Streszczenie rozprawy doktorskiej Mateusza Zuka pt. ,,Zalezno$é ochrony znaku

towarowego od jego zdolnosci odrézniajacej w prawie Unii Europejskiej”

Tematem rozprawy doktorskiej jest zalezno$¢ zakresu ochrony znaku towarowych od
ich zdolno$ci odr6zniajagcej w unijnym prawie znakow towarowych. Analizie poddane sg
przepisy rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i dyrektywy
harmonizujgcej prawa znakéw towarowych panstw cztonkowskich, jak réwniez bogate
orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu, jak réwniez praktyka decyzyjna Urzedu
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej i orzecznictwo sagdéw krajowych. W rozprawie
stwierdzono, ze zaleznos¢ jest zasada unijnego prawa znakéw towarowych, od ktorej
wystepuja znaczgce wyjatki.

W zakresie ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w biad konsumentéw, autor
rozwaza, czy znaki o wysokiej zdolnosci korzystaja z szerszej ochrony niz znaki towarowe o
sredniej i niskiej zdolnosci odrézniajacej. Wedtug autora przy tej ocenie nalezy uwzgledni¢
znajomo$¢ wczesniejszego znaku towarowego (renome¢, powszechng znajomos¢ lub
rozpoznawalnos$¢), ktéra moze zastgpowaC czynnik w postaci zdolno$ci odrdézniajgce]
wczesniejszego znaku towarowego. Dodatkowo autor analizuje, czy ocena ryzyka
wprowadzenia w btad powinna bra¢ pod uwage czynnik w postaci tego, czy wspdolny element
znakéw towarowych jest elementem odrézniajacym pdzniejszego znaku towarowego, czy
pelni w nim jedynie funkcje¢ opisowa. W pracy oméwione sg rowniez wyjatki od zaleznosSci
wynikajacego z: szerokiego zakresu ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w blad oraz
domniemania zdolno$ci odrézniajgcej znaku towarowego na gruncie rozporzadzenia o
unijnym znaku towarowym.

Kluczowa dla rozprawy zalezno$¢ wystepuje w przypadku rozszerzonej ochrony
renomowanych znakéw towarowych, ktére majag wysoka zdolno$¢ odrézniajgcg. Autor
uwaza, ze pojecie wysokiej zdolnosci odrézniajacej jest potrzebne jedynie dla wyjasnienia
zakresu ochrony znaku towarowego przed szkodzeniem zdolnosci odrdzniajacej. W
pozostatym zakresie rozszerzonej ochrony pojecie zdolnosci odrézniajacej ma drugorzedng
role wobec kluczowego w tym standardzie ochrony pojecia renomy znaku towarowego. Autor
omawia wyjatek od omawianej zalezno$ci w postaci braku rozszerzonej ochrony znakéw
powszechnie znanych.

Na gruncie ochrony w przypadku tzw. podwdjnej identycznosci nie wystepuje
zalezno$¢ miedzy zdolno$cig odrdzniajacg znaku towarowego a zakresem jego ochrony.

Znaki towarowe niezaleznie od stopnia zdolno$ci odr6zniajacej korzystaja z ochrony przez



dziataniami osoby trzeciej, ktére moga szkodzi¢ funkcji wskazywania pochodzenia towaré6w
lub ustug. W zakresie ochrony przed szkodzeniem renomie, czy proponowanej w pracy
funkcji komunikowania wizerunku marki, zdolno$¢ odrézniajaca nie jest czynnikiem
réznicujacym zakres ochrony. Wedtlug autora cechami istotnymi s3 wizerunek marki i
znajomo$¢ znaku towarowego (co najmniej rozpoznawalnos¢), poniewaz wizerunek marki
tylko wtedy jest prawnie istotny, gdy moze by¢ rzeczywisScie utrwalony w pamigci
odbiorcéw. Zdolnos$¢ odrézniajgca znaku towarowego nie jest zatem jedyng cechg istotng dla
zakresu jego ochrony.

W rozprawie wskazano szczegélne mechanizmy prawnomaterialne majace na celu
zapobiezenie ochronie znakéw pozbawionych zdolnosci odrézniajacej. Wsréd nich
najistotniejsze sg instytucje: ograniczenia skutkéw znaku towarowego, terytorialnego
ograniczenia orzeczenia zakazowego oraz swobody przeptywu towaréw oraz uslug, jak
rowniez naduzycia praw. Mechanizmem takim moze by¢ réwniez wzruszenie domniemania
krajowego znaku towarowych w ramach postepowan majacych na celu ochron¢ znaku
towarowego, co jednak autor poddaje krytyce.

Rozprawa rozwaza réwniez mechanizmy prawa proceduralnego majace na celu
zapobiezenie ochronie znakéw towarowych pozbawionych zdolnosci odrézniajace;.
Najskuteczniejszym narzgdziem temu stuzacym jest konstrukcja wniosku o uniewaznienie
wczesniejszego znaku towarowego rozpatrywanego przez sad w ramach roszczenia
wzajemnego. Autor postuluje, by konstrukcja zostala przyjeta na gruncie prawa polskiego,

czemu nie sprzeciwiajg si¢ przepisy dyrektywy.



