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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Gierszewskiego pt Opisowos¢ oznaczenia jako
przeszkoda udzielenia i ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy — aspekty
materialne i procesowe

1. Podstawa prawna i kryteria oceny

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789)
rozprawa doktorska powinna stanowi¢ oryginalne rozwigzanie problemu naukowego oraz
wykazywa¢ ogolng wiedze teoretyczng kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz

umiejetnos¢ samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegétowego trybu i warunkéw przeprowadzania czynnosci
w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie
tytutu profesora (Dz. U. poz. 261), recenzja zawiera szczegétowo uzasadniong ocene
spefniania przez rozprawe doktorskg warunkéw okreslonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki.

Juz na wstepie pragne stwierdzic, iz przedtozona do oceny rozprawa doktorska Pana mgr
Wojciecha Gierszewskiego w petni odpowiada wymogom stawianym przez art.13 ust. 1
ustawy z 14 maja 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki (t.j. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789. ), stanowiac oryginalne ujecie podjetej
tematyki.



Podkredli¢ nalezy zaréwno wiedze jak i umiejetnosci Autora w zakresie tak przedstawiania,

jak i samodzielnego rozwigzywania probleméw naukowych.

2.Wybor tematu, wskazany problem i cel badawczy

Podjeta w pracy tematyka obejmuje zagadnienia zwigzane przede wszystkim z problematyka
przeszkdd rejestracyjnych dla zgtoszonego do ochrony znaku towarowego. Nadto, w swietle
tak regulacji krajowych, jak i unijnych, w okreslony sposéb przeszkoda stanowigca przedmiot
rozprawy ogranicza zakres praw wytgcznych do znaku, pozostawiajac pewne oznaczenia do

dyspozycji takze oséb trzecich.

Jak zwykle w odniesieniu do zwrotéw nieostrych, w szczegélnogci ograniczajgcych mozliwoéé¢
uzyskania badz korzystania z praw juz uzyskanych, powstaje caly szereg watpliwoéci
interpretacyjnych tak generalnych, jak i zwigzanych z ocena konkretnych przypadkéw.
Sytuacji tej nie wyjasnia orzecznictwo, w szeregu przypadkach rozbieznie oceniajgce zblizone

stany faktyczne.

Dla praktyki obrotu istotne jest, iz — podobnie jak ma to miejsce w podniesieniu do innych
przeszkod rejestracyjnych — takze i ta moze zostac usunigta w przypadku nabycia tzw

wtdrnej zdolnosci odrdézniajace;.

Niewatpliwie tak dla teoretykow, jak i dla praktyki, tematyka pracy jest i wazna ciekawa jako

przedmiot badan.

Doktorant w ponizszy Spos6b wskazat hipotezy badawcze: 1) opisowoé¢ oznaczenia jako
przeszkoda udzielenia prawa do znaku towarowego nie jest cecha stata oznaczenia.
Niestatos¢ te opisuje wskazujac kilka tego aspektow oraz 2) opisowoéé oznaczenia jest
elementem stanu faktycznego, a nie ocena normatywng dokonang w oderwaniu od

mozliwych do przeprowadzenia dowodu w sprawie.

Uwazam, iz przeprowadzone w pracy badania oparte zostaty bardziej o analize orzecznictwa,
z uwzglednieniem metody empirycznej, anizeli o klasycznie rozumiang metode dogmatyczna,
Co nie stanowi zarzutu, poniewaz w teorii prawa takie metody badawcze sg przyjete i

akceptowane.



2. Struktura pracy

Struktura dalszych wywodéw podporzadkowana zostata zrealizowaniu zatozonego celu
badawczego. W konsekwenciji, tematyka poszczegélnych rozdziatéw zmierza do

zweryfikowania zasadnosci postawionych na wstepie zatozen.

I tak, w Rozdziale 1 Doktorant przybliza zagadnienia wstepne (,Zagadnienia

wprowadzajgce”), co jest zwyktym elementem rozpraw, przygotowujacym czytelnika do

bardziej szczegétowej problematyki.

Rozdziat 2 (,Regulacje prawne i orzecznictwo w zakresie opisowosci oznaczenia”) zawiera
rozwazania wprost taczace sie z tematem rozprawy, a mianowicie Autor przechodzi do uwag
historycznych, $ciéle zwigzanych z problematyka znakéw towarowych opisowych. Uwagi

opiera tak o rozwigzania krajowe, jak i unijne i miedzynarodowe.

Rozdziat 3 (,Ratio legis wytqgczenia oznaczer opisowych z rejestracji jako znakéw

towarowych”) wskazujac uzasadnienie dla omawianej grupy wytaczen.

Kolejne Rozdziaty, tj Rozdziat 4, 5 i 6, przyblizaja pojecie oznaczenia opisowego, opisowos¢ ze
wzgledu na forme i treé¢ znaku, a wiec juz szczegotowo wskazujg te ceche w powiazaniu z

rodzajem znaku lub z cecha/ wiasciwoscig towaru tak indywidualizowanego.

Rozdziat 7 porusza problematyke zwigzang z warunkami, w jakich moze jednak dojsé do
rejestracji takiego oznaczenia za¢ konczacy rozprawe; Rozdziat 8 przybliza zagadnienia

procesowe, zwigzane z badaniem opisowoéci oznaczenia.

Powyzsza struktura pracy zasadniczo odpowiada podjetej przez Doktoranta problematyki

badawczej.

3. Ocena merytoryczna

Otwierajacy Rozdziat 1, jak zwykle w tego rodzaju opracowaniach, przybliza zagadnienia dla
dalszych uwag wprowadzajgce. Zestawione tu zostaty i poddane interpretacji dwa
podstawowe pojecia, tj ,0znaczenie” i ,znak”, przede wszystkim w ich znaczeniu potocznym

z konstatacja, iz znak jest czgscig szerszego pojecia tj. oznaczenia, przy czym petni on role



identyfikatora towaréw czy ustug na rynku. Kolejno Autor wskazuje cechy znaku, ktére
muszg go charakteryzowa¢, aby stat si¢ przedmiotem ochrony, zwracajagc uwage na

dokonane w ostatnim czasie legislacyjne zmiany w odniesieniu do definicji znaku.

Uwagi w zakresie wzajemnego stosunku ustawy Prawo wtasnosci przemystowej i ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dotyczace bytu prawnego znaku towarowego na gruncie
ostatniej ze wskazanych regulacji, wymagajg pewnego uzupetnienia: otdz niezaleinie od
doktrynalnego sporu w zakresie kreowania/niekreowania praw podmiotowych na gruncie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sad Najwyzszy w jednym z orzeczen podkreslit,
iz uzyskanie ochrony formalnej nie ma znaczenia dla ocen dokonywanych na podstawie
przepiséw tej ustawy, tu bowiem znaczenie ma pierwszenstwo uzywania. Nie odpowiada to
wprawdzie pytanie, czy wedle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w przypadku
pierwszefstwa powstaje prawo podmiotowe, ale definitywnie okresla wzajemny stosunek
obu aktow prawnych. Nawet zatem, jesli np. dla niezarejestrowanego znaku towarowego
ustawa ta nie kreuje praw podmiotowych, to w kazdym razie buduje na tyle silna ochrone, iz

w okreslonych stanach faktycznych przewaza nad prawem podmiotowym.

Powigzane z powyzszg tematyka jest pytanie, czy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w zakresie pojecia , 0znaczenie pochodzenia” (art.10 ust.1) miesci sie wytgcznie
znak towarowy oraz, czy na gruncie tej grupy przepiséw mogg podlega¢ ochronie oznaczenia

opisowe? Czy ma tu znaczenie zasada specjalizacji?

Na marginesie dalszych uwag, Doktorant (s.28) wskazuje, iz procedura udzielania prawa
ochronnego ma charakter badawczy, opierajac si¢ na wypowiedzi literatury z 2010 r.
Wprawdzie w kolejnym zdaniu stanowisko to koryguje, jednak kategorycznoéé pierwszego

stwierdzenia wydaje sig by¢ zbedna, badz powinna wskazywac¢ na czas przeszly.

W tej czesci praca z oczywistych wzgledéow ma charakter sprawozdawczy, opisujacy
problematyke zwigzang przede wszystkim z bytem prawnym znaku towarowego, cho¢ nie
tylko, na co wskazuja uwagi zamieszczone pod tytutem ,Gospodarcza rola znakéw
towarowych” jako element gtéwnego, poruszanego tu zagadnienia po$wieconego ,Pojeciu i
ochronie znaku towarowego”. Wydaje sie, ze Rozdziat ten zostat przez Autora zakreslony

zbyt obszernie.



Rozdziat 2 juz wprost nawigzuje do tytutowej problematyki (,Regulacje prawne i
orzecznictwo z zakresu opisowosci oznaczenia”). Przede wszystkim znajdujemy tu opis
historyczny dotyczacy rozwigzan prawnych wytgczajacych spod ochrony oznaczenia opisowe,
poczynajgc od dekretu o ochronie znakéw towarowych z 1919 r. Nota bene jest to jeden z
pierwszych polskich aktow prawnych, cho¢ rejestracje udzielit Urzad Patentowy kilka lat

poiniej.

Kolejno Autor przybliza odpowiednie regulacje miedzynarodowe i unijne, z oczywistych
wzgledow koncentrujagc uwage na przepisach dotyczacych ograniczen zwiazanych z

opisowym charakterem oznaczenia.

Uzupetnia powyzsze odwotanie sie do roli znaczenia orzeczeri unijnych dla rozstrzygnie¢

krajowych, co zresztg nie byto zabiegiem koniecznym wobec pewnych oczywistosci w tym

zakresie.

Rozdziat 3, zgodnie z tytutem (,,Ratio legis wyfgczenia oznaczen opisowych z rejestracji jako
znakow towarowych”), przybliza argumenty jakie decydowaty i decydujg o wytaczenia spod
ochrony znakéw o charakterze opisowym, zaczerpniete tak z warunkéw ekonomicznych, w
jakich znaki funkcjonuja, jak i majac na uwadze zatozenia lezace u podstaw rozwigzan
prawnych, a ktére przede wszystkim zasadzaja sie na koniecznosci zapewnienia wiasciwego
petnienia przez znaki ich podstawowej funkcji w postaci wskazywania pochodzenia tak
zindywidualizowanego towaru. Z punktu widzenia prawnego chodzi zatem o zapewnienie
dystynktywnosci w tym zakresie: znak opisowy zwykle tej cechy nie ma. Niebagatelne jest tez
uwzglednienie intereséow wszystkich uczestnikéw rynku w wolnym dostepie do nich, tak
przedsigbiorcow jak i konsumentéw. Autor dostrzega w tym zakresie réiny rozktad

argumentow tak w orzecznictwie jak i w doktrynie.

W tej czgsci pracy Doktorant nawigzuje takze do stanowiska zawartego w orzecznictwie
unijnym, odnoszacym si¢ do zasadnosci wytaczenia oznaczeri opisowych spod mozliwoséci

ochrony.

Warto zauwazyc, iz relacjonujacy charakter zawartych tu uwag opatrzny zostat wtasnymi
komentarzami tak, iz czytelnik otrzymuje zwigzta charakterystyke zaréwno poruszanej

kwestii, jak i podsumowujacy poglad Autora.



Po wprowadzeniu w zatozenia lezace u podstaw omawianego wytaczenia spod rejestracji,
przechodzi Doktorant do przyblizenia pojecia opisowosci i kryteriow w tym zakresie
ocennych — Rozdziat 4. Jest to tym bardziej zasadne, iz akty prawne go nie definiuja, zas
niewatpliwie tak niedookreslone pojecie, majace swoje prawne konsekwencje, wymaga co

najmniej wskazania podstawowych jego desygnatow.

Oczywiscie termin ,opisowosc”, ,opisowy” posiadaja znaczenie potoczne, jednak dla potrzeb
tak teorii jak i praktyki, to doktryna wskazuje jego zakres; Autor poglady te przybliza,
wzbogacajac uwagi o analize poszczegélnych przejawéw tejze ,opisowosci”, przywotujac

rowniez stanowisko orzecznictwa.

W Rozdziale tym poruszona zostata takie problematyka metodologii badania opisowosci
oznaczenia. Jest to istotna czes¢ uwag, w szczegolnosci majac na uwadze, ze przepisy tak
krajowe, jak i unijne w tym zakresie nie zawierajg $cistych wskazéwek. Niewatpliwie dla
dalszych ocen w powyiszym zakresie istotna jest przestanka ustawowa, a mianowicie, iz
przymiot ,opisowosci” jest ,wytgcznym” elementem znaku; pojecie to stanowi przedmiot

dalszych rozwazan.

Kolejno przechodzi Autor do problematyki zwigzanej z modelem odbiorcy danej kategorii
towardw, zreszty aktualnie juz dostatecznie utrwalonym tak w orzecznictwie, jak i w
pogladach doktryny; okolicznos¢ ta stanowi punkt wyjscia do dalszych rozwazan, opartych o
rodzajach produktow oraz jego ,koricowego” uzytkownika, w szczegdélnosci majac na

uwadze, iz niekiedy nabywca jest inna osoba, anizeli podmiot finalnie korzystajacy.

Istotny jest takze moment dokonywania powyzszych ocen, ktdéry z oczywistych wzgledéw
odnies¢ nalezy do chwili zgtoszenia, cho¢ okolicznoé¢ opisowosci badana jest i w
postepowaniu uniewazniajgcym. Na marginesie, w tych uwagach zaznacza sie wiedza
praktyczna Doktoranta, ktéry w prowadzonych tu rozwazaniach nawigzuje do pewnych
kwestii zwigzanych z prowadzeniem odpowiedniej argumentacji na podstawie
przedstawianych dowodow. Jak sie wydaje, jest to w omawianym punkcie nie do konAca

zasadne, cho¢ w praktyce zapewne przydatne.

Wyczerpujaco przybliza dalej Autor zagadnienia juz bardziej szczegétowe, dotyczace badania

opisowosci oznaczenia, jak np. problematyka jezyka uiytego w znaku czy aluzyjnosé



oznaczenia (podkreslajgc stanowisko tak krajowe jak i unijne dotyczace braku ograniczenia
rejestracyjnego). Przywoluje takie i omawia problematyke znaczenia wczeéniejszych
rejestracji dla dalszych ocen dotyczacych kolejno zgtoszonego oznaczenia o charakterze

opisowym.

Czy mogtby Doktorant w Swietle powyzszego, przyblizy¢ problematyke zwigzang ze znakami

mylgcymi i przeszkody w postaci braku konkretnej zdolnosci odrézniajacej?

Ciekawa tak teoretycznie jak i majgcg istotne znaczenie praktyczne, jest kwestia wzajemnego
stosunku przepisow zakazowych na poziomie udzielania rejestracji do przepisow
ograniczajagcych juz udzielone prawo (art.156 ust.l1 pkt 2) pwp i art.7 ust.l lit.c
rozporzadzenia). Autor podkresla niezalezno$¢ przywotanych regulacji i stusznie. Jednak
ciekawe, w jakim zakresie omawiana przeszkoda rejestracyjna nie zostata zastosowana w
znaku, co do ktérego na podstawie art.156 ustawy podnie$¢ mozna zarzut opisowosci.
Uzupetniajac, aktualnie kolizie w powyzszym zakresie zapewne pomoze rozstrzygnac

wyspecjalizowany Sad na podstawie powddztwa o ustalenie.

Kolejno, w Rozdziale 5, Doktorant przybliza problematyke opisowosci ze wzgledu na forme i
tres¢ znaku podkreslajac, iz zasadniczo jego opisowos¢ moze dotyczy¢ kazdej, wyodrebnionej
jego kategorii. Poszczegdine przypadki dalej szczegétowo przybliza, przede wszystkim
kierujac sig stanowiskiem orzecznictwa tak krajowego, jak i unijnego. Niewatpliwie zebrane
tu przyktady i orzeczenia znakomicie ilustrujg ztozono$¢ procesu zmierzajacego do dokonania
stosownych ocen korcowych, w szczegdlnosci jak chodzi o oznaczenie stowne, literowe,
liczbowe, w rozmaitych zestawieniach i skrétach. Na konstatacje te wskazujg niekiedy

znaczaco rozne oceny stosowane przez Urzad Patentowy i sady administracyjne.

Elementy graficzne w ocenie opisowosci znaku przyblizone zostaty z pewnym motywem
przewodnim. Doktorant stawia bowiem na wstepie pytanie, na ile element taki jest w stanie
odwréci¢ uwage od opisowego elementu sfownego. Dalsze uwagi w gtownej mierze opieraja
sie 0 wyjasnienia zawarte w dokumencie CP3, ktory zostat przywotany juz w poprzedniej
czesci pracy. Tu nawiazuje Autor do najczesciej pojawiajacej sie problematyki, a wiec np.
przywotuje kwestie zastosowanej czcionki, kombinacji kolorystycznej, dodawanych

elementow graficznych i inne.



W Rozdziale 6 odnosi sie Autor do cechy opisowosci zawartej w cechach/wtasciwosciach
towaru, wskazujagc na wstepie, iz w poprzednio obowigzujacej ustawie o znakach
towarowych kwestia byta odmiennie uregulowana, anizeli ma to miejsce w aktualnym stanie
prawnym. W tym zakresie podnosi, iz jego zdaniem ustawodawca chciat ograniczeniem obja¢
szerszy zakres oznaczen (,rodzaj towaru”) niz tylko odnoszacy sie do wczesniejszych ,nazw

rodzajowych”.

Na marginesie zawartych dalej uwag dotyczacych przeszkody zwigzanej z pochodzeniem
towaru, w tym w szczegdlnosci z pochodzeniem geograficznym, gdyby Autor rozwazat
publikacje rozprawy, to w kazdym razie nalezy uaktualni¢ odpowiednie regulacje unijne.
Moze takze uzupetni¢ obszerne zreszta wywody o stanowisko doktryny np. w zakresie

wzajemnych relacji znakéw towarowych i oznaczen geograficznych, dla ktérych uzyskano

taka czy inng ochrone.

Kolejno Autor omawia, cho¢ juz przywotujac stanowisko nie tylko orzecznictwa, ale i niekiedy
doktryny, dalsze, wskazane w ustawie elementy opisowe, jak np ilos¢, jakosé czy wartosé (tu
szczegotowe uwagi dot. rozumienia tego pojecia tak w znaczeniu ekonomicznym jak i
pozaekonomicznym, zresztg bardzo to trudna przestanka, na co w pracy zwrécono uwage
przywotujac odpowiednie stanowisko Urzedu Patentowego i EUIPO), sktad, przeznaczenie,
funkcja i itd. Doktorant przybliza takze inne, anizeli wymienione przyktadowo w tekicie
ustawy rodzaje odniesien, opierajac jak zwykle uwagi o wyjasnienia zawarte w orzecznictwie.
Te cze$¢ rozprawy korczg , Whioski czgstkowe”, sprowadzajace sie do niezbyt optymistycznej
konstatacji, iz brak jest statosci orzecznictwa, ktére wydaje sie chwiejne, zas kierunek
dokonywanych analiz w duzej mierze jest nieprzewidywalny. Niezbyt to pocieszajacy
whniosek, wskazujgcy na duza dowolnos¢ ocen w tym, jakze istotnym zakresie, bo dotyczacym

bezwzglednej przeszkody rejestracyjnej.

W Rozdziale 7 Doktorant zawarta zostata problematyka zwigzana z kolejnym, trudnym
zagadnieniem, mianowicie z mozliwoscia uzyskania tzw wtérnej zdolnosci odrézniajacej

przez znak pierwotnie jej pozbawiony i zwigzany ze stosownymi ocenami punkt czasowy.

Kwestia ta moze byC rozwazana przede wszystkim na etapie uniewazniania prawa z

rejestracji, cho¢ znaczenia nabiera takze w sytuacji wykonywania tego prawa. Jest to



interesujace zagadnienia zwazywszy zwfaszcza na ratio legis wytaczenia oznaczen opisowych

spod mozliwosci uzyskania na nie praw wytgcznych.

Uzupetniajac obszerne rozwazania dotyczace warunkéw uzywania znaku, przesadzajacych o
ostatecznej ocenie, uwagi w zakresie ,uzywania znaku jako znaku towarowego” moina
uzupetni¢c o wstepne wskazanie, iz w kazdym razie chodzi o przyklady ujete w art.154

ustawy.

Podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do wczeéniejszych rozwazan, takie i tu
znajdujemy liczne odniesienia do orzecznictwa, de facto budujacego skale odniesier. W tej
czesci pracy, niezaleznie od wczesniej przywotanych przyktadéw, Autor odrebnie wskazuje

kilka z nich, co nieco zaburza dotad stosowang konstrukcje formalna rozprawy.

Dla praktyki w tym zakresie istotne jest i to, iz przyblizona zostata réwniez problematyka

dowodowa, tak podstawowa dla wykazania przymiotu wtérnej zdolnosci odrdzniajacej.

Konczg ten Rozdziat ,Whioski czgstkowe”, w ktérych zawarta zostata analiza warunkéw, w
jakich dochodzi do wykazania wtérnej zdolnosci odrézniajacej. Stuszna jest uwaga Autora, iz
w praktyce jest to zadanie wielce utrudnione, w szczeg6lnosci zwazywszy na chimeryczng
cechg  ,opisowosci” oznaczenia i réine okresy czasowe (postepowanie
zgtoszeniowe/procedura zmierzajagca do uniewaznienia), w ktérych dochodzi do

dokonywania odpowiednich ocen, jak réwniez majac na uwadze niestabilne tego kryteria.

Majac powyisze na uwadze, moze Doktorant przyblizy, co Jego zdaniem powinno wskazywac
na nabycie wtérnej zdolnosci odrézniajacej i jakie znaczenie w tym zakresie miatyby badania
rynkowe. Ta ostatnia kwestia oczywiscie taczy sie z dalej prowadzonymi wywodami,
obejmujacymi ustalenie nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej jako stanu faktycznego czy
normatywnego. Czy moze tu mie¢ znaczenie, iz mowa jest o ,wtérnej” zdolnoéci

odrdzniajacej, a wiec ,,wtdrnej” wobec braku ,pierwotnej”?

Rozdziat 8 poswigcony zostat zagadnieniom procesowym, zwigzanym z badaniem opisowosci
oznaczenia. W tym miejscu nawigzuje Autor do problematyki wskazanej w tytule pracy,
konkretyzujac, iz podjeta tu zostanie préba odpowiedzi na pytanie, czy cecha opisowosci jest
elementem stanu faktycznego, czy tez przynalezy do ocen prawnych. Jest to zasadnicza

kwestia, majaca wptyw na tok procedowania tak w postepowaniu administracyjnym



(badanie oznaczenia w toku rejestracji), jak i w cywilnym, zwigzanym z uniewaznieniem
uzyskanego prawa. Doktorant zastrzega w odniesieniu do postepowania cywilnego, iz
problematyka ograniczenia prawa wylgcznego, dalej poruszona, lezgca wprawdzie na
pograniczu zagadnien procesowych i materialnoprawnych, jednak zasadne jest jej

przyblizenie w tej czesci pracy, a to wobec koniecznego badania opisowosci oznaczenia.

Tak z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie majg rozwazania

dotyczace wzajemnego stosunku obu postgpowan, w szczegdlnosci uwzgledniajac najnowszg

nowelizacje Kodeksu postepowania cywilnego.

Nie korica zgadzam sig z zakwalifikowaniem zwrotu ,,opisowos¢” znaku do grupy zwrotow
niedookreslonych, pozwalajacych na dokonywanie ocen w oparciu o sfere faktow. Wydaje
sig, ze nie jest to argument wystarczajgcy, w prawie wiasnosci przemystowej ( a i w
przepisach zwalczajacych przejawy nieuczciwosci obrotu) mamy wiele takich zwrotéw, jak
np. wprowadzenie w btad, w odniesieniu do ktérego dokonywane s3 oceny normatywne.
Rozumiem, ze takie stanowisko Autora jest uwarunkowane przywotanymi orzeczeniami

TSUE, co oczywiscie nalezy uwzglednic.

Zagadnienia dalej poruszane dotycza kwestii proceduralnych, zwigzanych z
administracyjnymi  trybem  postgpowania  zgloszeniowego, samodzielnie, cho¢
niewyczerpujaco, uregulowanym w ustawie Prawo wiasnosci przemystowej. Ze wzgledu
jednak na konieczno$¢ stosowania Kodeksu postepowania administracyjnego oczywiste jest,

iz i w o odniesieniu do omawianej procedury znajdujg zastosowanie kodeksowe zasady

ogolne.

Powyisze podstgpowanie administracyjne i jego gléwne zatozenia, uzupetnia Doktorant
uwagami dotyczacymi procedury uniewazniania znaku, ktére nastgpi¢ moze badz w
procedowaniu spornym przed odpowiednim Urzedem, badZ w sadowym postepowaniu

cywilnym w ramach powddztwa wzajemnego w sprawach dotyczacych naruszenia prawa z

rejestracji.

Moim zdaniem, majac na uwadze praktyczne znaczenie zawartych tu uwag, istotne sa
rozwazania w zakresie zakresu kognicji sgdu w odniesieniu do oceny opisowoéci znaku i

wplywu tego na ustalenie zdolnosci odrézniajacej zarejestrowanego znaku towarowego, w
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odniesieniu do ktérego poszukuje sie ochrony. Chodzi bowiem o ustalenie, czy w ten sposéb
sad wkracza w kompetencje zarezerwowane dla wyspecjalizowanego organu
administracyjnego. Zasadniczo kwestia ta jest juz przesgdzona, bowiem nie ma wiekszych
watpliwosci co do uprawnien sadu w powyiszym zakresie. W szczegdlnosci Sad Najwyiszy
podkreslit formalny charakter decyzji administracyjnej co powoduje, iz sad nie jest nia
zwigzany. Autor wskazuje przy tym, iz jest to kontynuacja stanowiska zajmowanego w
okresie miedzywojennym, wynikajacego z 6wczesnych warunkéw prawnych przewidzianych

dla udzielenia prawa do znaku i zwigzanych z tym zasad ochrony.

Aktualnie nieco inaczej argumentuje si¢ odpowiednie uprawnienia sagdu powszechnego, co
zostato nastgpnie przywotane, stanowigc podstawe dla wiasnych przemyslen i uwag
Doktoranta. Podzieli¢ nalezy podsumowujacy wniosek, a mianowicie, iz sad w ramach
dokonywania oceny faktycznej przestanek naruszenia prawa do znaku musi uznaé
przynajmniej minimum zdolnosci odrdzniajgcej znaku, a w razie powziecia jakichkolwiek
watpliwosci i w braku wytoczenia powddztwa wzajemnego o uniewaznienie udzielonego
prawa, skierowa¢ strony na droge prowadzaca do uniewaznienia prawa i zawiesi¢
postgpowanie ze wzgledu na kwestie prejudycjalng. Jednakie w powyiszym zakresie
wyrazane s3 i odmienne stanowiska. Analiza stanowiska sadéw wskazuje, iz niechetnie

postepowanie zawieszaty.

Kwestia niejako odwrotng jest problematyka zawieszenia postepowania sadowego ze
wzgledu na toczace sig postgpowanie o uniewaznienie prawa z rejestracji. Aktualnie, po

zmianie procedury, mamy juz odpowiednig regulacje.

Rozdziat ten zawiera i dalsze, szczegétowe rozwazania, obejmujace np. ustalania stanu
faktycznego na potrzeby postepowarn administracyjnych i sadowych i wzajemny ich
stosunek, czy obszerne omdwienia znaczenia przepiséw ograniczajacych prawo wytaczne na

podstepowanie w sprawie uniewaznienia prawa z rejestracji.

Koriczacy rozprawe Rozdziat 9, to wiasciwie Wnioski koncowe, podsumowujace zawarte
powyzej rozwazania. Syntetycznie wskazuje Autor poruszang problematyke i wtasne oceny

w zakresie poruszanych zagadnien.
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Whioski w zakresie de lege ferenda , jakie Doktorant wywodzi z przeprowadzonej w pracy
analizy sprowadzaja sie do stwierdzenia, ze zasadniczo obowigzujaca tak w kraju jak i w Unii
regulacja nie wymaga zmian. Konstatacja ta wynika z przeprowadzonej weryfikacji tezy
uzasadnia brak koniecznosci wprowadzenia zmian legislacyjnych, cho¢ ponosi Autor kwestie
podniesienia jakosci orzecznictwa. Przede wszystkim chodzi o usuniecie rozbieznosci i

niescistosci, w szczegélnosci w sposdb w pracy zaproponowany.

Zasadniczo z powyzszym nalezy sie zgodzi¢, bowiem podejmowanie préby uszczegétowienia
omawianej przestanki zapewne nie datoby pozadanych rezultatéw, zawezajac mozliwosci

oceny w konkretnych stanach faktycznych.

4.Warsztat naukowy

Konstrukcje rozprawy nalezy oceni¢ jako prawidtowa. Zawarte tu rozwazania Autor odnosi
przede wszystkim do obszernie przywotanych orzeczen sadowych i stanowisk zawartych w
decyzjach odpowiednich organéw zaréwno krajowych jak i unijnych. Prowadzi to do
wniosku, iz tytulowa problematyka zostata opisana poprzez dokonanie powyzszej analizy.
Skapa w tym zakresie literatura niewiele zagadnier przybliza, stad zapewne wybrana przez

Doktoranta metoda badawcza.

Autor swoje uwagi w powyzszym zakresie nie ogranicza do prostej relacji, lecz przeprowadza
krytyczng analize wybranych przyktadéw stanowiska sadéw i organéw, formutujac wiasne
poglady. Niewatpliwie stanowig one cenny wkiad w poznanie problemu, stanowigcego

przedmiot rozprawy.

Nalezy takze podkresli¢, ze tematyka, z ktérg zmierzyt sie Doktorant, jest trudna i zawiera
wiele kontrowersyjnych zagadnier. Bioragc pod uwage, ze materiat badawczy w postaci
orzecznictwa, a takie wypowiedzi doktryny, daleki jest od klarownych, jasnych, a co
najwazniejsze, jednolitych pogladéw oraz koncepcji, to pokazanie przez Autora wtasnych

przemyslen nalezy ocenic pozytywnie.
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Trudno jednak nie zauwazy¢, ze problematyka procesowa stanowi niewielka czeéé rozprawy,
gdyby zatem rozwazana byta jej publikacja (a dla praktyki bytaby to cenna pozycja),
nalezatoby rozwazy¢ modyfikacje tytutu tak, aby czytelnik nie oczekiwata réwnowagi

poruszanej tematyki.

Nieliczne niedoskonatosci stylistyczne czy interpunkcyjne nie zmieniaja pozytywnej oceny

strony formalnej pracy.

KONKLUZIA

Oceniana rozprawa doktorska Pana mgr Wojciecha Gierszewskiego pt ,Opisowosé
oznaczenia jako przeszkoda udzielenia i ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

— aspekty materialne i procesowe”, stanowi oryginalne rozwigzanie problemu naukowego,

samoistne i tworcze.

W konkluzji stwierdzam, iz przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska odpowiada
wymaganiom przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z 14 maja 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1789 ) i wnosze o dopuszczenie mgr Wojciecha Gierszewskiego do dalszych etapéw

postepowania w przewodzie doktorskim.

G Aot I
Prof. dr hab. Ewa Nowinska
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