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1. Znaczenie problematyki podjetej w rozprawie

Pan mgr Tomasz Drab podjat temat o duzej doniosloséci teoretycznej i praktycznej
dotyczacy analizy jednej z podstawowych, a przy tym w praktyce najwazniejszej postaci
naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego, tj. niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad co do handlowego pochodzenia towaréw lub ustug. Wybér tematu
uwazam za bardzo trafny i przemyslany, o doniostym znaczeniu praktycznym. Tematyka
niebezpieczenstwa wprowadzenia w btagd wywotywata i nadal wywotuje liczne kontrowersje
przede wszystkim wsréd przedstawicieli doktryny. Problematyka dotyczaca tego centralnego
pojecia prawa znakow towarowych w zasadzie nie byla przedmiotem catosciowej i
kompleksowej analizy w postaci pozycji monograficznej. Natomiast zagadnienia te najszerzej

zostaty opracowane w Systemie Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo Wiasnosci Przemystowej,



R. Skubisz (red.), Warszawa 2017, wyd. 2. Byly one réwniez przedmiotem artykutéw
prawniczych, rozdzialéw w monografiach, jak rowniez komentarzy.

Podjecie sie opracowania przedmiotowej problematyki w petni zastuguje na aprobatg i
ma znaczenie zardéwno w sferze wykladni prawa, jak i stosowania prawa. Recenzowana
rozprawa dotyczy zagadnien waznych i kontrowersyjnych, a rozwazania zawarte w jej tresci

mozna uznaé za istotne i potrzebne dla dalszego rozwoju prawa znakéw towarowych.

2. Struktura rozprawy i jej ocena merytoryczna

Rozprawa doktorska zostata podzielona na Wstep, siedem rozdzialéw i Podsumowanie.
Rozprawe konczy wykaz bibliografii, obejmujacy zestawienie badanych aktéw prawnych,
orzecznictwa, literatury przedmiotu i Zrédet internetowych, z ktoérych zaczerpnigto
przedmiotowe informacje.

Na aprobate zashuguje staranne przedstawienie przez Autora we Wstgpie struktury
rozprawy wraz z odniesieniem si¢ do poszczegélnych rozdzialéw i ich zawartosci
merytorycznej oraz uzasadnieniem przyjecia okreslonej kolejnosci nastgpujacych po sobie

rozdziatow.

Przedmiotem rozprawy jest — jak wskazal mgr Tomasz Drab we Wstgpie (s. 15) —
analiza jednej z gléwnych i w praktyce najistotniejszej postaci naruszenia prawa z rejestracji
unijnego znaku towarowego, jakg jest niebezpieczefistwo wprowadzenia w biad co do
handlowego pochodzenia towar6w lub ustug. Autor poddat rozwazaniom obowigzuj ace w tym
zakresie regulacje prawne zawarte w art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia nr 2017/1001.

Zasadnicza teza recenzowanej pracy doktorskiej wskazang we Wstepie, ktorej
weryfikacja nastepuje we wnioskach do rozprawy, pozostaje stwierdzenie, Ze ocena
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad na gruncie art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia nr
2017/1001 jest oceng normatywng o charakterze abstrakcyjnym. Autor precyzuje we Wstegpie
szczegolowe zadania badawcze w zakresie analizy czynniko6w normatywnych relewantnych
dla przedmiotowej oceny, dostrzegajagc rowniez potrzebe uwzgledniania w jej ramach
czynnikOw pozanormatywnych. Autor recenzowanej rozprawy zdaje sobie sprawe ze
ztozonosci i stopnia skomplikowania przedmiotu analizy dlatego tez w obrebie okreslonych
ram problemowych i systemowych przed omdwieniem problematyki niebezpieczenstwa
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wprowadzenia w blad dokonuje ogodlnej charakterystyki zagadnief zwigzanych z naruszeniem
prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego uwzgledniajac przy tym ogdlne zagadnienia
dotyczace systemu ochrony przedmiotowego znaku. Zasadniczym celem badawczym
rozprawy stala si¢ zatem analiza kolejnych czynnos$ci, ktore musi przeprowadzi¢ sad ds.
unijnych znakéw towarowych, aby potwierdzi¢ lub wykluczy¢ istnienie niebezpieczefistwa
wprowadzenia w blad w §wietle art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia nr 2017/1001 (s. 20).
Odnoszac si¢ do przyjetej struktury rozprawy i kolejnosci nastepujacych po sobie
rozdzialow nalezy zaaprobowac¢ rozpoczecie rozprawy od zagadnieni o charakterze og6élnym, a
nastepnie przejscie do kwestii bardziej szczegétowych bezposrednio odnoszacych si¢ do tematu

rozprawy.

W rozdziale 1 zatytulowanym ,,Unijny znak towarowy w systemie prawa Unii
Europejskiej” zostaly omoéwione zagadnienia ogdlne dotyczace systemu ochrony unijnego
znaku towarowego. Autor rozpoczyna swe rozwazania od skrotowego przedstawienia zrodet
prawa w aspekcie mig¢dzynarodowym, unijnym i krajowym, prébujac przy tym akcentowaé
szczegolnie istotne ich postanowienia z punktu widzenia tematyki rozprawy. Takie podejscie
jest w pelni uzasadnione, aczkolwiek nie jest ono konsekwentnie realizowane.

W dalszej kolejnosci Doktorant podejmujac problematyke dotyczaca pojecia znaku
towarowego 1 jego normatywnej definicji, rodzajow, typéw unijnego znaku towarowego
referuje wskazane zagadnienia w sposob podstawowy z wykorzystaniem ograniczonej
literatury przedmiotu i orzecznictwa. Przyktadowo, kategoryzujac i charakteryzujac oznaczenia
wedlug formy ich wyrazenia czy tez nadanej im postaci i odwotujac si¢ do regulacji art. 4
rozporzadzenia nr 2017/1001 oraz art. 3 ust. 3 rozporzadzenia wykonawczego 2018/626 Autor
przedstawia w sposob wybidrczy i najczesciej bardzo skrotowy (za wyjatkiem dosé
poglebionych rozwazan dotyczacych koloru per se) przedmiotowe zagadnienia. Uwzgledniajac
tematyke¢ pracy Doktorant stusznie juz na wstepie dokonuje wyraznego rozréznienia
tradycyjnych oraz tzw. nowoczesnych funkcji znaku towarowego i koncentruje swg uwage na
najwazniejszej z nich, tj. funkcji oznaczenia (wskazania) pochodzenia. Dalsze kwestie,
konczace rozwazania rozdziatu I rozprawy, dotyczace powstania prawa do tego znaku oraz
srodkéw jego ochrony zostaly jedynie zasygnalizowane. W mojej ocenie przedstawienie w
gruncie rzeczy i tak skrétowe tych zagadnien nie bylo niezb¢dne i mozna byloby z tego

zrezygnowac.

Rozdzial 11 pos’wié;cony problematyce naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku

towarowego charakteryzuje kolejno ogélne przestanki oraz postaci (gtowne/zasadnicze i



szczegblne) naruszenia przedmiotowego prawa, a takze okolicznosci wylaczajace jego
naruszenie. Analityczne spojrzenie na tre$¢ i rolg poszczegélnych, generalnych przestanek
naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego i spdjnos¢ wywodéw cechujg te
cze$é rozwazan. Ciekawe sg tu rozwazania dotyczace kryterium uzywania oznaczenia w
obrocie handlowym w jego aspekcie delimitacyjnym. Od tego bowiem, jakg trescig wypetnimy
6w wymog zalezy — jak shusznie zauwaza Autor — gdzie przebiega¢ bedzie granica migdzy
prawem wylgcznym uprawnionego ze znaku towarowego a uprawnieniem ogétu spoteczenstwa
do swobodnego uzywania chronionych znakéw. Doktorant, podejmujac ten istotny watek
odpowiada w sposéb nazbyt skrotowy na szereg pytan, ktore wylonila praktyka. Praktyczne
problemy i szczegdlne wyzwania dla stosowania relewantnej przestanki naruszenia powstajgce
w zwigzku ze zjawiskiem uzywania oznaczen w Internecie s3 natomiast przedmiotem
wnikliwej analizy Autora, ktorg wiencza konkretne wnioski i uzyteczne wskazowki. Te,
przywolane tytulem przykladu rozwazania, jak i dalsze wnioski wyplywajace z analizy
doktryny i judykatury odnoszacych si¢ do generalnych przestanek naruszenia prawa z
rejestracji unijnego znaku towarowego pozwalaja oceni¢ prezentowane przez Autora poglady
jako klarowne i wsparte stosowng argumentacja zasadniczo zgodna z poglagdami wyrazanymi
w pi$miennictwie i orzecznictwie. W pelni korespondujg z tym stwierdzeniem m.in. wyniki
oceny negatywnego wplywu na funkcje znaku towarowego analizowane w odniesieniu do
trzech zasadniczych postaci naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego w warunkach art.
9 ust. 2 rozporzadzenia nr 2017/1001.

Rozdziat III pt. ,,Niebezpieczenistwo wprowadzenia w blad jako przestanka naruszenia
prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego. Charakterystyka ogoélna” stanowi, w
zamierzeniu Autora, forme wprowadzenia w problematyke obj¢ta przedmiotem rozprawy i
asumpt do jej rozwinigcia w kolejnych rozdziatach. Ten $wiadomy zabieg pozwala juz na
wstepie wskazaé trzy wiodgce kwestie rzutujace na dalsze rozwazania. Stanowig je po pierwsze,
pojecie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, ktore jest problemem (nie tylko) unijnego
prawa znakow towarowych, po drugie, wzajemna relacja migdzy tym pojeciem a pojgciem
niebezpieczenstwa skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym, po trzecie wreszcie,
metodyka oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, ktéra przy tym — jak podkresla juz
na wstepie Autor — jest bardziej rozbudowana niz mogloby to wynika¢ z tresci art. 9 ust. 2 lit.
b rozporzadzenia nr 2017/1001, co w konsekwencji rzutuje na uklad kolejnych rozdziatow.

Brak definicji normatywnej czy tez innego dookreslenia w ramach prawa Unii
Europejskiej pojecia niebezpieczenstwa wprowadzenia w biad stusznie skiania Autora do

przedstawienia w pierwszym rzedzie rozwazah na ten temat, ktére sumujac dotycza
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przypadkdéw niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd w waskim i szerokim rozumieniu. Autor
trafnie dostrzega rowniez — wobec sformutowan art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia nr 2017/1001
— potrzebe zbadania wzajemnej relacji migdzy pojeciem niebezpieczenstwa wprowadzenia w
blad a pojeciem niebezpieczenstwa skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym czasem
rozbieznie ocenianej w orzecznictwie. Stawiajac istotne w tej mierze pytania, w tym o sens
wprowadzenia pojecia niebezpieczenstwa (s)kojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym do
prawnoznakowych przepisow unijnych Autor uwzglednia geneze regulacji tej przestanki,
wskazéwki plynace z orzecznictwa TSUE, zwlaszcza za$ kluczowego w tym zakresie wyroku
w sprawie C-251/95 Sabel. Prowadzone rozwazania, cho¢ nie stanowig wyczerpujgcego
wyjasnienia tej problematyki z pewnoscig ja porzadkujg i pozwalajag na przedstawienie
wilasnego pogladu w sprawie rozumienia przedmiotowego poj¢cia oraz funkcji jaka ono petni
w ramach omawianej przestanki naruszenia prawa, a konkluzje Autora zastuguja na aprobate.

Doktorant stusznie za celowe uznaje przedstawienie metodyki oceny niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad. Rekonstrukcja czynnikow istotnych dla takiej oceny znajduje wyraz w

ukladzie dalszych rozdziatéw.

Rozdzial IV rozpoczyna analize pierwszego z czynnikéw wynikajgcego wprost z tresci
art. 9 ust. 2 lit. b rozporzadzenia nr 2017/1001 koniecznego do stwierdzenia niebezpieczenstwa
wprowadzenia w btad w rozumieniu tego przepisu, tj. identycznos$ci lub podobienistwa towaréw
lub ustug. Podstawowym problemem, jaki si¢ tutaj nasuwa — stusznie zidentyfikowanym przez
Autora — jest kwestia relewantnego podobiefistwa. Prowadzona analiza koncentruje si¢ zatem
gtéwnie na pojeciu podobienstwa towaréw lub ustug oraz kryteriach jego oceny wraz z
ustalaniem ostatecznego stopnia tego podobienstwa. Wywody na ten temat sg klarowne, z
reguly wyczerpujace, poparte reprezentatywnymi przykladami. Uwagi Autora dotyczace
interesujacego i skomplikowanego pod wieloma wzgledami zagadnienia podobiefistwa ustug
Z towarami — W mojej opinii — jedynie sygnalizuja problem, ktérego pewne elementy i zasady

oceny powinny by¢ bardziej szczegétowo omdwione.

Konsekwentnie, rozdzial V poswiecono drugiemu normatywnemu kryterium oceny
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad (ktéremu czgsto przypisuje sie charakter
pierwszoplanowy), tj. przestance identycznosci lub podobienistwu oznaczen. Tu réwniez prym
wiodg rozwazania dotyczace podobienstwa oznaczen. Autor odwotuje sie w tej mierze do
uksztaltowanych metod poréwnywania oznaczen (w tym odnoszacych si¢ do réznych typéw
znakow), ktére znajduja potwierdzenie w pogladach doktryny oraz bogatym dorobku

judykatury. Doktorant, omawiajgc stanowiska prezentowane w literaturze przedmiotu i



orzecznictwie niejednokrotnie przedstawia réwniez obszernie uzasadniong wilasng ocene
prawng. Tak czyni na przyklad przy analizie interesujacego i wcigz problematycznego
zagadnienia dotyczacego mozliwosci poréwnania oznaczen wylgcznie graficznych na
plaszczyznie fonetycznej (pkt 7.1.). O wiele skromniejszy, wrecz lakoniczny wyraz majg
natomiast na przyklad rozwazania dotyczace zasad wizualnej oceny podobiefistwa oznaczen
przestrzennych per se (z odwotaniem do orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczacego
poprzednio obowigzujacych aktdw prawa unijnego; s. 319). Powyzsze spostrzezenie odnosi si¢
w réwnej mierze do przedmiotu analiz w odniesieniu do pozostatych nietradycyjnych znakéw
towarowych, ktérym przeciez po$wigcone zostaty odr¢bne rozwazania w rozdziale I rozprawy.
Fakt ten i kontekst powinien zatem inspirowa¢ Autora do podj¢cia poglebionej analizy w
zakresie oceny podobienstwa tego rodzaju oznaczen z uwzglednieniem ksztattujgcych sie w
tym obszarze regul. Niewystarczajaca jest bowiem jedynie ogdlna konstatacja Autora, ze ,,0
kolizji wymienionych oznaczen b¢da rozstrzygaty zasadniczo te same reguly, co w przypadku
standardowych rodzajow oznaczen” (s. 321).

Wywody rozdzialu VI rozprawy dotycza kolejnego, normatywnego kryterium (bo
zawartego w motywie 11 rozporzadzenia nr 2017/1001) oceny niebezpieczenistwa
wprowadzenia w blad, tj. rozpoznawalno$ci wczesniejszego znaku towarowego a takze
kryteriow pozanormatywnych przedmiotowej oceny, w tym zakresu ich uwzglednienia. W tym
kontekscie rozwazan Autor odwoluje si¢ do zalozefi abstrakcyjnej i konkretnej metody
stwierdzenia niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad. Realizujagc konsekwentnie tak
nakre$lony schemat rozwazan Doktorant na kanwie analizy problematyki zdolnosci
odrézniajacej znaku wczesniejszego, wynikajacej z jego cech strukturalnych czy tez z
rozpoznawalno$ci/renomy znaku towarowego na rynku, podejmuje szereg istotnych
problemoéw, dotyczacych mi.in. roli podwyzszonej zdolno$ci odrozniajgcej znaku
wczesniejszego w procesie oceny niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, jak i oceny braku
zdolnosci odrézniajacej w procesie o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego.
Rozwazania koncza konstruktywne wnioski. Tematem analizy w ramach przedmiotowego
rozdziatu sg réwniez trzy inne czynniki, ktore — zd. Autora — nalezy uwzgledni¢ w toku oceny
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad, mimo ich pozanormatywnego charakteru, a przy tym
uznania metody abstrakcyjnej za wlasciwa w postgpowaniu o naruszenie unijnego znaku
towarowego. Doktorant podejmuje interesujace rozwazania w tej mierze dotyczace kolejno
wplywu rodziny lub serii znakéw wczesniejszych oraz wspotistnienia znakéw towarowych na
rynku na niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcéw w blgd. Przedmiotowe rozwazania nie

majg jednak charakteru wyczerpujacego. Tak na przyktad Autor dysertacji kwalifikujgc
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rodzing lub seri¢ znakéw jako dodatkowe kryterium oceny niebezpieczenstwo wprowadzenia
odbiorcéw w blad nie ustosunkowat si¢ do podnoszonych w literaturze poszczegdlnych
argument6w, jak i ostatecznego wniosku z nich wynikajacego, iz uwzglednienie rodziny lub
serii znakow wczesniejszych stanowi wyraz konkretnej metody oceny niebezpieczenstwa
wprowadzenia odbiorcow w blad. Ponadto, w mojej ocenie, punkt wyjscia dla przedmiotowych
rozwazan powinno stanowi¢ autorskie przedstawienie koncepcji serii lub rodziny znakéw
towarowych, ktdra stanowi jak dotad przedmiot nielicznych w literaturze polskiej wypowiedzi.

Koncowy, siédmy rozdzial rozprawy uwzgledniajac dotychczasowe rozwazania
koncentruje si¢ na ocenie niebezpieczefistwa wprowadzenia w btad, w tym wplywu i korelacji
poszczegdlnych czynnikéw tej oceny na ostateczny wynik sprawy. Struktura rozdziatu
umozliwia przesledzenie w uktadzie dynamicznym przedmiotowych czynnikéw i zasad nimi
rzadzacych. Przedstawione — ze wzgledow porzadkowych w ramach ostatniego rozdziatu —
rozwazania i wnioski dotyczace kryterium podmiotowego przedmiotowej oceny s3
konstruktywne i zashugujg na aprobate. Pytania o ,,standard” niebezpieczenstwa wprowadzenia
w blad wystarczajacego do przyjecia naruszenia, czy tez mozliwo$¢ uwzgledniania dowodow
empirycznych w toku oceny niebezpieczefistwa wprowadzenia w blad, mimo jej
normatywnego charakteru — pozostaja zagadnieniami otwartymi. Nie ulega jednak
watpliwosci, ze podjecie w tej mierze dyskusji przez Autora w przedstawionej do recenzji

rozprawie doktorskiej zastuguje na pelng akceptacje.

3. Ocena formalnej strony rozprawy

Strona formalna pracy nie budzi zastrzezen. Dysertacja zastuguje na pozytywna ocen¢
pod wzgledem poprawnosci jezykowej, stylistycznej i gramatycznej. Jezyk rozprawy jest
klarowny.

Podkreslenia wymaga, co recenzentka odnotowuje z aprobata, ze Autor przedstawil
wykorzystane w dysertacji metody badawcze we Wstepie (s. 20), wskazujac odpowiednio na
metode historyczno-prawng oraz formalno-dogmatyczna, wraz z zaznaczeniem, jak poshuzyt
sie nimi w rozprawie.

Pozytywnie oceniam starannie sporzadzong, stosunkowo obszerng bibliografi¢

znajdujacg si¢ na koncu rozprawy (s. 416-455). Bibliografia zostata podzielona na wykaz aktow



prawnych oraz orzecznictwa sgdowego z sporzadzonym wykazem orzeczen sadéw krajowych,
zagranicznych, jak i unijnych, wyszczegdlnienie wykorzystanych pozycji z literatury
przedmiotu oraz pozostate zrodta, w tym réwniez zrédla internetowe (m.in. Wytyczne EUIPO
choé jedynie w edycji 2021). Doktorant wykazat nie tylko publikacje przedstawicieli polskie;j
doktryny, ale rowniez (cho¢ w ograniczonym zakresie) doktryny zagranicznej. Materiaty
zrédlowe tworzg akty prawne glownie z zakresu ustawodawstwa unijnego oraz wykaz
orzecznictwa sagdowego, w tym przede wszystkim orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci UE
oraz Sadu UE.

Na poczatku rozprawy — po spisie treSci — zamieszczono objasnienia skrotow z
podzialem na akty prawne, czasopisma i publikatory, organy orzekajace oraz pozostate skroty.

Rozprawe wraz z jej siedmioma rozdziatami konczy Podsumowanie, w ktérym Autor

skoncentrowat si¢ na przedstawieniu gtéwnych wnioskéw w zakresie podj¢tej problematyki.

4. Konkluzja

Sformutowane uwagi, gléwnie co do poddania analizie, lecz w niewystarczajagcym
zakresie okreslonych zagadnien, nie podwazajg ogélnej pozytywnej oceny recenzowanej

rozprawy.

Pozytywna ocena rozprawy wymaga podkresSlenia, Ze stanowi ona samodzielne
rozwigzanie problematyki niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad jako przeslanki
naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku. Z aprobatg nalezy zaakcentowa¢, ze Autor
zadal sobie trud podjecia wielu kontrowersyjnych kwestii zaréwno w aspekcie
teoretycznym, jak i praktycznym a recenzowana rozprawa stanowi kompetentng ich
analiz¢. Lektura tej rozprawy nie rodzi watpliwosci, ze mgr Tomasz Drab posiada wiedzg¢
w obszarze podjetej tematyki, potrafi wskazaé¢ problemy prawne wymagajace
rozstrzygniecia i probuje udziela¢ na nie odpowiedzi wraz ze stosowna argumentacjg.
Przywolana i wykorzystana w rozprawie literatura przedmiotu i orzecznictwo, zdolnos¢
dostrzegania i rozwigzywania probleméw wazkich dla teorii i praktyki stanowia dowéd

wiedzy Autora w zakresie prawa wlasnosci przemyslowe;j.



Reasumujac, recenzowana praca doktorska ,,Niebezpieczeistwo wprowadzenia w
blad jako przeslanka naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku” autorstwa mgr
Tomasza Draba spelnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim przewidziane w ustawie

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U.2023 poz. 742 t.j.).

W zwigzku z powyzszym wnosz¢ o dopuszczenie mgr Tomasza Draba do dalszych

etapéw przewodu doktorskiego.

Wk

Dr hab. Elzbieta Wojcieszko-Gtuszko



