu wypadkach chodzi¢ tu bedzie
o sytuacje wykorzystywania pewnych opisowych elementéw znajdujgcych sie w
zarejestrowanym oznaczeniu przez osoby trzecie. Dostepnos¢ tego typu opisowych oznaczen
rzeczywiscie znajduje uzasadnienie z punktu widzenia interesu ogdlnego, przejawiajgcego sie
w dazeniu do zapewnienia uczestnikom rynku mozliwosci oznaczania swoich produktéw, a
odbiorcom —mozliwosci bycia odpowiednio poinformowanymi o wtasciwosciach towarow czy
ustug.

Ponadto, Autor siega rowniez do art. 130 rozporzadzenia, ktory reguluje kwestie
roszczen przystugujacych uprawnionemu w zwigzku z naruszeniem praw do znaku unijnego
oraz zagrozeniem naruszenia prawa do znaku. Chodzi tu po prostu o roszczenie o zaniechanie
naruszen (ang. permanent injunction). Takie roszczenie przystuguje uprawnionemu w razie
naruszenia lub zagrozenia naruszeniem praw do znaku towarowego. Autor méwi o tym
roszczeniu tylko w kontekscie znaku towarowego unijnego, ale w oczywisty sposéb roszczenie
takie przystuguje rowniez uprawnionemu do znaku krajowego czy znaku zgtaszanego w
procedurze miedzynarodowej w WIPO. Koniecznos¢ wprowadzenia takiego roszczenia wynika
wprost z przepisow dyrektywy o egzekwowaniu praw wtasnosci intelektualnej, tj. dyrektywy
2004/48. Pewna elastycznos$é przy stosowaniu tego roszczenia wynika zaréwno z brzmienia
art. 130 rozporzadzenia, jak i przepisow tamtej dyrektywy, ktéra w przepisach ogolnych
wyraznie stanowi w art. 3, ze wszelkie srodki ochronne tam zawarte powinny by¢ skuteczne,
odstraszajgce i proporcjonalne. To wtasnie wprost proporcjonalnosé oraz wyrazne odwotfanie
do uzasadnionych powodow dajg pewng elastycznosc¢. Autor powinien byt siegnac¢ do tego
dorobku w jakims przynajmniej zakresie, bo odnosze wrazenie, ze w tej czesci nie jest zbytnio
precyzyjny. Proporcjonalnos¢ daje mozliwosci dopasowania zakazu sgdowego do okolicznosci,
nie bez przyczyny méwi sie w prawie wtasnosci intelektualnej o ,,szyciu zakazu sadowego na
miare” (ang. tailored injunctions). W Zjednoczonym Krolestwie, gdzie proporcjonalnosc
wywodzi sie z equity, dopasowywanie zakazu sadowego (np. wprowadzenie ograniczen

czasowych zakazu, opdZnienie jego wejscia w zycie) zawsze byto mozliwe. Wydaje sie, ze art.



130 rozporzadzenia nie stoi na przeszkodzie rowniez terytorialnemu zréznicowaniu
intensywnosci ochrony w szczegélnie uzasadnionych przypadkach. Tu nie chodzi o
ograniczenie skutecznosci znaku unijnego, a o rozstrzygniecie w jednostkowe] sprawie, ktore

powinno by¢ mozliwie dopasowane do okolicznosci danej sprawy.

Rozprawe koriczg wnioski badawcze bardzo syntetycznie ujete. Autor zauwaza, ze jego
podstawowa hipoteza zostata potwierdzona w czesci. Zdaniem Autora znaki o wysokiej i
sredniej zdolnosci odrozniajgcej korzystajg z szerszej ochrony niz znaki o nizszej zdolnosci
odrézniajgcej. Autor pokazuje tez w jakich przypadkach zdolno$é odrézniajaca nie odgrywa
istotnego znaczenia przy catosciowej ocenie ryzyka wprowadzenia w btgd. To sg ciekawe
whnioski. Mysle, ze warto rozwazy¢ tu jeszcze jedng kwestie. Otoz w istocie, o ile przy rejestracji
prog zdolnosci odrézniajacej ustawiony jest nisko, mozna zatem powiedziec, ze mamy tu
pewnos¢ co do tego jakie przestanki muszg byc¢ spetnione dla uzyskania ochrony, o tyle zakres
ochrony bedzie sie zmienia¢ — zdolnos¢ odrdzniajaca, bedac powigzang z rozpoznawalnoscig i
renoma znaku, jest zmienna w czasie. Zakres prawa wytacznego ewoluuje zatem. W zasadzie

nie spotykamy sie z takim zjawiskiem w przypadku innych praw wytacznych.

3. Literatura. Orzecznictwo

Wybor orzecznictwa TSUE oraz Sadu jest niezwykle obszerny. Podobnie jest z wyborem
decyzji EUIPO. Autor przywotuje takze wybrane orzeczenia sadow panstw cztonkowskich.
tacznie spis orzecznictwa sadow unijnych wraz z decyzjami EUIPO zajmuje 15 stron (ss. 389-
404). Spis literatury takze jest obszerny i obejmuje kolejne 6 stron (ss. 404-410). Trudno mie¢

tu zastrzezenia. Wybar ten jest trafny i wyczerpujacy.

4. Strona formalna

Nie mam wiekszych zastrzezen co do jezyka, jakiego uzywa Autor czy dokumentowania
zrédet i sposobu powotywania literatury. Edycja pracy w wielu miejscach budzi jednak szereg
zastrzezen. Praca powinna by¢ w lepszym stanie oddana recenzentom. Widac tu pospiech przy

konczeniu pracy.



Autor bardzo stusznie zastrzegt na samym poczatku pracy (s. 20), ze nie zamierza
opisywac wyrokow sadow unijnych, trafnie podkreslajac znaczenie Wytycznych EUIPO w tym
zakresie. Rzeczywiscie takie dziatanie nie ma samodzielnej wartosci naukowej. Jednoczesnie
jednak mam wrazenie, ze przynajmniej w niektorych fragmentach pracy Autor popadt wtasnie
w takie opisywanie orzecznictwa sgdow unijnych. Dotyczy to w szczegdlnosci rozwazan, jakie
znalazty sie w rozdziale pierwszym (ss. 49-69) czy drugim (ss. 115-190). Mozna byto czes¢ z

tych rozwazan skrocic, bez szkody dla przekazu.
Il. Ocena rozprawy doktorskiej

Podsumowujac, rozprawa — mimo pewnych uwag krytycznych — spetnia wymagania
stawiane pracom doktorskim. Doktorant podjat sie ambitnego zadania. Sprostat mu, napisat

prace samodzielng i oryginalng, ktdra zastuguje na wysoka ocene.

Konkludujac, wnosze o dopuszczenie mgr. Mateusza Zuka do dalszych etapdw

przewodu doktorskiego.
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