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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Blach Morysinskiej
pt. ,.Wymog rzeczywistego uzywania znaku towarowego jako przestanka
utrzymywania prawa ochronnego na znak towarowy w prawie unijnym,

brytyjskim i polskim”.

L. Uwagi ogdlne

W wykonaniu decyzji Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk o powierzeniu mi funkcji recenzenta w postepowaniu doktorskim

Pani Klaudii Btach Morysinskiej, przedktadam recenzje przedmiotowej rozprawy.

Niezaleznie od dalszych szczegétowych komentarzy i uwag stwierdzam, ze
rozprawa doktorska Pani mgr Klaudii Btach Morysinskiej w petni odpowiada
warunkom okre$lonym w art. 13 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr

6572003 r., poz. 539 z p6Zn. zm.).

W zakresie szczegdtowej analizy, uwag i wnioskéw, przedstawiam co nastepuje.



L. Uwagi szczegotowe dotyczace pracy

1. Analiza tematu i znaczenie problematyki podjetej w recenzowanej

rozprawie

Rozprawa dotyczy problematyki rzeczywistego uzywania znaku towarowego jako
przestanki utrzymania prawa do znak towarowego (prawa z rejestracji, prawa
ochronnego) w ujeciu komparatystycznym, obejmujacym prawo unijne i brytyjskie.
Wybér takiego tematu rozprawy doktorskiej i znaczenie problematyki oceniam

pozytywnie z kilku powodéw.

Po pierwsze, obrana przez Doktorantke tematyka doskonale wpisuje sie w potrzebe
prowadzenia badan, ktérych rezultaty majg realny wptyw na praktyke, a taki charakter

maja przedstawione w rozprawie ustalenia i wnioski badawcze.

Po drugie, problematyka stanowigca przedmiot opracowania nie byta w obowigzujgcym
stanie prawnym w tak szerokim zakresie opracowana w krajowej literaturze tematu.
Poglebione badania przeprowadzone przez Doktorantke majg tym samym walor aktualny
i w wielu aspektach oryginalny, tym samym wypeiniajq istotng luke w obszarze

najnowszych badan z zakresu unijnego i krajowego prawa znakéw towarowych.

Po trzecie, w konteksScie poglebionych badan nad waskim zagadnieniem prawnym
rozprawa prezentuje bardzo dobry poziom naukowy. Wysoko oceniam umiejetno$¢
Doktorantki w identyfikowaniu praktycznych probleméw wymagajacych rozstrzygniecia,
ktére mogg pojawic sie przy stosowaniu przepisow dotyczacych uzywania i wygaszania

prawa do znaku towarowego.
2. Metodyka badawcza (zalozenia, cele, metody)

Jak wynika z wyja$nienia zawartego we Wstepie, istotg problemu badawczego s3 z jednej
strony konsekwencje braku rzeczywistego uzywania znaku, z drugiej ogélne regulacje w
tym zakresie, jak rownieZz interpretacja tego pojecia na podstawie zmieniajacego sie
orzecznictwa, ktére prowadza do niejasnosci i niepewnosci co do zakresu i wymogu

rzeczywistego uzywania.

Celem badawczym wybranym przez Doktorantke jest odpowiedZ na dwa podstawowe

pytania. Po pierwsze, jakie przestanki powinno speinia¢ uzywanie znaku towarowego,



aby mogto zosta¢ uznane za rzeczywiste pozwalajace na zachowanie prawa ochronnego
na znak towarowy w mocy? Po drugie, czy i jakie okolicznosci nalezy uzna¢ za
usprawiedliwiajgce utrzymanie ochrony w mocy w przypadku braku rzeczywistego

uzywania znaku towarowego?

Rozprawa stuzy weryfikacji kilku tez badawczych, ktére s3 przedmiotem wnikliwej
analizy w ramach rozprawy. Cze$¢ z nich ma charakter bardziej ogdélny, wynika bowiem
wprost z regulacji normatywnych. Z tego powodu okresli¢ mozna je raczej jako zatozenia
badawcze do dalszej analizy. Dotyczy to zatozenia, Ze uzywanie znaku towarowego ma
odmienne znaczenie niz rzeczywiste uzywanie znaku towarowego, ktére wynika juz z
samego postuzenie sie w regulacjach miedzynarodowych, unijnych i krajowych
odrebnymi pojeciami i przypisania konkretnych skutkéw w zakresie braku rzeczywistego
uzywania znaku. Dotyczy to, analogicznie, zatozen, ze: (i) w piecioletnim okresie
ochronnym po rejestracji znaku uprawniony moze powotywac sie na prawa wynikajgce z
rejestracji bez konieczno$ci wykazywania rzeczywistego uzywania w jakimkolwiek
zakresie, oraz, (ii) niespetnienie wymogu rzeczywistego uzywania znaku towarowego

moze prowadzi¢ do utraty uprawnien z prawa ochronnego oraz do stwierdzenia jego
wygasniecia.
Oryginalny charakter majg natomiast nastepujgce szczegdétowe tezy zidentyfikowane

przez Doktorantke, a mianowicie, Ze:

(i) dla uznania uzywania znaku za rzeczywiste, znaczenie ma funkcja, forma oraz sposéb

uzycia znaku,

(ii) uprawniony moze dostosowac¢ znak do warunkéw rynkowych, a uzywanie znaku w
postaci réznigcej sie w niektérych elementach, o ile jednak nie zmieniajg odrézniajacego

charakteru jego zarejestrowanej postaci, moze zosta¢ uznane za rzeczywiste,

(iii) w przypadku uzywania znaku przez osobe trzecig za zgoda uprawnionego, ktore
moze zosta¢ uznane za rzeczywiste, udzielenie zgody nie jest obwarowane zadnymi
dodatkowymi wymaganiami, a uprawniony nie musi sprawowac faktycznej kontroli

takiego uzywania.

Dla prowadzenia badan zostaty zastosowane zrdéznicowane metody badawcze, w tym
wyktadnia formalno-dogmatyczna, komparatystyczna i historyczna. Ich wybor jest co do

zasady poprawny. Jesli chodzi o metodyke badan mam jednak pewng watpliwos¢ co do



uzasadnienia wyboru prawa brytyjskiego, jako jednego z porzadkéw prawnych objetych
oceng prawnoporéwnacza, w szczegélnosci w konteks$cie stanu prawnego badan jaki
uwzglednia rozprawa. Z jednej strony uzasadnienie tego wyboru wskazuje ,na potrzebe
przesledzenia podejscia Wielkiej Brytanii w przeddzien wystgpienia z Unii Europejskiej”
w zakresie rzeczywistego uzywania znaku (s. 57). Z drugiej strony w rozprawie znajduja
sie uwagi z ktérych wynika, Ze celem rozprawy jest obserwacja kierunkéw interpretacji
prawa znakow towarowych po Brexicie (s. 96-99), przy jednoczesnym symbolicznym
materiale badawczym z okresu po wystgpieniu tego kraju z UE, a koicem badan
oznaczonym na koniec 2022 r. (w wykazie angielskich orzeczen wskazany w rozprawie
jest tylko jeden wyrok z 2021, s. 37). Pojawia sie takze pytanie, na ile aktualne jest w tym
konteks$cie uzasadnienie wyboru tej jurysdykcji ze wzgledu na system common law i
zwigzang z tym odmienno$c¢ interpretacji prawa przez sady, przy zatozeniu Ze angielskie
prawo znakéw towarowych do 2020 r. musiato by¢ zharmonizowane z unijnymi
regulacjami a swoboda krajowych sedziow byla ograniczona standardami
interpretacyjnymi wypracowanymi przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
(dalej ,TS”). Duza aktywno$¢ angielskich sadéw w zakresie Kkierowania pytan

prejudycjalnych i stosowanie wyktadni TS wyraznie podkre$la sama Doktorantka (s. 96).

Niezaleznie od powyzszego, podkresli¢ jednak nalezy, ze wskazane watpliwosci co do
uzasadnienia wyboru prawa angielskiego dla badan poréwnawczych od strony
metodologicznej, nie zmieniajg wartos$ci informacyjnej rozwazan w tym obszarze, ktore

wzbogacajg prace warto$ciowq analizg tego porzadku prawnego.
3. Plani uklad rozprawy

Rozprawa sktada sie ze Wstepu, pieciu czeSci oraz Zakonczenia. Uktad pracy, tytuty
poszczegdlnych czesci pracy sg logiczne. Przyjeta struktura jest przejrzysta, poszczegdlne
czesci pracy sg usystematyzowane w odrebnych wewnetrznych punktach, ktérych tytutu
pozwalaja na tatwe zidentyfikowanie i znalezienie w pracy szczegétowych tematow i
probleméw. Uwzglednia umieszczong na poczatku pracy, rozbudowang cze$¢

bibliograficzng i Zrédtowa.

Marginesowe uwagi, ktére moga zosta¢ uwzglednione w tym aspekcie przy

przygotowaniu monografii do publikacji obejmuja nastepujace sugestie:



- w zwigzku z przyjeta praktyka w zakresie struktury prac naukowych i publikacji
ksigzkowych, sugerowane jest przeniesienie cze$ci bibliograficznej na koniec
rozprawy (z wyjatkiem wykazu skréotéw), co pozwolitoby czytelnikowi w pierwszej
kolejnosci skoncentrowanie sie na zasadniczej, merytorycznej czesci rozprawy,
zwlaszcza, ze w obecnym uktadzie, czes$¢ bibliograficzna zajmuje az 48 pierwszych
stron (z zastrzezeniem, ze o strukturze pracy ukladzie redakcyjnym mogg jednak
przesadza¢ wymogi danej jednostki w ktorej zostata przygotowana rozprawa oraz

standardy publikacyjne konkretnego wydawnictwa),

- od strony redakcyjnej korzystne bytoby wyraZne oznaczenie kolejnych czesci pracy
(oznaczonych jako punktéw 1-5) jako ,rozdziatéw”, zgodnie z terminologia, ktdra

postuguje sie w pracy Autorka,

- przy przygotowaniu rozprawy do publikacji Doktorantka moze rozwazy¢ zastapienie
tytutu ,Zakonczenie” ostatniej cze$ci pracy ,Wnioskami”, przy zatozeniu, ze
znalazlyby sie w nich syntetyczne konkluzje w postaci listy wymogéw rzeczywistego
uzywania znaku, ktéra mogtaby stanowi¢ praktyczny punkt referencyjny dla

wtascicieli znakow towarowych, urzeddw i sadow,

- we wnioskach korzystne bytoby zaakcentowanie wybranych aspektéw wynikajgcych
z analizy komparatystycznej i zidentyfikowanej specyfiki krajowej, ktora moze mie¢

znaczenie dla strategii ochrony i uzywania znaku na danym terytorium.
4. Szczegolowa analiza i ocena tez zawartych w rozprawie

Rozpoczynajacy rozprawe Wstep spetnia swoja funkcje. Poprzez zakreSlenie zatozen

badawczych oraz ogélny opis dalszych rozdziatéw, nakresla zakres i metodyke badan.

Rozdziat pierwszy rozprawy ma charakter wprowadzajacy do problematyki rozprawy i
zawiera zar6wno omowienie regulacji miedzynarodowych, unijnych (w tym roli i
znaczenia pytan prejudycjalnych oraz orzecznictwa TS), krajowych uregulowan majgcych
znaczenie dla obszaru badan, jak i ogdélng normatywng charakterystyke. Stanowi
potrzebne i wartoSciowe tto regulacyjne dla dalszej szczegdétowej analizy probleméw
zwigzanych z konstrukcja rzeczywistego uzywania w relacji z uzywaniem pod katem celu
i znaczenia wyroznienia tych dwdch form eksploatacji znakéow dla realizacji zatozen
ochrony znakéw towarowych. Doktorantka wiasciwie identyfikuje wsréd powodow

wygaszania znakdw z uwagi na brak rzeczywistego uzywania, eliminowania ochrony
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znakéw, ktére nie sg w sposOb rzeczywisty uzywane w obrocie, zwalczanie znakéw
defensywnych, ograniczenie liczby kolizji, zachowania funkcji odrézniajacej przez znak.
Wskazuje réwniez na przejrzysto$¢ rejestru pozwalajacg na rzeczywiste rozeznanie
rynku pod katem chronionych rozwigzan, co stanowi istotne podtoze ekonomiczne dla
analizowanej instytucji. Osobi$cie uwazam, ze w$réd powod6éw administracyjnych nie ma
az tak istotnego znaczenia argument przecigzenia rejestrow, ktory stracit nieco na
aktualnosci od czasu przejscia na system elektronicznych baz danych, gdzie ilo$¢
rekordow znakow nie powinna miec¢ az tak istotnego znaczenia dla samych urzeddw,

ewentualnie by¢ bardziej ucigzliwa dla korzystajgcych z takich baz.

W rozdziale drugim Doktorantka przeprowadzita szczeg6towa analize pojecia ,,uzywanie”
oraz ,rzeczywiste uzywanie” znaku, jako poje¢ kluczowych dla rozprawy, wraz z
elementami charakteryzujacymi takie uzywanie, w szczegblnosci w pierwotnej funkcji
odrozniajgcej znaku. Zgodnie z konkluzja, rzeczywiste uzywanie jest pojeciem wezszym
od pojecia uzywanie, w szerokim zakresie determinowanym wszystkimi aspektami stanu
faktycznego i okoliczno$ci uzywania (ale bez konkretnych wskazéwek co do rozmiaru
uzywania), ktére mogg przesadzac o tym, ze nie kazda forma uzywania znaku determinuje
jednocze$nie jego rzeczywiste uzycie. WartoSciowa czeScia tego rozdziatu s3a
zidentyfikowane i poddane wnikliwej analizie kluczowe rozstrzygniecia TS dotyczace
rzeczywistego uzywania znaku, wskazujace na wigzaca interpretacje tego pojecia dla
krajow cztonkowskich UE, jak rowniez identyfikujgce warunki rzeczywistego uzywania
znaku. Z tego powodu, tak czes¢ rozwazan jest adekwatna takze dla uwag z kolejnych
cze$ciach rozprawy. Na okolicznos$¢ przygotowania rozprawy do publikacji w konkluzjach
do tego rozdziatu sugerowana jest drobna korekta w zakresie funkcji odrézniajacej
zaréwno ,w odniesieniu do dziatalnos$ci przedsiebiorcy lub przedsiebiorstwa”, jak i
towarow i ustug (s. 143), przy zatozeniu, Ze precyzyjne jest powigzanie jej z towarami i
ustugami przedsiebiorstwa lub przedsiebiorcy a nie ogélnie dziatalnoscig uprawnionego

do znaku.

Trzeci i czwarty rozdziat pracy zawieraja rozwiniecie szczegdétowych problemoéw i
warunkow determinujgcych rzeczywiste uzywanie znaku. Zostaty w nich w sposob trafny
zidentyfikowane i opisane przestanki rzeczywistego uzywania znaku oraz kryteria oceny

rzeczywistego uzycia znaku. Ta cze$¢ pracy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia



celéow badawczych pracy i wypetnienia luki zwigzanej z niedookre$long charakterystyka

tej instytucji na poziomie rozwigzan normatywnych oraz orzecznictwa.

Bardzo ciekawa jest bazujgca na analizie bogatego materiatu badawczego typizacja
wymogoéw charakteryzujacych rzeczywiste uzywanie znakéw z uwzglednieniem réznych
aspektéw, w tym wptywu zasady specjalizacji towaréw, petnienia przez znak

kumulatywnej funkcji z firmg i nazwg przedsiebiorstwa, jak i sposobéw uzywania znaku.

Zgadzam sie z obserwacjami i wnioskami Doktorantki, w szczegélnosci co do budzacych
watpliwosci probleméw, zwigzanych, m.in. z uzywaniem znaku poza zakresem wykazu
towarow, dla podkategorii towaréw wskazanych w wykazie towaréw, czy dla czesSci
zarejestrowanych towaréw. Na wysoka ocene zastuguje pogtebiona i komparatystyczna

analiza Autorki w tym zakresie.

W dalszych rozwazaniach Doktorantka wiasciwie wyrédznia szczegd6lne sposoby uzywania
znakow pod katem speinienia wymogéw rzeczywistego uzywania. W tym kontekscie
omawia, m.in. uzywanie znaku w Internecie. O ile dostrzezone w tej cze$ci pracy problemy
i prezentowane wnioski sg prawidtowe, ta cze$¢ rozwazan budzi pewien niedosyt i w

mojej opinii zastugiwataby na bardziej pogtebione badania i uwagi.

Po pierwsze, nie zostaty w niej ujete wszelkie nowe ,internetowe” formy korzystania ze
znakdéw towarowych, takie jak np. uzywanie znakéw w stowach kluczowych i reklamie
sponsorowanej, ktéra to problematyka, podobnie jak uzywanie znakow w metatagach jest
przedmiotem wielu rozstrzygnie¢ TS i sadow krajowych z uwagi na kontrowersje
zwigzane z ,niewidzialnym uzyciem znaku” (ktore nie zostato szerzej wyjasnione w czesci
dotyczacej techniki metatagéw). Nie zostato takze uwzglednione bardzo ciekawe
zagadnienie kwalifikacji rzeczywistego uzywania znaku dla wirtualnych towaréw. Jest to
co prawda nowy temat, ktoéry pojawit sie w praktyce w ostatnich latach, ale niewatpliwie
stwarzajacy doskonaty pretekst do nowych i oryginalnych badan i wnioskéw w tym
zakresie. Z tego punktu widzenia korzystne bytoby ujecie go stanem prawnym

korespondujacym z czasem ztoZenia pracy.

Po drugie, prezentowane wnioski dotyczace uzywania znakéw w domenach bazuja
glownie na wypowiedziach doktryny ze starszej literatury. W tym kontekscie, ciekawe
bytoby szersze zaprezentowanie przez Doktorantke wtasnych poszerzonych wnioskow i

opinii w tym obszarze analizy, opartych rowniez na cennym materiale badawczym jakim



jest krajowe orzecznictwo Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej

Izbie Informatyki i Telekomunikacji, ktore nie zostato uwzglednione w badaniach.

Whnikliwa analiza dotyczy natomiast dalszych aspektéw prezentowanych w czwartym
rozdziale pracy zwigzanych z kryteriami oceny rzeczywistego uzywania znaku. Ta cze$¢
ma niewatpliwie kluczowy walor praktyczny i zawiera cenne uwagi i wnioski, ktére moga
by¢ wykorzystane w dziatalnos$ci urzedéw patentowych, praktykéw oraz przy budowaniu
strategii utrzymania ochrony przez uprawnionych do znakéw. Obfituje w
zidentyfikowane przez Doktorantke kazuistyczne przyktady oraz ciekawe wnioski i
komentarze. Na uwage i wysoka ocene zastuguja w szczegélnosSci komentarze dotyczace
oceny zakresu iloSciowego znaku oraz wptywu postaci w jakiej znak jest uzywany dla
oceny rzeczywistego uzywania, wzbogacone graficznymi przyktadami analiza studiow
przypadkow. W tej czeSci zawarte s3a, m.in. dalsze cenne wskazowki dopuszczalno$ci
uzywania znaku w zmienionej formie, ktére wynikaja z unijnego i krajowego
orzecznictwa. Doktorantka stusznie poswiecita takze pogtebiong uwage uzywaniu znaku
przez osobe trzecig z punku widzenia spetnienia kryteriéw rzeczywistego uzywania
znaku, wskazujgc na szerokie ujecie sytuacji w ktorych takie uzycie jest miarodajne dla

oceny, nawet w sytuacji braku pisemnej umowy licencyjnej.

W powigzaniu z analizg i wnioskami z rozdziatu czwartego, ostatnia cze$¢ rozprawy ujeta
w rozdziale pigtym ma kluczowe znaczenie dla realizacji celow badawczych pracy,
zawiera bowiem uwagi dotyczace skutkdw nieuzywania rzeczywistego znaku

towarowego w postaci mozliwosci wygaszenia praw do znaku.

Podzielam wnioski Doktorantki, Ze interpretacja waznych powodéw ,.chronigcych” przed
zarzutem braku rzeczywistego uzywania powinna by¢ restrykcyjna, a okolicznosci nie
tylko powinny by¢ wazne lecz obiektywne, z wylaczeniem trudnos$ci wewnetrznych
lezacych po stronie uprawnionego. Za cenne dla praktyki uwazam uwagi merytoryczne i
procesowe zwigzane z procedurg wygaszenia znaku, jak rowniez zarzutem nieuzywania
znaku w formie pozwu wzajemnego w postepowaniu o naruszenie prawa do znaku. W
tym aspekcie analizowana konstrukcja funkcjonuje jako wazny element strategii
obronnej, czesto wykorzystywanej w sporach o znaki. Ciekawe sg obserwacje Doktorantki
w zakresie mozliwosci ponownej rejestracji znaku po jego wygaszeniu z powodu braku
rzeczywistego uzywania, z mozliwym ograniczeniem takiej praktyki jako zgloszenia

znaku w ztej wierze.



Rozprawe wienczy Zakonczenie, zawierajace zbiorcze zestawienie najwazniejszych
ustalen z pracy, ktére stanowig wartosciowe kompendium praktycznych wnioskéw i
wskazoéwek dla wtascicieli znakéw towarowych, urzedéw patentowych i sadéw w
zakresie oceny rzeczywistego uzywania znaku. Zgodnie z konkluzjg Doktorantki,
rezultaty badan potwierdzaja zasadnos$¢ weryfikowanych zagadnien dla wszystkich
systeméw prawnych. Z jednej strony stwierdzenie to moze uzasadnia¢ formutowanie
og6lnych ,uniwersalnych” wnioskéw i zasad dla oceny rzeczywistego uzywania znakéw
na gruncie wszystkich analizowanych porzadkéw. Poniewaz praca ma charakter
komparatystyczny, a poszczegélne fragmenty pracy zawierajg odniesienia i komentarze
co do specyfiki badanych aspektéw z perspektywy unijnej i krajowej, wydaje sie, ze
zasadne bytoby mocniejsze zaakcentowanie prawnoporéwnawczych wnioskéw, w celu
zachowania jednolitoSci metodologicznej w catej rozprawie, przy zachowaniu ich
uniwersalnego charakteru. Jesli chodzi o pewne sugestie na okoliczno$¢ przygotowania
monografii, praktyczny walor miatoby syntetyczne ujecie w postaci listy wskazéwek
ujetych w punktach - jako praktycznego punktu referencyjnego dla uprawnionych do
znakoéw co do obowigzkéw w zakresie postugiwania sie znakiem, spetniajacych wymog

rzeczywistego uzywania znaku i ,chronigcych” go przed wygaszeniem.
5. Wykorzystane zrodla i literatura

Z punktu widzenia Zrodet i literatury rozprawa jest wzorcowa i zastuguje na bardzo
wysoka ocene. Doktorantka zebrata i w sposdb przemysSlany wykorzystata w niej
imponujagcy materiat Zrodtowy w postaci niemal 227 naukowych pozycji
bibliograficznych, zaréwno polskich jak i zagranicznych. Ponadto w pracy znalazty sie
odniesienia do ponad 140 wyrokéw sadowych i decyzji EUIPO (przy czym w zakresie
praktyki urzedéw patentowych ubozszy materiat Zrédtowy dotyczy krajowej praktyki
wskazuje bowiem tylko jedna decyzje). Pod wzgledem jako$ciowym literatura jest
dobrana prawidtowo i ma zréznicowany charakter. Praca badawcza z tak obszernymi
materiatami Zréodtowymi stanowi niewatpliwie wyzwanie, z ktérym Autorka poradzita
doskonale, czego dowodem s3 bogate w odestania do Zrédel przypisy. Zrédia
bibliograficzne zostaly wykorzystane z zachowaniem zasad wynikajacych z prawa

autorskiego oraz standardow przyjetych w pracach naukowych.



Niezaleznie od powyzszej wysokiej oceny, mam nastepujgce spostrzezenia, ktére moga
by¢ uwzglednione przy opracowaniu rozprawy na potrzeby przygotowania publikacji

monograficznej.

- rekomendowane jest zaktualizowanie bibliografii, w tym uzupetnienie materiatu
bibliograficznego wskazanego w rozprawie o istniejgce nowsze publikacje z zakresu
uzywania znakéw towarowych w Internecie, czy w powigzaniu z reklama
kontekstowg (z obszaru domen internetowych odwotanie do bardziej aktualnych
opracowan dotyczacego znakéw i domen, np. Systemu prawa prywatnego. Prawo
wtasnosci przemystowej, tom 14 C pod red. R. Skubisza, 2017 r.),

- sugerowane bytoby takze odwotanie sie do bogatego orzecznictwa domenowego Sadu
Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i
Telekomunikacji, ktére stanowi wazne Zrédto dla analizowanej problematyki, a nie

jest uwzglednione w materiale badawczym,

- material Zrédtowy moglby w szerszym zakresie uwzglednia¢ obok bogatego
orzecznictwa sadoéw administracyjnych takze przeglad decyzji krajowego urzedu
wskazujace podejscie UPRP do interpretacji konstrukcji rzeczywistego uzywania

znaku.

6. Kwestie warsztatowe i formalne

Od strony formalnej rozprawa jest przygotowana w sposob bardzo staranny z
zachowaniem standardéw naukowych. Przypisy spetniajg wymogi w zakresie cytowania
i powotywania Zrédet. Walorem rozprawy, rozbudowane i szczegétowe przypisy stuza
Doktorantce nie tylko do szerokiego powotywania Zrédet, przedstawienia
dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa oraz positkowania sie

wypowiedziami innych autoréw, ale takze dodatkowych dygres;ji.

Bardzo rzetelnie i skrupulatnie zostat sporzadzony spis tresci oraz wykaz bibliograficzny.
Obok bibliografii zawierajacej sporzadzong w porzadku alfabetycznym liste
wykorzystanych publikacji naukowych w podzialem na publikacje ksigzkowe oraz

czasopisma, w tym ostatnim znalazt sie wykaz aktéw prawnych oraz wyrokéw sagdowych.
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Rozprawa potwierdza bardzo dobry warsztat pisarski Doktorantki, ktéra postuguje sie w
pracy prawidtowym jezykiem prawniczym, siatky definicyjng i normatywna. W zakresie
terminologiczno-jezykowym oraz redakcyjnym, przy przygotowaniu rozprawy do

publikacji, przydatne moga by¢ nastepujace spostrzezenia:

- cho¢ Doktorantka wyraznie wskazuje w pracy na tozsamo$¢ okreslen ,w obrocie
handlowym”, ,w obrocie gospodarczym” oraz ,w sposéb zawodowy i zarobkowy”,
zasadne byloby przyjecie w pracy jednej konwencji jezykowej w tym zakresie i
ujednolicenie niektérych fragmentéw, jak np. pkt. 3.2 rozprawy, w ktérym w tytule
sie do publicznego uzywania znaku towarowego w obrocie gospodarczym, natomiast
w tresci tej cze$ci ma miejsce odwotanie do uzywania znaku w obrocie handlowym (s.
154). Z kolei we wnioskach majg miejsca odestania do ,komercyjnego uzycia” (np. s.

355).

- weryfikacji wymagajg niektére przypisy, w celu wyeliminowania rozbieznosci miedzy
stanem prawym w tekscie i przypisach, np. przypisy 2-4 ktére odnosza sie do statystyk
zgtoszen znakoéw towarowych w 2021 r., a odsytaja do danych oznaczonych na czas

dostepu 2023.

III. Ocena merytoryczna i formalna pracy.

Recenzowana rozprawa stanowi obszerne, szczegdétowe i bardzo ciekawe studium
poswiecone waznej instytucji prawa znakdw towarowych jaka jest rzeczywiste uzywanie

znaku. Wiele cech recenzowanej pracy uwazam za jej walory i mocne strony.

1. Na podkres$lenie zastuguje wysoce praktyczny charakter badan. Ten aspekt pracy jest
niezwykle istotny. Publikacja rozprawy pozwoli bowiem nie tylko na wzbogacenie
doktryny prawa wtasnosci intelektualnej o wartoSciowa pozycje naukowg, ale przede
wszystkim aplikacyjne zastosowanie wnioskow prezentowanych w rozprawie w
dziatalno$ci urzedéw patentowych, sagdéw petnomocnikéw oraz przedsiebiorstw

stosujacych strategie w zakresie ochrony znakéw towarowych.

2. Wiele z analizowanych w rozprawie kwestii zostato ujetych w sposéb oryginalny,
potwierdzajacy bardzo dobrg znajomo$¢ analizowanej problematyki, pasje badawcza,
umiejetno$¢ prowadzenia samodzielnych badan oraz formutowania wtasnych

wnioskéw i opinii w nowym obszarze badawczym.
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3. Problematyka stanowigca przedmiot opracowania nie jest w tak szerokim zakresie
opracowana w najnowszej krajowej literaturze tematu adresujgcej obowigzujgcy stan
prawny. Pogtebione badania w tym zakresie wypetniajg istotng luke w obszarze
aktualnych publikacji z zakresu prawa znakéw towarowych, stanowigc po niewielkiej
aktualizacji aktualnej wersji rozprawy i jej publikacji wazne Zrédto referencyjne dla

praktykéw i podmiotéw realizujacych strategie ochrony znakow.

4. W kontekscie pogtebionych badan nad waskim zagadnieniem prawnym rozprawa
prezentuje wysoki poziom naukowy. Wysoko oceniam umiejetno$¢ Doktorantki w
identyfikowaniu praktycznych probleméw wymagajacych rozstrzygniecia, ktére
moga pojawi¢ sie przy stosowaniu przepisOw dotyczacych uzywania znaku
towarowego. Wielo$¢ poruszonych w opracowaniu problemoéw oraz dostrzezonych
przez Autorke kwestii, jak rowniez prezentowane pomysty interpretacji i wnioski
stwarzajg szerokie pole do analizy, dyskusji oraz polemiki, co stanowi istote prac

naukowych i zastugujaca na podkreslenie warto$¢ recenzowanej rozprawy.

5. Mocng strong pracy jest bogate zaplecze Zrédlowe opracowania. Pod tym wzgledem
praca jest modelowa. [lo$¢ i r6znorodnos$¢ Zrédet, potwierdza rzetelne przygotowanie
do prowadzenia badan w oparciu o sumiennie przygotowany materiat badawczy. Na
wysoka ocene zastuguje szczeg6towa analiza krajowego i zagranicznego orzecznictwa

adekwatnego dla prowadzonych badan.

6. Rozprawa zastuguje na wyrdzniajaca ocene od strony formalnej oraz redakcyjne;j. Jest
napisana bardzo przejrzystym, komunikatywnym jezykiem, przy zachowaniu
wymogow stosowania naukowego jezyka prawniczego i standardéw wymaganych
przy pracach naukowych. Jest to wazna umiejetno$¢, zwtaszcza w przypadku rozpraw
o duzym walorze dla praktyki, gdyz jej publikacja pozwoli na tatwa percepcje
analizowanej problematyki nie tylko przez innych przedstawicieli doktryny, sedziéw
i prawnikow, ale takze przedsiebiorcéw nie majacych przygotowania prawniczego.
Rozprawa w zasadzie nie zawiera btedéw jezykowych, stylistycznych czy brakéw

formalnych, co rzadko zdarza sie w tak obszernych tekstach.
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Niezaleznie od wysokiej i jednoznacznie pozytywnej oceny rozprawy, mam do niej pewne

uwagi oraz sugestie.

1. 0Od strony formalnej, niejasny jest faktyczny zakres czasowy badan, ktérych rezultaty
sg prezentowane w pracy. Za wigzaca nalezy uznac¢ deklaracje co do stanu prawnego,
okre$lonego na grudzien 2022 r., przy duzo pdzniejszej dacie ztozenia rozprawy w
2024 r. i wskazaniu przy niektérych odniesieniach Zrédtowych w pracy 2023 r. (np.
przypis 3-4 s. 49), jak rowniez zawartych w pracy niejednolitych odniesient do stanu
prawnego sprzed i po Brexicie w przypadku Wielkiej Brytanii jako jednego z
porzadkow prawnych objetych pracg. Kwestia ta ma znaczenie dla oceny aktualnosci
prezentowanych badan i wnioskéw, stad na okoliczno$¢ przygotowania publikacji

wskazane jest uwazne zaktualizowanie tekstu i ujednolicenie rozwazan i wnioskow.

2. Pewien niedosyt budzi mniej pogtebiony problem rzeczywistego uzycia znaku w
konteks$cie nowych sposobow promocji towardw i uzywania znakéw w Internecie i w
zwigzku z korzystaniem z nowych technologii, ktére niosg ze sobg wazne pytania
zwigzane z tematem rozprawy. Doktorantka dostrzega i analizuje specyfike w zakresie
uzywania znakdw w konteks$cie domen i metatagéw, w mojej opinii problematyka
zastuguje jednak na bardziej szczegétowe badania, obejmujgce takze uzycie znaku w
stowach kluczowych, a w szczegdlnosci ciekawy i szeroko dyskutowany problem, czy
uzycie znaku dla wirtualnych towaréw w metaverse rodzi skutki w obszarze znakow
towarowych, w tym w konteks$cie oceny rzeczywistego uzywania znaku. To wiasnie
takie nowe problemy stanowig dobry pretekst do weryfikacji tradycyjnych kryteriow

oceny rzeczywistego uzywania i stwarzajg pole do wypetnienia oryginalnymi.

3. Mimo, iz zgodnie z prezentowanymi przez Doktorantke wnioskami z uwagi na
konieczno$¢ kazdorazowego badania okolicznosci faktycznych uzywania znaku
towarowego nie jest mozliwe sformutowanie kategorycznych wytycznych, na
okoliczno$¢ przygotowania publikacji rozprawy zachecam do préby sformutowania
propozycji de lege ferenda dla ustawodawcy unijnego, czy krajowego w zakresie
zidentyfikowanych lub i niejasnosci w zakresie wymogéw oceny rzeczywistego
uzywania znaku. Obok rzetelnego i kompleksowego komentarza do aktualnego stanu
prawnego i wnioskéw wynikajacych z analizy orzecznictwa, pomysty Doktorantki w
zakresie lepszej harmonizacji i skonkretyzowania standardéw, mogtyby stanowié

dodatkowy impuls do dalszej dyskus;ji i wktad w doktryne tematu.
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IV. Whnioski koncowe

Konkludujgc, uwazam, ze przedtozona rozprawa doktorska mgr Klaudii Blach
Morysinskiej w pelni spetnia ustawowe kryteria przewidziane 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, Dz. U.z 2003 r., nr 65, poz. 595 z p6zn. zm., w tym:

- stanowi oryginalne rozwigzanie nierozwigzanego wczeSniej problemu, a w
odniesieniu do objetych rozprawa badan charakteryzuje sie indywidualnym
ujeciem,

- dowodzi umiejetnosci Doktorantki w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy
badawczej i naukowej, w szczeg6lnosSci interpretacji tekstdw prawnych, gromadzenia
materialu Zrédtowego i badawczego oraz jego syntetycznej i krytycznej analizy,
prowadzenia naukowego dyskursu, konstruowania wiasnych wnioskéw i opinii,
poprawnego stosowania metod badawczych charakterystycznych dla dyscypliny
nauki prawne,

- prezentuje bardzo dobra og6lna wiedze teoretyczng Doktorantki w dyscyplinie
prawo wlasnosci intelektualnej, w szczegélnosci w obszarze prawa znakéw
towarowych,

- potwierdza predyspozycje Doktorantki do prowadzenia dziatalnosci badawczej

i dalszego rozwoju naukowego.

W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwage pozytywnie zweryfikowane kryteria
oceny, wypowiadam sie za dopuszczeniem Pani mgr Klaudii Btach Morysinskiej do
dalszych etapow przewodu doktorskiego, w tym do publicznej obrony

recenzowanej pracy doktorskiej.

Krakéw, 12 maja 2025 r.

Podpisany elektronicznie przez
Justyna Matgorzata Ozegalska-Trybalska
12.05.2025
14:32:20 +02'00'
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