dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Katedra Prawa Wtasnosci Intelektualnej
Wydziat Prawa i Administracji

Uniwersytet Jagielloriski

Recenzja rozprawy doktorskiej
mgr Natalii Dulkowskiej

pt. Szczegdina ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadq specjalizacji. Analiza
prawnoporownawcza

napisanej pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Zawidzkiej-tojek

1. Temat badawczy

Temat badawczy, ogélnie ujety w tytule jako Szczegdlna ochrona znaku towarowego chronionego poza
zasadg specjalizacji. Analiza prawnoporéwnawcza, zostat wihadciwie wybrany jako zagadnienie
kwalifikujace sig do opracowania w rozprawie doktorskiej. Doktorantka podjeta sig bardzo trudnego
zadania pordwnania dwdch diametralnie roznych systemow prawnych oferujgcych znakom
towarowym ochrone rozszerzona, tj. prawa Stanéw Zjednoczonych i prawa Unii Europejskiej.
Problematyka ochrony znakéw towarowych renomowanych sama w sobie jest zagadnieniem o duzym
stopniu trudnosci i szczegétowosci, wymagajacym od badacza dobrej orientacji w zasadach ochrony
znakow towarowych oraz wykazujacym specyfike na tle innych probleméw tej dziedziny ze wzgledu na
tacznosc z problematyka zwalczania nieuczciwe]j konkurencji. Jest to réwniez zagadnienie donioste
gospodarczo i spofecznie — zakres ochrony znakéw renomowanych wpfywa na swobode dziatalnodci
gospodarczej i swobode wypowiedzi innych podmiotéw. Prowadzenie na tym tle wywoddw
prawnoporéwnawczych dotyczacych porzadkéw prawnych o zupetnie innej proweniencji (prawa
common law i prawa kontynentalnego) istotnie podnosi piszacemu poprzeczke.

W mojej ocenie, w pracy zabrakio dostatecznej problematyzacji tematu badawczego, co
zaowocowatoby bardziej wyrazistg tezg badawcza o wartosci naukowej i zdyscyplinowataby cele badan
oraz wywody. Wskazana bytaby ewentualnie modyfikacja czy przeredagowanie brzmienia tytutu, tak
by unikat tautologii ,ochrony znaku chronionego” i doprecyzowat zakres analizy poréwnawcze]. Uwagi
na temat zidentyfikowanego przez Autorke problemu badawczego i jego wartoéci naukowej zostaty
zamieszczone w pkt 2 ponizej po$wieconym metodzie badawcze;.

Przez lata brakowato w doktrynie polskiej monograficznego opracowania, ktére wyczerpywatoby
ztozonos¢ probleméw zwigzanych z tzw. rozszerzong ochrong znakdw towarowych. W ostatnim czasie
pojawity sie¢ dwa wazine opracowania autorstwa Joanny Sitko (WoltersKluwer 2019) oraz Michata
Bohaczewskiego (Beck 2019), nie wspominajac o wczedniejszym rozbudowanym opracowaniu tego
problemu w Systemie Prawa Prywatnego t. 14B Prawo wiasnoéci przemystowej, pod red. R. Skubisza
(2 wyd. 2017). Istotne zageszczenie pismiennictwa w danej dziedzinie stanowi dla kolejnego autora
podejmujacego temat badawczy wyzwanie i zachete do zaprezentowania oryginalnego ujecia tematyki
dobrze juz opisane;].




2. Metoda badawcza

Zgodnie z zapowiedzig w tytule rozprawy, praca ma zasadniczo charakter prawnoporéwnawczy. W
pracy zastosowano rowniez metode dogmatyczng, bez ktérej nie bytoby mozliwe zbadanie i opisanie
wybranych zagadnien. Autorka podjeta sie bardzo ambitnego zadania zestawienia i poréwnania zasad
ochrony tzw. znakdw towarowych renomowanych (stawnych) w dwdch bardzo istotnych w skali
migdzynarodowe]j systemach prawnych — tj. prawie unijnym (dalej jako prawo UE) i prawie
amerykarskim (dalej jako prawo USA). Metoda prawnoporéwnawcza z istoty swej narzuca piszacym
duza dyscypling, ktorg Autorce udato sie zasadniczo zachowaé, ale tez nasuwa podstawowe pytanie o
cel. W przypadku tej rozprawy celem badawczym, zgodnie z zapowiedzia Autorki Zamieszczong we
Wprowadzeniu, jest przede wszystkim opis zasad ochrony, wychwycenie réinic i podobieristw w obu
systemach. Rozprawa jest zorientowana na praktyczne cele zwigzane z planowaniem strategii ochrony
znakow renomowanych w obszarze euroatlantyckim.

W moim przekonaniu opis powinien by¢ raczej narzedziem do osiggniecia celu naukowego w postaci
odpowiedzi na bardzo precyzyjnie postawione pytania badawcze. Autorka przyznaje (s. 14), ze zalezy
jej na kompleksowym i wieloaspektowym ujeciu badanego obszaru. Wydaje sie jednak, ze wiecej
satysfakcji badawczej sprawitoby Autorce ograniczenie sie do jednego szczegdlnego problemu
zwigzanego z ochrong znakéw renomowanych (np. ograniczen tresci prawa do znaku towarowego w
kontekscie naruszer znakéw renomowanych i stawnych) lub analiza prowadzona przez z konkretnego
punktu widzenia (np. wptywu rozszerzonej ochrony na wolno$¢ innych podmiotéw na rynku).
Rezultatem zestawienia i poréwnania mogtyby by¢ wowczas bardziej warto$ciowe naukowo ustalenia,
dyrektywy interpretacyjne czy propozycje de lege ferenda.

W przypadku tej pracy nastawienie na ,wigcej” dato w rezultacie ,mniej”, mimo bardzo szczegétowego
»protokotu zauwazonych rozbieznosci” zamieszczonego w Zakoriczeniu pracy. Zogniskowanie analizy
na jednym problemie lub na konkretnej perspektywie badawczej jako ,mniej” znaczytoby ,wiecej” jak
chodzi o wage i wartos¢ naukowa rezultatéw badari. Tymczasem bardzo szeroka i wieloaspektowa
orientacja badan sktonita Autorke do sformutowania dwdch raczej skromnych, choé akceptowalnych
w pracach tego typu, hipotez badawczych: pierwszej - dotyczacej ztozonosci i trudnosci stosowania w
praktyce koncepcji ochrony rozszerzonej znakéw towarowych i drugiej - dotyczacej réznic w zasadach
ochrony takich znakéw, co moze by¢ obcigzajgce dla obrotu prawnego w obszarze euroatlantyckim (s.
15 16). Obie hipotezy potwierdzita przeprowadzona przez Doktorantke analiza.

3. Kompozycja rozprawy

Kompozycja pracy jest harmonijna i uzasadniona wyznaczonymi przez Autorke celami szczegétowymi
polegajgcymi na opisie i poréwnaniu poszczegdinych zagadnien szczegdtowych tworzacych
problematyke ochrony rozszerzonej znakdéw towarowych. Rozprawa zostata podzielona na szesc
rozdziatow, opatrzona prawidtowym formalnie wstepem prezentujgcym problem i cele badawcze oraz
zwiericzona wnioskami, ktére stanowig rezultaty analizy skoncentrowanej wokét wyznaczonych celéw.
Ambicja przygotowania catosciowego studium ochrony rozszerzonej znakdw towarowych w prawie
USA i UE spowodowata koniecznos¢ znacznego rozcztonkowania wywodéw przy zachowaniu jednak
zwartosci i dyscypliny wywodu (objetosé rozprawy razem z wszystkimi elementami pomocniczymi to
324 ss.).




4. Uwagi szczegétowe

W Rozdziale | Autorka podjeta sig ogdlnej charakterystyki znakéw towarowych, omowita pojecie i
funkcje, geneze i ewolucje ochrony oraz unijne i amerykanskie ramy ich ochrony. W mojej ocenie
rozdziat | jest w tej pracy zbedny lub powinien zostaé istotnie przebudowany, tak by wywdd
koncentrowat sie wokot kwestii kluczowych dla dalszych rozwazan. Rozwazania o pojeciu znaku
towarowego, oderwane od definicji legalnej w obu systemach prawnych, sg bardzo ogélne i osadzone
w czgsto mato naukowych Zrédtach (strony internetowe EUIPO i USPTO), za$ opis funkcji rzeczywidcie
petnionych przez znaki w obrocie, cho¢ blizszy analizie prawnej, to jednak bardzo chaotyczny i oparty
na wybidrczo cytowanych orzeczeniach TSUE dotyczgcych tego problemu. Po niej zamieszczony zostat
opis genezy i ochrony prawnej znakéw towarowych w prawie miedzynarodowym a takie miejsce
ochrony znakéw towarowych w prawie UE i USA (bardzo nieprecyzyjne sa wywody na temat zrédet
powstania ochrony znakéw towarowych na stronie 39; w kontekscie przestanek ochrony znakdw
towarowych bardziej prawidtowe jest mowienie o przeszkodach bezwzglednych i wzglednych).

W rozdziale tym jest szereg stwierdzeri bardzo ogdlnych, ktérych prezentacja w rozprawie moze
czasem nasuwac watpliwosci co do gruntownej znajomosci zasad ochrony znakéw towarowych.
Przyktadowo nie jest prawidtowe twierdzenie, ze zniesienie wymogu graficzne] przedstawialnosci
automatycznie umozliwia uzyskanie ochrony znaku towarowego wyrazonego zapachem, wcigz
bowiem brak technicznych mozliwosci przedstawienia znaku zapachowego, ktdre spetniatoby wymogi
sprawy Sieckmann (s. 40). Autorka zdaje sie przyporzadkowywa¢ naruszanie praw osobistych lub
majatkowych do grupy bezwzglednych przeszkéd rejestracji znakdw towarowych (s. 40, por. art. 60
ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001); myli uzytkowanie, ktdre jest kategorig prawa rzeczowego z
uzywaniem znakow towarowych (s. 46). Cho¢ omawiane jest w tym rozdziale pojecie znaku
towarowego w prawie miedzynarodowym, to zabrakto w pracy prezentacji stanowiska aktéw prawa
migdzynarodowego (Konwencji Paryskiej i Porozumienia TRIPS) w odniesieniu do problemu
rozszerzonej ochrony znakéw towarowych (zob. art. 6bis Konwencji Paryskiej i art. 16 ust. 3 TRIPS).
Tymczasem, w literaturze wskazuje sig, ze art. 16 ust. 3 TRIPS byt waznym czynnikiem przesadzajgcym
o przyjeciu w USA w 1996 r. Federal Trademark Dilution Act. W kolejnych rozdziatach wywody
Doktorantki ,nabierajg” jednak wtasciwego ,rozpedu”.

Moja ocena krytyczna ocena przydatnosci rozdziatu | wynika z tego, ze Doktorantka réwniez w rozdziale
Il Il omawia genezg i zatozenia rozszerzonej ochrony znakéw towarowych renomowanych/stawnych
oraz odnosi sig do definicji legalnych. Wtaczenie do rozwazan wprowadzajacych rozmaitych zagadnien
pobocznych dla tematu rozprawy jest uzasadnione tylko o tyle, o ile s3 one Autorce niezbedne do
omowienia zagadnien zasadniczych. Tymczasem brakuje osi dyscyplinujgcej te wywody. W efekcie
sprawiaja one wrazenie zbyt rozlegtych i w wielu miejscach zbyt powierzchownych jak na rozprawe
doktorska.

W Rozdziale Il Autorka omawia zatozenia lezace u podstaw ochrony rozszerzonej znakéw towarowych,
w szczegolnosci pokazuje ,sprawiedliwo$ciowe” korzenie ochrony znakéw renomowanych oparte na
poczuciu, ze nieuczciwe jest czerpanie profitéw z naktadéw i efektéw pracy innego podmiotu oraz
ostabianie wartosci powstatych jego cudzym wysitkiem. Doktorantka przedstawia rozwoj orzecznictwa,
ktore doprowadzito do sformutowania zasad ochrony rozszerzonej znakéw towarowych w USA i w
krajach europejskich oraz kluczowg dla problemu i bardzo wplywowg w catym obszarze
euroatlantyckim publikacje sprzed blisko 100 lat F. I. Schechtera pt. The Rational Basis of Trade Mark
Protection, opublikowang w Harvard Law Review. Autorka relacjonuje réwniez liczne gtosy krytyczne
wzgledem rozszerzania ochrony znakéw towarowych poza zasade specjalizacji i ryzyko wprowadzenia
w btad, wskazujac na najwazniejsze punkty zapalne tzw. ochrony absolutnej znakéw towarowych,
ktora moze wywotywaé¢ skutki anykonkurencyjne (a wiec sprzeczne z celem istnienia znakow
towarowych), ograniczajgce wolno$¢ dziatalnosci gospodarczej i swobode wypowiedzi. W rozdziale
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tym zamieszczone zostaly obszerne rozwazania na temat rozwoju i roli praktyk marketingowych w
budowaniu pozycji marki oraz psychologii zachowari konsumenckich, ktérymi w duzym stopniu steruja
znaki towarowe. Autorka omawia tez role proceséw globalizacji.

Na stronie 64 pojawia sie ogélnikowe twierdzenie, iz ,przez lata sady w Europie orzekaty jedynie w
oparciu o czyn niedozwolony, jakim jest passing-off’, ktére jest nieprawdziwe w stosunku do paristw
Europy kontynentalnej. W Europie skarga passing-off jest znana wytgcznie prawu brytyjskiemu. W
panistwach Europy kontynentalnej ochrona renomy zapewniana byta tradycyjnie w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji, ktére osadzone byto albo w cywilnoprawnej odpowiedzialnosci deliktowej
albo wynikato z ustaw szczegélnych (zob. polska sprawe Suchard z 1934 roku rozstrzygnigta w oparciu
0 art. 3 u.z.n.k. z 1926 roku). Wtasnie z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji wywodzi sie
ochrona znakéw renomowanych, ktéra wobec braku harmonizacji prawa nieuczciwej konkurencji w
relacjach B2B w UE zostata wigczona do prawa znakéw towarowych, opierajacego sie na konstrukgji
ochrony prawami wytgcznymi (prawami wiasnoéci intelektualnej). Ochrona , wtascicielska” wartoéci
zbudowanej wokét znakéw renomowanych przed nieuczciwymi zachowaniami okazuje sie jednak w
wielu przypadkach problematyczna i wymaga odpowiedniego instrumentarium réwnowazgcego jej
dalekosiezny zakres.

Rozdziat Ill traktuje o przedmiocie rozszerzonej ochrony, czyli renomie i stawie odpowiednio. Omawia
on podstawowe kryterium ochrony znakéw stawnych i renomowanych, tj. znajomosci znaku
towarowego. Autorka docieka przyczyn przyjecia oceny ilosciowej a nie jakosciowej tego kryterium.
Nastgpnie zamieszcza (znéw) ciekawe i szczegdtowe wywody poswigcone genezie i ewolucji ochrony
znakow stawnych w orzecznictwie i prawie USA oraz znakow renomowanych w orzecznictwie i prawie
panstw europejskich oraz w prawie unijnym. Szczegdlnie interesujgce i wartosciowe sg rozwazania o
skutkach przyjetej w prawie UE koncepcji niche fame. Rozdziat ten stanowi rozbudowane studium
dyrektyw plyngcych z orzecznictwa amerykariskiego i europejskiego w badane] dziedzinie,
prezentujgce dobrg orientacje Autorki w wypowiedziach sadéw USA i UE.

W Rozdziale IV i V uwaga koncentruije sie na szczegétowych zagadnieniach zwigzanych z naruszeniem
prawa do znaku renomowanego w prawie UE i znaku stawnego w USA. Rownolegle bardzo szczegétowo
zostaty omowione kryteria naruszenia w obu systemach prawnych. Wywody sg bardzo rozbudowane i
podparte bogatym orzecznictwem; przebija z nich zdolnoé¢ krytycznej analizy. Bardzo zatuje, ze
zabrakto bardziej rozbudowanych wywoddéw dotyczacych problematyki dowodowej. Doktorantka przy
tej okazji trafnie krytycznie ocenia tendencje zauwazalng w orzecznictwie TSUE ustalania przedmiotu
ochrony nie w oparciu o stan rejestru, ale sposéb uzywania znaku na rynku(orzeczenie w sprawie
Specsavers).

Doktorantka zamieszcza réwniez bardzo ciekawe wnioski na temat potrzeby powigzania europejskiej
koncepcji znajomosci znaku towarowego (bazujacej na tzw. niche fame) z przestankg skojarzenia
migdzy znakami majacego miejsce w $wiadomosci wiasciwego kregu odbiorcéw. Odnosi sie rowniez
do zaleznosci miedzy pojeciem wprowadzenia w biad a skojarzenia miedzy znakami oraz omawia
rozciggnigcie ochrony w UE na przypadki uzycia znakéw w odniesieniu do towardw podobnych (w
orzeczeniu TS w sprawie Davidoff). Z wywoddw Autorki na s. 141 zdaje sie wynikac, ze sprawa C-
487/07 L’Oréal v Bellure dotyczyta naruszen w internecie, podczas gdy dotyczyta ona promocji imitacji
markowych perfum (tzw. smell-alike); naruszeri w internecie dotyczyla sprawa C-324/09 L’Oréal v
eBay, o ktdrej Autorka pisze obszernie przy innej okazji. W zaleznoéci od tego, jakie funkcje zostaty
zagrozone naruszeniem, Autorka wprowadza na s. 155 podziat na naruszenia bezposrednie i posrednie,
ktory nie odpowiada znaczeniu nadawanemu tym typom naruszen w doktrynie prawa wtasnosci
intelektualnej. Naruszenie posrednie jest zwyczajowo terminem stosowanym do odpowiedzialnosci
pomaocnika.




W rozdziatach tych zawarte zostato réwniez omdwienie okolicznoci wyfaczajacych naruszenie prawa
do znaku towarowego. Rzetelne opracowanie na temat rozszerzonej ochrony znakdéw towarowych
wymaga pogtgbionej analizy mechanizméw réwnowazacych bardzo szeroki zakres ochrony znakéw
towarowych. Doktorantka uzywa w tym kontekscie pojecia dozwolony uzytek (s. 169). W mojej ocenie
lepiej postugiwac sie pojeciem ograniczenia tresci prawa niz dozwolony uzytek, ktdére to pojecie ma
swojg ustalong tres¢ w prawie autorskim. Ogromna role odgrywa w tym zakresie w prawie europejskim
kryterium uzasadnionej przyczyny uzywania znaku renomowanego, ktdra w konkretnym przypadku
moze wytgczac naruszenie. Rozwazania poswiecone ograniczeniom treéci ze wzgledu na uzycie
opisowe i referencyjne w prawie UE s3 w mojej ocenie za mato rozwiniete.

Szkoda, ze Autorka zupetnie pomineta w dyskusji o ograniczeniach tresci prawa do znaku towarowego
w UE ostatnig reformg prawa znakéw towarowych w UE, ktérej skutkiem jest istotne poszerzenie
zakresu ograniczen tresci oraz postulat, by rozporzadzenie byto stosowane w sposéb zapewniajgcy
petne poszanowanie podstawowych praw i wolnosci, w szczegdlnoéci wolnoéci wypowiedzi, zawarty w
motywie 21 Preambuty rozporzgdzenia 2017/1001, co moze mieé duze praktyczne znaczenie witasnie
w kontekscie naruszeri znakéw renomowanych. Nie analizuje szczegétowo réwniez przestanki
zgodnosci z uczciwymi praktykami handlowymi jako okolicznosci decydujacej o mozliwosci
zastosowania ograniczenia tresci w konkretnym przypadku uzycia znaku renomowanego (ogranicza sie
jedynie do przytoczenia warunkow ze sprawy Gillette, ktére do pewnego stopnia powielajg kryteria
naruszenia znaku renomowanego).

Koncepcja uczciwego uzycia znaku towarowego (fair use) prawie amerykanskim obejmuje podobne do
obecnych w prawie europejskim przypadki uzycia opisowego i nominatywnego (referencyjnego) oraz
uzycia w reklamie poréwnawczej oraz uzycia w ramach realizacji swobody wypowiedzi (tj. w parodii,
komentarzu i krytyce). Poréwnanie amerykariskiego i europejskiego katalogu okolicznosci
wytgczajacych naruszenie prawa do znaku renomowanego/stawnego (zawarte w rozdziale VI) nie
eksploruje istotnych problemow, ktére pojawiajg sie w prawie UE w efekcie ostatnich zmian i w ktorych
rozstrzygnigciu mogtyby by¢ pomocne doswiadczenia amerykariskie.

Rozdziat 6 poswigcony jest w cafosci analizie pordwnawczej i stanowi najbardzie] oryginalng i
wartosciowa czes¢ pracy. Autorka przypomina juz na wstepie cel, ktéry ma by¢ zrealizowany w efekcie
tej analizy, t]. zidentyfikowanie (1) ryzyk wynikajacych z rozbieznoéci w zasadach i zakresie ochrony (jak
rozumiem dla korzystajgcych z systemu ochrony znakéw towarowych — gtéwnie jednak poszukujgcych
tej ochrony a nie oséb trzecich, ktére potrzebuja jasnosci w kwestii zakresu sfery wolnej); (2)
podobienstw, ktére pomogg w sposéb przewidywalny prowadzi¢ strategie ochrony znakéw w obszarze
euroatlantyckim. Podsumowuje w ten sposéb rozwazania zaprezentowane w cafej pracy. Rozdziat ten
oceniam najwyzej jako ukazujgcy umiejetnosci Doktorantki kwalifikujgce jg do uzyskania stopnia
doktora nauk prawnych. '

W mojej ocenie roznice migdzy europejskim i amerykariskim podejéciem do ochrony znakéw
renomowanych sa w praktyce mniejsze niz wskazywataby na to analiza odpowiednich przepiséw. Cho¢
w prawie amerykariskim nie ma podstaw do rozciggania ochrony znakéw stawnych przed ostabieniem
na przypadki osiggania nienaleinych korzysci (free riding), to w praktyce zauwazalna jest réwniez
tendencja do takiej interpretacji kryteriéw naruszenia prawa do znaku stawnego, by obja¢ nimi
zjawisko osiggania nienaleznych korzysici (tzw. pasozytnictwo). Na pochwate zastuguje dotarcie i
przytoczenie przez Autorke (na s. 235) tych wypowiedzi doktryny amerykanskiej, ktére wskazuja na
czgste obejmowanie przypadkéw czerpania nienaleznych korzysci koncepcja dilution. Ta tendencja, jak
i zestawienie innych réznic miedzy obu systemami ochrony - czesto jedynie literalnych, w praktyce
jednak zamazywanych przez bardzo elastyczng wyktadnie kryteriéw prawnych naruszenia, ujawnia
ogolny problem ochrony prawnej znakéw renomowanych.




Ochrona ta wyrosta bowiem z potrzehy rozstrzygania nastepstw dziatar wzgledem szczegdlnej grupy
znakow towarowych w oparciu o poczucie sprawiedliwosci i pewne standardy moralne nie zag
formalizm, co jest wiasciwoscig prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji nie za$ prawa witasnosci
intelektualnej. Rozstrzygniecia koncentrujg sie na tym, co jest postrzegane w konkretnych
okolicznosciach jako dziatanie uczciwe i nieuczciwe, czesto nawet w braku istotnych argumentéw
ekonomicznych przemawiajgcych za zakazaniem pewnych dziatan. Zasadniczo skutki dziatan wzgledem
znakéw renomowanych moga objawiaé sie zaréwno w sferze majatkowej uprawnionego (ubytek
pewnych wartosci) jak i naruszyciela (przysporzenie korzysci). Ze wzgledu na problemy w ustaleniu i
wykazaniu jednych i drugich, w orzecznictwie dyscyplina tego podziatu nie jest zachowana.

Schechter, ktéremu przypisuje sie stworzenie podwalin intelektualnych koncepcji dilution, w ktérej nie
ma miejsca na eliminowanie nastepstw w postaci czerpania nienaleznych korzysci, napisat swoj artykut
pod wptywem niemieckiej sprawy Odol, ktéra jednak w istocie dotyczyta czerpania nhienaleznych
korzysci z owocdw cudzej pracy (misappropriation) i czynéw nieuczciwej konkurencji. Mimo, ze
skonstruowat swg argumentacje na poparcie nastepstw w formie ostabienia (dilution), to w sprawie,
ktéra go do tego zainspirowata problemem byto czerpanie nienaleznych korzysci z owocéw pracy
innego podmiotu (zob. na ten temat liczne publikacje B. Beebe). W amerykanskiej doktrynie prawa
znakow towarowych pojawiajg sie wrecz glosy, ze doktryna dilution stanowi prébe wtaczenia do prawa
amerykanskiego koncepcji misappropriation (tak G. Dinwoodie). Tymczasem prawo i orzecznictwo
amerykariskie byto historycznie i wcigz jest zasadniczo negatywnie nastawione do moiliwodci
egzekwowania jako nieuczciwych korzysci osiggnietych przez inny podmiot (pasozytnictwa/anti-free-
riding), z wyjatkiem potwierdzajgcym regute w sprawie INS v Associated Press z 1918.

Problem ochrony znakéw renomowanych analizowany w ujeciu prawnoporownawczym unaocznia, iz
w analizach prawnych nie nalezy koncentrowaé sie na ,etykietach” nadawanych pewnym
konstrukcjom prawnym, tylko staraé sie wnikng¢ w istote problemu, ktéra niezaleznie od nazewnictwa
moze by¢ niezmienna. W przypadku ochrony znakéw renomowanych wiasnie wzglad na zakorzenienie
w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji moze zapobiega¢ jej formalistycznej i »~wiascicielskiej”
interpretacji, ktora w wielu przypadkach moze by¢ szkodliwa dla wolnosci konkurencji i swobody
wypowiedzi oraz twodrczosci. Dziedzina zwalczania nieuczciwej konkurencji jest bowiem
predestynowana do wywazania rozmaitych czesto sprzecznych intereséw ogniskujacych sie w
konkretnym przypadku.

Niezaleznie od tej uwagi natury ogdlnej, przeprowadzona analiza prawnoporéwnawcza doprowadzita
Doktorantke do prawidtowe] konkluzji o braku mozliwosci osiagniecia przez uprawnionego
identycznego poziomu ochrony tej szczegdlnej grupy znakéw w efekcie prowadzenia identycznych
strategii uzywania i ochrony znaku towarowego na obszarze UE i USA. Co wiecej zblizone dziatania
uprawnionych mogg wywota¢ odmienne skutki prawne w obu jurysdykcjach. W konkluzji Autorka
prezentuje pewne zalecenia dla praktyki w kwestii ksztattowania strategii ochrony znakéw towarowych
renomowanych i stawnych. W Zakoriczeniu pracy Doktorantka bardzo szczegétowo relacjonuje
wszystkie prace badawcze podjete na wczesniejszych etapach. Detalicznoéé tych rozwazan i brak
syntezy sg dos¢ ,meczace” dla czytelnika, szczegdlnie, ze juz w Rodziale 6 musiat ,przebrnaé” przez
rownie szczegotowe poréwnanie wszystkich zauwazonych rdinic. Sg one jednak nastepstwem
»grzechu pierworodnego” tej pracy, jakim jest brak wyraZnie zarysowanego problemu badawczego.

Autorka pomingta w istotnej czesci polskg doktryne prawa znakdw towarowych, mimo ze
pismiennictwo polskie w tej dziedzinie bardzo sie rozwineto i jest zakorzenione w europejskiej nauce
prawa znakow towarowych. Jak juz wspomniatam w uwagach wstepnych w ostatnim czasie w polskiej
literaturze prawniczej pojawity sie dwa nowe i waine omdwienia monograficzne problematyki




ochrony znakéw towarowych renomowanych autorstwa M. Bohaczewskiego i J. Sitko. Praca tej
ostatniej jest pracg prawnoporéwnawcza, w ktérej zestawiane jest rowniez prawo amerykariskie,
prawo unijne i dodatkowo prawo polskie. Problematyka ochrony znakéw renomowanych i
powszechnie znanych byfa réwniez omawiana w szeregu innych publikacji wydanych w Polsce,
zaréwno monograficznych jak i komentarzowych (m.in. autorstwa E. Wojcieszko-Gtuszka, R. Skubisza,
M. Mazurka, t. Zelechowskiego). Podstawowe oméwienie tej problematyki zawarte zostato ponadto
w Systemie Prawa Prywatnego t. 14 B pod red. R. Skubisza. Autorka niemal catkowicie je pomineta (a
raz btednie zacytowata na s. 140 System jako Komentarz w przyp. 436). Nawet jesli w pracy przyjeta
zostata orientacja na prawo UE, to ze wzgledu na wieloletnie uczestnictwo Polski w strukturach UE
oraz obowigzywanie dyrektywy 2015/2436 oraz rozporzadzenia 2017/1001, problemy prawa
europejskiego w omawianej dziedzinie nie sg problemami obcymi polskiej doktrynie. Bardziej
zrozumiate bytoby pominigcie polskiej literatury przedmiotu w pracy napisanej w jezyku angielskim i
przeznaczonej dla czytelnikéw zagranicznych.

6. Ocena formalna pracy

Praca zostata napisana komunikatywnym i poprawnym jezykiem. Wywdd zyskatby jednak na
przejrzystosci, gdyby Doktorantka czeciej dzielita dtugie wywody na akapity, zamykajgc w nich pewne
catosci, mysli, problemy i budujac w ten sposéb logicznie swoje rozwazania. Komunikatywnod¢ i
przejrzystos¢ wywodu jest bowiem utrudniona, gdy akapity sa diuzsze niz 5-6 zdar.

W lekturze przeszkadza pewna liczba btedéw interpunkeyjnych, gtéwnie w zdaniach ztozonych, w
szczegolnosci z imiestowowymi réwnowaznikami zdan. W catej pracy powszechnie wystepuje btad w
odmianie nazwisk obcych zakoriczonych na spotgtoske, ktére zgodnie z zasadami pisowni polskiej nie
otrzymujg apostrofu (Schechtera a nie Schechter’a). Czesto mylona jest konstrukcja ,,mimo tego” z
»mimo to” (s. 75) oraz ,ilos¢” i ,liczba” znakdw towarowych (np. s. 72, s. 108). Nieprawidtowe jest tez
sformutowanie “zerojedynkowe kopiowanie” na s. 61 - Autorce chyba chodzito o kopiowanie ,jeden
do jednego”. Zauwazono réwniez inne btedy jezykowe, ktére wynikajg prawdopodobnie z pospiechu
w finalizacji ostatecznej wersji rozprawy (s. 110 udowadniania a nie udawadniania; s. 237 bfad
ortograficzny — w prawie Unii Europejskiej jest napisane mata litera). W przypisach 152, 608 oraz 840
pojawita si¢ pomytka — wyrok w sprawie Kodak jest z roku 1898 a nie z 1989 r.

W pracach prawniczych, w ktérych dokonywana jest préba ttumaczenia na jezyk polski poje¢ i
koncepcji prawa obcego, pozadang praktyka jest umieszczanie w nawiasie, obok zaproponowanych
przez autora-tfumacza pojgc spolszczonych, ich oryginalnych nazw w jezyku obcym. Jezyk angielski
przestat by¢ juz dawno jezykiem obcym i podanie czytelnikowi oryginalnego brzmienia pojecia,
koncepcji czy instytucji utatwitoby czytelnikowi orientacje. Tymczasem Autorka postuguje sie czesto
nieprecyzyjnymi terminami prawniczymi (np. traktujac jako synonimy uzywanie i uzytkowanie (s. 46 i
s. 158) czy nabyte znaczenie i wtérng zdolno$é¢ odrézniajaca (s. 49). Przyktadowo na stronie 234
Autorka ttumaczy misappropriation doctrine jako koncepcje sprzeniewierzenia — wtasciwsze bytoby
ttumaczenie odwotujace sig do wykorzystania cudzych inwestycji lub czerpania korzysci z pozycji
majatkowych.

Czasami Doktorantka postuguje sie jezykiem, ktéry stwarza wrazenie uczonosci, ale dla czytelnika bywa
niezrozumiaty lub nieprecyzyjny (zob. np. s. 21: ,W tym celu znak towarowy przybrat role ofensywnego
elementu oferowanego dobra — takiego, ktéry przyporzadkowuje procesy dystrybucji, stanowigc
narzgdzie konkurencji oraz srodek reklamy”; s. 25: , Wytaczne prawo wtasciciela znaku towarowego do
uzywania na rynku i przystugujaca mu ochrona znaku przed konfuzja stanowig okolicznoéé pozwalajgca
zapobiegac bezprawnego uzywaniu znaku przez podmioty trzecie, ktére to uzywanie mogtoby zaburzyé




pewnosc rynku”). Jest to niepotrzebne, réwniez w pracach naukowych - prostota ma w sobie i gtebie i
elegancje.

Praca zostata przygotowana starannie od strony technicznej. Autorka opanowata technike
sporzgdzania przypiséw w sposdb zadowalajgcy. Ze wzgledu na domin ujgcy opisowy i sprawozdawczy
charakter wywoddéw Autorki zabrakto w pracy wykorzystania techniki przypisow do prowadzenia
dialogu z przywotywanymi pogladami innych autoréw. Przy cytowaniu wyrokéw wydanych przez réine
sady (krajowe, unijne, europejskie, amerykariskie) warto doprecyzowac, jaki sad wydat dany wyrok,
gdyz czasem czytelnik traci orientacje w tej kwestii (zob. np. s. 71).

Praca zawiera obszerny i wykazujgcy duza szczeg6towosé spis tresci, wykaz zrédet prawa, skrotow. W
przypadku ustaw obcych oraz aktdw prawa miedzynarodowego warto uzupetnié wykaz o daty
uchwalenia przepiséw oraz ich publikatory (w szczegélnoici aktéw prawa miedzynarodowego
obowigzujgcych w RP). Wymaga tego rzetelno$¢ rozpraw prawniczych. Imponujacy jest wykaz
literatury obejmujacy blisko 180 pozycji z literatury w przewazajgcej mierze zagranicznej, ale
uwzgledniajgcy réwniez wazniejsze pozycje z literatury polskiej.

7. Konkluzje

Wkiad Autorki w rozwdj doktryny wyraza sie w podjeciu i opracowaniu tematu wymagajgcego dobrej
znajomosci zasad ochrony wtasnosci przemystowej w prawie europejskim i amerykariskim, krytycznej
analizy konstrukcji prawnych oraz bardzo rozbudowanego orzecznictwa w tej dziedzinie. Konkludujac,
uwazam, ze recenzowana rozprawa doktorska jest samodzielnym i oryginalnym opracowaniem,
potwierdzajacym ogélng wiedze teoretyczng Kandydatki oraz umiejetnosci prowadzenia dyskusji
naukowej w dziedzinie prawa. Uwazam, ze rozprawa pt. Szczegélna ochrona znaku towarowego
chronionego poza zasadq specjalizacji. Analiza prawnoporéwnawcza spetnia wymogi okreslone w art.
13 ust. 1z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z pdin. zm.) i wnosze o dopuszczenie p. Natalii
Dulkowskiej do dalszych etapéw przewodu doktorskiego.

Krakow, 7 wrzeénia 2022 roku.
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