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1. Temat, pytanie i metoda badawcza, kompozycja rozprawy

Doktorant podjat w rozprawie temat marginalizowany dotychczas w doktrynie prawa
znakoéw towarowych. W Polsce nie byto jak dotad monograficznego opracowania na ten
temat; byt on podejmowany jedynie w pracach o mniejszym rozmiarze (artykutach,
komentarzach, m.in. artykule autorstwa prof. dr hab. Urszuli Prominskiej). W literaturze
zagranicznej mozna znalezé wiecej monograficznych opracowan na temat znakéw
ustugowych, przy czym w przewazajgcej mierze pochodzg one sprzed unifikacji w
europejskim prawie znakéw towarowych pojecia znaku jako obejmujgcego znaki
towarowe i ustugowe. Wybér ,omijanego” w literaturze tematu nalezy uznac za trafiony.
Problem oznaczania w obrocie ustug jest zagadnieniem doniostym praktycznie,
atrakcyjnym intelektualnie i istotnym doktrynalnie ze wzgledu na powszechnos¢
wystepowania tego rodzaju oznaczen w obrocie oraz konieczno$é¢ wpisania ochrony tych
oznaczen w wyksztatcone konstrukcje prawa oznaczen indywidualizujgcych.

Cho¢ tytut pracy moze by¢ odczytywany jako gtéwna teza rozprawy, to w pracy nie
zarysowano wyraznie pytania badawczego i tezy. Autor przyznaje we wstepie, ze celem
pracy jest wyjasnienie pojecia ustugi w prawie znakdéw towarowych, podobienstw i roznic
miedzy znakami towarowymi i znakami ustugowymi, oraz odpowiedz na pytanie, czy znaki
ustugowe stanowiag samodzielng normatywna kategorie znakéw. Mam pewne
watpliwosci, co do takiego uszeregowania celéw badan. Niewatpliwie rozumienie pojecia
ustuga ma znaczenie dla tak zakrojonego tematu, ale czy jest to znaczenie
pierwszorzedne? Wydaje sie, ze na pierwszy plan powinno wysungé¢ sie pytanie o
uzasadnienie dla samodzielnosci normatywnej kategorii znakdw ustugowych i
prawidtowos¢ regulacji przyjetej przez polskiego ustawodawce zwigzanego przeciez
standardami okreslonymi w dyrektywie harmonizujgcej prawo znakoéw towarowych
(obecnie dyrektywie 2015/2436). Przygotowywana w Polsce reforma prawa wtasnosci
przemystowej i prace nad nowelizacjg (lub wrecz nowa ustawg) zachecajg do takiego



krytycznego przegladu, ktéry moze zaowocowacé wartosciowymi uwagami de lege
ferenda.

Sugerowatabym wiec postawienie pytania: Czy specyfika znakéw przeznaczonych do
oznaczania ustug, wynikajgca z innego niz w przypadku znakéw towarowych desygnatu
(oznaczenie komercyjnego zrédta pochodzenia ustug) i uwidaczniajgca sie na etapie
oceny zdolnosci odrdzniajgcej, analizy podobienstwa towardw i ustug w kontekscie
wzglednych przeszkdd rejestracji oraz naruszenia, a takze przy weryfikacji rzeczywistego
uzywania czy stwierdzaniu wyczerpania, powoduje, ze potrzebna jest osobna kategoria
normatywna znakow ustugowych, czy raczej mozna te osobliwosci uwzgledni¢ w ramach
jednolitego podejscia do znaku towarowego? Jakie korzysci osiggamy z wyodrebnienia tej
kategorii normatywnej? Zidentyfikowanie i wyartykutowanie pytania badawczego
zdyscyplinowatoby wywody, ograniczajac lub eliminujac rozwazania w niewielkim
stopniu przydatne do rozwigzania zasadniczego problemu.

Praca ma harmonijng kompozycje, jednakze wysuniecie na pierwszy plan celu w postaci
wyjasnienia pojecia ustugi w prawie znakéw towarowych wptyneto na uktad pracy. W
rozdziale | oméwiono rozwdj historyczny oznaczen ustug, ktore pojawity sie w orbicie
prawa znakéw towarowych duzo pdzniej niz oznaczenia towaréw. Rozumieniu pojecia
»ustuga” Autor poswieca bardzo obszerne wywody w rozdziale Il, by potem przejs¢ do
analizy pojecia i funkcji znaku ustugowego w rozdziale lll, zdolnosci odrézniajacej w
rozdziale IV, a nastepnie prawa ochronnego na znak ustugowy i jego naruszenia w
rozdziatach Vi VI. Autor przyjat prawidtowe zatozenie, ze wobec tak ujetego tematu sens
ma omowienie tylko tych problemoéw ochrony znakéw towarowych, w ktérych ujawnia sie
specyfika znakoéw ustugowych. Szczegdétowe uwagi na temat uktadu i proporcji
poszczegdlnych czesci zawre w pkt 2 ponizej. Pewien niedosyt budza wnioski z
przeprowadzonej analizy. Doktorant nie docenit wagi czesci wprowadzajacej do rozprawy,
ktéra jest okazjg do zaprezentowania zidentyfikowanego problemu badawczego i tezy oraz
podsumowania, w ktéorym powinna znalez¢ sie odpowiedz na sformutowane pytanie i
ewentualne potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionej tezy. W obu czesciach
wypowiedz jest bardzo lakoniczna.

Nie budzi zastrzezen zastosowana przez Doktoranta metodologia, ktéra - przy
dominujagcym znaczeniu metody dogmatycznej - tgczy kilka podejs¢ i odpowiada
wyznaczonym celom rozprawy.

2. Uwagi szczegotowe

Rozdziat | prezentuje ewolucje postrzegania znakéw ustugowych jako przedmiotéw
ochrony w prawie miedzynarodowym, krajowym i unijnym. Zawiera on bardzo
interesujace i obszerne rozwazania o charakterze historycznoprawnym, ktére dla Autora
sg bazg do rozpoznania przyczyn wtaczenia oznaczen ustug do ochrony znakow
towarowych. Na tym tle, Autor negatywnie ocenia podejscie polskiego prawodawcy, ktory
prima facie wyodrebnit kategorie normatywnag znakéw ustugowych i jednoczesnie przyjat,
ze ustugi sg towarem zdefiniowanym w art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Dodatkowo zastrzegt,
ze ilekro¢ w ustawie mowa o znakach towarowych rozumie sie przez nie rowniez znaki



ustugowe. Faktycznie wiec kategoria znakéw ustugowych poddana takim zabiegom
legislacyjnym jest pusta i nasuwa to powazng watpliwosé o sens tego zabiegu, co
zauwaza Autor. Trafne sg uwagi krytyczne Doktoranta o braku logiki w zastosowaniu
dwdch technik legislacyjnych jednoczesnie: (1) poszerzenia definicji towaru, co miato
stuzy¢ stworzeniu jednolitej kategorii znaku towarowego stuzgcego do oznaczania
towardw i ustug; (2) zréwnania ochrony znakoéw towarowych i ustugowych. Doktorant
trafnie zauwaza, ze w przypadku polskiej ustawy, wobec w istocie pustego zakresu
pojecia znaku ustugowego, trudno wskaza¢, do czego mamy odpowiednio stosowac
przepisy. Zauwazone przez Doktoranta deficyty polskiej regulacji mogty by¢ przez niego
rozwiniete w podsumowaniu pracy i wzbogacone o wartosciowe wnioski de lege ferenda
na temat pozadanego ksztattu regulacji ochrony znakéw ustugowych, ktora
uwzgledniataby standardy UE.

Skoro celem pracy jest ustalenie, czy znaku ustugowe stanowig odrebng kategorie
normatywna, warto bytoby w pracy zamiescic¢, chocby krétkie, rozwazania na temat tego,
czym jest i jaka role petni kategoria normatywna w prawie znakéw towarowych oraz
zestawi¢ ,,znak ustugowy” z innymi kategoriami normatywnymi znakéw towarowych.

Autor postuguje sie w catej pracy sformutowaniem ustuga jako substrat znaku. W
literaturze polskiej mozna znalez¢ podobne zdanie, ze substratem materialnym znakéw
towarowych sg towary (E. Wojcieszko-Gtuszko). W mojej ocenie nie jest to logicznie
prawidtowe. Stosowanie pojecia substrat w odniesieniu do ustugi wydaje mi sie w
kontekscie ochrony znakéw mato precyzyjne. W logice materialny substrat znaku to uktad
kresek, liter, dostrzegalne medium (byt realny) odnoszacy sie do swojego korelatu (J.
Kotarbiniska, Pojecie znaku, Studia Logica 1957, t. VI). W semiotyce, znak sktada sie z
dwdch elementéw: znaczacego (signifiant — fizyczna forma, np. stowo, obraz) i
znaczonego (signifié — pojecie, idea). Doktorant zdaje sie pomylit substrat w rozumieniu
fizycznej formy, w jakiej znak sie jawi z tym, co ma oznaczaé. Desygnatem (przedmiotem
odniesienia) znaku ustugowego jest wskazanie handlowego pochodzenia ustugi nie zas
sama ustuga. Szczegdélnie niejasne sg rozwazania na s. 93, gdzie Autor pisze o
materialnym substracie niematerialnego rezultatu ustug i ustudze jako substracie znaku.
Mam réwniez zastrzezenia do poprawnosci logicznej sformutowania: Wtasciwosci
substratu wptywajg bowiem na cechy oznaczenia, ktorego celem jest odréznianie tego
wtasnie substratu.

W Rozdziale Il Autor poswiecit rozlegte wywody pojeciu ustugi, zauwazajgc juz na
wstepie, iz jest to pojecie niezdefiniowane w prawie znakow towarowych. Autor
przeanalizowat rozumienie pojecia ,ustuga” w naukach ekonomicznych. W kontekscie
problematyki pracy szczegdlng wartos¢ ma obserwacja (s. 43), iz ,cechy ustug
skonstruowane jako przeciwienstwo klasycznych cech towaréw nie majg w dzisiejszym
Swiecie charakteru absolutnego”. Dematerializacja towardw, ktére sa przedmiotem
obrotu oraz ograniczona niematerialnos$¢ ustug powoduja, ze o towarach i ustugach mysili
sie wspotczesnie jako o przedmiocie obrotu prawnego — produkcie rynkowym (kontinuum
L<towar-ustuga”, s. 43). Przyktadowo w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach
handlowych, ktéra zajmuje sie uczciwoscig i transparentnoscig na rynku (art. 2 ¢)



»produkt” oznacza kazdy towar lub ustuge. Modele biznesowe, ktére sg odpowiedzig na
wyzwania wspotczesnosci, w tym zwigzane z nadprodukcjg i katastrofg ekologicznag
wywotang iloscig odpaddéw (m.in. PaaS - product as a service), sg znakomitg ilustracja
tego, ze wspotczesnie granica miedzy produktem a ustuga jest bardzo ptynna, zatarta, a
wyznaczanie jej w wielu przypadkach pozbawione sensu. Wida¢ to jaskrawo w przypadku
tworzonych na zamoéwienie technologii czy produktéw informatycznych.

W rozwazaniach prawnych poswieconych pojeciu ustugi Doktorant wykazat sie bardzo
dobrg znajomoscig zagadnien prawa cywilnego i prawa europejskiego. W mojej ocenie
rozwazania te sg zbyt obszerne i czesciowo zbedne jak na problematyke tej rozprawy. Sam
Autor w dalszej czesci pracy (s. 82) twierdzi, ze pojecie ustugi ,ma charakter
autonomiczny”w prawie znakéw towarowych i ,nie powinno sie przenosic¢ znanejzinnych
dziedzin siatki pojeciowej na znaki towarowe”. Moze bardziej przydatne bytoby
przeprowadzenie w tym miejscu analizy ustugi jako przedmiotu dziatalnosci gospodarczej
i przedmiotu obrotu prawnego. Znaki ustugowe zdajg sie stuzyé oznaczaniu ustug w tym
drugim znaczeniu. Pomogtoby to réwniez uporzadkowaé relacje miedzy znakiem
ustugowym a oznaczeniem przedsiebiorstwa czy przedsiebiorcy.

Analize pojecia ustugi w prawie znakéw towarowych Autor rozpoczyna od omowienia
klasyfikacji nicejskiej. Problematyka ta ma znaczenie dla stwierdzenia rzeczywistego
uzywania znaku towarowego i ustalenia zdolnosci odrézniajgcej. Szkoda, ze omawiajac
te kwestie, Autor od razu nie wskazat na praktyczne znaczenie tych bardzo obszernych
rozwazan. Doktorant przyjmuje, ze ,,klasyfikacja w porzadku prawnym UE wyznacza ramy
pojecia ustuga” (s. 58). Takie sformutowanie jest nietrafne —pojecie ustugi, ktéra moze byé
oznaczana znakiem towarowym nalezy rozumie¢ jak najszerzej i nie ma podstaw do
wywodzenia z klasyfikacji nicejskiej ograniczen w kwestii tego, jakie znaki mozna
zgtaszaé. Natomiast zgtoszenie znakédw na oznaczanie ustug musi spetnia¢ wymogi
jasnego i precyzyjnego okreslenia towaréw lub ustugi w tym celu wskazywac towary i/lub
ustugi ze wskazanych enumeratywnie w klasyfikacji nicejskiej. Wymaég doprecyzowania
(identyfikacji) towardow lub ustug, dla oznaczania ktérych znak jest rejestrowany moze
nasuwac problemy w praktyce. Z orzecznictwa TSUE w sprawach Praktiker i Netto oraz
opartych na nich wytycznych EUIPO Doktorant buduje fundament nowoczesnej koncepcji
ustugi w prawie znakdéw towarowych.

Doktorant wskazuje na dychotomiczny charakter podziatu na towary i ustugi na tle
klasyfikacji nicejskiej i jednoczesnie zauwaza, ze znak moze by¢ zgtoszony jednoczesnie
dla towardw i ustug a nastepnie podaje w watpliwos¢ celowosc zgtaszania takich znakéw.
Przywotane przez niego przyktady doskonale ilustrujg watpliwy sens wyrézniania dwéch
kategorii znakéw - towarowych i ustugowych. W praktyce jednolita kategoria znaku
stanowi odpowiedz na tego rodzaju potrzebe praktyczng zwigzang ze specyfika
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, ktéra polega na swiadczeniu ustugi i sprzedazy
towaréw. Autor jest bardzo przywigzany do dychotomicznego podziatu na niematerialne
ustugi i materialne towary, ktéry w praktyce nie sprawdza sie. W ekonomicznym ujeciu
jedno i drugie jest produktem, ktéry jest przedmiotem obrotu na rynku. Zmuszanie
przedsiebiorcy do tego, by osobno rejestrowat znaki dla towaréw i osobno dla ustug



wydaje sie pozbawione sensu i uzasadnienia. W obrocie czesto wystepujg znaki
towarowo-ustugowe. Oczywiscie, takie znaki w procesie udzielania ochrony powinny
zostac poddane ocenie pod katem zdolnosci odrdzniajgcej w odniesieniu do wszystkich
wskazanych klas towarow i ustug.

W rozdziale lll Autor omawia istote i funkcje znaku ustugowego. Szkoda, ze podstawowe
rozwazania o naturze znakéw (towarowych i ustugowych) znalazty sie dopiero w rozdziale
Il na 100 stronie rozprawy. Pewne tezy, ktére tu sg wypowiedziane sg niejasne (np.
Wtasciwosci substratu wptywaja bowiem na cechy oznaczenia, ktérego celem jest
odréznianie tego wtasnie substratu albo Znak ustugowy jest modelowym
odzwierciedleniem znaku towarowego albo Rdznica [miedzy znakiem towarowym i
ustugowym] sprowadza sie do innego charakteru dobra, czyli substratu) czy tez
Decydujgce znaczenie odgrywa zdolnosé formy przedstawieniowej (symbolu, postaci) do
przyporzadkowania jej okreslonym towarom lub ustugom.

Doktorant analizuje nastepnie funkcje znaku ustugowego, przywotujac wypowiedzi
doktryny wskazujgce na ich specyfike. Szczegdlne trudnosci w praktyce moze rodzié
odgraniczenie funkcji znaku ustugowego i funkcji oznaczenia przedsiebiorstwa, ktore te
ustugi Swiadczy, jezeli oba oznaczenia sg identyczne w formie przedstawieniowej. Nie jest
to jednak trudnosc¢ nie do przezwyciezenia, czego Doktorant dowodzi w pracy i podkresla
odrebnosé obu rodzajéow oznaczeh. Walor poznawczy maja rozwazania na temat
prospektywnej funkcji odrézniajacej — koncepcji zaczerpnietej z doktryny amerykanskie;j.
Jak zauwaza Autor, do obrotu trafia informacja o gotowosci swiadczenia ustugi przez
okreslony podmiot, bo sama ustuga nie istnieje uprzednio. Uwazam, ze z tej wtasciwosci
swiadczenia ustug nie mozna wywodzi argumentow, iz funkcje znakéow towarowych i
ustugowych sg inne. Rowniez w przypadku znakéw towarowych, towar moze jeszcze nie
istnie¢ w chwili, gdy przedsiebiorca postuguje sie znakiem towarowym w celach
reklamowych i nie oznacza to bynajmniej, ze znak nie moze petnié funkcji odrézniajgce;.
Poza tym, w przypadku ustug klienci mogg ponownie poszukiwac¢ na rynku ustug, ktore juz
znajg i wyrobili sobie na ich temat pozytywng opinie. Sam Autor w podsumowaniu
rozwazan o funkcjach przyznaje, ze rozréznianie prospektywnego i retrospektywnego
dziatania znaku ustugowego jest pozbawione sensu.

W rozdziale IV Autor omawia konkretng zdolnos¢é odrézniajgacg znakdéw ustugowych.
Doktorant na bazie uwag ogélnych na temat dystynktywnosci znakdéw koncentruje sie na
szczegoblnych problemach znakéw ustugowych, egzemplifikujgc je ochrong trade dress i
znakoéw ruchomych (wtym multimedialnych). Ta czes¢ pracy lepiej nadaje sie to szerszych
rozwazan dotyczgcych skutkdw wskazania klasy w zgtoszeniu znaku, ktdre pojawity sie w
Rozdziale Il. Interesujgce sg wywody na temat funkcjonalnosci znakdéw ustugowych, ktéra
w Swietle brzmienia przepisow (,,ksztatt lub inna wtasciwos$¢ towaru”) oraz orzecznictwa
TSUE (sprawa C-421/13 Apple v DPMA) moze by¢ rozpatrywana jedynie w ramach braku
zdolnosci odrdzniajgcej. Autor stawia sSmiatg (cho¢ nie popartg odniesieniami do
orzecznictwa czy literatury) teze (s. 164), ze ocena zdolnosci odrdzniajacej trade dress
nastepuje wedtug kryteriéw analogicznych do oceny przeszkody funkcjonalnej znakéw
towarowych. Doktorant dostrzega potencjat zastosowania przeszkody funkcjonalnosci do



znakdéw ustugowych, jednak bez szerszej dyskusji na ten temat. Warto bytoby tej watek
rozwing¢ i zastanowic sie, czy faktycznie w przypadku znakéw ustugowych problemy,
ktérym probuje zaradzi¢ przeszkoda funkcjonalnosci, wystepuja i czy w zwigzku z tym nie
powinna ona by¢ stosowana rowniez w pewnym zakresie do znakéw ustugowych.

W pracy zauwazona zostata réznica w ujeciu przeszkody opisowosci w prawie unijnym i
polskim, co skutkuje koniecznoscig odpowiedniego stosowania przepiséw w p.w.p. do
znakow ustugowych. Dostrzezone zostata réwniez nieprawidtowe ujecie przeszkody
opisowosci dotyczacej oznaczen wskazujgcych na pochodzenie geograficzne towaru
(ustugi) (zob. art. 129" ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Rozwazania w tym rozdziale sg bogato
ilustrowane przyktadami zgtoszen znakow ustugowych. Autor trafnie dostrzegt, ze w
przypadku przeszkody opisowosci kluczowe znaczenie powinna mieé¢ potrzeba
zachowania wolnego dostepu do pewnych oznaczen (ang. the need to keep free).
Interesujgce sg wywody dotyczace zwigzkéw miedzy znakami wolnymi a konkretnymi
towarami lub ustugami — Autor stoi na stanowisku, ze ustalenie tej cechy znaku powinno
zawsze nastepowac w odniesieniu do konkretnych ustug. Rozwazania dotyczace wtérne;j
zdolnosci odrézniajgcej znakow ustugowych sg dla Doktoranta okazjg do podniesienia
problemu réwnolegtego i jednoczesnego petnienia przez pewne oznaczenia roli znakéw
ustugowych, oznaczen przedsiebiorstw i oznaczen przedsiebiorcow.

Zaniepokoito mnie stwierdzenie pojawiajgce sie we wprowadzeniu do rozdziatu V (s.
217), iz prawo ochronne na znak towarowy jest narzedziem monopolizacji. Specyfika
prawa do znaku towarowego powoduje, ze jest to teza btedna, a przynajmniej z zatozenia
prawo ochronne na znak towarowy nie powinno prowadzi¢ do monopolizacji, lecz do
zapewnienia transparentnosci na rynku. Twierdzeniu Doktoranta (s. 218), iz interes
uprawnionego wyraza sie w niezaktéconej i monopolistycznej eksploatacji oznaczenia,
przeczy nauka o funkcjach znakéw towarowych, ktorg tak obszernie w pracy opisat.
Skrétem jest rowniez twierdzenie (s. 218), iz strone negatywng wyznacza potrzeba
ochrony funkcji odrézniajacej ze wzgledu na pochodzenie. Uprawniony moze zakaza¢ w
przypadku znakéw renomowanych (a takze w przypadku podwdjnej identycznosci)
réwniez dziatan, ktére godzag w inne, poza odrdzniajacg, funkcje.

Interesujgce sg rozwazania na temat uzywania znaku ustugowego, uwzgledniajace
przypadki uzywania przez umieszczanie na towarach zwigzanych ze swiadczeniem ustug.
Przytoczone przyktady dotyczace ustug i produktéw informatycznych ilustrujg ptynna
granice miedzy oznaczeniem towaru i ustugi. Zdaniem Autora umieszczanie znaku
ustugowego na dobru fizycznym stanowi przejaw wykonywania prawa. Mam jednak
problem ze zrozumieniem wywoddéw na stronie 241 dotyczacych natozenia przez
uprawnionego do znaku ustugowego swojego znaku obok oryginalnego znaku
towarowego na produkt, ktéry zostat poddany przerébkom (w ramach swiadczenia ustug).
Sg to wspoétczesnie czeste przypadki (naprawa, refurbishing). Produkt jest poddawany
rozmaitym dziataniom, ktére mozna zakwalifikowa¢ jako ustugi (naprawa, czyszczenie,
modyfikacja, modernizacja) i $wiadczacy te ustugi chce na produkcie to zaznaczyc¢. Z
wywodoéw Doktoranta wynika, ze ,,akt umieszczania znaku na przedmiocie nie stanowi
wykonywania prawa ochronnego”, zas ,,modyfikacja towaru jest dokonywana na wtasne



potrzeby uprawnionego, a zatem nie stanowi ustugi”. Wczesniej jednak Autor pisze, ze
przerobiony produkt jest wprowadzany do obrotu jako produkt nowy.

Trafnie zauwazono w pracy, ze rzeczywiste uzywanie znakoéw ustugowych nastepuje
woweczas, gdy ustugi sg oferowane i Swiadczone pod znakiem. W szczegétowej analizie
rzeczywistego uzywania znakéw ustugowych Autor odnidst sie do orzeczen w sprawie
Aladdin i IP Translator i sformutowat praktyczne rady w kwestii bezpiecznego dla
zgtaszajgcego znak wskazania klas ustug.

W pracy znalazty sie rowniez bardzo ciekawe rozwazania dotyczace braku mozliwosci
wyczerpania prawa do znaku ustugowego ze wzgledu na brak materialnego nosnika. Autor
szczegotowo relacjonuje poglady doktryny w tym zakresie i prezentuje wtasne oryginalne
i zniuansowane stanowisko, ktére dostrzega praktyczna trudnosc¢ przeprowadzenia linii
demarkacyjnej miedzy towarami i produktami swiadczenia ustug na potrzeby stosowania
przepiséw o wyczerpaniu w przypadku niektérych znakdéw ustugowych. Trafne sg przy tym
uwagi krytyczne polskiej regulacji w tym zakresie, ktéra zréwnuje towary i ustugi w
przepisach ogdlnych a nastepnie ogranicza zastosowanie wyczerpania do towaréw
(obejmujac tym pojeciem réwniez ustugi). Czes¢ rozprawy poswiecona wyczerpaniu
stanowi najbardziej oryginalny wktad w doktryne prawa znakéw towarowych.

W rozdziale VI poswieconym naruszeniom prawa ochronnego na znak ustugowy Autor
skupit sie na problematyce identycznosci lub podobieristwa ustug oraz ustug i towardéw
jako problemie wyrdzniajagcym te naruszenia na tle wszystkich naruszen znakow
towarowych. W pracy brakuje rozwazan na temat wzglednych przeszkéd rejestracii.
Wodweczas analizy dotyczace poszczegdlnych przypadkdw kolizji (i naruszen) mogtyby mieé
odniesienie do obu tych sytuacji, z uwzglednieniem oczywiscie specyfiki etapow oceny
(bardziej abstrakcyjnej na etapie rejestracji znaku i bardziej konkretnej w przypadku
naruszenia prawa). Szczegotowa analiza dotyczy réznych przypadkow kolizji znakow
ustugowych oraz znakoéw towarowych, z uwzglednieniem najbardziej ztozonych
przypadkéw, gdy wystepuje zwigzek swiadczonych ustug z towarami. Doktorant wyraza
przy tym wtasne krytyczne zdanie na temat niejasnych wypowiedzi TSUE w tym wzgledzie
(wyroki w sprawach BMW i Red Bull).

Rozwazania sg w tym rozdziale sg bardzo detaliczne z licznymi odniesieniami do praktyki
(w tym Wytycznych EUIPO). Szkoda, ze Autor nie uwzglednit w rozwazaniach praktyki
CP15 (EUIPN) ,,Poréwnywanie towardw i ustug” z marca 2025 r. Pewien niedosyt budzag
rozwazania na temat normatywnego modelu przecietnego konsumenta ustug (pytanie,
czy wykazuje on réznice w stosunku do konsumenta towarow). Doktorant trafnie zauwaza
trudnosci praktyczne w ustaleniu naruszenia prawa ochronnego na znak ustugowy -
wydaje sie, ze wbrew jego przekonaniu o catkowicie abstrakcyjnej ocenie naruszenia —
wtasnie ta sytuacja moze w praktyce prowokowac¢ do uwzglednienia realiéw rynku w
analizach naruszenia.

Prace wienczy podsumowanie w formie szczegétowych wnioskéow Autora. Trafny jest
wniosek dotyczacy szczegbdlnego rozumienia pojecia ,,ustuga” na gruncie prawa znakéw
towarowych zwigzanego z tym, ze stanowi ona przedmiot obrotu (produkt rynkowy). W



mojej ocenie jest to argument przemawiajgcy za jednolitosScig koncepcji znaku
(obejmujgca znaki towarowe i ustugowe). Znaki ustugowe informuja o komercyjnym
pochodzeniu ustugi (ktéra cho¢ moze mie¢ zwigzek z przedmiotami materialnymi, to
zasadniczo ma niematerialny charakter). Co do zasady nie modyfikuje to funkcji
petnionych przez znaki ustugowe, ale moze niuansowaé poszczegdlne aspekty
oddziatywania tych znakéw w obrocie i ma znaczenie w ocenie zdolnosci odrézniajgcej
oraz pozostatych przeszkdd rejestracji znakow. Umieszczanie znakdéw na materialnych
rezultatach ustug prowadzi Autora do wniosku o wyczerpaniu prawa wzgledem tych
konkretnych produktéw wprowadzonych do obrotu za zgoda uprawnionego. Mnigj
wyraziste sg wnioski Autora dotyczace specyfiki naruszen prawa ochronnego na znak
ustugowy.

Wobec szczegétowych i dogtebnych rozwazan dotyczacych wiekszosci aspektédw ochrony
znakdw ustugowych nieco rozczarowujacy jest wniosek koncowy, ktéry jest odpowiedzig
na sformutowany we wstepie pracy cel. Autor zdawkowo stwierdza, ze znak ustugowy
stanowi samodzielng kategorie normatywna oznaczen odrdzniajacych. Przyznaje, ze
mnie ta bardzo szczegétowa analiza oraz zauwazony w pracy brak logiki polskiego
ustawodawcy doprowadzityby do innych wnioskéw. Uwazam, ze wszystkie opisane w
rozprawie specyficzne cechy znakdw stosowanych w odniesieniu do ustug mozna
pomiesci¢ w ramach jednej spdjnej kategorii znaku. Niestety nazwa tego dobra w jezyku
polskim (znak towarowy) utrudnia implementacje tego postulatu. By¢ moze zmiana
nazwy znakéw towarowych na handlowe bytaby jakim$ utatwieniem. Oczywiscie
specyfika ustug powoduje, ze wybrane zagadnienia wymagajg szczegélnego podejscia, co
de lege lata realizowane jest w ramach odpowiedniego stosowania przepiséw. Biorgc pod
uwage przygotowywang nowelizacje ustawy Prawo wtasnosci przemystowej konkretne
zalecenia dla ustawodawcy w formie wnioskéw de lege ferenda mogtyby byc¢
wartosciowym zwienczeniem bardzo detalicznych analiz.

3. Ocena formalna pracy

Strona formalna pracy jest bez zarzutu i Swiadczy o tym, ze Doktorant opanowat technike
pisania prac naukowych. Autor postuguje sie jezykiem klarownym i zrozumiatym; czyni w
swoich wywodach prawidtowy uzytek z literatury przedmiotu - polskiej i zagranicznej.
Liczne odwotania do wtasciwie zidentyfikowanej bogatej literatury przedmiotu istotnie
wzbogacajg wywod. W czesci analiz Autor przywotuje dos¢ starg literature zagranicznag
(niemiecka, francuska z lat 50-tych i 60-tych), ale dotart rowniez do najwazniejszych
wspoétczesnych wypowiedzi w literaturze przedmiotu. Czesto cytowane w pracy:
monografia Perot-Morel pochodzi z 1970 r., monografia Schreinera pochodzi z 1983 ., a
wiec z czasu poprzedzajgcego wspoétczesng regulacje ochrony znakéw ustugowych w UE.

Dochowano najwyzszych standardéw akademickich zwigzanych z cytowaniem. Na
szczegblng pochwate zastuguje umiejetnos¢é tworzenia przypiséw, ktére swiadcza o
rzetelnosci w przywotywaniu zrédet prawa, orzecznictwa i literatury. Praca zaopatrzona
jest w dodatkowe elementy, ktére podnosza jej warto$¢ naukowa (starannie
przygotowany wykaz orzeczen TSUE i sadéw polskich oraz decyzji EUIPO). Cytujac wyroki
TSUE w przypisach, warto podac¢ nazwe sprawy a nie tylko numer.
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Na pochwate zastuguje wysoki poziom jezykowy pracy — nie ma w niej wiekszych btedéw
jezykowych, co wspotczesnie jest rzadkie. W pracy znalaztam jedynie bardzo nieliczne
usterki jezykowe (np. s. 12: ,, Ta norma moze by¢ realizowana (...) na ogélnych przepisach
prawa cywilnego”; s. 15: ,mowa o niebezpieczenstwu” powinno by¢ niebezpieczenstwie;
s. 132 ,stanowisko poddajace w watpliwos¢” powinno by¢ podajgce w watpliwosg) i
techniczne (s. 33 przypis 100 redaktor A. Wrébel a nie W. Wrdbel (to dwie rézne osoby);
s. 237 ,W opisywanym zwraca uwage” (brakuje stowa).

4. Konkluzja

Doktorant wykazat sie w rozprawie bardzo dobrg znajomosciag zagadnien prawa znakéw
towarowych i orientacjg w aktualnych problemach tej dziedziny a takze prawa cywilnego
i europejskiego. Wykazat sie przy tym umiejetnoscia formutowania samodzielnych
wnioskdw na podstawie analizy przepiséw, literatury (polskiej i zagranicznej) i
orzecznictwa. Zauwazone i opisane wyzej niedociggniecia nie zmieniaja zasadniczo
bardzo pozytywnej oceny pracy. Ich ewentualne uwzglednienie mozliwe jest na etapie
przygotowania rozprawy do druku.

Praca spetnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim stosownie do art. 187 ust. 1i
2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z 20 lipca 2018 . (t.j. Dz.U. 2 2024 r.,
poz. 1571 ze zm.) i bez watpienia moze stanowi¢ podstawe do uzyskania przez pana
Marcina Aleksandra Farona stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk
spotecznych w dyscyplinie nauki prawne. Autor wykazat ogolna wiedze teoretyczna
w swojej dyscyplinie naukowej, a takze umiejetnosé samodzielnego prowadzenia
pracy naukowej.

Krakow, 15 grudnia 2025 .

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ



