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1. Temat rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska mgr. Mateusza Zuka dotyczy jednego z
aspektéw europejskiego prawa znakow towarowych. Autor podjal sig
opracowania problematyki zaleznosci pomiedzy ochrong znaku
towarowego a jego zdolnoscig odrézniajaca.

Jest to bez watpienia problematyka niezwykle szczegolowa,

ktdrej solidne opracowanie wymaga nie tylko olbrzymiej wiedzy z zakresu



prawa znakéw towarowych, lecz takze do$wiadczenia praktycznego
zwigzanego ze stosowaniem przepisow europejskiego prawa znakdw
towarowych. Juz na wstepie musze powiedzieé, ze Autor w petni sprostat
temu wyzwaniu. Widaé, ze umiej¢tnie porusza sie w tej — niclatwej
przeciez - problematyce.

Zdefiniowany przez Autora problem badawczy wynika z samego
tytulu rozprawy doktorskiej. W tym sensie sam tytul rozprawy nie nasuwa
zadnych zastrzezen. Odpowiada on w petni temu, co jest przedmiotem
rozwazan Autora. Po przeczytaniu samego wstgpu do rozprawy doktorskiej
nikt nie moze mie¢ watpliwosci co do doniostosci rozwazanej przez Autora
problematyki.

Prawdg jest oczywidcie, ze kwestia zdolnodci odrozniajgcej
znaku towarowego stanowi ,chleb powszedni” dla kazdego badacza
zajmujgcego si¢ tg problematyks. Z tego punktu widzenia mozna by
postawi¢ pytanie o to, na ile rozwazania Autora maja charakter nowatorski.
Nie wykluczam, ze po przeczytaniu samego tytulu rozprawy mozna by
przypuszcza¢, ze rozwazania nie majg takiego charakteru. Catosé
rozwazaf, stopien ich szczegélowosci oraz umiejetnoéé dostrzegania
najbardziej skomplikowanych watkéw w rozwazaniach doktryny i w
orzecznictwie dowodzg natomiast, ze rozprawa doktorska nie jest zwyktym
powtdrzeniem tego, co na ten temat zostato juz powiedziane.

Tak szczegtowy temat rozprawy doktorskiej $wiadezy o
znakomitej znajomosci przez Autora prawa znakéw towarowych. Po jej
przeczytaniu nie mam watpliwodci, ze Autor znakomicie porusza si¢ w
omawianej przez sicbie problematyce. Nie sposéb nie oprzeé si¢ wrazeniu,
ze prawem znakow towarowych zajmuje sie on juz od dtuzszego czasu.

Wadg tak wasko sformutowanego tematu jest, ze Autor nie miat
okazji wykazaé si¢ znajomoscia innych dziedzin prawa Unii Europejskiej,

prawa administracyjnego czy prawa cywilnego — w zakresie dotyczacym



ochrony praw wlasnosci intelektualnej. Nie moze to by¢ jednak w zaden
sposob  poczytane jako zarzut wzgledem Autora. Tak doglebne
opracowanie wasko zdefiniowanego zagadnienia powinno zawsze
zastugiwaé na uznanie. Zresztg Autor w kilku miejscach dostrzega
chociazby problematyke relacji pomigdzy ochrong znakéw towarowych a
swobodami rynku wewnetrznego a caly rozdziat VI zostal poswiecony
materialnoprawnym i procesowym aspektom odmowy ochrony znakom
pozbawianym  zdolnosci  odrézniajgcej.  Wszechstronno$é  swoich
zainteresowan prawniczych Autor potwierdzit ciekawymi spostrzeZzeniami
z zakresu teorii prawa, glownie co do wykladni, a takze z zakresu

ckonomicznej analizy prawa.

2. Cel badawczy

Tak jak wspomnialem cel badawczy rozprawy doktorskiej
wynika z samego jej tytutu. W zamierzeniu Autora kazdy z poszczegolnych
rozdziatow realizuje cele czastkowe. Nie moge jednak nie dostrzec, ze
przedstawienie owych celéw czgstkowych sprowadza si¢ do ogdlnego
omowienia zawartodci poszezegélnych rozdzialéw, bex uprzedniego
wyjasnienia, jakie cele Autora zamierza zrealizowaé i wyjasnienia
zachodzgcych migdzy nimi zalezno$ci. Utrudnia to nieco $ledzenie toku
wywodu. Jest tak tym bardziej, ze poszczegblne czgscl opracowania nie
rozpoczynaja si¢ i nie koncza wyjasnieniem, jaki bedzie dalszy tok
rozumowania Autora i dlaczego wyjasnienie okreslonego zagadnienia jest
uzyteczne dla zweryfikowania hipotezy badawczej, W kazdym razie w tym
stanie rzeczy trudno jest dostrzec, moim zdaniem, jaki cel czagstkowy
zwigzany z hipoteza badawczy realizowany jest w rozdziale szostym, ktory

zostat poswigcony mechanizmom ochrony.



Autor dochodzi do wniosku, ze w zakresie ochrony przed
ryzykiem wprowadzenia w blad konsumentéw, znaki o wysokiej zdolno$ei
korzystajg z szerszej ochrony niz znaki towarowe o sredniej i niskiej
zdolnosci odrézniajacej, z tym zastrzezeniem, ze wysoka zdolnosé
odrdzniajacy utozsamia on ze znajomoscig znaku (s. 223). Zdaniem Autora
wyjasnienie tytulowej relacji wymaga zatem odwotania si¢ do pojecia
znajomosei znaku towarowego (renomy, powszechnej znajomosci lub
rozpoznawalnoscei), ktére powinno stanowié¢ czynnik oceny zamiast pojecia
zdolnosci odrézniajacej. Autor stoi na stanowisku, ze uzasadnieniem tej
zaleznosci jest ochrona konsumenta, ktéry moze latwiej skojarzy¢ znaki
towarowe, ki6re zna jako znaki towarowe i ktérych nie kojarzy jako
informacji opisowej lub innej informacji niedystynktywnej. W mojej
ocenie Autor mdgt poglebi¢ swoje rozwazania w tym zakresie. Powstaje
bowiem pytanie, czy zaleznos¢ ta istnieje z uwagi na dazenie ochrony
konsumentéw czy na dazenie do ochrony podmiotéw uprawnionych ze
znakow towarowych przed tym, aby konsumenci nie byli wprowadzani w
biad co do pochodzenia towaréw i ustug.

Kluczowa dla rozprawy zaleznosé wystepuje w przypadku
1ozszerzonej ochrony renomowanych znakéw towarowych, ktore maja
wysokg zdolno$é odrézniajacy. Autor uwaza, ze pojecie wysokiej zdolnosci
odrozniajacej jest konieczne jedynie dla wyjasnienia zakresu ochrony
znaku towarowego przed szkodzeniem zdolnodci odrozniajacej. W
pozostatym zakresie rozszerzonej ochrony, pojecie zdolnosci odrozniajgcej
ma drugorzedng role wobec podstawowego w tym standardzie ochrony
pojgcia renomy znaku (owarowego. Zdamiem Autora wyjatkiem od
omawianej zaleznodci jest znak powszechnie znany, ktéry nie korzysta z
rozszerzonej ochrony, mimo wysokiej zdolnosci odrézniajgcej. Wynika to

— zdaniem Autora i z czym nie konica sie on zgadza — z zalozenia, z kidrego



wyszed! ustawodawca, Ze rejestracja znaku towarowego stanowi narzedzie
zwigkszenia pewnodci prawa,

Ostatecznie Autor stwierdza, ze o ile zdolno$é odrézniajaca
znaku towarowego jest cechy istotng dla zakresu jego ochrony, to nie jest
jedyna cecha istotng, poniewaz przy wyznaczaniu zakresu nalezy
uwzgledni¢ znajomo$¢ znaku towarowego oraz wizerunek marki, kitdre
utrwalone sg w pamigei odbiorcéw. Co wigcej, zalezno$é pomiedzy
ochrong znaku towarowego a jego zdolnoscig odrézniajaca jest oparta na
wiasnosciowej teorii praw do znakéw towarowych, w ramach ktdrej zakres
ochrony jest wyznaczany z perspektywy intereséw uprawnionego, a nie
intereséw konsumenta. W $wietle tej obserwacji ponownie i z tym wickszg
intensywnos$cia pojawia si¢ pytanie, na ile ochrona przed ryzykiem
wprowadzenia w blad rzeczywiscie czerpie swoje uzasadnienie z dgzenia

od ochrony konsumentéw.

3. Ocena systematyki pracy i zawartosci poszezegolnych

rozdzialow

Rozprawa doktorska mgr. Mateusza Zuka sktada sic ze wstepu,
szesciu rozdzialéw oraz zakonczenia, kiére obejmuje wnioski badawcze.
Rozprawg doktorskg koficzy bibliografia, ktéra uwzglednia zaréwno
doktryng prawa, jak i orzecznictwo. Catosé rozprawy ma 416 stron.

Systematyka pracy zasadniczo nie nasuwa wiekszych zastrzezen.
Rozdziaty rozprawy zostaly podzielone na podrozdziaty, dzieki czemu
struktura pracy jest stosunkowo przejrzysta. Na koficu kazdego rozdziatu
znajduje si¢ jego podsumowanie. Niekiedy jednak Autorowi zdarza sig
uzywac tego samego wyrazenia lub wyrazen do siebie bardzo zblizonych w

ramach tytutu jakiego$ podrozdziatu i w ramach wyodrebnionej jednostki



tekstowej nizszego rzedu. Na przyklad, podrozdzial 4 w rozdziale
pierwszym zatytulowany jest ,Kategoric znakdéw towarowych wedtug
stopnia ich znajomodci”, a pkt 4.3 — ,Kategorie znakéw towarowych
wedhug stopnia jego znajomosci”. Niektére odestania w ramach pracy nie
sg zresztg w pelni dokladne (np. na s. 49 Autor odsyta do pkt 3.3.10,
podczas gdy musiato zapewne chodzi¢ o pkt 3.3.8, gdyz punkt 7 indeksem
10. nie wystepuje w tej czgsci pracy).

W rozdziale pierwszym Autor oméwit podstawowe pojecia
zwigzane ze zdolnodcig odrézniajaca, miedzy innymi w zakresie kategorii
zdolnoscei odrézniajace] wedle jej zrédia i stopnia. Wskazat na kategorie
znakéw towarowych wedtug stopnia ich znajomodci, a takze oméwil
pokrotce zasady udzielania ochrony znakom towarowym,.

Autor stusznie zauwaza, ze zdolnodé odrdzniajgca jako
przestanka rejestracyjna jest cecha niestopniowalng. Chodzi jedynie o
wyznaczenie minimalnego progu, ktéry jest konieczny dla uzyskania
zdolnodci rejestrowej. Z kolei zdolnosé odrézniajgca na tle art, 8 1 9
rozporzadzenia 2017/1001 oraz art. 5 i 10 dyrektywy 2015/2436 ma
charakter stopniowalny, to znaczy — cheac poshugiwaé si¢ podzialem
przyjmowanym przez Autora — moze byé ona niska, srednia lub wysoka,
Autor wyjasnit, ze zajmuje sie pojeciem zdolnogci odrézniajacej jedynie w
tym drugie znaczeniu.

Nie mam watpliwosci co do celowosci takiego rozrdznienia.
Zastanawiam sig tylko, czy da si¢ je przeprowadzi¢ w kazdym przypadku.
Zreszta w wielu fragmentach rozprawy doktorskiej Autor odwotuje sie do
orzeczen wydanych w postepowaniach rejestracyjnych lub postgpowar, w
ramach ktérych zdolno$é odrézniajaca badana byla jako bezwzgledna
przestanka niewaznosci znaku,

Podzielam réwniez uwagi terminologiczne dotyczace polskiego

tlumaczenia aktéw prawa Unii. Zabraklo mi jedynie w tym kontekscie




przypomnienia zasady wykfadni autonomicznej, ktére w gruncie rzeczy
rozwigzuje wiele potencjalnych probleméw.

Rozdzial drugi dotyczy znaczenia zdolnoéci odrézniajacej dla
podobiefistwa znakow towarowych. Autor przypomina, 7e ocena
podobieristwa jest dokonywana w sposdb catosciowy, ktéry obejmuje
wszystkie elementy potencjalnie kolidujacych ze soba znakéw
towarowych. Uwzglednienie cech dominujacych i odrézniajacych jest tylko
jednym z elementéw dokonywania takiej oceny.

W rozdziale tym Autor odnosi si¢ do takich zagadnien jak
dominujace i pomijalne elementy znaku towarowego, elementy majace
niezalezng pozycje odrésniajaca, wplyw elementow graficznych i
trojwymiarowych dla ogélnego wrazenia znaku towarowego, a takze
zaleznos¢ podobienstwa znakéw towarowych od zdolnosci odrézniajgcej
wspolnych elementéw. Rozwazania Autora sa ilustrowane przektadami
konkretnych znakéw towarowych, dzieki czemu czytelnikowi fatwiegj
zrozumie¢ tok — nielatwych przeciez — wywodéw. Brakuje mi tym
rozdziale uwzglednienia najnowszego orzecznictwa dotyczacego przede
wszystkich znakéw tréjwymiarowych, a takze koloru.

Rozdzial trzeci zostal poswigcony problematyce ochrony znaku
towarowego przed ryzykiem wprowadzenia w biad. Na poczatku Autor
rozwaza uksztattowang na tle orzecznictwa Trybunatu przestanke
naruszenia, ktdrg jest wladnie ryzyko wprowadzenia w btad. Zasadnicza
czescig tego rozdzialu jest analiza, w ktérej Autor udowadnia, ze dlaczego
jego zdaniem istnieje zalezno$é pomiedzy zakresem ochrony danego znaku
lowarowego a jego zdolnoécia odrézniajaca. Analiza ta jest oparta na
podziale na zdolno$¢ odrézniajacg niska, srednig i wysokg. Podziat ten ma
kluczowe znaczenie dla wnioskéw koficowych zamieszczonych w

podsumowaniu zaréwno tego rozdziahy, jak i calej ksigzki,



W rozdziale czwartym zamieszczono rozwazania dotyczace
rozszerzonej ochrony renomowanego znaku towarowego. Rozdzial piaty z
kolei dotyczy ochrony znaku towarowego w sytuacji podwdijnej
identycznodci. Nie mam zasadniczych uwag do rozwazah zamieszczonych
w tych rozdziatach. Moze jedynie to, ze na poczatku piatego rozdziatu
warto bylo zamiesci¢ kilka uwag ogélnych dotyczacych podwdéjne;
identycznosci, tak aby nawet czytelnik nic do kofica obeznany w tej
problematyce moégt sledzi¢ tok wywodéw. Daloby to réwnies Autorowi
okazje do dalej idgcego wykazania sie znajomodcia prawa rynku
wewnetrznego,

Ostatni rozdzial, szésty, dotyczy mechanizméw zapobiegajacych
ochronie znakéw pozbawionych zdolnosci odrézniajacej. Podzielony on
zostal na  dwie czg$ci.  Plerwsza dotyczy = mechanizmoéw
materialnoprawnych a druga mechanizméw procesowych, przy czym
podzial ten — w moim przekonaniu - bardzo umowny, gdyz niektdre
zagadnienia z pierwszej czedci mogly réwnie dobrze znalezé sie w drugie;j
czgscl. Tak jak wspomniatem wyzej, rozwazania zamieszczone w tym
rozdziale odbiegajg od pozostatych rozdziatéw. Nie oznacza to jednak, ze
rozdziat ten jest zbedny. Mam réwniez, wrazenia, ze zostat on napisany
stosunkowo niedawno, gdyz — w odréznieniu od pozostatych rozdziatow —

doglgbnie uwzglednia on najnowsze orzecznictwo Trybunatu,

4. Styl wypowiedzi, elegancja jezykowa i redakcja pracy

Recenzowana rozprawa doktorska zostala napisana bez watpienia

poprawnym stylem. Styl ten jest niezwykle hermetyczny, ale réwnoczesnie

precyzyjny. Trudno nie odniesé¢ wrazenia, ze Autor na co dziefi zajmuje sie




problematykg znakéw towarowych a adresatami jego tekstéw 3
najczesciej inni specjalisci w tej dziedzinie.

Tok jego wywodéw jest zrozumiaty. Autor nie boi si¢ bronié
swoich pogladéw i nalezycie je uzasadniaé. Niedociggniecia majace
charakter ~drobnych omylek pisarskich czy nieliczne przypadki
nicfortunnego postugiwania si¢ znakami interpunkcyjnymi nie utrudniajg
lektury pracy.

Precyzji rozwazan sprzyja fakt, ze Autor zdecydowat sic na
wyodrebnienie wielu uszczegélowionych podrozdziatéw i innych jednostek
redakcyjnych. Dzigki temu czytelnik moze tatwo odnalezé rozwazania na

interesujgce go zagadnienie, bez koniecznosci czytania calej rozprawy.
3. Whiosek koncowy

Stwierdzam, Ze recenzowana rozprawa doktorska Pana mgr.
Mateusza Zuka pod tytulem ,Zaleznosé ochrony znaku towarowego od
jego zdolnosci odrézniajacej w prawie Unii Europejskiej” odpowiada
zaréwno wymogom ustawowym okreslonym w art. 13 ust. 1 ustawy z 14
marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U., Nr 65, poz. 595 ze zm.), jak i zwyczajom
przyjmowanym w $rodowisku naukowym dla prac doktorskich. Stanowi
ona oryginalne rozwigzanie problemu naukowego, Autor wykazal sie w
niej og6lng wiedza prawnicza i potwierdzit umicjetno$é samodzielnego

prowadzenia pracy naukowe;.

Katowice, dnia 10 pazdziernika 2019 roku



