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Marcin Ozég*
Dowdd z opinii biegtego w sprawach o roszczenia z tytutu
nharuszen praw ochronnych na znaki towarowe
i nieuczciwej konkurenciji.
Uwagi na tle wyroku Sadu Apelacyjnego w Poznaniu
z 27.05.2022 r. w sprawie | AGa 229/21

1. Okolicznosci sprawy

Komentowany wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu? wydany w nastepstwie
apelacji od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie® skutkowat uchyleniem zaskar-
zonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi Okrego-
wemu w Katowicach, zgodnie z przepisami o sgdach wiasnosci intelektualnej*, ktére
weszty w zycie w miedzyczasie.

Powdd domagat sie w pozwie zakazania pozwanemu produkowania, oferowa-
nia i wprowadzania do obrotu ,przekgsek (prazynek, chrupek)” pod, chronionym jako
przestrzenny/tréjwymiarowy znak towarowy, ,0znaczeniem stylizowanym na
duszka”, przy czym opakowania przekasek, byly sygnowane tym oznaczeniem jak
i same te przekaski tj. poszczegoélne prazynki,/chrupki miaty postaé/ksztatt duszka.
Uzasadnienie wyroku Sadu Okregowego w Krakowie, ktére wedle oceny Sadu
Apelacyjnego ,nie odpowiada wymaganiom art. 327* § 1 i 2 k.p.c.” (uzasadnienie
wyroku to niecate 1,5 strony maszynopisu z czego rozwazania Sadu to osiem (!)
wierszy tekstu), daje jedynie pewien ogdlny wglad w okolicznosci sprawy, stano-
wiska stron i racje jakimi kierowat sie Sad.

W relacji Sagdu Okregowego strony sporu ,przedstawity w pismach obszerne
wywody, zaczerpniete przypuszczalnie ze specjalistycznych publikacji dotyczgcych
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postepowan przed organami patentowymi.”, za$ powodowie ,uwazali ponadto za
istotne ujawnienie sposobu budowania [spornej] marki i wysokosci poniesionych
z tego tytutu kosztéw [...]", co Sad Okregowy najwyrazniej zidentyfikowat jako fakty
i dowody nierelewantne dla rozstrzyganej sprawy jako sprawy cywilnej, a opart te
ocene na fakcie, ze zostaly one podniesione wczesniej w sprawie rozstrzyganej
przez Urzad Patentowy RP orzekajgcy na podstawie ustawy - Prawo wilasnosci
przemystowej, ktora to ustawa ,zawiera w przewazajgcej czesci przepisy admini-
stracyjne, regulujgce proces wydawania decyzji administracyjnych [...]". To stwier-
dziwszy wskazat Sad Okregowy, ze ,istotng dla rozstrzygniecia sprawy byta
okolicznos¢, czy stosowane w obrocie przez pozwang spotke formy duszka mogty
wprowadzi¢ odbiorcow w bigd co do pochodzenia produktow. Wymieniona
okoliczno$¢ wymagata wiedzy z zakresu mechanizméw podejmowania decyzji przez
potencjalnych nabywcow towaréw, co jest przedmiotem galezi nauki nazywanej
psychologig reklamy.” Wiedze tg Sad zidentyfikowat jako wiadomosci specjalne,
ktére powinny zosta¢ dostarczone do sprawy z inicjatywy powoda jako tego, ktéremu
przypada ciezar dowodu (art. 6 k.c.), dowdd taki nie zostat natomiast przeprowa-
dzony wskutek sprzeciwu powoda, a wiasciwie obu stron, ktére jak wskazano w
wyroku Sadu Okregowego zgtosity w tej kwestii ,kategoryczny” sprzeciw. ,Brak
zgody na biegtego skutkuje uznaniem powddztwa za bezzasadne” — Sgd Okregowy
uznat za wtorng kwestie, czy miatoby zostac tg drogg wykazane ze w sprawie doszto
do wprowadzenia w bigd. Co wiecej, Sad Okregowy uznal, ze w tej sytuacji ,zawarte
pomiedzy stronami ugody, ktére dotyczyly udzielenia przez powodoéw zezwolenia na
uzywanie przez pozwang wizerunku duszka, bez potwierdzenia przez biegtego, ze
stanowily czyny zakazane nalezato uznac za prawnie bezskuteczne.”

2. Dowaod z opinii biegtego a zjawisko wprowadzania w btad
2.1. Zarys stanowiska Sadu Apelacyjnego

Sad Apelacyjny wskazatl, zgodnie z wczesniejszym orzecznictwem w tej ma-
terii, ze ,ocena istnienia ryzyka wprowadzenia w bfgd odbiorcy jest oceng norma-
tywna, ktéra przeprowadza Sad rozpoznajacy sprawe i do dokonania takiej oceny
nie jest niezbedna, co do zasady, opinia biegtego. [...] Ustalenie ryzyka niebez-
pieczenstwa wprowadzenia konsumentéw w btad nastepuje na podstawie oceny
sadu opartej na catoksztalcie okolicznosci przy uwzglednieniu wiasciwego wzorca
konsumenta w oparciu o0 wskazania doktryny, orzecznictwa, domniemania faktyczne
i wlasne doswiadczenie zyciowe.” Opatrzyt jednak Sad tg teze zastrzezeniem, ze
.[pJrowadzenie dowodu z opinii biegtego nie jest niezbedne, chyba ze okazuje sie
by¢ przydatne do ustalenia tego ryzyka. Istotne znaczenie dla odpowiedzi na pytanie
o koniecznos$¢ przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego ma to, czy ocena ryzyka
wprowadzenia w btgd wymaga wiadomosci specjalnych tj. czy powstato zagadnienie,
ktérego wyjasnienie wykracza poza zakres wiadomosci i doswiadczenia zyciowego
osoby nieposiadajgcej wiadomosci specjalnych z okreslonej dziedziny.”
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2.2 Ryzyko wprowadzenia w btgd jako podstawa faktyczna
rozstrzygniecia

Sad Apelacyjny wyraznie odchodzi w komentowanym wyroku od pogladu, do
tej pory zdawatoby sie dominujacego, ze — w reprezentatywnym dla tego nurtu ujeciu
— ,Sad musi polegac¢ na wlasnej umiejetnosci oceny ryzyka konfuzji. W tym celu nie
jest potrzebny dowdd z opinii biegtego sgdowego, ktéry sam jest tez konsumentem.
Sad «wciela sie» w modelowego odbiorce okreslonych towardw i ustug, przy czym
tego typu odbiorca jest osobg nalezycie poinformowang i uwazng oraz racjonalna.”®
Twierdzenie, ze udziat biegtego w dociekaniu, czy w sprawie zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia w btad jest w ogolnosci zbedny, a nawet, ze jest wyobrazalny ale jednak
zbedny co do zasady, rowna sie w istocie rzecz odmowie wiedzy i jest aktem promo-
cji irracjonalnosci w orzekaniu. Poglad ten ferowany jest w oparciu o nie udoku-
mentowane przekonanie, ze orzekanie w sprawach z watkiem wprowadzenia w btad
co do zasady nie wymaga wiadomosci specjalnych czy moéwiac potocznie jakiej$
szczegOlnej wiedzy. Skoro wszyscy jesteSmy konsumentami, w tym i sam biegty,
ktory miatby posiada¢ wiadomosci specjalne, jest tylko konsumentem (i jak tu suge-
ruje Sad Najwyzszy. opiniujgc w sprawie biegly taki nie bytby w stanie przemdc swo-
jej .konsumenckiej” natury - !), sad orzekajgcy w sprawie sam takze bedacy
konsumentem, moze postawic¢ sie w pozycji konsumenta takiego jak ten w sprawie,
o kt6rg toczy sie spor i orzec w oparciu 0 wlasng wiwisekcje odczuc i zachowan
siebie w tej wyobrazonej roli. Sad w tym ujeciu, czy to orzekajacy jednoosobowo, czy
to w sktadzie tr6jkowym, ma uniwersalne kompetencje konsumenta — w zaleznosci
od sprawy moze mianowac sie znawcg kosmetykow, jogurtdw, samochodow, kosia-
rek do trawy, choéby nigdy towaréw takich nie zakupit ani sam z nich nie korzystat.
I sg sprawy, do ktérych rozstrzygniecia taka popularna wiedza sgdu moze
wystarczyc¢; dotyczy to w szczegoélnosci przypadkow potocznie okreslanych mianem
piractwa wiasnosci intelektualnej, gdzie zasada dziatania sprawcy jest mozliwie
wierne skopiowanie produktu markowego, a w sytuacji, gdy naruszycielskie
oznaczenia i caly produkt sg identyczne czy nieomal identyczne z oryginatami, fakt,
ze doszio do naruszenia w istocie rzeczy nie budzi watpliwosci. Ale sg i sprawy —
sprobuje nizej wskazac¢ przynajmniej niektore z nich — do rozstrzygniecia ktorych ta
popularna wiedza nie wystarczy i sgd powinien zasiegna¢ opinii biegtego. Wyda-
watloby sie, ze rzecz jest oczywista, jednak omawiany tu wyrok przyciagnat juz wcze-
$niej uwage komentatoréw,® a z wczesniejszego przegladu zagadnienia’ wynika, ze
pytanie wzbudza watpliwosci w orzecznictwie i piSmiennictwie. Sadze, ze odpowiedz
na pytanie o przypadki konfuzji wymagajgce opiniowania przez biegtego powinna

5 Wyrok SN z 29.06.2021 r., IV CSKP 67/21, s. 12-13.

6 Zob. K. Btach-Morysinska, P. Poznanski, Appeal court clarifies when to seek an expert witness in litigation,
World Trademark Review 03.11.2022 r., https://www.worldtrademarkreview.com/article/appeal-court-clarifies-
when-seek-expert-witness-in-litigation

7 M. Wysocka, Dowdd z opinii biegtych w sprawach cywilnych o roszczenia z tytutu naruszenia praw ochronnych
na znaki towarowe w praktyce sagdow [w:] Sine ira et studio. Ksigga jubileuszowa dedykowana Sedziemu
Jackowi Gudowskiemu, red. T. Erecinski, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 707-716.
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zmierza¢ do ustalenia w podanej kolejnosci 1) kategorii spraw, ktore z uwagi na swoj
nietypowy charakter wymagatyby naukowego rozeznania przynajmniej niektérych ich
aspektow, inaczej mowiac wymagajg odwotanie sie do wiadomosci specjalnych i 2)
kategorii wiadomosci specjalnych, ktére w tych sprawach stuzytyby jako wyjasnienie
sytuacji, a w kazdym razie uzupetnienie wiedzy o sprawie na tyle cenne, ze ich po-
wziecie pozwolitoby na wydanie orzeczenia rozstrzygajgcego sprawe co do meritum.

2.3 Sprawy atypowe jako obszar dociekan biegtego

Zarzut naruszenia w komentowanej sprawie dotyczyt dos¢ nietypowego ozna-
czenia, oznaczenia zarejestrowanego jako przestrzenny/trojwymiarowy znak towa-
rowy, okreslanego tu jako ,forma duszka” oznaczenia mogacego stuzyc, i tak tez
byto ono wykorzystywane do ksztaltowania towaru, wystepujgcego w handlu zawsze
w pewnej masie, mianowicie chrupka/prazynki, ktérych pewna liczba (odmierzona
wagowo) byla paczkowana i w tej postaci wprowadzana do obrotu - i taz paczka
rowniez miata naniesione sporne oznaczenie. W opinii stron postepowania ,,0kolicz-
noscig decydujaca o tresci rozstrzygniecia [bylo] to, czy powodowie majg wytaczne
prawo wykorzystywania wszelkich ksztattéw duszka w produkcji przekasek i w rekla-
mie,” najwyrazniej zatem ,forma duszka” strony pozwanej (fakt, ze byta to forma
jakiegos ,duszka” wydaje sie niesporny miedzy stronami) réznita sie od ,formy
duszka” strony powodowej na tyle, ze ,istotng dla rozstrzygniecia sprawy byla
okolicznos¢, czy stosowane w obrocie przez pozwang spotke formy duszka mogty
wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co do pochodzenia produktow,” kwestia ta z uwagi na
skale réznic pomiedzy ,formami duszkow” jawita sie zatem jako nieoczywista.
Inaczej mowiac sprawa szfa o to, czy wylaczno$¢ wynikajgca z rejestracji znaku
towarowego powoda nalezy rozumie¢ bardziej Scisle, w powigzaniu z forma duszka
takiego jak zarejestrowany, czy tez rozcigga¢ ja na ,duszkowate” oznaczenia
podobne do zarejestrowanego w mniejszym stopniu. Margines watpliwosci w tej
kwestii byt najwyrazniej na tyle duzy, ze Sad Okregowy uznat za konieczne siegnaé
w sprawie po dowdd z opinii biegtego, a Sad Apelacyjny sie nastepnie z tym stano-
wiskiem Sagdu Okregowego co do zasady zgodzit. Positkujac sie przyktadami
z praktyki orzeczniczej wskaza¢ mozna kolejne przyktady tego rodzaju nieoczywis-
tych przypadkow:

1) zarzut naruszenia dotyczy znaku, ktéry niebezzasadnie uwazac nalezy za podo-
bny do znaku powoda, ale ktéry przez dlugi czas koegzystuje w obrocie na tym
samym rynku ze znakiem strony powodowej, nie generujgc wyraznych (natychmias-
towych, widocznych, powtarzalnych, wielomiejscowych) oznak konfuzji;

2) zarzut naruszenia dotyczy znaku, ktéry wedle wstepnych ustaleh obecny jest
w innych kanatach dystrybucji, niz znak strony powodowej i adresowany do catko-
wicie innych grup odbiorcéw, wobec czego miatoby nie dochodzi¢ do wprowadzenia
w biad z uwagi na catkowitg roztacznos¢ rynkéw, na ktoérych obecne sg towary pod
spornymi znakami;
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3) odbiorcy towaréw stanowig, w szczego6lnosci ze wzgledéw jezykowych lub z
uwagi na zdeterminowany kulturowo sposOb postrzegania oznaczen szczegoélng
grupe odbiorcéw, ktérej percepcja spornych oznaczeh czy tez jednego z nich
wymaga blizszego zbadania;

4) z uwagi na charakter towaréw, odbiorcow tych towardw, brak rozwinietej
konkurencji na rynku, prymat konkurencji cenowej czy jeszcze inne trudno uchwytne
czynniki, odbiorcy przy identyfikacji towar6w kierujg sie czym innym niz spornymi
w sprawie oznaczeniami czy wrecz traktujg towary jako rzeczy oznaczone wytgcznie
co do rodzaju ignorujgc przypisane towarom oznaczenia odrozniajgce.

2.4 Uzytecznos€ opinii biegtego dla sprawy

W uzasadnieniu zaskarzonego wyroku Sad Apelacyjny nie wskazat, jakie
okolicznosci — w domysle wystepowanie czynnikdéw rodzacych ryzyko wprowadzenia
w btad — wymagajg oceny biegtego, ogolnikowo tylko stwierdzit, ze ustalenie czy
stosowane przez pozwang ,formy duszka” mogly wprowadzi¢ odbiorcéw w btad co
do pochodzenia produktéw wymagato ,wiedzy z zakresu mechanizméw podejmo-
wania decyzji przez potencjalnych nabywcow towarow.” Petniejsza analiza tej wyty-
cznej, wymagataby naswietlenia catosci oferty badan nazwijmy je roboczo marke-
tingowych dostepnych w tej dziedzinie i to raczej opartego na piSmiennictwie zagra-
nicznym. Istniejg w piSmiennictwie polskim pojedyncze prace traktujgce o mierzeniu
efektow oddziatywan przekazow reklamowych i innych podobnych bodZcéw informa-
cyjnych, w tym marki, r6znie zresztg rozumianej (w znaczeniu wizerunku rynkowego
przedsiebiorstwa bedgcego zrédtem produktu, w znaczeniu catoSciowego wizerunku
produktu, w koncu w znaczeniu oznaczenia odrdzniajgcego w Scistym rozumieniu)
i to raczej prace o charakterze przegladow literaturowych nie za$ studiow metodo-
logicznych w tej dziedzinie.®

Z praktyki sgdownictwa amerykanskiego, majgcego bogaty bagaz doswiadczen
w procedowaniu spraw z zakresu znakéw towarowych z uwzglednieniem badan mar-
ketingowych wynika, po pierwsze, ze prowadzenie takich badan w kierunku ustalenia
ryzyka wprowadzenia w bigd, jakkolwiek w szczegotach rozumianego, jest mozliwe —
co jest wazng obserwacjg zwazywszy, ze w braku mozliwosci poznania faktow tg
droga sad powinien wniosek dowodowy oddali¢ (art. 2352 pkt 4 K.p.c.). Do badania
zjawiska wprowadzenia w btgd stosowane sg metody ankietowe potgczone z ekspo-
zycja respondentéw na sporne oznaczenie. Dla jakosci takich badan decydujgce
znaczenie majg prawidtowos$¢ doboru préby badawczej, uwzglednienie charakteru
oznaczenia, w szczegolnosci tzw. sity znaku i prawidtowosé odtworzenia sytuacji rze-
czywistego zetkniecia sie konsumenta z oznaczeniem. W przebiegu lat utrwalito sie w
orzecznictwie i piSmiennictwie przekonanie o niezbednosci kazdorazowej konfrontacji
reakcji respondentéw w grupie eksperymentalnej, w celu prawidtowego odczytania ich

8 Zob. np. J. Wozniczka, Efekty reklamy i ich pomiar, Wroctaw 2012, D. Dolinski, Psychologiczne mechanizmy
reklamy, Gdansk 2010.
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znaczenia, z ustaleniami powzietymi w grupie kontrolnej.® Dowody tego rodzaju sa
jednak przez sady traktowane z rezerwag z uwagi na powtarzajgce sie przypadki
stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przeprowadzeniu — przeprowadzenie takiego
dowodu, ktory mialby zasadza¢ sie na odtworzeniu w warunkach laboratoryjnych
realnej sytuacji zakupowej, jest w istocie rzeczy zadaniem bardzo trudnym, jest to
dowdd przeprowadzany w mniejszosci spraw spornych z zakresu znakow towarowych
sgdzonych przez amerykanskie sady (okoto 20%) i z reguly traktowany jest jako
dowdd indykatywny, a nie rozstrzygajacy.’® Zwraca sie tez uwage, ze prze-
prowadzenie takiego dowodu jest z reguly bardzo kosztowne, czego niekorzystne
skutki przypadajg przede wszystkim stronom pozwanym.™ Formutowane sg jednak tez
propozycje — cOz za niespodzianka — zastosowania do oceny ryzyka konfuzji i konkre-
tne rozwigzania zastosowan, systeméw sztucznej inteligencji, co miatoby zapewnié
tego rodzaju analizom pozadang doze obiektywizmu.*

Wydaje sie, ze znaczenie dowodu z opinii bieglego w sprawach roszczen
z tytutu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe czy nieuczciwej konkurencji
tak jak nie moze by¢ niedoceniane, nie moze takze by¢ przeceniane i dowod ten pod
warunkiem, ze przeprowadzony zostanie w oparciu o solidne podstawy naukowe
i prawidtowe odczytanie realiow badanej sytuacji zakupowej moze dostarczy¢ jedynie
pewnych wskazdéwek dotyczgcych postaw konsumentow, ich zachowan, szczegdlnych
uwarunkowan dystrybucji towaréw (regionalizacja, sezonowos€), czy znaczenia bran-
dingu w danej dziedzinie dziatalnosci gospodarczej. Dowdd ten powinien zmierza¢ do
zasilenia postepowania wiedzg inng niz subiektywne oceny biegtego (co sie niestety
zdarza), czy tez wyniki bieda-badan prowadzonych na grupie ¢wiczeniowej studentéw,
ktorych biegty, bedacy nauczycielem akademickim, przytrzyma na kwadrans po zakon-
czeniu zaje€ (co sie réwniez zdarza). Twierdze nawet, ze sad w tych przypadkach
powinien odwrdci¢ tradycyjny porzadek procedowania tego rodzaju dowodu poprzez
najpierw wezwanie stron do przedtozenia pytan do biegtego a nastepnie w oparciu o te
pytania poprzez krytyczng ich lekture i by¢ moze tez dyskusje na rozprawie, ustalenie
co ma by¢ przedmiotem opinii biegtego i kim miatby by¢ biegty (albo instytut, bo tego
rodzaju dowody z uwagi na charakter badan z reguly wymagac bedg udziatu wyspe-
cjalizowanych w tej dziedzinie placowek naukowych).

2.5 Dowdd z opinii biegtego jako przeprowadzony z urzedu
Sad Apelacyjny w omawianym wyroku powotuje sie na ,ugruntowane”, jak je
sam okres$la, orzecznictwo Sadu Najwyzszego, aczkolwiek cytuje tylko jedno
orzeczenie tegoz Sadu (ktére zresztg zdaje sie wspiera¢ teze wprost przeciwng®),
a takze na stanowisko doktryny twierdzgc, ze dopuszczenie w sprawie przez Sad

9 S.S. Diamond, D. J. Franklyn, Trademark Surveys: An Undulating Path, Texas Law Review 2014, t. 92, s. 2037
i cyt. tam literatura.

10 Zob. D. Lim, Trademark confusion revealed: an empirical analysis, American University Law Review 2022,
t. 71, s. 1313-1316 i cyt. tam literatura.

11 Tamze.

12 Zob. D. Lim, Trademark confusion revealed..., s. 1353-1364
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Okregowy dowodu z urzedu ,nie zostaloby uznane za dzialanie naruszajgce
zasady bezstronnosci sadu i rownosci stron, skoro polski proces cywilny realizujgc
model postepowania kontradyktoryjnego, nie eliminuje catkowicie udziatu sadu w
dochodzeniu do prawdy. Zachowany zostat cel postepowania cywilnego w postaci
dazenia do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowang norma, tj. takiego, ktére
odpowiada rzeczywistym okolicznosciom sprawy” a zatem ,jeSli w ocenie Sadu
Okregowego niezbedny do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowang norma,
tj. takiego, ktoére odpowiada rzeczywistym okolicznosciom sprawy byt dowod z
opinii bieglego, to w braku inicjatywy stron, dowo6d ten powinien byt zostac
przeprowadzony z urzedu.” Orzecznictwo Sgdu Najwyzszego w tej materii zapadte
przede wszystkimna tle sporbw o wynagrodzenia prawnoautorskie tworcow
dochodzone od organizacji zbiorowego zarzgdzania przeszio w ostatnich latach
perwng ewolucje: w wyroku z 2006 r. wskazano, ze ,[jlezeli [...] do miarodajnej
oceny zasadnosci roszczenia niezbedne sg wiadomosci specjalne, to pominiecie
wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego uzasadnia zarzut
naruszenia art. 217 § 2 k.p.c.”,** w orzeczeniu z 2011 r. jednak pojawia sie mysl,
ze w takiej sytuacji ,nie jest wylgczone skorzystanie przez sgd z uprawnienia
przewidzianego art. 232 zd. 2 k.p.c.”*® ale w kolejnym z tego roku juz, ze ,[s]ad
powinien byt rozwazy¢ potrzebe dopuszczenia dowodu z opinii biegtego, pomimo
braku wniosku, a co najmniej poinformowaé strony, ze w jego ocenie
rozstrzygniecie spornej kwestii wymaga wiadomosci specjalnych. Respektujgc
w petni zasade kontradyktoryjnosci procesu i obowigzek stron wskazywania
dowododw, z ktérych wywodzg skutki prawne (art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.), oraz
uwzgledniajgc wyjatkowy charakter uprawnienia sadu do dziatania z urzedu,
nalezy w opisanej sytuacji dostrzec taki wilasnie wypadek, ktéry uzasadnia
zastosowanie wyjatkowego przepisu art. 232 zdanie drugie k.p.c.™®.

W komentowanej sprawie Sad Apelacyjny stwierdzit stanowczo, ze ,w braku
inicjatywy stron, dowod [z opinii biegtego] powinien byt zosta¢ przeprowadzony
z urzedu,” ignorujac fakt, ze wedle relacji Sgdu Okregowego podanej w zaskar-
zonym wyroku dowdd z opinii bieglego nie zostat w sprawie przeprowadzony ,ze
wzgledu na kategoryczny sprzeciw stron”. Zdaniem Sadu Apelacyjnego ,[bliernos¢
stron [...] a nawet wyrazony sprzeciw, by taki dowdd przeprowadzac, nie ograniczata
Sadu w podjeciu decyzji co do powotania dowodu z opinii biegltego”. Najwyrazniej
wiec rozpoznajac sprawe Sad Apelacyjny tak samo jak Sgd Okregowy ocenit zacho-
wanie stron dopatrujgc sie w tym zachowaniu znamion ,sprzeciwu”, blizsze wyjasnie-
nie zrédet tego sprzeciwu nie jest jednak znane. W orzecznictwie przewaza poglad,
ze sad w sytuacji impasu w sprawie grozacego, gdyby nie zostaty wprowadzone do

13 Wyrok SN z 7.05.2008 r., Il PK 307/07, LEX nr 490351 Sad podkreslit tu ,dominacje zasady kontradyktoryjnosci
w procesie cywilnym [...] Dysponentami tego postepowania sg strony. Stosownie do przepisu art. 232 k.p.c.
strony sg obowigzane wskazywaé¢ dowody dla stwierdzenia faktéw, z ktérych wywodza skutki prawne.”

14 Wyrok SN z 29.11.2006 r., Il CSK 245/06.

15 Wyrok SN z 15.06.2011 r., V CSK 373/10.

16 Wyrok SN z21.10.2011 r., IV CSK 133/11.
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sprawy dane o charakterze wiadomos$ci specjalnych pozyskiwane przez sad w
drodze opinii biegtego, moze dopusci¢ taki dowod z urzedu.'’

Wydaje sie, ze na wsrdd réznych reakcji sadu, ktére mozemy w zaleznosci od
gtebi ingerencji sgdu w tok postepowania dowodowego uszeregowac jako
1) przychylenie sie do wniosku dowodowego strony
2) zwrdcenie uwag strony na mozliwos¢ przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego
3) pouczenie strony o potrzebie przeprowadzenia dowodu z opinii biegtego, i
4) dopuszczenie dowodu z opinii biegtego z urzedu
— wariant z pouczeniem o potrzebie przeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii
biegtego, z uwagi na koniecznos¢ oparcia rozstrzygniecia na informacjach o chara-
kterze wiadomosci specjalnych, wydaje sie najlepiej rownowazy¢ wymodg dziatania
sgdu w poszanowaniu jednoczesnie zasady kontradyktoryjnosci izasady oficjal-
nosci. Wskazano juz wczes$niej w piSmiennictwie, ze ,[tJlakie podej$cie pozwala w
spos6b wlasciwy zrealizowa¢ oczekiwanie, ze rozstrzygniecie zostanie oparte na
prawidtowe] podstawie faktycznej wymaga tez tego zasada rzetelnego procesu i
lojalnosci sadu w stosunku do stron, a jednocze$nie moze to zapobiec rozszerzaniu
zakresu inicjatywy dowodowej sgdu, majacej charakter subsydiarny ibedacej
wyjatkiem od zasady kontradyktoryjnosci. W tym ujeciu sad powinien dac stronie
szanse, a nie jg wyreczac.””® Wydaje sie, ze do tej pory mozliwo$¢ podjecia przez
sgdy dziatan w tym wariancie napotykata na luke prawng, ktdrg wypetnit przepis
dopuszczajacy, aby przewodniczacy sktadu orzekajgcego w miare potrzeby na
posiedzeniu pouczyt strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w Swietle
zgtoszonych do tej chwili twierdzen i dowodéw (art. 156' K.p.c.!®). Sad moze
dziatajac na podstawie tego przepisu zwrdci¢ uwage stronom na istniejgcy deficyt
wiedzy o faktach sprawy nie dajgcy sie przezwyciezy¢ inaczej niz w drodze
zgtoszenia wnioskow dowodowych okreslonego rodzaju i ze brak tej wiedzy
skutkowaé bedzie nieudowodnieniem podstawy faktycznej powodztwa, co w dalszej
kolejnosci skutkowa¢ moze jego oddaleniem.

3. Podsumowanie

Komentowany wyrok nie ma charakteru przelomowego, jednak bardzo wyraz-
nie unaocznia potrzebe przemyslenia standardéw postepowania w dziedzinie witas-
nosci intelektualnej zasadzajgcych sie dotychczas na dos¢ bezkrytycznym promo-
waniu omnipotencji sgdow w dziedzinie oceniania podobienstwa znakéw i zwia-
zanego z tym ryzyka konfuzji. W sytuacji, gdyby sad miat wypowiada¢ sie w wyroku
ex cathedra o zasztosciach, ktére w normalnym toku spraw ustalane sg poprzez
dociekania naukowe, badania na grupach fokusowych, badania laboratoryjne itp.

17 Zob. D. Kucharski, Mozliwo$¢ dopuszczenia przez Sad orzekajgcy dowodu z opinii biegtego z urzedu, bez
whniosku zainteresowanej strony, LEX/el. 2018.

18 M. Wysocka, Dowod z opinii biegtych..., s. 708.

19 Przepis dodany ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektérych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1469.
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taka odmowa wiedzy jest po prostu przejawem arogancji wkadzy. Strona postepo-
wania, ktéra chciataby sie do tej wiedzy odwota¢ powinna by¢ w swoim zgdaniu
wystuchana, a sam sad nie powinien tej wiedzy pomijaé, chyba, ze na wyrazne
zadanie stron przybierajgce posta¢ umowy dowodowej, o ile zawarcie takiej umowy
jest w ogdle dopuszczalne (de lege lata jedynie w postepowaniu odrebnym w spra-
wach gospodarczych; art. 458° K.p.c.). Nie kazda jednak sprawa z zakresu znakéw
towarowych i w ogéle wiasnosci intelektualnej wymaga tego rodzaju dowodu, co sgd
oddalajgc wniosek strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego, jezeli
whniosek tak zostat ztozony, powinien uzasadni¢. Wydaje sie tez, ze poznanie faktow
przy uzyciu tego rodzaju dowodu jest w naturalny sposéb ograniczone niemoznoscig
odtworzenia w sytuacji badawczej trudno uchwytnych w ogéle reakcji konsumenta
podejmujgcego decyzje o zakupie produktu — poza obecnoscig takiego czy innego
oznaczenia decyzje takie moga by¢ motywowane wieloma innymi czynnikami,
choc¢by stosunkiem jakosci do ceny produktu. Paradoksalnie tez tego rodzaju
dowodu wymaga¢ bedag sytuacje, w ktorych reakcje konsumentéw z uwagi na
stopien (niski) podobieristwa oznaczen czy wstepnie stwierdzone rozmijanie sie
kanatow dystrybuciji trudne bedg do przewidzenia — przez co i ocena sedziowska tej
sytuacji bedzie niepewna — ale jednoczesnie nadzieja, ze Swiat nauki dostarczy
uchwytnych, statystycznie istotnych danych do rozstrzygniecia sprawy bedzie rownie
mniejsza.



