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I Wybdr tematu rozprawy. Struktura rozprawy. Metody badawcze.

Recenzowana praca doktorska poswigcona jest zagadnieniu znaku ustugowego jako
normatywnej kategorii znaku. Problematyka znaku ustugowego stanowila juz przedmiot
pewnej liczby wypowiedzi. Zasluguje ona jednak z pewno$cig na poglebiong i cato§ciowa
analiz¢ teoretyczng w monografii. Wybor tematu rozprawy zastuguje zatem na aprobatg.

Rozprawa liczy 365 stron, w tym tekst merytoryczny znajduje si¢ na stronach 12-333. Przed
tekstem merytorycznym zamieszczony zostal wykaz skrotow. Tekst merytoryczny sktada si¢ z
uwag wprowadzajacych, szesciu rozdziatéw 1 zakonczenia. Ocena zawartosci poszczegdlnych
rozdziatéw przedstawiona jest w dalszej czeSci recenzji. Na koncu rozprawy zamieszczony
zostat wykaz literatury, a nastepnie wykaz orzecznictwa.

Przyjeta przez Autora struktura rozprawy nie budzi zastrzezen. Nie jest one moze zaskakujaca,
ale jest konsekwentnie podporzadkowana koncepcji pracy, ktdra obejmuje, po prezentacji tta
historycznego (rozdziatl II), dokonanie ustalen w zakresie pojecia ustugi (rozdziat III), a
nastepnie analiz¢ specyfiki znaku ustugowego jako mozliwego przedmiotu ochrony (rozdziat
IV), konstrukcji prawa wylacznego w przypadku przedmiotu w postaci znaku ushugowego
(rozdzial V) oraz — finalnie — problematyki naruszenia tego prawa (rozdziat VI).

W rozprawie wykorzystano klasyczne metody badawcze z zakresu nauk prawnych, tj. metode
formalno-dogmatyczng oraz teoretyczno-prawna; przeprowadzono takze analiz¢ relewantnego
orzecznictwa. W ograniczonym i uzasadnionym zakresie wykorzystano metod¢ porownawcza
1 metode historyczna.

II. Sformulowanie problemu naukowego i jego rozwigzanie

Ustawowg przestankg dotyczaca rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwigzanie
problemu naukowego. We wstepie rozprawy Autor stwierdza, ze jej celem jest wyjasnienie
pojecia ustugi w prawie znakow towarowych, ustalenie podobienstw 1 roznic miedzy znakami
towarowymi 1 znakami ustugowymi oraz odpowiedZ na pytanie, czy znaki ustlugowe sa
samodzielng normatywng kategorig znakow. Uzna¢ nalezy, ze posrod wymienionych kwestii



nadrzedne znaczenie ma problem, czy znaki ustugowe stanowig samodzielng kategori¢ odrgbng
od znaku towarowego, a takze oznaczenia przedsi¢biorstwa, zarowno w zakresie doktrynalnego
ujecia znaku ustugowego jako dobra niematerialnego, jak i w sferze normatywne;.

Tez¢ o odrgbnosci znaku ustugowego Autor prezentuje juz na wczesnym etapie rozwazan w
rozdziale trzecim § 2, pkt III pt. ,,Pojecie znaku ustugowego”. Autor uznaje, ze priorytetowe
znaczenie w przypadku znakow ustlugowych ma funkcja podobna jak w przypadku znakow
towarowych, ktora polega na przekazaniu komunikatu o handlowym pochodzeniu ushugi.
Jednoczesnie Autor akcentuje odmienno$¢ przedmiotu (substratu), jakim jest ustuga, od
przedmiotu, jakim jest towar. Podkresla, ze ze wzgledu na okoliczno$¢, iz ustuga nie
funkcjonuje w obrocie gospodarczym w sposOb samoistny, inaczej niz towar, konsument
zasadniczo nie ma mozliwos$ci zbadania i dokonania oceny ustugi przed jej nabyciem. Na tym
tle Doktorant prezentuje teze, ze znak uslugowy jest rodzajem oznaczenia odrdzniajacego
odmiennego od znaku towarowego ,,przynajmniej w aspekcie zrédta wyobrazen wptywajacych
na zwigzek oznaczenia z przedmiotem jakim jest odpowiednio ustuga i1 towar”. W
konsekwencji uznaje, ze informacje przekazywane przez znak ustugowy maja ,bardziej
intuicyjny 1 zréznicowany charakter oraz zaleza od percepcji odbiorcy” (s. 107). Takie
stwierdzenie Doktoranta wydaje si¢ poprawne, aczkolwiek zauwazy¢ nalezy ze we
wspotczesnych warunkach obrotu mozliwo$¢ poznania cech towaru oznaczonego znakiem
towarowym rowniez zanika, zwtaszcza w warunkach handlu elektronicznego. Zniwelowaniu
powstajacych w zwigzku z tym niedogodno$ci shuza zreszta réznego rodzaju instrumenty
prawne, w tym ustawowe prawo odstagpienia do umowy zawieranej poza lokalem
przedsiebiorstwa 1 mozliwo$¢ zwrotu towaru po poznaniu jego cech fizycznych. Wyrazistos¢
r6éznic migdzy towarami i1 ustugami jeszcze silniej zacieraja si¢ w przypadku obrotu takimi
towarami z klasy 9, ktore w ogole nie przybieraja postaci materialnej, jak oprogramowanie,
publikacje elektroniczne lub pliki muzyczne — do pobrania, czy wirtualne towary (jak np.
wirtualna odziez).

Uzasadnienie stanowiska Doktoranta nie wyczerpuje si¢ jednak w wyeksponowaniu wylacznie
wymienionych wyzej okoliczno$ci. W rzeczywisto$ci szczegotowe rozwazania w rozdziatach
III-VI zawieraja szereg uwag uwypuklajacych rozmaite odmienno$ci znaku ustugowego w
stosunku do znaku towarowego (obok dostrzeganych takze wielu podobiefstw, czy wrecz cech
identycznych). Wymienienie najwazniejszych podobiefistw 1 odmienno$ci dostrzezonych w
rozprawie zawarte jest w jej zakonczeniu. W zakresie odmiennos$ci specyfika ustugi jako
»substratu” znaku wptywa, zdaniem Autora na szczegdlne pojmowanie funkcji odrozniajacej
znaku ustugowego, a takze na wigksza doniostos¢ funkcji jakosciowej oraz reklamowej w
przypadku znakéw ustugowych anizeli znakéw towarowych. Ta specyfika uzasadnia rowniez,
w ocenie Autora, bezprzedmiotowos$¢ kryterium samodzielnosci znaku ustugowego jako
konstytutywnej cechy przedmiotu ochrony. Ma ona takze wplyw na sposdb dokonywania oceny
niedystynktywnosci, opisowos$ci lub wolnego charakteru oznaczen przeznaczonych dla ustug.
Powoduje ona rowniez konieczno$¢ ostroznej oceny w przypadku naruszen praw ochronnych
czy bezprawna eksploatacja dotyczy ustug czy towarow.



Do argumentacji Autora w zakresie wymienionych wyzej aspektow odniose¢ si¢ szerzej w
punkcie III recenzji, omawiajac tre$¢ kolejnych rozdziatow i dokonujac ich oceny
merytorycznej. Uwazam natomiast, ze uporzadkowanie argumentow przemawiajacych za
doktrynalng i normatywng odrgbnos$cig znaku ustugowego jako oznaczenia odrozniajagcego w
uwagach podsumowujacych w zakonczeniu rozprawy mogtoby by¢ jeszcze bardziej wyraziste.
Autor stwierdza: ,,Prawidlowa interpretacja szczegdélowych konstrukcji prawa znakoéow
towarowych wymaga uwzglednienia charakteru ustugi i jej specyfiki, a przepisy lub zasady z
nich wynikajace nalezy odpowiednio dostosowac do szczegdlnych cech znaku ustugowego™ (.
333). Optymalnie, zakonczenie mogloby w sposob konkludujacy wyjasniac, dlaczego natgzenie
cech specyficznych znakow ustugowych na tyle goruje nad podobienstwami w stosunku do
znakow towarowych, ze uzasadnione jest potraktowanie znakéw ustugowych jako odrebnej
kategorii oznaczenia odrdzniajagcego, nie za$ jedynie jako podtypu znaku towarowego. Nie
twierdze ze Autor bronionej przez siebie tezy nie wykazal w rozprawie, bioragc pod uwage
calo$¢ jej tresci. W rozdziatach szczegdtowych oraz w zakonczeniu wnioski ukazujace
specyfike znaku ustugowego sa jednak przemieszane z wnioskami dotyczacymi zagadnien, w
przypadku ktorych nie dostrzezono w rozprawie istotnych rdznic miedzy znakami towarowymi
1 ustugowymi. Do tych drugich aspektéw Autor zaliczyl m.in. elementy konstytuujace pojecie
znaku towarowego 1 ustugowego w postaci zmystowej postrzegalnosci i jednolitosci
oznaczenia, konieczno$¢ wigkszego zwracania uwagi na ocen¢ abstrakcyjnej zdolnosci
odrdzniajacej (jak rozumiem in genere, tj. zarbwno w przypadku znakéw towarowych, jak i
ustlugowych), czy zasady oceny podobiefistwa oznaczen przeznaczonych dla towarow lub
ustug.

Autor uznaje doktrynalng odrgbno$¢ znaku uslugowego, uznajac, ze jest nim ,,odbity w
Swiadomosci odbiorcy zwigzek oznaczenia 1 oferowanego w obrocie zachowania, ktorego tres¢
obejmuje og6t informacji i wyobrazen o tym zachowaniu” (s. 105). Definicja ta skonstruowana
jest na wzor doktrynalnej definicji znaku towarowego, z uwzglednieniem ustugi jako
odmiennego przedmiotu, ktoérego dotyczy¢ maja informacje i1 wyobrazenia. Nastgpnie,
opowiadajac si¢ za tezag o normatywnej odrebnosci znakow ustugowych Autor stwierdza w
zakonczeniu rozprawy, ze nie zachodzi potrzeba odrebnej ich regulacji, za§ docenienie ich
odrebnosci nastagpi¢ moze poprzez uwzglednienie specyfiki ustugi w toku interpretacji
przepiséw. Stanowisko takie jest oczywiscie mozliwe do obrony. Jednoczesnie wobec
sygnalizowanych przez samego Autora niejasno$ci w unormowaniu statusu prawnego znakow
ustugowych w §wietle obecnej ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowej (s. 34-35), wydaje si¢
ze potrzeba lub brak potrzeby sformulowania okreslonych postulatow de lege ferenda wobec
przyjetej przez Autora tezy o normatywnej odrebnosci znaku uslugowego zashugiwatyby na
nieco szersze uwagi. Autor zauwaza bowiem, ze — z jednej strony — w $wietle art. 120 ust. 3 pkt
1 p.w.p. polski ustawodawca wyroznit znaki ustugowe jako odrgbng od znakéw towarowych
kategori¢ normatywna, jednoczes$nie zréwnujac ochron¢ obydwu oznaczen. Z drugiej za$
strony definiujac pojecie towaréow w art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p., ustawodawca objat nim takze
ustugi, co — zdaniem Doktoranta — mogtoby sktania¢ do wniosku, Ze znak ustugowy jest
kategorig pusta, skoro przez pojecie towaru nalezy rozumie¢ roéwniez ustugi. Doktorant zwraca



takze uwage na model jednolitego ujecia znaku towarowego w swietle projektu p.w.p. z 2022
r. (s. 36)

Powyzsze uwagi nie wplywaja jednak ujemnie na pozytywna konkluzje, ze rozprawa zawiera
rozwigzanie postawionego w niej problemu naukowego. Rozwigzanie to jest oryginalne,
poparte wlasng rozbudowang argumentacja Autora, zawartg w rozdziatach szczegoétowych
rozprawy, a ukazujacg specyfike znaku ustugowego w stosunku do znaku towarowego.

III.  Ocena zawartosci poszczegolnych rozdzialow rozprawy

Pierwszy rozdziat rozprawy poswigcony jest przedstawieniu historycznego rozwoju ram
prawnych dotyczacych ochrony znakow ustugowych. Struktura rozwazan w tym rozdziale
podzielona jest wedtug kryterium trzech okreséw wyznaczonych istotnymi cezurami w rozwoju
ochrony miedzynarodowej znakéw towarowych uslugowych: do czasu rewizji konwencji
paryskiej o ochronie wlasnosci przemyslowej oraz porozumienia madryckiego o
migdzynarodowej rejestracji znakow w latach 50. XX w., do chwili przyjecia porozumienia
TRIPS w 1994 r., oraz w odniesieniu do okresu po tej dacie.

Obszerny rozdzial drugi poswiecony jest pojeciu uslugi. Autor poddaje rzeczone pojgcie
analizie z perspektywy nauk ekonomicznych, prawa cywilnego, prawa unijnego (w zakresie
norm innych anizeli normy prawa znakow towarowych), a nast¢pnie — najobszerniej — z
perspektywy prawa znakéw towarowych, przy uwzglednieniu prawa mie¢dzynarodowego
(porozumienie nicejskie), wybranych obcych porzadkoéw prawnych, unijnego prawa znakéw
towarowych z uwzglednieniem orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwo$ci UE oraz prawa
polskiego. Rozwazania zawarte w tym rozdziale s3a zwienczone przedstawieniem i
uzasadnieniem wlasnego stanowiska w kwestii pojmowania ustugi.

Autor przyjmuje autonomiczne rozumienie tego pojecia na obszarze prawa znakow
towarowych, dla ktérego punkt odniesienia stanowi tres¢ klasyfikacji nicejskiej. Warto w
zwigzku z tym rozwazy¢, czy w razie ewentualnej publikacji pracy wywody o pojeciu ustugi w
Swietle innych dziedzin niz prawo znakdw towarowych nie powinny zosta¢ skrocone, np. dosé¢
szczegdtowe uwagi dotyczace pojecia ustugi w Swietle przepisOw o umowach nazwanych.

Za trafng uznaé nalezy teze, ze w prawie znakow towarowych pojecie uslugi obejmuje
swiadczenia skierowane do 0sob trzecich, zatem pojecie to nie dotyczy dziatan podejmowanych
na wlasne wewnetrzne potrzeby podmiotu, a takze nie jest wymagany zarobkowy charakter
ustugi. Autor dostrzega, ze $wiadczenie ustug moze wigzac si¢ z korzystaniem z okre§lonych
przedmiotow materialnych, a niekiedy nawet z wytwarzaniem takich przedmiotow. Trafnie
jednak przyjmuje, ze aby okre§lona czynno$¢ byta uznawana za ustugg, powinna ona by¢
rozpoznawana przez obrot jako samodzielna i niezalezna w stosunku do dobr oferowanych
przez uprawnionego do znaku przedsigbiorcg, chociazby z tymi dobrami byta zwigzana.

Nasuwaja si¢ natomiast dwie watpliwosci o charakterze terminologicznym. Po pierwsze, nie
jestem przekonany w kwestii trafno$ci wyboru przez Autora okreslenia ,,zachowanie” jako



kluczowego terminu otwierajacego przyjeta w rozprawie definicje ushugi (s. 91). Catosé
rozwazan Autora pozwala wuzna¢ ze za ceche¢ uslugi wuznaje on dziatanie
(postepowanie/zachowanie czynne, aktywne). Tymczasem zarowno w jezyku potocznym, jak i
w prawie, zwlaszcza w prawie cywilnym, okre$lenie ,,zachowanie” obejmuje rowniez
zachowanie bierne (zaniechanie). Warto odnotowac, ze pordwnujac pojecie ustugi z pojeciem
$wiadczenia w rozumieniu art. 353 § 2 k.c. Autor odnosi si¢ (s. 49) jedynie do pojecia dziatania,
przybierajacego posta¢ czynienia (facere). Tymczasem $wiadczenie zgodnie z powotanym
przepisem polega¢ moze takze na zaniechaniu, za§ ogdélnym okresleniem pozwalajagcym
zdefiniowac $wiadczenie jest wlasnie zachowanie si¢ dtuznika (zgodne z trescig zobowigzania).
Wydaje si¢ zatem, ze lepszym rozwigzaniem byloby pozostanie przy terminie akcentujacym
aktywny charakter ustugi, czyli okresleniu ,,dzialanie”. Autor zresztg uzywa tego pojecia, np.
W sposOb sugerujacy jego utozsamienie z poj¢ciem zachowania (s. 91) lub gdy stwierdza, ze
znak ustugowy ,,zapewnia konsumentow o gotowosci i zdolnosci ustugodawcy do dzialania”
(s. 331) [podr. LZ]).

Po drugie, Autor postuguje si¢ pojeciem ,,rezultatu ustugi” uznajac, ze rezultat ten ma zawsze
charakter niematerialny w postaci zaspokojenia okreslonych potrzeb klienteli (s. 93). Dodaje
takze, ze niekiedy 6w niematerialny rezultat moze przybra¢ posta¢ materialnego ,,substratu” w
postaci przedmiotu begdacego rezultatem ustugi. Wydaje sie, ze postugujac si¢ kryterium
zaspokojenia okre§lonych potrzeb klienteli zamiast okreslenia ,rezultat ustugi” bardziej
odpowiednie byloby uzycie okreslenia ,,cel ustugi” (Autor zwraca na s. 86 na uzycie tego
ostatniego okreslenia przez U. Prominskg). Nie kazdg ustluge sprowadzi¢ mozna do osiggnigcia
pewnego rezultatu. Nie jest moim zamierzeniem nawigzywanie do podziatu, nieuwolnionego
wszak od kontrowersji, na zobowigzania starannego dziatania i rezultatu, a takze konstruowania
analogii migdzy tym podzialem a pojeciem ustugi w prawie znakow towarowych. Jezeli jednak
zdaniem Autora dla pojgcia ustugi jest istotne zaspokajanie potrzeb klienteli, to wydaje sig, ze
bezpieczniejsza, ale przede wszystkim bardziej zrozumiatag konwencja jest odwotanie si¢ do
»celu” ustugi, anizeli do jej niematerialnego ,,rezultatu”. Nawiasem mowigc, w dalszych
czeg$ciach rozprawy Autor uzywa okreslenia ,,rezultat” w odniesieniu do materialnego produktu
(przedmiotu), ktoéry powstat w wyniku §wiadczenia ustugi. W konsekwencji uzycie okreslenia
,rezultat ustugi” raz w odniesieniu do bytu niematerialnego, a raz — materialnego, powodowacé
moze pewng konfuzje.

Wyrazony przez Autora postulat jasnosci 1 precyzji w formutowaniu listy ustug (a takze
towaréw) w podaniu zgtoszeniowym jest zrozumiaty. Nie jest jednak jasne, na czym zdaniem
Autora mialoby polega¢ analogiczne stosowanie w tym zakresie kryteriow ze sprawy
Sieckmann (s. 97), ktore sg przeciez zwigzane z oceng formy przedstawieniowej oznaczenia.
Kwestia ta wymagataby wyjasnienia, zwlaszcza w zakresie takich wymagan jak samodzielnos¢,
tatwos$¢ dostepnosci przedstawienia oznaczenia, czy jego trwalo$é.

W rozdziale trzecim Doktorant podejmuje analiz¢ znaku ushlugowego jako oznaczenia
odrdzniajacego oraz funkcji znaku uslugowego. Ocenie poddaje, po pierwsze, dylemat, czy
abstrakcyjna zdolno$¢ odrozniania, ktora posiada¢ powinien znak towarowy, sktada si¢ w
przypadku znaku ustugowego z tego samego zespotu cech. Po drugie, Autor stawia pytanie,
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czy wobec odmiennosci ustugi jako ,,substratu” znaku uslugowego, 6w znak realizuje takie
same funkcje jak znak towarowy. W rozdziale tym zawarte jest powotywane juz wyzej (w pkt
IT recenzji) ustalenie naukowe, zgodnie z ktérym odmienno$¢ przedmiotu (substratu) znaku
uslugowego sprawia, ze traktowac go nalezy jako odrgbng kategorie oznaczenia odrdzniajacego
(s. 105-107).

W zakresie konstytutywnych cech normatywnego pojecia znaku towarowego, ktore Autor
uznaje za relewantne takze dla znaku ustlugowego jako dobra niematerialnego i przedmiotu
prawa ochronnego, znajduje si¢ zmystowa postrzegalno$¢ oraz jednolito$¢ oznaczenia. Autor
odrzuca natomiast kryterium samodzielnosci znaku ustugowego, ktore jest tradycyjnie
wyodrebnione w doktrynie jako pomocnicze przy ocenie abstrakcyjnej zdolnosci odrozniania
znakow towarowych. Przyczyn bezprzedmiotowosci stosowania tego kryterium do znakow
ustugowych Autor upatruje w okolicznosci, ze — inaczej niz w przypadku znakow towarowych
— nie zachodzi potrzeba badania samodzielnos$ci oznaczenia wzglgdem ustugi jako przedmiotu
odrézniania, gdyz oznaczenia przeznaczone do odrdzniania ustug nie moga z przyczyn
,haturalnych 1 oczywistych” stanowi¢ samej ustugi. Przy okazji tych rozwazan Autor wyraza
takze stanowisko dotyczace kryterium samodzielno$ci oznaczenia (tam, gdzie uznaje jego
zastosowanie, a wiec w przypadku oznaczen dla towaréw). Stanowisko Autora wpisuje si¢ w
nurt pogladéw doktrynalnych, zgodnie z ktorymi kryterium samodzielnos$ci nie jest adekwatne
do oceny abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniania, dokonywanej w oderwaniu od konkretnych
towarOw, poniewaz wymaga ono uwzglednienia towaru, dla ktérego przeznaczony jest
okreslony znak. Jednoczes$nie taka konstatacja prowadzitaby chyba do wniosku, Zze kryterium
to jest nieadekwatne do oceny samej abstrakcyjnej zdolno$ci odrdzniania nie tylko w przypadku
znakow ustugowych, ale takze — z innych powodoéw — w przypadku znakéw towarowych.
Akceptujac zasadniczo to ustalenie, mam jednak watpliwos$¢ w kwestii kategoryczno$ci nurtu
pogladow, do ktorego Autor chyba si¢ wiacza (s. 112-113), zgodnie z ktorym samodzielno$¢
oznaczenia jest pojeciem ze sfery konkretnej zdolnosci odrdézniajacej (chociaznas. 118 wydaje
si¢ On takze podziela¢ mniej rygorystyczny poglad, uznajacy, ze kryterium samodzielnosci jest
usytuowane na granicy abstrakcyjnej 1 konkretnej zdolnosci odrdzniajacej). Przyczyng tej
watpliwosci jest fakt, ze brak konkretnej zdolno$ci odrdzniajacej moze zosta¢ przetamany
nabyciem wtornej zdolnosci odrdzniajacej. Czy uzasadnione byloby przezwyci¢zenie w ten
sposob niedopuszczalno$ci rejestracji  oznaczenia wykazujacego brak samodzielnosci
oznaczenia w stosunku do towaru? Ulokowanie braku samodzielnosci oznaczenia w sferze
braku abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniania, nie za§ konkretnej zdolnosci odrdzniajacej
jednoznacznie wylaczatoby przeciez taka mozliwo$¢é. Uwazam, ze kwestia oceny braku
samodzielno$ci oznaczenia w stosunku do towaru angazuje takze (przynajmniej obok
mozliwego braku konkretnej zdolno$ci odrozniajacej) zagadnienie przeszkod funkcjonalnych
(por. W. Wiodarczyk, Zdolno$¢ odrdzniajaca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 60-61),
zwlaszcza funkcjonalno$ci ,,naturalnej”, wynikajacej z charakteru samego towaru.
Stwierdzenie przeszkod funkcjonalnych musi juz uwzglednia¢ rodzaj towardéw, dla ktorych
przeznaczone jest dane oznaczenie, ale ich obecno$ci nie moze przetamaé nabycie wtdrnej
zdolnosci odrdzniajacej, nawet gdyby w wyjatkowych przypadkach zaistniala ona de facto.
Finalnie, konkluzj¢ Autora o braku znaczenia kryterium samodzielno$ci w odniesieniu do
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znaku ustugowego uznaj¢ za konsekwentnie uargumentowang, takze z tego powodu, ze
wylacza On w odniesieniu do takich znakow zastosowanie przeszkod funkcjonalnych (do tej
kwestii odnios¢ si¢ jednak odrebnie nizej).

Podzielam krytyczng ocen¢ Autora dotyczacg zanikania w praktyce urzedow rejestrujgcych
znaki towarowe stosowania kryteriow oceny abstrakcyjnej zdolno$ci odrdzniajacej i1
przenoszenia ci¢zaru oceny na plaszczyzne konkretnej zdolnosci odrozniajace;j. Jest to zjawisko
niekorzystne, zwlaszcza w odniesieniu do znakéw niekonwencjonalnych.

Autor obszerne uwagi w rozdziale III poswigca funkcjom znaku ustugowego, poszukujac ich
specyfiki w stosunku do funkcji znaku towarowego. Akceptuje istnienie funkcji podstawowe;j
znaku ustugowego, tj. funkcji odrdzniajacej ze wzgledu na pochodzenie ustugi od
uprawnionego, z zastrzezeniem pewnych odmienno$ci. Uznaje, ze w przeciwienstwie do
znakow towarowych znak ustugowy wskazuje, iz okre§lone ustugi bedg dopiero w przysztosci
wyswiadczone. Znak ustugowy ma wiec — zgodnie ze stanowiskiem Autora — wykazywaé
wiekszy 1 $cislejszy zwiazek z podmiotem anizeli znak towarowy, ktéry sygnuje towar
istniejacy o poznawalnych cechach fizycznych. Stanowisko to wydaje si¢ zasadniczo trafne,
zwlaszcza jezeli uwzgledni¢ tradycyjne warunki obrotu towarami. Jak juz jednak wyzej
zauwazono (pkt II recenzji), wspoiczesnie kwestia poznawalnosci towaru sygnowanego
znakiem niekoniecznie wigze si¢ z percepcja cech fizycznych towaru w zwigzku z jego
zakupem, przede wszystkim w warunkach sprzedazy w handlu elektronicznym (dla jasno$ci —
chociazby w przypadku sprzedazy wlasnych towaréw przez ich producenta, gdy mamy
niewatpliwie do czynienia ze uzywaniem znaku dla towaréw). Przeciez wspodtczesnie towary
bardzo czgsto nabywane sg online, za$ ich cechy fizyczne pozna¢ mozna wizualnie jedynie w
ograniczonym zakresie dzigki wyswietleniu ich przedstawienia (wizualnej reprezentacji) na
urzadzeniu. Nie mozna ich wowczas dotkna¢, przymierzy¢ (np. odziezy, obuwia) lub sprawdzi¢
mechanizmu dziatania. W warunkach sprzedazy masowej dostarczony egzemplarz towaru nie
bedzie tez raczej dokladnie tym samym egzemplarzem, ktory zostal pokazany na stronie
internetowej. W ostatnim przypadku mamy bowiem czgsto do czynienia z pogladowa ilustracja
towaru, co bywa niekiedy nawet zaznaczane na stronach internetowych oferujacych towary.
Jednocze$nie ustuga, ktéra ma by¢ dopiero wyswiadczona konkretnemu ustugobiorcy, takze
moze by¢ wstegpnie zilustrowana w obrocie elektronicznym w podobny sposob, pozwalajacy w
ograniczonym zakresie pozna¢ jej cechy (np. zdjecia hotelu, tekstowy lub audialny opis
Swiadczen w nim dostepnych, przekazy multimedialne ukazujace $wiadczenie ustug, np. wideo
pokazujace proces Swiadczenia okreslonej ustugi — kosmetycznej, ustug spa, czy doradztwa
dotyczacego treningu sportowego). Autor poswigca zreszta odrgbne uwagi w rozdziale
czwartym zagadnieniu dystynktywnosci niekonwencjonalnych znakéw towarowych —
ruchomych 1 multimedialnych, ktére moga zawiera¢ przedstawienie ushugi, dla ktorej sa
przeznaczone. Réznica w uzyskiwaniu wiedzy o ,,substracie” — towarze i ustudze — ktora byta
donioslejsza 30-40 lat temu, zaczyna si¢ wspodtczesnie nieco rozmywaé. Odmiennos¢ funkcji
oznaczenia pochodzenia, ktéra przyjmuje Autor, oczywiscie mozna nadal stwierdzié,
aczkolwiek wydaje mi si¢ ze wraz ze zmiang warunkéw obrotu towarami i wzrastajaca rola
handlu elektronicznego, nieco traci ona na swej wyrazistosci.



Podobnie, uprawnione pozostaje stanowisko Autora, ze ze wzgledu na odmienno$¢ ustugi jako
przedmiotu znaku ustugowego funkcja jakosciowa ma wigksze znaczenie w przypadku znakow
uslugowych niz w przypadku znakow towarowych, gdyz wobec braku materialnego substratu
ushugi znak staje si¢ jedynym widocznym nos$nikiem oczekiwan co do jako$ci ustugi przed jej
wyswiadczeniem. Z przytoczonych juz powoddéw mozna jednak sadzi¢, ze w warunkach obrotu
elektronicznego towarami takze ta roznica moze si¢ nieco zacierac.

Nie budzi zastrzezen teza Autora, ze oznaczenia przedsi¢biorstw oraz znaki uslugowe sg
odrebnymi kategoriami oznaczen odrozniajacych, spetniajagcymi odmienne funkcje 1 majacymi
odmienny punkt odniesienia, nawet jezeli od strony percepcji uczestnikoéw obrotu odréznienie
tych funkcji moze nastreczac trudnosci w warunkach faktycznej zbieznos$ci tych oznaczen.

Rozdziat czwarty poswiecony jest przeszkodzie braku konkretnej zdolnosci odrdzniajacej
znaku ustugowego. Odnos$nie do przeszkody braku inherentnej dystynktywnos$ci Autor poddaje
analizie aspekty takie jak posta¢ oznaczenia, typowy sposob jego uzywania oraz terytorialny
zakres oddziatywania na moc dystynktywng w przypadku znakéw ustugowych. Zagadnienie
dystynktywnosci postaci oznaczenia Autor rozpatruje gldwnie z perspektywy trzech rodzajow
znakow  niekonwencjonalnych, tj. przedstawienia zagospodarowania powierzchni
sprzedazowej, znakow ruchomych oraz multimedialnych. Uznaje, Zze sa to takie postaci
oznaczen niekonwencjonalnych, ktére ze wzgledow faktycznych sa czesto (czgSciej)
wykorzystywane do odrdzniania uslug. Wybor ten wydaje si¢ nieco arbitralny. Z catosci
rozwazan wydaje si¢ wynikaé, Zze Autor chcial poswieci¢ szczegdlng uwage takim
oznaczeniom, ktore moga przedstawia¢ swiadczenie ustug badz proces elementu §wiadczenia
tych ustug; Autor daje temu wyraz na s. 171 w odniesieniu do znakdéw ruchomych 1
multimedialnych. Kierujac si¢ takim kryterium wydaje si¢, ze warto byloby w razie ewentualne;j
publikacji pracy wzbogaci¢ analizg, np. o kwesti¢ dystynktywnosci znakow dzwigkowych dla
ustug. Doniostosci tego zagadnienia dowodzi niedawny wyrok (wydany juz po zlozeniu
recenzowanej pracy doktorskiej) w sprawie T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG),
przeznaczony dla ustug transportowych i innych ustug z klasy 39.

Przedmiotem analizy Autora w zakresie przeszkody opisowosci sg juz zasadniczo oznaczenia
stowne dla ustug, co jest zrozumiate w §wietle licznych powotanych w rozprawie przyktadéw
z orzecznictwa. Autor krytycznie odnosi si¢ do orzecznictwa przyjmujacego bardziej
ztagodzong ocen¢ przeszkody wylacznie opisowego charakteru znaku w odniesieniu do
oznaczen ustug anizeli w przypadku znakow towarowych. Analizuje w tym zakresie w
szczegoOlnosci przypadek oznaczenia ,.Bank of England”, ktory nie zostal uznany w
orzecznictwie za wytgcznie opisowy ze wzgledu na okoliczno$¢, ze wigzat si¢ z okreslonym
podmiotem. Zgloszona przez Autora krytyka takiej liberalnej oceny jest trafna. Zliberalizowane
podejscie moze raczej charakteryzowa¢ ocen¢ zdolnosci odrdzniajacej oznaczenia
przedsigbiorstwa. Konsekwentne jednak przyjecie odrgbno$ci oznaczenia przedsigbiorstwa i
znaku ustugowego, co Autor uczynit w rozprawie, sprawia ze podej$cia tego nie nalezy
przenosi¢ na ocen¢ wylgcznej opisowosci znakoéw ustugowych. Mozliwe jest natomiast
zarejestrowanie takich znakéw z wykazaniem wtérnej zdolno$ci odrozniajace;.



W odniesieniu do kwestii opisowego charakteru w zakresie pochodzenia geograficznego ustug
trudno jednoznacznie oceni¢ tez¢ Autora, w mysl ktorej znaki ustugowe powinny czesciej niz
znaki towarowe wymykac¢ si¢ przeszkodzie opisowosci, nawet gdy stanowig lub zawieraja
nazw¢ geograficzng. Zgodzi¢ si¢ mozna natomiast, ze aspekty brane pod uwage przy ustalaniu
zwigzku nazwy geograficznej z danymi ustugami z perspektywy odbiorcéw sa nieco inne,
anizeli przy ustaleniu takiego zwigzku w odniesieniu do towarow.

Rozwazania w rozprawie w zakresie przeszkod udzielenia prawa ochronnego skupiajg si¢ w
rozdziale czwartym jedynie na problemie braku konkretnej zdolnosci odrozniajacej w
odniesieniu do znakéw ustugowych. Trudno oczywiscie oczekiwa¢ kompleksowego
omowienia w rozprawie wszystkich licznych przeszkod bezwzglednych 1 wzglednych,
zwlaszcza ze sposob ich oceny w odniesieniu do znakow ustugowych wypada¢ moze podobnie
jak przypadku znakéw towarowych. Niedosyt budzi jednak brak odrgbnego i1 szerszego
poruszenia w rozprawie zagadnienia mozliwosci zastosowania przeszkod funkcjonalnych (art.
129[1] ust. 1 pkt 5 p.w.p.) do znaku ustugowego. Zgodnie z panujacym pogladem,
odnotowanym zreszta przez Autora (s. 35-36, s. 162), przeszkody funkcjonalne nie znajduja
zastosowania do znakéw ustugowych. Wydaje si¢ jednak, ze w pracy poswigconej
bezposrednio znakom ustugowym ten utrwalony poglad zashugiwalby na weryfikacje, nawet
gdyby miato to prowadzi¢ do potwierdzenia jego traftnosci. Po wdrozeniu obecnej dyrektywy
zakres przeszkod funkcjonalnych nie ogranicza si¢ juz tylko do ksztattu towardw, ale obejmuje
takze inne wiasciwos$ci towaru. Uwazam, ze okoliczno$¢ ta uzasadnia podjecie rozwazan o
znaczeniu powyzszej zmiany dla znakéw ushugowych 1 ewentualnej dezaktualizacji
dotychczasowego pogladu restrykcyjnego (zwlaszcza wyr. TS w sprawie C-421/12 Apple). Do
takich rozwazan powinna tez Autora zachgcac jego wlasna wazna teza, sformulowana w innym
miejscu rozprawy, dotyczaca poszerzenia rozumienia towaré6w o materialne rezultaty
Swiadczenia uslug wytwoérczych na potrzeby innej instytucji prawa znakow towarowych, tj.
wyczerpania prawa ochronnego, ktorej zastosowanie do znakow ustugowych jest takze
tradycyjnie wykluczane (o czym nizej w recenzji). Ponadto w literaturze zostato ostatnio
zaprezentowane stanowisko, zgodnie z ktérym przeszkody funkcjonalne moga znajdowac
zastosowanie do znakow przeznaczonych dla takich ustug, ktore wiaza si¢ z korzystaniem z
przedmiotow materialnych (L. Brancusi, EU Trade Mark Law and Product Protection. A
Comparative Analysis of Trade Mark Functionality [2024], s. 183-187).

Rozdziat pigty rozprawy poswigcony jest charakterystyce prawa ochronnego, ktdrego
przedmiotem jest znak ustugowy. Autor omawia to zagadnienie, nawigzujac do wyrdznianych
w doktrynie sfer pozytywnej i negatywnej prawa ochronnego. Poswieca szczegdlng uwage
zagadnieniu uzywania znaku ustugowego, poszukujac specyfiki form uzywania w odniesieniu
do tej kategorii znaku. Zgodzi¢ si¢ nalezy z teza Autora, ktory nie dostrzega kolizji migdzy
znakiem towarowym natozonym na okreslony przedmiot, a czynno$ciag polegajaca na
umieszczeniu na tym przedmiocie takze znaku ustugowego w sytuacji, gdy ustuga §wiadczona
jest przy pomocy tego przedmiotu (s. 239-240). Autor trafnie zauwaza, ze decydujacg rolg w
kwestii mozliwo$ci wprowadzenia odbiorcow btad w opisanej sytuacji powinny odgrywac
przyzwyczajenia konsumentow. Argumentacj¢ Autora o konieczno$ci uwzgledniania



perspektywy konsumenckiej wzmacnialyby w mojej ocenie nawigzania do wypowiedzi TS w
zakresie pokrewnych zagadnien dotyczacych umieszczania na towarach oznaczen innych
podmiotow obok pierwotnie umieszczonych znakow towarowych, ktadacej nacisk na
konieczno$¢ uwzglednienia praktyk i zapatrywan klientow w danym sektorze obrotu (wyr. TS
w sprawie C-197/21 Soda-Club, SodaStream przeciwko My Soda).

Autor bardzo rygorystycznie podchodzi do ww. zjawiska w przypadku modyfikacji towaru
oznaczonego znakiem towarowym w wyniku wykonania ushugi, podnoszac, ze ponowne
wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego towaru stanowitoby podstawe do sprzeciwu wobec
dalszej dystrybucji towaru przez uprawnionego (s. 241). Warto jednak zauwazy¢, ze surowos¢
wylaczenia skutku wyczerpania w opisanej sytuacji jest wspotczesnie przedmiotem
intensywnych dyskusji w przypadku takich modyfikacji towarow, ktore stuza realizacji celéw
gospodarki o zamknigtym obiegu, np. w przypadku produktéw naprawionych,
regenerowanych, czy tez bedacych rezultatem upcyklingu. W sytuacji, gdy pierwotny znak
towarowy pozostaje widoczny na zmodyfikowanym produkcie, przejrzysty co-branding
podawany jest jako jedno z rozwigzan, ktére moglyby zapewni¢ legalno$¢ dalszej cyrkulacji
takich produktow w obrocie.

Za trafng i bardzo wazng uzna¢ nalezy tez¢ Autora, zgodnie z ktéra sfera pozytywna prawa
ochronnego powinna obejmowac uprawnienie do umieszczania oznaczenia na przedmiotach
(towarach) stanowigcych rezultat ustugi, a takze uprawnienie do wprowadzenia takich towarow
do obrotu (s. 246-247). Zasadnie kwestionuje Autor natomiast wyodrgbnienie uprawnienia
wprowadzania do obrotu przypadku tych ushug ktére nie mogg prowadzi¢ do wytworzenia
towarow, krytykujac odmienne koncepcje wyrazone w doktrynie w tym zakresie (s. 248-249).

W ramach uwag dotyczacych pojecia rzeczywistego uzywania znaku towarowego Autor
przychyla si¢ do trafnego w mojej ocenie nurtu pogladow w doktrynie, zgodnie z ktorym objete
sferag pozytywng uzywanie znaku towarowego, o ktorym mowa w art. 153 ust. 1 p.w.p., jest
czyms$ innym (szerszym), niz weziej rozumiane pojg¢cie uzywania rzeczywistego, o ktorym
mowa w artykule 169 ust. 1 p.w.p.

Autor kategorycznie stwierdza jednak, ze w przypadku $wiadczenia pod zarejestrowanym
znakiem towarowym ustug hotelarskich poza terytorium ochrony (kraju lub Unii Europejskiej
— w przypadku znakéw unijnych), gdy na obszarze ochrony wystgpuje wytacznie mozliwosé
zarezerwowania tych uslug, nie ma mozliwosci ustalenia jakiegokolwiek lacznika miedzy
rzeczywistym $wiadczeniem ustug. Takie uzywanie jest, w ocenie Autora, objete kompetencja
uprawnionego, nie stanowi natomiast realizacji rzeczywistego uzywania znaku (s. 244-245).
Tak kategorycznie sformulowanego stanowiska nie podzielam. Gdyby rozwazana byla
publikacja rozprawy, warto, aby powyzsze stwierdzenie Autor skonfrontowat dla kompletnosci
wlasnej argumentacji z wyrazajacym odmienne stanowisko waznym wyrokiem Sadu
Generalnego dotyczacego opisanych wyzej okoliczno$ci w sprawie T-768/20, Standard
International Management LLC 1 przyjetym tam odréznieniem miedzy miejscem dostawy
towarow lub $wiadczenia uslug a miejscem uzywania znaku poprzez dostgpnos¢ reklamy 1
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portalu rezerwacyjnego dla klientow z UE (zob. tez Wytyczne EUIPO 2025, Cz¢s¢ C, Sekcja
7, pkt 6.1.2.5., ostatnie zdanie).

Szczegdlnie interesujgce w rozdziale pigtym sg rozwazania poswigcone mozliwosci
zastosowania konstrukcji wyczerpania w przypadku znakéw ustugowych. Trafne 1 dobrze
uargumentowane jest stanowisko Autora, zgodnie z ktérym powyzsza mozliwos¢ istnieje
jedynie w przypadku znakoéw dla takich ustug, ktorych rezultatem sa wytworzone przedmioty.
Zgodzi¢ si¢ trzeba z Autorem, ze odrzucenie w takiej sytuacji konstrukcji wyczerpania ze
wzgledu na niematerialny charakter ustugi oznaczaloby powazne ograniczenie swobdd
gospodarczych w porownaniu z zastosowaniem wyczerpania w przypadku obrotu produktami
oznaczonymi znakiem zarejestrowanym dla towarow. Autor postuluje w zwigzku z tym
szerokie rozumienie towaru w $wietle art. 155 p.w.p. Stanowisko Autora jest tez spdjne z
wyrazonym 1 uzasadnionym przez Niego uprzednio w rozprawie pogladem o istnieniu
uprawnienia do wprowadzania do obrotu towardéw stanowiacych rezultat ustugi.

Ponadto Autor trafnie krytykuje poglady dopuszczajace zastosowanie konstrukcji wyczerpania
w przypadku znakéw dla takich ustug, ktére nie wykazuja zwigzku z przedmiotami
materialnymi, w tym zwtlaszcza stanowisko wyrazone w literaturze niemieckiej przez J Preissa.
Kwestionuje przyjeta przez ostatniego autora potrzebe zastosowania konstrukcji wyczerpania
dla uzasadnienia legalno$ci uzywania przez organizatora imprezy turystycznej w kanatach
dystrybucji uslug turystycznych znakéw dotyczacych nabytych przez organizatora i
Swiadczonych przez osoby trzecie uslug przewozu lub zakwaterowania. W petni zgodzi¢ si¢
nalezy z Doktorantem, ze takie sytuacje kwalifikowac nalezy jako referencyjne uzycie cudzego
znaku towarowego.

Ostatni szosty rozdzial rozprawy po$wigcony jest problematyce naruszenia prawa ochronnego
na znak ustugowy. W rozdziale tym Autor skupia si¢ na wyselekcjonowanych zagadnieniach
istotnych dla problematyki znakoéw ustugowych, nie za$§ na ogdle probleméw dotyczacych
ztozonych kwestii naruszenia prawa ochronnego. Zrozumialy jest postulat zachowania
szczegllnej ostroznosci przez organy stosujace prawo przy ustalaniu, czy bezprawne uzywanie
przez osobe trzecig kolidujacego przez osobg dotyczy ustug czy towarow. Ponadto Autor trafnie
poswieca szczeg6lng uwage problematyce oceny podobienstwa ustug. W tym zakresie analizuje
specyfike uslug jako przedmiotu poréwnania do innych uslug a takze do towardow, przy
uwzglednieniu wypracowanych w orzecznictwie kryteridw oceny podobienstwa majacych
swoje zrodto w wyroku TS w sprawie T-39/97 Canon. Zagadnienie oceny podobienstwa ustug
jest zagadnieniem raczej ,technicznym” i trudno tutaj o szczegdlne wyzwania doktrynalne.
Niemniej podjeta przez Autora analiza dostarcza wskazoéwek dotyczacych sposobu oceny
podobienstwa ustug.

W zakonczeniu rozprawy Autor zrekapitulowal najwazniejsze ustalenia wynikajace z
przeprowadzonej analizy. Stwierdzenia zawarte w zakonczeniu odnoszg si¢ zaréwno do tych
aspektow, przy ktorych Autor nie dostrzegt wigkszych réznic miedzy znakami towarowymi i
ustugowymi, jak i do tych aspektow, przy ktorych dostrzegt wyrazng specyfike znaku
ustugowego. Ostatni akapit zakonczenia zawiera jednoznaczng odpowiedz w kwestii
rozwigzania zasadniczego problemu naukowego postawionego w rozprawie, tj. kwestii
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odrebnosci znaku ustugowego jako normatywnej kategorii oznaczen odrozniajacych. Autor
udziela odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, o czym bylta juz mowa w pkt II recenz;ji.

IV.  Ocena strony formalnej pracy

Strona formalna pracy jest zasadniczo poprawna. Nie wystepuja powazniejsze bledy
jezykowe. Sporadycznie pojawiajg si¢ zwroty, ktorych poprawnos¢ jezykowa warto
przemysle¢, np. okreslenie ,,rezonowaé na” w znaczeniu ,,0ddziatywac¢ na” (np. ,, rezonuje na
inne zagadnienia dotyczace znakéw ustlugowych” — s. 78, ,rezonuje na formy eksploatacji
znaku” — s. 264), czy okreslenie ,,stosowany w obrocie” w odniesieniu do znaku ustugowego
(s. 227; pojecia tego raczej uzywamy w odniesieniu do eksploatacji wynalazku).

V. Konkluzja

W $wietle przeprowadzonej analizy i oceny rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Aleksandra
Farona pt. ,,Znak ustugowy jako normatywna kategoria znakow”, przy uwzglednieniu
przewidzianych prawem kryteridw wymagajacych spetnienia dla uzyskania stopnia naukowego
doktora, nalezy stwierdzi¢, ze przedtozona do recenzji rozprawa kryteria te spelnia. Stanowi
ona oryginalne rozwigzanie problemu naukowego dotyczacego kwalifikacji doktrynalnej i
normatywnej znaku ustlugowego jako rodzaju oznaczenia odrdzniajacego, a takze zawiera
szereg istotnych tez czastkowych. Zawarte w recenzji uwagi krytyczne lub polemiczne nie
wylaczaja ogdlnej aprobujacej oceny rozprawy. Ponadto, przedstawiona do recenzji rozprawa
doktorska prezentuje ogdlng wiedze teoretyczng Kandydata w zakresie nauk prawnych, a takze
Swiadczy o umiej¢tnosci samodzielnego prowadzenia przez Niego pracy naukowe;.

Podsumowujac, recenzowana rozprawa spelnia w moim przekonaniu kryteria okreslone
dla rozpraw doktorskich, co uzasadnia przedstawienie wniosku o przyjecie rozprawy
doktorskiej, dopuszczenie jej do publicznej obrony i kontynuowanie czynnosci w ramach
przewodu doktorskiego.

dr hab. Lukasz Zelechowski, prof. UW
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