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Zakres dozwolonege uzywania znakéw towarowych przez osoby nieuprawnione

I. Uwaga wstepna. Wybér tematu

Wstepna refleksja dotyczy wyboru tematu. Prawo ochronne na znak towarowy,
uksztaltowane jako podmiotowe prawo bezwzgledne, jak wszystkie prawa tego typu ma na
celu ochrong indywidualnych intereséw uprawnionego. Jest tez poza sporem, ze monopol
przyznany przez rejestracj¢ znaku towarowego ze swej istoty ogranicza swobode dziatalnosei
gospodarczej 0s6b trzecich. Celem prawodawcow byta i jest taka regulacja, ktéra zapewnia
réwnowage pomigdzy ochrong interesu uprawnionego a interesami innych uczestnikéw
rynku. Poczgtkowo, ochrona interesu uprawnionego  byla ograniczona do funkcji
odrézniajacej, jako konstytutywnej dla ozpaczenia odrézniajgcego towar ze wzgledu na jego
pochodzenie. Z czasem, ochrona objela takze inne funkcje, wykraczajace poza samo
wskazanie komercyjnego pochodzenia towaru, a w istocie rezultaty ich pelnienia przez znak
towarowy. Dostrzezono takze rosnace ryzyka zwigzane z wylacznoscia uzywania
zargjestrowanego znaku, ktore groza zakléceniem wykonywania przez inne podmioty
przystugujacych im praw podmiotowych. Tym nalezy tlumaczy¢ postepujaca reglamentacje
zachowan os6b trzecich, ktére choé ,,wkraczaja” w monopol uprawnionego do znaku

towarowego, sg dozwolone.

Ewolucje rozwigzafh prawnych, poszerzajacych zakres dozwolonego uzywania przez
osoby trzecie cudzego znaku towarowego rozpoczelo w zasadzie porozumienie TRIPS.
Konezy jg, przynajmnicj na obecnym etapie, prawo unijne: dyrektywa 2015/2435, a w jej
wykonaniu prawa krajowe i rozporzadzenie o znaku towarowym Unii Europejskiej




2017/1001. Zywa jest jednak nadal dyskusja nad ksztaltem nowych rozwigzan. Z tych choéby
wzgledow wybor tematu recenzowanej rozprawy nalezy uznaé za trafny.

I Uwagi formaine. Konstrukeja pracy

Przedmiotem pracy jest ,analiza zakresu funkcjonowania znaku towarowego w obrocie
gospodarczym oraz przestrzeni publicznej, na ktéry nie ma wplywu uprawniony — tj.
uzywania cudzych znakéw towarowych przez osoby trzecie (tj. nieuprawnione) bez
uzyskiwania zgody podmiotu nieuprawnionego™ (s 9 rozprawy). Rozwazania dotycza przede
wszystkim regulacji unijnej, za czym przemawia znaczaca harmonizacja praw krajowych z
dyrektywg 215/2436. Obejmuja takze analiz¢ prawno porownawcza amerykafiskiego i
australijskiego prawa znakéw towarowych. Jej celem jest skonfrontowanie metod regulacji
oraz kierunku ewolucji zakresu dozwolonego uzywania cudzego znaku towarowego we

wskazanych systemach prawnym z przyjetymi w prawie unijnym.

Praca skiada si¢ z czterech rozdzialéw poprzedzonych Wstepem 1 zwienczonych Wnioskami.
Kazdy z rozdzialéw jest zakonhczony Podsumowaniem. Rozdzial 1. przedstawia zarys
koncepcji dozwolonego uzywania przedmiotéw praw wiasnogci intelektualnej. Przedmiotem
uwag jest koncepcja regulacji dozwolonego uzytku w prawie autorskim i w prawie wlasnosci
przemystowej, z wylaczeniem dozwolonego uzywama przez osoby trzecie znaku
towarowego, co jest oczywiscie zasadne. Kanwe dla prezentacji prawa polskiego stanowig
uwagi dotyczace regulacji przedmiotowego zagadnienia z perspektywy historycznej i prawa
migdzynarodowego. Poréwnanie rozwigzan dotyczacych dozwolonego uzywania przyjetych
w prawie autorskim i w prawie wiasnosci przemyslowej prowadzi Autora do kilku
konstatacji, z ktérych istotne znaczenie maja trzy. Po pierwsze — brak kompleksowej regulacji
dozwolonego uzywania w prawie wlasnosci przemystowe] znacznie utrudnia ustalenie
zakresu praw wylgeznych. Po drugie — odmienny charakter przedmiotéw wiasnosci
przemystowej (rozwigzania techniczne i oznaczenia odrézniajace) dodatkowo implikuje
odmienne rozwiazania w zakresie ich dozwolonego uzywania przez osoby trzecie. Po trzecie
— konieczne jest rozwazenie szerszych uprawnieA panstw sygnatariuszy WTO w zakresie

wprowadzania ograniczen praw wylgcznych ze wzgledu na ochrong interesu publicznego.

Rozdziat II. zawiera analize zakresu prawa z rejestracji znaku towarowego .z
perspektywy osoby nieuprawnionej” (s. 97 rozprawy). Przedmiotem szczegélowych rozwazan
objete sa: pojecie uzywania znaku towarowego, naruszenie funkcji znaku towarowego,

ryzyko wprowadzenia w blad odbiorcy i granice dozwolonego uzywania renomowanych




znakéw towarowych. W podsumowaniu Autor dochodzi do nastepujacych wnioskéw. Po
pierwsze — rozwdj koncepcji uzywania oznaczenia w charakterze znaku towarowego
prowadzi do przyjecia, ze oznaczenie pochodzenia nalezy rozumieé raczej jako abstrakcyjne
odréznianie towaréw, a nie wskazywanie zrédta ich pochodzenia. Po drugie — przyjecie
uzywania oznaczenia w charakterze znaku wymaga stwierdzenia negatywnego wplywu na
ktérgkolwiek z pelnionych przez znak funkcji. Po trzecie — test funkcjonalny powinien byé
traktowany jako réwnowazacy interesy stron w przypadku kolizji pomiedzy zakresem
wylgcznosci a swoboda uzywania cudzych znakéw towarowych. Po czwarte — ,,Wymoég
uzywania oznaczenia w odniesieniu do towaréw i ustug, a takze wymog naruszenia jednej z
funkeji znaku towarowego, kreuje, niezalezna od ograniczef sensu stricto, sfere dozwolonej

dziatalnoéci 0s6b nieuprawnionych.” (s. 175 rozprawy).

Rozdziat 1II zatytulowany ,.Dozwolone uzywanie znakéw towarowych™”  obejmuje
rozwazania nad charakterem prawnym ograniczefi prawa z rejestracji znaku towarowego,
klauzulg zgodnosci uzywania znaku towarowego przez osobg trzecia z uczciwymi praktykami
w przemysle i handlu oraz przypadki dozwolonego uzywania sensu stricto. Podsumowanie
tego rozdziatu sprowadza sie do tezy, Ze ograniczenia wynikajgce z art. 14 dyrektywy
2015/2436 obejmuijg te zachowania 0s6b trzecich, ktére w ich braku stanowilyby naruszenie
prawa z rejestracji, jako mieszczace si¢ w zakresie prawa wylacznego. Zawiera takze
krytyczne oceny m.in. wobec ujecia przez TSUE zgodnosci z uczciwymi praktykami w
przemysle i handlu, zawezenia dozwolonego uzywania nazwiska wylgcznie do os6b
fizycznych, braku klauzuli uzasadnionego powodu w przypadku naruszenia przyjmujacego
posta¢ podwojnej identycznosci. Wskazuje tez na potrzeb¢ wyraznego wskazania na
dozwolone uzywanie cudzego znaku ze wzgledu na koniecznos$é poszanowania praw

podstawowych.

Ostatni rozdziat referuje metody regulacji kwestii dozwolonego uzywania cudzych
znakow towarowych w federalnym prawie amerykadskim i w prawie australijskim oraz
zakres regulacji i dorobek orzeczmiczy, ktéry zwlaszcza w prawie amerykanskim ma
znaczenie prawotworcze. Analiza przebiega wedhug tych samych kryteriéw, a zatem obejmuje
przestanki naruszenia i przestanki dozwolonego uzywania. Akcentuje réznice pomiedzy nie
tylko metodg regulacji ale takze kryteriami oceny dozwolenia osobom trzecim na uzywanie

zarejestrowanych znakéw towarowych.
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Uklad pracy, wybor i kolejnos¢ rozwazanych Zagadniefr odpowiadajg zalozonemu celowi
jak 1 weryfikacji tez, ktére Autor postawil we Wstepie (s.11 rozprawy). Ich merytoryczng
oceng zawiera pkt. Il recenzji. Z formalnego punktu widzenia konstrukcja pracy jest

zasadniczo poprawna.

Zastrzezenia wigzg sie z trzema kwestiami. Po pierwsze, z potrzeba i zakresem rozwazan
nad regulacig dozwolonego uzytku w prawie autorskim i w prawie wlasnosci przemystowej
w odniesieniu do wynalazku, wzoru przemystowego i oznaczen geograficznych. Roznice
dotyczace natury wskazanych przedmiotow s tak oczywiste i znaczace dla charakteru i
zakresu praw je chronigcych, ze wystarczyloby wskazaé na nie we Wstepie. Ewentualne
analogie do prawa autorskiego w zakresie regulacji dozwolonego uzytku bylyby i tak
mozliwe. Natomiast Rozdzial I. mozna poswigci¢ w calosci zZrodtom prawa
miedzynarodowego i unijnego w celu wskazania rozwoju pewnej filozofii wspélistnienia
rozmaitych praw wylacznych, potrzeby uwzgledniania w ich regulacji ochrony interesow
innych podmiotéw jak i ogélnych wartoéci. Po drugie, z Podsumowaniami, ktére sa w
zasadzie streszczeniami poszczegdlnych rozdzialow, a takze wypelniajg w znaczacej czesci
tre$¢ Wnioskéw. Tym samym praca jest pelna powtldrzen. Po trzecie, z zachwianiem
proporcjonalnosci. Rozdziat III. - kluczowy z punktu widzenia tematu rozprawy — stanowi
dwukrotnos¢ objetosci pozostatych rozdziatéw. Jest jednoczesnie wielowgtkowy. Czy nie
byloby z pozytkiem dla klarownosci podzielenie go na dwa rozdzialy: Zagadnienia ogélne
(dozwolone uzywanie cudzych znakéw towarowych sermsu stricto, charakter prawny, klauzula
zgodnosci z uczciwymi praktykami) i Przypadki dozwolonego uzywania ? Dzieki wskazanym
dwom zabiegom dotyczacym rozdziatu I i II, praca zyskataby na czytelnosei i przejrzystosci.

Nie budzi zastrzezefi strona warsztatowa pracy. Recenzowana dysertacja jest oparta o
bogata literaturg (ponad 220 pozycji, w tym znaczna ilos¢ pozycji zagranicznych) i
orzecznictwo (ponad 180 orzeczer) zaréwno sadéw polskich jak i zagranicznych oraz TSUE,
ktére sa poddane rzetelnej analizie. Praca jest napisana dobrym jezykiem polskim i

prawniczym, z poszanowaniem zasad cytowania. Swiadczy o dobrej znajomosci tematu i

wyczuciu jego specyfiki.
HI. Ocena merytoryczna

Praca ma charakter krytycznej analizy rozwigzan dotyczacych dozwolomego uzywania
cudzych znakéw towarowych w prawie unijnym. Odnosi si¢ takze do ogdlniejszego
zagadnienia, jakim jest zakres wylacznosei plynacy z prawa do zmaku towarowego i




charakter prawny ograniczei tego prawa. Poddaje analizie przypadki dozwolonego uzywania
wskazane w dyrektywie jak réwniez postuluje objgcie zakresem dozwolonego uzywania inne
zachowania. Rozwazania obejmuja wszystkie przypadki naruszenia prawa z rejestracji znaku
towarowego, zaréwno ,zwyklego” jak i renomowanego. Autor ocenia zatem to samo
zachowanie z punktu widzenia uprawnionego do znaku i z perspektywy o0séb trzecich. Juz z
tego krotkiego wskazania widag, ze praca jest wielowatkowa, a niektore z nich juz stanowia

lub mogg stanowié przedmiot odrebnych dysertacji.

Ocena merytoryczna rozwazah objetych recenzowana pracg skupia si¢ na gléwnych

tezach rozprawy.

Autor stawia pytanie, czy tre$€¢ uprawniefi zakazowych pozwala na prawidlowe
funkcjonowanie przestanek dozwolonego uzywania cudzych znakéw towarowych? W
odpowiedzi twierdzi, ze ,,...tre$¢ uprawnieft zakazowych oraz zakres ochrony wynikajacej z
prawa z rejestracji znaku towarowego nie pozwala w sposOb jednoznaczny okreslié, kiedy
uzywanie cudzego znaku towarowego wkracza w sferg monopolu uprawnionego” (5.294
rozprawy) To z kolei rodzi trudnosci z okresleniem przeslanek dozwolonego uzywania
cudzego znaku semsu stricto. Autor ,obciaza” za ten stan m.in. zbyt zachowawcze i
tradycyjne zapatrywanie TSUE odnoszace si¢ do zakresu monopolu uprawnionego z
rejestracji, pojecia niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad oraz rozszerzenia rodzajéw
funkcji petionych przez znak towarowy, kt6re wymagaja ochrony. Na aprobate zashuguje
zapatrywanie Autora, Ze normatywne ograniczenia okreslone w art. 14 dyrektywy 2015/2436
(art. 156 p.w.p.) stanowiag w istocie przypadki wylaczenia naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy, a wigc zawezenia jego sfery negatywnej. Nie uznaje natomiast za w peni
zasadng krytyke podejscia TSUE do zakresu monopolu wynikajgcego z rejestracji znaku,
ktéry logicznie rzecz ujmujac musi byé wyznaczony przede wszystkim przez pryzmat interesu
uprawnionego; wszak jest to jego prawo podmiotowe. Zakres wylacznosci wynika z natury
przedmiotu prawa (zwigzek oznaczenia z towarem) i celu prawa, jakim jest zarobkowe
uzywanie znaku w pelnionych przez niego funkcjach. Interesy innych podmiotéw oraz prawa
1 wolnosci podstawowe wymagaja uwzglednienia o tyle, o ile jest to uzasadnione i konieczne

do zachowania réwnowagi pomiedzy wszystkimi wskazanymi wyzej interesami.

Podobnie rzecz si¢ przedstawia, gdy chodzi o drugg tezg¢ Autora, ktdéry pyta, czy
przestanki immanentnego ograniczenia prawa do znaku towarowego z uwagi na cel takiego

uzywania wystarczajgco zabezpieczaja uzasadnione interesy osdb trzecich? Nie z wszystkimi




ocenami Autora mozna sie zgodzié. Mozna postawiC przewrotne pytanie, czy przestanki
dozwolonego uzywania uwzgledniaja uzasadniony interes uprawnionego? Jest oczywiste, ze
wyznaczenie zakresu dozwolonego uzywania cudzego zmaku towarowego semsu stricto
wymaga odniesienia do rozmaitych wartoici, ktére przemawiajg za pozbawieniem
uprawnionego mozliwosci zakazania osobie trzeciej uzywania jego znaku. Nie wydaje sie
mozliwe precyzyjne i jednoznaczne wskazanie cech badz znamion zachowan objetych
dozwoleniem. Ich ocena musi byé wywazona, rownowazgca pozycje wszystkich

zainteresowanych.

Wreszcie, trzecia teza, ktéra stanowi pytanie, czy uzasadnione jest rozwazenie
dozwolonego uzywania w kontekscie wykorzystywania znakéw towarowych w ramach
swobody wypowiedzi? Autor shisznie zwraca uwage, ze problem ten ogranicza sie w zasadzie
do wuzywania cudzego znaku towarowego w parodii, a ze wzgledu na kontekst handlowy
wypowiedzi parodystycznych zastuguje na wylaczenie go spod zakazu uprawnionego.
Stanowisko Autora jest uzasadnione w Swietle przytoczonej przez niego tresci odpowiedniego
punktu preambuly do dyrektywy 2015/2436. Blizsza mojej filozofii jest ocena zakazu
parodystycznego i komercyjnego wykorzystania znaku towarowego z perspektywy art. 5 k.c.
lub art.3 uw.znk.

Poglady Autora, choé nie wszystkie sa zgodne z moim pojmowaniem ochrony znakéw
towarowych, wpisuja si¢ w widoczna tendencje do rozszerzenia sfery dozwolonego uzywania
zarejestrowanych znakéw towarowych przez osoby trzecie. Calo$é opracowania wymaga

moim zdaniem jedynie uporzadkowania.
IV.  Konkluzja

Przedlozona do recenzji praca doktorska jest rezultatem rzetelnego wysitku wlozonego w
oryginalne przedstawienie trudnej i ztozonej problematyki. Autor wykazat solidna wiedze,
dobry warsztat, zmyst krytyczny i przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej.

Przedstawione w toku recenzji walory pracy dominujg nad zastrzezeniami, ktére maja
charakter formalny i moga by¢ z tatwoscia usunigte przy ewentualnej publikacji pracy.
Wszystko to sprawia, ze rozprawa doktorska Pana mgr. Macieja Zejdy, pt. ,,Zakres
dozwolonego uzywania znakow towarowych przez osoby nieuprawnione” jest wartosciowg
praca naukows i spelnia przestanki okreslone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym w




zakresie sztuki (Dz.U Nr 65, poz. 595, z pozn. zm) i moze by¢ podstawa dalszych czynnosci
w przewodzie doktorskim.
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