Sygn. akt I AGa 229/21
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 27 maja 2022 .
Sad Apelacyjny w Poznaniu, I Wydziat Cywilny i Wlasno$ci Intelektualnej w skladzie:
Przewodniczacy Sedzia Elzbieta Fijalkowska
Sedziowie: Malgorzata Gulczynska, Malgorzata Goldbeck - Malesinska
po rozpoznaniu w dniu 277 maja 2022 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powodztwa:
1. () H. ()
2. (...)sp.zo.0.T.((...))
przeciwko
(...)Sp.zo.0.S.((...)
o zakazanie naruszania znaku towarowego
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 5 marca 2021 r. sygn. akt IX Gc 98/20
1. zamyka rozprawe;

2. uchyla zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sqdowi Okregowemu w Katowicach - Wydziatowi
Wilasnosci Intelektualnej do ponownego rozpoznania pozostawiajgc temu sqgdowi rozstrzygniecie
o kosztach postepowania apelacyjnego.

Malgorzata Gulczynska Elzbieta Fijatkowska Malgorzata G.—M.

(..

st. sekr. sadowy E. G.

Sygn. akt I AGa 229/21

(...JwH.1i (...) sp.zo.0. wS. k/P. w pozwie wniesionym przeciwko (...) sp. z 0.0. w N. domagali sie

1. zakazania pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu przekasek (prazynek, chrupek) pod
oznaczeniem stylizowanym na duszka, w szczeg6lnosci o wskazanym tam postaci/ksztalcie naruszajagcym prawa
ochronne powoda do znaku towarowego nr (...) (znak L.)



2. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu produktéw, a takze wszelkich materialow reklamowych z
wykorzystaniem oznaczenia stylizowanego na duszka w szczegblnoSci wskazanym tam postaci/ksztalcie w terminie 1
miesigca od uprawomocnienia sie wyroku uwzgledniajacego powodztwo

3. na podstawie art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 248 k.p.c. wnie$li o zobowiazanie pozwanego do udzielenia
informacji dotyczacych iloéci wyprodukowanych oraz zbytych, a takze cen zbycia przez pozwanego przekasek pod
oznaczeniem stylizowanym na duszka, w szczegoélno$ci o postaciach wskazanych w pkt 1 i oznaczonych kodem
kreskowym (...) za okres (...)lat przed zlozeniem niniejszego pisma wraz z obowiazkiem zlozenia dokumentacji
potwierdzajacych wskazane iloSci oraz ceny;

4. zasgdzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztéw procesu, w tym kosztoéw zastepstwa procesowego w wysokosci
dwukrotno$ci stawki minimalnej

Pozwany w odpowiedzi na pozew (k.246 - wnidst o jego oddalenie i zasadzenie od powodéw na jego rzecz kosztow
postepowania, w tym zastepstwa procesowego wg norm przepisanych

Wyrokiem z dnia 5 marca 2021 r. Sqd Okregowy w Krakowie

1. oddalil powédztwo;

2. oddalil wniosek o zabezpieczenie;

3. zasadzil solidarnie od powodow na rzecz pozwanej koszty procesu w kwocie 1 697 zL
Podstawa rozstrzygniecia byly nastepujace ustalenia i wnioski

(...), uprawniona z rejestracji nr (...) znaku towarowego tréjwymiarowego nawigzujacego do postaci duszka nadawanej
przekaskom, oraz (...) sp. z 0o, ktorej L. S. — W. zezwala na korzystanie z tego znaku, po ostatecznym sprecyzowaniu
powodztwa domagaly sie zakazania (...) sp. z 0.0., prowadzacej dziatalno$¢ konkurencyjna, produkowania, oferowania
i wprowadzania do obrotu podobnych przekasek pod oznaczeniem stylizowanym na duszka, a takze wycofania z
obrotu tych produktéw wraz z materialami reklamowymi. Strona pozwana przyznala, ze w przeszlo$ci wytwarzata
chrupki z wykorzystaniem ksztaltu duszka i zamieszczala na opakowaniach wizerunki tej postaci. Wnosila jednak
o oddalenie powddztwa przeczac, azeby uprawnienia z rejestracji nr (...) legitymowaly do zakazywania innym
podmiotom wykorzystywania w jakiejkolwiek formie podobizny duszka. Ponadto powolywala sie na tre$¢ ugody, na
mocy ktérej uzyskala zezwolenie na stosowanie takich oznaczen.

Uczestnicy postepowania uwazali, ze okoliczno$cia decydujaca o treséci rozstrzygniecia jest to, czy powodowie maja
wylgczne prawo wykorzystywania wszelkich ksztaltéw duszka w produkeji przekasek i w reklamie.

Z tej przyczyny strony przedstawily w pismach obszerne wywody, zaczerpniete przypuszczalnie ze specjalistycznych
publikacji dotyczacych postepowan przed organami patentowymi.

Powodowie uwazali ponadto za istotne ujawnienie sposobu budowania tej marki i wysokoSci poniesionych z tego
tytulu kosztow, co podali na uzasadnienie powbddztwa.

Zgloszone przez strony dowody dotyczyly tylko wymienionych okoliczno$ci.

Nalezalo jednak mie¢ na wzgledzie, ze w sprawie cywilnej sad rozstrzyga sprawy ze stosunku z zakresu prawa cywilnego
(art. 1 k.p.c.).

Ustawa prawo wlasnoSci przemyslowej zawiera w przewazajacej czeSci przepisy administracyjne, regulujace
proces wydawania decyzji administracyjnych skutkujacych pierwotnym nabyciem praw cywilnych o charakterze
bezwzglednym, w szczego6lnosci do znaku towarowego.



Ta tez sfera zajmowaly sie strony formulujac tre$¢ pism i udzielajac wyjasnien. Tymczasem istote sporu cywilnego
wyznacza hipoteza normy cywilnej, przystajacej do treéci roszczenia. W niniejszej sprawie ta norma zawiera sie w
art. 296 p.w.p., statuujacym odpowiedzialno$¢ za bezprawne uzycie znaku podobnego do zarejestrowanego znaku
towarowego, przy czym za znak podobny uwazane jest oznaczenie rodzace ryzyko wprowadzenia klientow w blad.
Tozsama tre$¢ zawieraja rowniez przepisy art. 31i 10 ust. 2 u.z.n.k..

Zatem istotng dla rozstrzygniecia sprawy byla okoliczno$¢, czy stosowane w obrocie przez pozwang spotke formy
duszka mogly wprowadzi¢ odbiorcow w blad co do pochodzenia produktéw. Wymieniona okoliczno$¢ wymagata
wiedzy z zakresu mechanizmoéw podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywcow towardw, co jest przedmiotem
galezi nauki nazywanej psychologia reklamy.

Taki dowdd nie zostal jednak przeprowadzony ze wzgledu na kategoryczny sprzeciw stron.

W tej sytuacji zawarte pomiedzy stronami ugody, ktore dotyczyly udzielenia przez powodéw zezwolenia na uzywanie
przez pozwang wizerunku duszka, bez potwierdzenia przez bieglego, ze stanowily czyny zakazane nalezalo uznaé za
prawnie bezskuteczne.

Sad ustalil, jako okoliczno$é bezsporna, ze pozwana spotka uzywala w produkeji i handlu przekaskami postaci duszka.
Brak bylo jednak dowod6w, azeby te oznaczenia mogly wprowadzié¢ nabywcoéw w blad co do osoby wytwdrcy towaru.

Sad zwazyl, wskazujac na art. 6 k.c., ze to powoddéw obciazal dowdd z opinii w celu wykazania, Ze strona pozwana
naruszyla prawo do znaku towarowego popekiajac czyny sformulowane w art. 296 pwp oraz w art. 10 ust. 2 uznk.

Brak zgody na bieglego skutkowal uznaniem powodztwa za bezzasadne. Konsekwencja powyzszego bylo rowniez
oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Apelacje od wyroku wniesli powodowie, zaskarzyli wyrok w calosci, wnieli o jego zmiane i
uwzglednienie pow6dztwa ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sadowi I instancji do ponownego
rozpoznania.

Zaskarzonemu wyrokowi zarzucili:
1. naruszenie przepisOw postepowania, ktore mialo istotny wplyw na wynik sprawy, tj.

a) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c w zwiagzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10. u.z.n.k. poprzez bledne
przyjecie przez Sad I instancji, iz ocena ryzyka wprowadzenia w blad wymaga wiadomosci specjalnych bieglego o
specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy, a dokladniej ,wymaga wiedzy z zakresu mechanizméw podejmowania
decyzji przez potencjalnych nabywcow towarow, co jest przedmiotem galezi nauki nazywanej psychologia reklamy” i w
konsekwencji bledne uznanie, Ze ocena ryzyka wprowadzenia w blad moze zosta¢ stwierdzona wylacznie przy pomocy
opinii bieglego sadowego;

b) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10. u.z.n.k. poprzez bledne przyjecie
przez Sad I instancji, iz ocena ryzyka wprowadzenia w blad mozliwa jest do stwierdzenia wylacznie w oparciu o
opinie bieglego o specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy, a w konsekwencji pominiecie wszelkich dowodéw
przedlozonych na te okolicznos¢ i zaniechanie prowadzenia jakichkolwiek ustalen, co mialo istotny wplyw na wynik
sprawy bowiem skutkowalo oddaleniem powodztwa.

¢) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. w zwiazku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10, u.z.n.k. poprzez bledne
przyjecie przez Sad I instancji, iz ocena ryzyka wprowadzenia w blad wymaga wiadomosci specjalnych bieglego o
specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy, a dokladniej ,wymaga wiedzy z zakresu mechanizméw podejmowania
decyzji przez potencjalnych nabywcow towarow, co jest przedmiotem galezi nauki nazywanej psychologia reklamy” i w



konsekwencji bledne pominiecie, ze ocena ryzyka wprowadzenia w blad jest ocena normatywna, do przeprowadzenia
ktorej zobligowany jest sad;

d) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10. u.z.n.k. poprzez bledne przyjecie
przez Sad I instancji, iz biegly winien w niniejszej sprawie ocenié, czy czyny dokonane przez pozwanego stanowily
czyny zakazane i w konsekwencji uznanie, iz to biegly winien dokonaé oceny, czy w niniejszej sprawie doszlo do
naruszenia praw powodow, co ma istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz Sadu I instancji uznal, iz biegly dokonuje
oceny przeslanek naruszenia;

e) naruszenie art. 235° § 1 pkt 2 k.p.c. w zwigzku z art. 227 k.p.c., a takze w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2
p.w.p. oraz art. 10 u.zn.k. poprzez oddalenie na rozprawie w dniu 5 stycznia 2021 r. dowodéw wskazanych przez
powodow na okolicznoéci istotne dla rozstrzygniecia sprawy, w tym podobienstwo towaréw, podobienstwo oznaczen
oraz okoliczno$ci faktycznych majacych wplyw na ocene ryzyka wprowadzenia w blad i zasadnosSci powddztwa, ktore
ostatecznie Sad uznat za nieudowodnione co skutkowalo bezpodstawnym oddaleniem powddztwa,

f) naruszenie art. 327" § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. majace wplyw na wynik sprawy poprzez istotne braki w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku, polegajace na braku wskazania przez Sad I instancji podstawy faktycznej, obejmujacej elementy

okreélone w art. 327" § 1 pkt 1 k.p.c. i nalezytego przeprowadzenia oceny prawnej i wyjasnienia podstawy prawnej
zaskarzonego wyroku, w szczegolnosci: braku analizy i uzasadnienia co do podobienstwa towaréw stron, braku
analizy i uzasadnienia co do podobienistwa oznaczen stron na plaszczyznie wizualnej oraz koncepcyjnej, braku analizy
mozliwo$ci wprowadzenia w blad i oceny zachowania pozwanego pod katem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
oraz art. 10 u.z.n.k., niewskazanie przyczyn dla ktérych Sad odmoéwil wiarygodnoSci przedstawionym przez powoda
dowodom niewskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, obejmujacej wyjasnienie, dlaczego zebrany material
zdaniem Sadu, nie jest wystarczajacy do stwierdzenia przestanek naruszenia prawa do znaku towarowego powoda,
co ma istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz uniemozliwia dokonanie oceny toku wywodu Sadu I instancji, ktéry
doprowadzil do wydania btednego rozstrzygniecia, co z kolei uniemozliwia dokonanie wlaéciwej kontroli instancyjnej;

g) naruszenie art. 235° pkt. 3 k.p.c. majace wplyw na wynik sprawy poprzez uznanie przez Sad I instancji dowodow z
zawartych pomiedzy stronami ugody za prawnie bezskutecznych, a to w wyniku braku potwierdzenia przez bieglego,
ze ,uzywanie przez pozwanego wizerunku duszka stanowilo czyny zakazane”, co prowadzi do konkluzji, iz ich warto$é
dowodowa jest de facto przez Sad uzalezniana od pozytywnego rozstrzygniecia niniejszego sporu i uznania naruszen
praw powoda, a wiec zachodzi tu niejako odwrdcenie procesu dowodzenia - to nie dowody maja na celu wykazanie
faktu naruszenia, a - zgodnie z rozumowaniem przyjetym przez Sad I instancji - ustalenie faktu naruszenia warunkuje
mozliwo$¢ przyznania dowodom mocy dowodowej;

h) naruszenie art. 232 zdanie drugie k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., majace wplyw na wynik sprawy poprzez
bezpodstawne przyjecie przez Sad I instancji, iz wyrazenie przez strony sprzeciwu, co do powolania bieglego na
okoliczno$¢ ryzyka konfuzji, uniemozliwialo dokonanie oceny tej przestania naruszenia prawa ochronnego powoda i
w konsekwencji uznanie powo6dztwa za bezzasadne;

i) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego, niedokonanie ustalen
faktycznych, polegajace na:

- blednym przyjeciu, ze okolicznoS$ci dotyczace wysokiej rozpoznawalnos$ci znaku powoddw, wysokie podobienstwo
towarow, wysokie podobienstwo oznaczen, dlugoletnia obecno$¢ znaku powodéw na rynku, dlugoletnie dzialania
marketingowe, wysokie naklady ponoszone na rozpoznawalno$¢ znaku powodéw, oryginalnoéci w branzy przekasek
oznaczenia powodow, sposobu postrzegania przez odbiorce oznaczen w branzy produktéow szybkozbywalnych, do
jakich zaliczamy przekaski, podczas gdy wskazane okolicznoéci sg istotnymi okoliczno$ciami, ktére sa winien
oceni¢ analizujac ryzyko wprowadzenia w blad, co mialo istotny wplyw na tresé¢ rozstrzygniecia, gdyz skutkowalo
nieprawidlowym ustaleniem okolicznos$ci istotnych w sprawie i w konsekwencji nierozpoznaniem istoty sprawy



polegajacym na uchyleniu sie od oceny prawnej roszczen zgloszonych w pozwie zar6wno na podstawie ustawy prawo
wlasno$ci przemystowej jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- zaniechaniu wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu dowodowego, a w szczegbdlnoSci przez
nieuwzglednienie wlasnych ustalen dotyczacych sposobu eksponowania towaréw w sklepach jak i na stacjach
benzynowych - chrupek, prazynek, chipséw - slonych przekasek, sposobu ich nabywania, charakterystyki odbiorcy
produktéw szybkozbywalnych a w konsekwencji pominiecie podstawowej wiedzy dot. codziennych czynnosci znanych
powszechnie.

j) naruszenie art. 231 k.p.c. poprzez pominiecie faktéw powszechnie znanych majacych istotne znaczenia dla
rozstrzygniecia sprawy, tj. w szczegblnoSci sposdb postrzegania znakdéw przez odbiorcow, specyfika i kontekst
dokonywanego zakupu, zagrozenie pomylenia w oparciu o inne ustalone fakty.

2. naruszenie przepiséw prawa materialnego, tj.

a) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie na skutek nienadania przez Sad I instancji nalezytego
znaczenia prawnego okoliczno$ciom wykazanym przez Powodoéw w zakresie przeslanek naruszenia prawa Powodow
wynikajacych ze wskazanego przepisu prawa materialnego,

b) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez zaniechanie wykladni przestanki podobienstwa towaréw, podobienstwa znakow,
ryzyka wprowadzenia w blad, w tym w szczego6lnoSci ryzyka skojarzenia znaku pozwanego z wcze$niejszym znakiem
towarowym powodow,

c) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez zaniechanie wykladni przeslanki ,ryzyka konfuzji” na skutek wadliwego
przyjecia, ze ryzyko wprowadzenia w blad winno zostaé¢ ocenione wylacznie przez biegltego lub w oparciu od opinie
bieglego z dziedziny psychologii reklamy,

d) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewlaSciwe zastosowanie polegajace na nie- przeprowadzeniu calo$ciowe;j
oceny ,,ryzyka wprowadzenia odbiorcow w blad” w szczegblnoSci w zakresie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blgd
prowadzacego do naruszenia znaku towarowego, tj. niedokonanie odrebnej oceny wszystkich istotnych czynnikow
stanu faktycznego, tj. stopien podobienstwa towardw, stopien podobienstwa oznaczen oraz stopien rozpoznawalnoSci
wezedniejszego znaku towarowego powoddéw, braku obecnoSci na terytorium Polski podobnych znakéw towarowych
dla tej samej kategorii towaréw, oceny wypadkowej wysokiego podobienstwa obu tych kryteriéw, pominiecie zasady
wzajemnej zaleznoSci, tj. zasady wskazujacej, iz im bardziej sa podobne towary tym bardziej powinny by¢ rézne znaki,
testu niedoskonalej pamieci, zasady zbiezno$ci elementéw wspodlnych nie za$ r6zni¢, na skutek wadliwego przyjecia,
ze ryzyko wprowadzenia w blad winno zostaé¢ ocenione przez bieglego, a nie przez Sad I instancji w ramach oceny
normatywnej.

e) art. 10 ust 1 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie polegajace na zaniechaniu oceny przestanek czynu nieuczciwej
konkurencji wynikajacych ze wskazanego przepisu prawa materialnego, w szczego6lnoSci niedokonanie oceny
normatywnej w zakresie wprowadzenia klientéw w blad.

Pozwany wniost o oddalenie apelacji i zasadzenie od powoddéw na rzecz pozwanego kosztéw zastepstwa
procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje
Apelacja zastugiwala na uwzglednienie.

Nie mozna odméwi¢ racji zarzutowi, ze sporzadzone uzasadnienie nie odpowiada wymaganiom art. 327' § 1i 2 k.p.c.
Zgodnie z trescig tego przepisu zawartego w § 1 uzasadnienie powinno zawiera¢ wskazanie podstawy faktycznej
rozstrzygniecia oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepiséw prawa. Na wskazanie podstawy
faktycznej sklada sie ustalenie faktow, ktére sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla



ktorych innym dowodom odmoéwil wiarygodnosci i mocy dowodowej. Wyjaénienie podstawy prawnej wyroku wymaga
przede wszystkim wskazania przepisu prawa, na ktérym sad sie oparl badz w Swietle ktérego ocenil roszczenie.

Lektura uzasadnienia zaskarzonego wyroku uprawnia do podzielenia zarzutu powodéw o braku analizy i uzasadnienia
co do podobienstwa towardw stron, co do podobiefistwa oznaczen stron na plaszczyznie wizualnej i koncepcyjnej,
mozliwo$ci wprowadzenia w blad i oceny zachowania pozwanego pod katem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
oraz art. 10 u.z.n.k..

Sad nie wskazal takze przyczyn, dla ktérych odmoéwit wiarygodnoSci przedstawionym przez powoda dowodom
oraz nie wskazal podstawy faktycznej rozstrzygniecia, obejmujacej wyjasnienie, dlaczego zebrany material nie
jest wystarczajacy do stwierdzenia przeslanek naruszenia prawa do znaku towarowego powoda w aspekcie tresci
materialnoprawnych przepiséw wskazanych przez powodow.

Uchybienie ustawowym wymaganiom wynikajacym z art. 327" § 1 k.p.c. mialo istotny wplyw na wynik sprawy
uniemozliwiajac dokonanie oceny toku rozumowania Sadu I instancji, a w konsekwencji nie pozwalalo na kontrole
instancyjna zaskarzonego wyroku. Nie mozna tez mowié o tym, ze uzasadnienie speknito postulat zwiezloéci (§ 2 tego
przepisu), gdyz celem tej normy nie jest pominiecie ustawowych elementéw uzasadnienia, lecz unikanie zbednego
cytowania fragmentéw dokumentéw stanowiacych podstawe poczynienia ustalen faktycznych, a takze cytowania in
extenso treSci innych orzeczen, czy pogladéw doktryny, do ktérych sie odnosi (tak druk sejmowy Nr (...), uzasadnienie
rzadowego projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw, Sejm
RP VIII kadencji, s. 71).

Stad tez uzasadnienie, w przyjetej formule, nie moglo w ocenie Sadu Apelacyjnego, przekonaé strony powodowej,
Ze orzeczenie jest zgodne z prawem, stuszne i sprawiedliwe, co takze mialo znaczenie, jeSli chodzi o przypisywane
uzasadnieniom sagdowym funkcje.

Analiza uzasadnienia Sadu Okregowego prowadzila do wniosku, ze za istotng dla rozstrzygniecia sprawy Sad
uznal okolicznosé, czy stosowane w obrocie przez pozwang spdtke formy ,duszka” mogly wprowadzi¢ odbiorcow w
blad co do pochodzenia produktéow. Za kluczowe jednakze dla rozstrzygniecia o zadaniach powoda Sad ten uznal
przeprowadzenie dowodu z opinii bieglego o specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy. Brak wnioskéw stron, a
przede wszystkim strony powodowej, by taki dowod przeprowadzié, Sad uznal za niewykazanie przez nia (art. 6 k.c.),
ze pozwana spotka naruszyla prawo do znaku towarowego popelniajac czyny sformulowane w art. 296 p.w.p. oraz w
art. 10 ust. 2 u.z.n.k.

Nie mozna podzieli¢ tego stanowiska, gdyz ustalenie mozliwo$ci wprowadzenia odbiorcy w blad co do pochodzenia
towaru lub innych jego cech nalezy do podstawy faktycznej rozstrzygniecia i podlega dowodzeniu zgodnie z regutami
okre$lonymi w cywilnym prawie procesowym (art. 227- 305 k.p.c.).

Stanowisko Sadu o niezbedno$ci dowodu z opinii bieglego jest wobec tego niesluszne, gdyz ocena istnienia ryzyka
wprowadzenia w blad odbiorcy jest ocena normatywng, ktora przeprowadza Sad rozpoznajacy sprawe i do dokonania
takiej oceny nie jest niezbedna, co do zasady, opinia bieglego. Dotyczy to zaréwno oceny ryzyka wprowadzenia
odbiorcow w blad, w szczego6lnosci w zakresie niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad prowadzacego do naruszenia
znaku towarowego (art. 296 ust 2 p.w.p.), jak i ryzyka wprowadzenia blad nabywcéw co do sposobu indywidualizacji
i wla$ciwo$ci produktu (art. 10 u.z.n.k).

Ustalenie ryzyka niebezpieczenstwa wprowadzenia konsumentéw w blad nastepuje na podstawie oceny sadu opartej
na caloksztalcie okolicznoSci przy uwzglednieniu wlasciwego wzorca konsumenta w oparciu o wskazania doktryny,
orzecznictwa, domniemania faktyczne i wlasne do$wiadczenie zyciowe.

Prowadzenie dowodu z opinii bieglego nie jest niezbedne, chyba ze okazuje sie by¢ przydatne do ustalenia tego ryzyka.
Istotne znaczenie dla odpowiedzi na pytanie o konieczno$¢ przeprowadzenia dowodu z opinii bieglego ma to, czy
ocena ryzyka wprowadzenia w blad wymaga wiadomosci specjalnych tj. czy powstalo zagadnienie, ktérego wyjaénienie



wykracza poza zakres wiadomos$ci i doSwiadczenia zyciowego osoby nieposiadajacej wiadomosci specjalnych z
okreslonej dziedziny.

W uzasadnieniu zaskarzonego wyroku Sad nie wskazal jednak jakie okoliczno$ci — czynniki ryzyka wprowadzenia
w blad - wymagajg oceny bieglego, ogblnikowo tylko stwierdzajac, ze ustalenie czy stosowane przez pozwang
sformy duszka mogly wprowadzi¢ odbiorcow w blad co do pochodzenia produktéw wymagala ,wiedzy z zakresu
mechanizmoéw podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywcow towardéw.

Na obecnym etapie rozpoznania sprawy, wobec braku wskazania czynnikéw ryzyka wprowadzenia w blad, nie ma
podstaw w ocenie Sadu Apelacyjnego do podwazania stanowiska o potrzebie przeprowadzenia dowodu z opinii
bieglego. Decyzja w tym wzgledzie nalezala bowiem do kompetencji Sadu I instancji. Bierno$¢ stron jednakze, a nawet
wyrazony sprzeciw, by taki dowod przeprowadzac, nie ograniczala Sagdu w podjeciu decyzji co do powolania dowodu
z opinii bieglego z urzedu, skoro w opinii Sadu rozstrzygniecie sprawy wymagalo wiadomosci specjalnych. (art. 232
zd. 2 k.p.c.).

Podkreslié nalezy, ze w Swietle ugruntowanego orzecznictwa Sadu Najwyzszego i doktryny dopuszczenie przez Sad
Okregowy dowodu z urzedu nie zostaloby uznane za dzialanie naruszajace zasady bezstronno$ci sagdu i réwnoéci stron,
skoro polski proces cywilny realizujac model postepowania kontradyktoryjnego, nie eliminuje catkowicie udziatu sadu
w dochodzeniu do prawdy. Zachowany zostal cel postepowania cywilnego w postaci dgzenia do wydania orzeczenia
zgodnego z zastosowang norma, tj. takiego, ktére odpowiada rzeczywistym okoliczno$ciom sprawy (Wyrok SN z
7.05.2008 1., IT PK 307/07, LEX nr 490351).

W konkluzji stwierdzi¢ nalezy, ze jeSli w ocenie Sadu Okregowego niezbedny do wydania orzeczenia zgodnego z
zastosowang norma, tj. takiego, ktére odpowiada rzeczywistym okolicznoéciom sprawy byt dowdd z opinii bieglego,
to w braku inicjatywy stron, dowéd ten powinien byt zosta¢ przeprowadzony z urzedu.

Jak wynikalo z uzasadnienia zaskarzonego wyroku Sad I instancji oddalil zgloszone wnioski dowodowe uznajac,
ze nie dotyczyly one istoty zawislego sporu. Natomiast na rozprawie stwierdzil, ze wszystkie istotne okolicznosci
dla rozstrzygniecia sprawy mozliwe do ustalenia bez pomocy opinii bieglego, zostaly wyjasnione i dlatego oddalit
»pozostale wnioski dowodowe”. Oznaczaloby to, ze swoje rozstrzygniecie Sad wparl na jakich$ innych dowodach
zgloszonych przez strony. Niewskazanie jednakze w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygniecia uniemozliwiato
Sadowi Apelacyjnemu ocene zakresu przeprowadzonych dowodéw i stwierdzenie, czy Sad zapoznal sie z calym
materialem dowodowym i wyja$nienie dlaczego przedstawiony material dowodowy nie pozwala na rozstrzygniecie o
zgloszonym zadaniach. W zaistnialej sytuacji to na Sadzie odwolawczym spoczywalby obowigzek ustalenia wlasciwej
podstawy faktycznej, co nastapiloby po raz pierwszy. Byloby to jednak niedopuszczalne z uwagi na obowiazek
respektowania konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnosci postepowania sagdowego.

W konsekwencji zatem wobec nierozpoznania istoty sprawy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. Sad Apelacyjny uchylil
zaskarzony wyrok i sprawe przekazal Sadowi Okregowemu w Katowicach na podstawie § 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwo$ci z 29.06.2020 r. w sprawie przekazania niektérym sadom okregowym rozpoznawania spraw
wlasnoSci intelektualnej z wlasciwo$ci innych sadéw okregowych (Dz.U. poz. 1152 ze zm.), wydanego na podstawie
art. 20 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadéw powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288,
87511086).

W toku postepowania apelacyjnego zakonczylo sie postepowanie przed Urzedem Patentowym, ktére toczylo sie
z wniosku pozwanego. Decyzja Urzedu Patentowego RP z dnia 18 listopada 2021 r. stwierdzono wygas$niecie na

terenie Polski znaku towarowego przestrzennego o nr. IR. (...) udzielonego na rzecz (...) w H. (k.1256 — 1277). W

zwigzku z tym powodowie zlozyli wniosek o zawieszenie postepowania na podstawie art. 47926

§ 3 k.p.c. do czasu
prawomocnego zakonczenia postepowania o uniewaznienie oraz postepowania o stwierdzenie wyga$niecia znaku

towarowego, wskazujac, ze ten znak towarowy stanowi podstawe roszczen powodéw. Postepowanie o uniewaznienie



znaku IR. (...) jest w toku, natomiast od decyzji UP RP z dnia 18 listopada 2021 r. powodowie zamierzaja wnie$¢
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2022 r. Sad Apelacyjny oddalil wniosek o zawieszenie postepowania apelacyjnego
uznajgc, ze nie zachodzi podstawa do obligatoryjnego zawieszenia postepowania.

Wprawdzie art. 479'%° § 3 k.p.c. przewiduje, ze jezeli przed Urzedem Patentowym RP toczy sie sprawa o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygas$niecia prawa, sad zawiesza postepowanie do czasu prawomocnego zakonczenia
tego postepowania, jednakze podstawg zawieszenia postepowania powinno by¢ istnienie zwigzku miedzy obydwoma
postepowaniami tego rodzaju, ze wynik postepowania toczacego sie przed Urzedem Patentowym RP wplynie na
rozstrzygniecie w sprawie wywolanej wniesieniem powddztwa wzajemnego.

W rozpoznawanej sprawie nie zostalo wytoczone powodztwo wzajemne, sprawa wszczeta zostala bowiem na gruncie
stanu prawnego przed 1 lipca 2020 .

Decyzja (...) ma charakter prejudycjalny wzgledem orzeczenia sagdowego, ktore zostanie wydane w postepowaniu
o naruszenie, wiec dopuszczalne byloby zawieszenie postepowania sadowego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.
Ta podstawa zawieszenia ma charakter fakultatywny wobec tego to sad rozpoznajacy sprawe rozwazy, czy podjecie
takiej decyzji procesowej jest celowe. Uwzgledni¢ bowiem nalezy, ze podstawa zgloszonych roszczen jest nie tylko
przepis art. art. 296 ust 2 p.w.p. ale takze 10 u.z.n.k, ktéry spelnia funkcje uzupelniajaca i alternatywna dla
systemu ochrony zarejestrowanych znakdw towarowych, a w zakresie funkcji uzupekiajacej tworzy podstawe ochrony
niezarejestrowanych znakéw towarowych, uzupeiajgc regulacje zawarte w prawie wlasnos$ci przemyslowe;j.

O kosztach postepowania Sad Apelacyjny orzekl na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.
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