Sygn. akt I ACa 788/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 pazdziernika 2013 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku — Wydzial I Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Arina Perkowska
Sedziowie: SA Dorota Gierczak
SA Malgorzata Idasiak-Grodzinska (spr.)
Protokolant: stazysta Arleta Zuk

po rozpoznaniu w dniu 25 wrzeénia 2013 r. w Gdanisku na rozprawie
sprawy z powodztwa K. K.

przeciwko (...) spdlce z ograniczona odpowiedzialno$cia w (...)

o nakazanie i zaplate

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sgdu Okregowego w Gdansku

z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt IX GC 161/09

zmienia zaskarzony wyrok w punkcie IV (czwartym) w ten sposob, ze oddala Zadanie upowaznienia powoda do
wykonania zastepczego zobowigzania pozwanej okre$lonego w punkcie I1I (trzecim) wyroku,

oddala apelacje pozwanej w odniesieniu do punktu II (drugiego) zaskarzonego wyroku a w pozostalym zakresie
apelacje odrzuca,

zmienia zaskarzony wyrok w punkcie V (piatym) w ten sposob, ze zasadza od pozwanej (...) spolki z ograniczona
odpowiedzialnoécig w (...) na rzecz powoda K. K. kwote 19.163,64 (dziewietnaScie tysiecy sto sze$édziesiat trzy 64/100)
zlote a w pozostalym zakresie powodztwo oddala,

oddala apelacje powoda w pozostalej czesci,

zasadza od powoda na rzecz pozwanej kwote 3.640 (trzy tysiace sze$cset czterdzieSci) zlotych tytulem zwrotu kosztéw
zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym,

zasadza od pozwanej (...) spotki z ograniczona odpowiedzialno$cia w (...) na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego
w Gdansku kwote 959 (dziewieéset pieédziesiat dziewiec) zlotych tytulem nieuiszczonej oplaty sadowej od apelacji.



Na oryginale wlaéciwe podpisy

UZASADNIENIE

Powod K. K. wniost 30.04.2009r. pozew przeciwko (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w (...)
(aktualnie z siedziba w (...)), domagajac sie:

nakazania zaniechania naruszen praw ochronnych do znaku towarowego ,L. M. d. p. z. m....”, poprzez zaprzestanie
uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym, a w szczegblno$ci zaprzestanie oznaczenia tym znakiem oraz
oznaczeniami fudzaco podobnymi produktéw pozwanej oraz eksportu takich produktow;

nakazania pozwanej zniszczenia wszystkich wyrobow oznaczonych znakiem towarowym powoda oraz oznaczeniami
tludzaco podobnymi, w szczegblnosci 69.408 szt. (2.892 kartonéw) puszek z konserwami rybnymi oznaczonymi
znakiem towarowym (...), zatrzymanych dnia 3 marca 2009r. przez Urzad Celny w (...), Oddzial Celny (...);

zasadzenia od pozwanej na rzecz powoda kwoty 600.000 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci i
naprawienia szkody,

podania tresci orzeczenia w niniejszej sprawie, w zakresie naruszania praw ochronnych do znakéw towarowych, do
publicznej wiadomosci w sposéb i w zakresie okreslonym przez Sad,

nakazania pozwanej zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji polegajacych na takim oznaczaniu towarow, ktore
moze wprowadzi¢ klientow w blad co do cech tych towaréw, w szczego6lnoéci ich pochodzenia, jakoS$ci i skladnikéw
oraz na kopiowaniu zewnetrznej postaci tych towarow, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do tozsamosci ich
producenta,

nakazania pozwanej opublikowania na jej koszt w ciagu 7 dni od daty uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej
sprawie w dziennikach ,R.” (14 modulow w dziale (...)) i Gazeta (...) (10 moduldéw na stronach (...)) o§wiadczenia
o nastepujacej treéci: (...) Sp. z o0.0. z siedziba w (...)wyraza ubolewanie z powodu faktu, iz dla oznaczenia swoich
produktéw bezprawnie uzywala znaku towarowego ,L. M. D. p. z. m.”, do ktérych wylaczne prawa posiada K. K.,
prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza, pod nazwa (...),

upowaznienia powoda do wykonania czynnoS$ci okreslonych w pkt. 2,4 i 6 pozwu na koszt pozwanej w razie
niewykonania ich przez pozwana i zasadzenia od pozwanej na rzecz powoda kwoty stanowigcej rownowarto$é
poniesionych kosztéw zwiazanych z zastepczym wykonaniem tych czynnoSci.

Zarzadzeniem z dnia 25.05.2009r. zadanie pozwu w punkcie 5 zostalo prawomocnie zwrdcone (k. 218).

Zarzadzeniem z dnia 20 lipca 2009r. wydanym w Sadzie Okregowym w Gdansku w sprawie IX GC 161/09 (k.261)
na skutek postanowienia z dnia 25 maja 2009r. (k.220) o sprawdzeniu warto$ci przedmiotu sporu, zostala ustalona
oplata tymczasowa i stosunkowa od roszczen zgloszonych przez powoda w pozwie z 30 kwietnia 2009r. w ten sposéb,
ze:

ustalono oplate tymczasowa od roszczenia ad 1 — o nakazanie pozwanej zaniechania naruszen praw ochronnych do
znaku towarowego ,,L.. M. d. p. z. m....” poprzez zaprzestanie uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym na kwote
1.000 zl;

ustalono oplate tymczasowa od roszczenia ad 2 — o nakazanie pozwanej zniszczenia wszystkich wyrobdw oznaczonych
znakiem towarowym powoda oraz oznaczeniami tudzaco podobnymi na kwote 1.000 zk;

ustalono oplate stosunkowa od roszczenia o zaplate kwoty 600.000 zt na kwote 30.000 zl;



ustalono oplate tymczasowa od roszczenia ad 4 — o podanie tre$ci orzeczenia w niniejszej sprawie, w zakresie
naruszania praw ochronnych do znakéw towarowych do publicznej wiadomo$ci na kwote 100 zk;

ustalono oplate tymczasowa od roszczenia ad 6 — o nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w ciagu 7 dni od
daty uprawomocnienia sie wyroku w niniejszej sprawie w dziennikach ,R.” i Gazeta (...) o§wiadczenia o wskazanej
w pozwie treSci na kwote 100 zl.

Wyrokiem z dnia 22.06.2012r. Sagd Okregowy w Gdansku orzekl nastepujaco:

nakazuje pozwanej (...) spolce z ograniczona odpowiedzialnoécia z siedziba w (...) zaniechania naruszen praw
ochronnych do znaku towarowego ,L. M. d. p. z. m....”, poprzez zaprzestanie uzywania znaku (...) w obrocie
gospodarczym, a w szczegblnoSci zaprzestanie oznaczania tym znakiem oraz oznaczeniami tudzaco podobnymi
produktéw pozwanej oraz eksportu takich produktow;

zasgdza od pozwanej (...) spotki z ograniczona odpowiedzialno$cig z siedziba w (...) na rzecz powoda K. K. kwote
86.594,13 zl (osiemdziesiat szes¢ tysiecy piec¢set dziewiecdziesiat cztery zlote trzynascie groszy);

nakazuje pozwanej (...) spolce z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba (...) zniszczenie wyrobow oznaczonych
znakiem towarowym powoda K. K., w szczegblnoSci zniszczenie 69.408 sztuk (2.892 kartony) puszek z konserwami
rybnymi, zatrzymanych dnia 3 marca 2009r. przez Urzad Celny w (...), Oddzial Celny (...);

upowaznia powoda K. K. do wykonania czynno$ci wymienionej w pkt. III wyroku na koszt pozwanej;
w pozostalym zakresie zagdania pozwu oddala;

ustala sie oplate ostateczna od pozwu na kwote 32.200 zt (trzydzieSci dwa tysigce dwiescie zlotych).
Sad Okregowy ustalil nastepujacy stan faktyczny w sprawie:

Powdd jest przedsiebiorca, prowadzacym dzialalno$¢ pod nazwa M., ktéra polega miedzy innymi na wprowadzaniu
do obrotu na terytorium RP i eksporcie konserw rybnych. Sprzedawane przez siebie wyroby powod oznacza znakiem
stowno-graficznym ,, .. M. d. p. z. m....”. Znak ten powod zarejestrowal na swoja rzecz w Urzedzie Patentowym RP pod
numerem R- (...), a prawo ochronne na znak trwa od dnia 21 lutego 2000 r. miedzy innymi dla towaréw w klasie 29,
obejmujacej m.in. ryby, w tym konserwy rybne (k. 66-68, 23-65).

W ramach swojego przedsiebiorstwa powod nie wytwarzal towaréw, lecz zlecal produkcje wyrobow pod swoim
znakiem towarowym innym podmiotom, w tym pozwanej spdlce, ktdra prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza zwigzang z
ryboléwstwem i rybactwem, w tym dzialalno$¢ polegajaca na przetwarzaniu i konserwowaniu ryb.

Powod w 1999 r. na targach P. nawigzal kontakt handlowy z firma (...)., prowadzona przez J. J. (1). Wspolpraca
polegala na tym, ze firma (...), zostala odbiorca produktéw powoda na rynku amerykanskim. W ramach tej wspolpracy
powod eksportowal do USA swoje wyroby w postaci konserw rybnych, miedzy innymi filety $ledziowe w réznych
sosach (koperkowym, pieczarkowym, wegierskim, katalonskim, pomidorowym, pieprzowym, meksykanskim), filety
z pangi w sosach (cytrynowym, meksykanskim), filety z lososia w sosach, ponadto szprota w oleju. Swoje produkty
powod sprzedawal w puszkach wykonanych technika litografii i opatrywanych znakiem towarowym ,, L. M. d. p. z. m.”.

W roku 2000 powod wyeksportowal do USA 103.200 sztuk puszek, sprzedajac je firmie (...). za cene 35.088 USD.
W roku 2002 powo6d wyeksportowal do USA 117.624 sztuk puszek, sprzedajac je firmie (...). za cene 51.492 USD.
W roku 2002 powo6d wyeksportowal do USA 135.078 sztuk puszek, sprzedajac je firmie (...). za cene 76.379,29 USD.

W roku 2003 powod wyeksportowal do USA 147.177 sztuk puszek, sprzedajac je firmie (...). za cene 89.481,43 USD.



W roku 2007 firma (...). zlozyla zamoéwienie na konserwy rybne spolce z o.o. (...), ktérej wspolnikiem jest powdd i w
ramach tego zamodwienia (...) spotka z 0.0. wyeksportowala do USA 35.987 szt. puszek rybnych za cene 35.464,27 USD.

W roku 2005 firma (...). podjela bezposrednia wspoélprace z pozwana, ktéra polegala na zamawianiu przez (...)B. D.
Co. produktow u pozwanej (miedzy innymi filetébw z makreli w sosie pomidorowym, po wegiersku i po katalonisku,
filetow z makreli w oleju, szprota, Sledzia i fladre w sosie pomidorowym, salatke z makreli i paprykarz (...)), pod
znakiem towarowym L. M..

Pozwana skierowala J. J. (1) do drukarni (...), z ktéra sama wspolpracowala, w celu ustalenia wzoréow etykiet
na produkty, ktore (...)B. D. Co. miala zamawia¢ u pozwanej. J. J. (1) zaméwil w drukarni wykonanie projektow
etykiet roznych produktéw pozwanej, oznaczone znakiem towarowym L. M. o identycznej formie graficznej, jak znak
zarejestrowany na rzecz powoda. Wykonanie druku etykiet wedlug wzorbustalonych przez J. J. (1) dla poszczeg6lnych
produktéw zlecala pozwana. Etykiety wykonywane byly z papieru, naklejanego na puszki.

W ramach wspélpracy z (...)B. D. (...) . spdtka (...) wyprodukowala, sprzedala i wyeksportowata do USA:
w roku 2005 — konserwy rybne za cene 71.724 USD,

w roku 2006 — konserwy rybne za cene 54.198,24 USD,

w roku 2007 — konserwy rybne za cene 55.896,48 USD.

W roku 2008, po ustaniu wspolpracy z (...)B. D. Co. powodd zorientowal sie, ze na rynku amerykanskim sprzedawane
sa konserwy rybne w opakowaniach oznaczonych znakiem (...). Powdd ustalil, ze konserwy te produkuje i eksportuje
do USA dla firmy (...). pozwana. W zwigzku z powyzszym powod zlozyl do organéw celnych wniosek o podjecie
dzialan na rzecz ochrony jego znaku towarowego. W dniu 3 marca 2009r. Izba Celna w (...), Oddziat Celny Baza
Kontenerowa dokonala zatrzymania kontenera, zawierajacego 69.408 sztuk (2.892 karton6w) puszek z konserwami
rybnymi, oznaczonych znakiem (...), wyprodukowanych przez pozwana dla firmy (...). , ktérych eksporterem byla
pozwana. Za zatrzymane produkty pozwana miala uzyskac cene 55.154,88 USD. Na poczet ceny firma (...). wplacila
pozwanej kwote 24.989,89 USD.

Dodatkowo, w grudniu 2009 r. pozwana zrealizowala w procedurze uproszczonej kolejny eksport produktéw do USA.

W roku 2003 powdd uzyskal przychod calkowity z prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej w wysokoSci 922.764,59 zl,
poniost tez koszty uzyskania przychodow w wysokosSci 822.431,91 zl, wobec czego doch6d powoda wynidst 100.332,68
z}, za$ rentowno$¢ dzialalno$ci powoda w tym roku osiagnela 10,87%.

Sad Okregowy oparl sie na wszystkich zlozonych do akt dokumentach oraz zdjeciach opakowan, wskazal tez na
bezspornosé faktu dysponowania przez powoda prawem ochronnym ,L. M. d. p. z. m.” na znak towarowy od
21.02.2000r. oraz przebieg wspolpracy z firma (...).

Bezsporne bylo tez, ze (...)B. D. Co. dysponuje prawem do znaku towarowego (...) na terytorium USA (k. 280-281).
Sad Okregowy wskazal, ze sporne bylo:

czy pozwana eksportowala produkty oznaczone znakiem towarowym powoda do USA,

czy pozwana oznaczala swoje produkty znakiem towarowym powoda.

Oceniajac w tym zakresie material dowodowy (dokumenty, zeznania J. J. i M. M.) Sad uznal za wiarygodne zeznania
M. M. (k. 425), zgodnie z ktérymi J. J. zamowil jedynie poczatkowo wykonanie projektu etykiet, za$ etykiety te dla
potrzeb poszczegolnych partii wyrobow zamawiala juz pozwana spotka (...).



W tym zakresie Sad uznat takze, iz na pozwanej spoczywal ciezar dowodu faktu zamawiania etykiet przez (...)B. D.
Co., jako na stronie zaprzeczajacej okoliczno$ci uzywania znaku towarowego powoda.

Oceniajac za$ zeznania J. J. (k. 497-500) Sad uznal za wiarygodne, ze znak (...) zostal przez niego zarejestrowany na
terenie USA w 2003 roku, do czego upowaznit go powdd w zamian za wspolprace.

Sad przeprowadzil takze dowod z opinii bieglego sadowego na okoliczno$é szkody powoda i korzy$ci bezpodstawnie
osiagnietych przez pozwang, pomimo sprzeciwu pozwanej opartego na zarzucie prekluzji dowodoéw w postepowaniu
gospodarczym.

W ocenie Sadu meriti powdd juz w pozwie przedstawil wyliczenie szkody, a uczynila to dopiero w zwiazku z pismem
powoda z 6.04.2010r. (k. 494), w ktérym powod zlozyt wniosek o powolanie bieglego. (k. 546).

Dowod Sad dopuscil na posiedzeniu niejawnym w dniu 28.05.2010r. (k. 566), zas pozwany zlozyl zastrzezenie w trybie
art. 162 kpc na rozprawie w dniu 1.03.2011r. (k. 731), wskazujac w uzasadnieniu wyroku na norme art. 232 zd. 2 kpc.

Posilkujgc sie opinia bieglego Sad ustalit wysoko$¢ szkody nieco odmiennie i nie przyznal wiarygodno$ci zeznaniom
powoda w odniesieniu do wysokosci szkody.

Pozostale wnioski dowodowe powoda Sad oddalil jako zbedne dla rozstrzygniecia sprawy (dowod z opinii innego
bieglego, wniosek o ustalenie kosztow skladowania i zniszczenia towardéw zabezpieczonych przez Izbe Celna w G.), a
powdd nie zglosit zastrzezenia w trybie art. 162 kpc.

Rozwazajac o roszczeniach zgloszonych przez powoda Sad Okregowy wskazal, ze:

pierwsze zadanie nakazania zaniechania naruszen praw ochronnych do znaku towarowego poprzez zaprzestanie
uzywania tego znaku ... powod oparl

na art. 153 w zw. z art. 286, 287 ust. 2 i art. 296 ust. 11 2 ustawy prawo wlasnoéci przemystowej oraz
na art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Oceniajac zasadno$¢ zadania w $wietle ustawy prawo wlasno$ci przemyslowej Sad wskazal, ze poréwnanie znaku
towarowego powoda (k. 67) ze znakiem stosowanym na wyrobach produkowanych przez pozwang (k. 128a — 147)
pozwala przyjac identycznos$é tych znakéw zaro6wno w formie graficznej jak i stownej, tzn. gdy chodzi o wielko$¢ i
kolor liter, ksztalt czcionki, fantazyjny element w kolorze czerwonym o ksztalcie skorupiaka pomiedzy stowami (...)
oraz (...).

Stosownie do art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku
towarowego w sposob zarobkowy na calym obszarze RP.

Zgodnie z art. 154 p.w.p. uzywanie znaku towarowego polega w szczeg6lnosci na:

umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $§wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzeniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze
Swiadczeniem ustug:

postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Zgodnie za$ z art. 296 ust. 1 ustawy osoba, ktoérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, moze zadaé
od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania naruszania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie



zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody w sposob przewidziany w przepisie, przy czym
naruszenie prawa ochronnego polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym, miedzy innymi, znaku
identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towaréw.

Sad przywolala zarzuty pozwanej, ktéra twierdzila, iz nie uzywala znaku powoda na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, bo nie umieszczala znaku powoda na produktach, a jej dzialania ograniczaly sie do odbioru dostarczonych do
jej zakladu puszek, napelnienia ich wytworzonymi przez siebie produktami oraz postawienia puszek do odbioru firmie
spedycyjnej, dzialajgcej na zlecenie (...)B. D. Co. Pozwana towaru nie oferowala, gdyz nie zlozyla (...)B. D. Co. oferty,
nie podejmowala dzialan stanowigcych zaproszenie do zawarcia umowy, lecz przyjmowata zaméwienia drugiej strony
umowy. Odnosnie pojecia wprowadzania do obrotu pozwana wskazala, ze tozsame pojecie ,wprowadzenia zywnos$ci
do obrotu” znajduje sie w art. 3 ust. 3 pkt. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywno$ci i zywienia
(Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) oraz ,wprowadzenie ZywnoSci na rynek”, ktére wystepuje w art. 5 pkt. 3 ustawy z
dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz.U. Nr 17 z 2006r., poz. 127 ze zm.) Oba powyzsze
akty w zakresie definicji ,wprowadzania zywnos$ci do obrotu” i ,wprowadzania zywno$ci na rynek” odsytaja do art.
3 pkt. 8 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiajgcego
ogoblne zasady i wymagania zywnoS$ciowe (...). Pozwana wskazala, ze nalezy rozr6zni¢ pojecie producenta od pojecia
podmiotu wprowadzajacego Srodki spozywcze do obrotu, za§ pozwana, bedac jedynie wytworca, nie wprowadzala
przedmiotowych konserw do obrotu, gdyz czynila to firma (...)., o czym $wiadczy formula uzywana na denkach puszek
w jezyku angielskim, wskazujaca ze (...)B. D. Co. jest producentem i dystrybutorem konserw. Pozwana zaznaczyla tez,
ze nie byla importerem ani eksporterem spornych konserw i wskazujac na definicje eksportu znajdujgcg sie w art. 2
pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréow i ustug twierdzila, ze przez eksport towaréw rozumie sie
potwierdzony przez urzad celny wywdz towaréw z terytorium kraju poza terytorium Wspoélnoty w wykonaniu art. 7
ustawy, jezeli wywo6z dokonany jest przez dostawce lub na jego rzecz lub nabywce majgcego siedzibe poza terytorium
kraju lub na jego rzecz. Dostawca jest osoba, ktora dokonuje dostawy towarow, przy czym przez dostawe rozumie sie
przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlaSciciel, natomiast pozwana jedynie dokonala wytworzenia
towar6ow na rzecz (...)B. D. Co. , a ich wlasno$¢ przeszla na nabywce w momencie wydania, przy czym przeniesienie
wlasno$ci nie stanowilo wprowadzenia towar6w do obrotu. Skoro doszlo do przejscia wlasnosci na rzecz (...)B. D.
Co. , to ten wlasnie podmiot, jako nabywca towarow byt ich eksporterem, natomiast pozwana dokonywala jedynie
niektérych czynnoéci eksportowych z upowaznienia (...)B. D. Co. Pozwana zaznaczyla tez, ze z tych samych przyczyn
nie mozna uznaé, by skladowala towar w celu oferowania i wprowadzania do obrotu.

Dodatkowo pozwana stwierdzila, Ze nie uzywata znaku (...) w obrocie gospodarczym w rozumieniu art. 154 ustawy,
gdyz ,uzywaniem” w rozumieniu tego przepisu jest jedynie rzeczywiste uzywanie znaku w obrocie gospodarczym,
czyli poza siedzibg przedsiebiorstwa, natomiast definicji tej nie wypelniaja dzialania o charakterze jednorazowym lub
sporadycznym. Skoro towary oznaczone znakiem (...) przeznaczone byly na rynek amerykanski, to nie dochodzilo
do uzywania znaku (...) w Polsce. Dodatkowo, zdaniem pozwanej, sam powdd nie uzywal znaku (...) w sposéb
rzeczywisty, gdyz cala produkcja pod tym znakiem trafiala na rynek amerykanski. Tym samym, polscy konsumenci
nie poznali tej marki, wobec czego nie doszlo w Polsce do asocjacji pomiedzy towarem a znakiem towarowym powoda.

W ocenie Sadu meriti powyzsza argumentacja pozwanej, z ktérej mialoby wynika¢, ze nie uzywala ona znaku
towarowego przyshugujacego powodowi na terytorium Polski, na ktérym rozcigga sie prawo powoda do znaku (...),
jest nietrafna.

Zwazy¢ nalezalo, ze tre$cig prawa do znaku towarowego jest objeta wylaczno$c¢ jego uzywania w obrocie gospodarczym,
a postacie jego uzywania wymienione w art. 154 ustawy maja charakter jedynie przykladowy, choé, jak slusznie
konstatuje pozwana, nie nieograniczony, w zwigzku z czym jako uzywanie moga zosta¢ uznane dzialania co prawda
odmienne, ale jednak zblizone charakterem.

W ocenie Sadu w §wietle poczynionych w rozpoznawanej sprawie ustalen faktycznych nie moze budzi¢ watpliwoSci,
iz pozwana uzywala znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie eksportu towaréow
oznaczonych znakiem powoda, do czego powodowi, w zwigzku z zarejestrowaniem znaku towarowego, stuzylo prawo



wylaczne. Twierdzenia pozwanej, iz to nie pozwana, lecz nabywca towardw, tj. (...)B. D. Co. , byl eksporterem
towar6w, jest sprzeczne z dokumentami, na ktérych Sad sie oparl. We wszystkich dokumentach zwigzanych z
eksportem — deklaracjach celnych, fakturach, a wiec dokumentach, ktére przynajmniej czeSciowo wytworzone
zostaly przez pozwana lub na jej rzecz, pozwana figuruje jako eksporter/producent konserw rybnych. Podmioty
uczestniczace w wywozie towaréw, a wskazane w dokumentacji eksportowej, czyli eksporter, odbiorca i ewentualnie
ich przedstawiciele posiadaja w zwiazku z procedurg wywozu szereg obowigzkéw o charakterze administracyjnym.
W ocenie Sadu nie sposdéb bylo uznaé, wbrew dokumentacji celnej, iz eksporterem produktéw pozwanej byl inny
podmiot, niz pozwana, tym bardziej, iz pozwana swoich twierdzen, ze wykonywala jedynie ,niektore czynnosci
eksportowe” na rzecz (...)B. D. Co. nie udowodnila. Tym samym, eksport towaréw pozwanej przybral posta¢ z art. 2
pkt. 8 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug.

Jezeli pozwana twierdzi, ze przejScie wlasnoéci towaréw na (...)B. D. Co. co mialo miejsce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (choé tego nie udowodnita), to zdaniem Sadu zachodza takze podstawy by uzna¢, iz w Polsce
nastgpilo wprowadzenie towar6w wyprodukowanych przez pozwana do obrotu.

Analizy pojecie wprowadzenia do obrotu dokonal Sad Najwyzszy w uchwale z dnia 24 maja 2005r. w sprawie I KZP
13/05, szeroko omdéwionej w piSmiennictwie i zaaprobowanej we orzecznictwie. W uchwale tej Sad Najwyzszy wskazal,
ze wprowadzeniem do obrotu na gruncie przepisu art. 305 ust. 1 ustawy prawo wlasnoéci przemystowej, ktére jednak
powinno by¢ interpretowane jednolicie dla wszystkich przepisow ustawy, jest pierwsza transakcja wyrobem, przy
czym rozstrzygajaca jest chwila wydania rzeczy, gdyz w tym momencie osoba uprawniona traci nad nia kontrole. Sad
Najwyzszy ocenil, iz takie rozumienie wprowadzenia do obrotu jest spdjne z art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz.U. Nr 166, poz. 1360), gdzie wprowadzenie do obrotu zostalo okreslone jako
przekazane wyrobu po raz pierwszy w kraju uzytkownikowi, konsumentowi badz sprzedawcy przez producenta, jego
upowaznionego przedstawiciela lub importera. W glosie do tego orzeczenia K. S. wskazuje, iz pojecie ,,obrét towarowy”
nalezy rozumie¢ jako ruch towardéw ze sfery produkeji do sfery konsumpcji, realizowany miedzy innymi przez akty
sprzedazy, przy czym tak rozumiany ruch odbywa sie zaréwno na linii producent-konsument, jak i na linii producent-
dystrybutor, dystrybutor-dystrybutor oraz dystrybutor-konsument. Tak rozumianego obrotu pozwana dokonala z
momentem — jak sama twierdzi — wydania towaréw nabywcy jeszcze w Polsce. W ocenie Sadu bledne jest zatem
przyjete przez pozwana zalozenie, ze wprowadzeniem do obrotu jest jedynie wprowadzenie towaréw na rynek (czyli
przekazanie ich bezposérednio do sfery konsumpcji), gdyz pojecie ,wprowadzenia do obrotu” jest zakresowo szersze od
pojecia ,wprowadzenia na rynek”, ktore zaktada dostepno$é towaru bezposérednio dla konsumenta, w tym wypadku
chodzi o obrét powszechny, czyli ogélnodostepny (vide glosa Z. Cwigkalskiego do uchwaly SN z dnia 24 maja 2005r.).

Stusznie pozwana wskazala, rozwazat dalej Sad meriti, Ze w orzecznictwie i piSmiennictwie dokonuje sie rozréznienia
wytwérey towaru od jego producenta. W wyroku z dnia 24 kwietnia 2007r. Wojewddzki Sad Administracyjny w W.
w sprawie (...) S.A./Wa (...) na gruncie przepiséw prawa budowlanego stwierdzil, ze producentem towaru moze by¢
tylko jeden podmiot i moze to by¢ podmiot odrebny od zaktadu produkcyjnego wyrdb. O tym, kto jest producentem,
decyduje zamiar wprowadzenia wyrobu do obrotu przez dany podmiot pod wlasng firma, a w takiej sytuacji nie
jest wprowadzeniem do obrotu przesuniecie pomiedzy wytworea i producentem. Nawet jezeli podzieli¢ ten poglad,
to ponownie wskaza¢ nalezy, ze we wszystkich dokumentach zwigzanych z eksportem pozwana byla wskazywana
jako producent i jako producent wystepowata w obrocie tymi wyrobami. Z adnotacji, iz na spodniej stronie puszek
wskazano firme (...). w kontekScie wzmianki ,,M. for and distributed by (...)B. D. Co.”, nie da sie wyciggna wniosku,
ze ten podmiot byt producentem wyrobdw, gdyz z oznaczenia wynika, ze wyroby zostaly przez inny podmiot dla tej
firmy wytworzone i ta firma jest ich dystrybutorem. Skoro produkty zostaly wyprodukowane dla (...)B. D. Co. , to ich
producentem mogta by¢ jedynie pozwana.

W ocenie Sgdu meriti uznaé nalezy, ze to pozwana umieszczala znak towarowy powoda na produkowanych przez
siebie towarach. Zapakowanie wyrobow do puszek oznaczonych znakiem towarowym przystugujacym powodowi, bez
wzgledu na to, iz w sensie fizycznym znak na puszcze zostal zamocowany w firmie poligraficznej, stanowi umieszczenie
znaku w rozumieniu art. 154 Prawa wlasnosci przemyslowej. Twierdzen, ze puszki zostaly juz z umieszczonym
znakiem dostarczone przez osobe trzecia, tj. (...)B. D. Co., pozwana nie wykazal. Dlatego tez nie zachodzi analogia



do sytuacji, ktoéra byla przedmiotem rozwazan Trybunalu SprawiedliwoSci w sprawie F. B. przeciwko (...) (pismo
pozwanej k. 99ov). Podobienistwa tego brakuje takze w stanie faktycznym obu spraw. W sprawie rozpatrywanej przez
Trybunal Sprawiedliwo$ci ustugodawca dokonywal napelnienia puszek napojem wedlug wskazéwek zamawiajgcego.
Tymczasem pozwana sprzedawala (...)B. D. Co. konserwy rybne produkowane wedlug wlasnych receptur, odmiennych
od wyrobéw powoda. Nie mozna zatem twierdzié, ze dzialala wylacznie wedlug instrukgji (...)B. D. Co. , nie posiadajac
interesu w odniesieniu do widniejacych na puszkach oznaczen, a tym samym nie uzywajgc znaku towarowego powoda.
Interes pozwanej wyrazal sie tym, ze jedynie przy uzyciu znaku powoda mogla sprzedaé¢ wlasne wyroby nabywcy —
(...)B. D. Co., a zatem znaku tego uzywala w sposob rzeczywisty.

Zdaniem Sadu powod w sposob wystarczajacy dowiodl, iz uzywal swojego znaku towarowego, skoro opatrywal
nim wyroby, ktérych produkcje zlecal w Polsce, miedzy innymi pozwanej, a nastepnie eksportowal je do USA. W
orzecznictwie wskazuje sie, ze uzywanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odroznienia w obrocie oznaczonym
nim towarow lub ushug jednego przedsiebiorstwa od tego samego rodzaju towarow lub uslug innego przedsiebiorstwa.
Obowigzkowi uzywania znaku czyni zado$¢ jedynie jego uzywanie w zwigzku z towarem lub ustuga, albowiem znak
towarowy to odbity w Swiadomosci odbiorcy zwigzek oznaczenia i towaru lub ustugi. Uzywanie to musi by¢ rzeczywiste
i powazne oraz odbywac sie w okresie wskazanym w ust. 1 art. 169 p.w.p. Przez uzywanie znaku, w znaczeniu
wynikajgcym z ust. 1 art. 169 p.w.p. rozumie sie rOwniez uzywanie znaku przez osobe trzecig za zgoda (vide np. wyrok
WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie (...) S.A./Wa (...). W ocenie Sadu sposoéb uzywania znaku
towarowego przez powoda czynil zado$¢é opisanym wymogom.

Sad zwazyl, iz watpliwoSci moze budzié nie tyle kwestia, czy powod uzywal swojego znaku towarowego w sposob
rzeczywisty, lecz to czy uzywal go ,,w charakterze znaku towarowego”, a wiec w celu zagwarantowania pochodzenia
towarow lub ustug, biorac pod uwage fakt, iz na towarach produkowanych przez powoda (podobnie jak na wyrobach
pozwanej) nie zostala naniesiona nazwa, pod ktora powdd prowadzi swoja dzialalnosé. Powoduje to, ze w takiej
sytuacji watpliwoéci moze budzié, czy znak towarowy peli funkcje gwarancji pochodzenia. W ocenie Sadu jednak
kwestia ta ma znaczenie drugorzedne, gdyz aktualnie w orzecznictwie, takze orzecznictwie europejskim, odchodzi
sie od ochrony prawa do znaku towarowego jedynie jako gwaranta pochodzenia towaru, a za kolidujace uznaje
sie wszelkie sposoby uzywania oznaczenn w sposéb godzacy w interesy podmiotu uprawnionego (vide wyrok ETS
w sprawie H. v. F.). Z kolei w sprawie C. v. C.. Trybunal potwierdzil, Zze wlaSciciel chronionego znaku, dzialajac
na podstawie art. 5 ust. 1 lit a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (to
znaczy w sytuacji uzywania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towaréw i uslug identycznych z
tymi, dla ktorych znak zostat zarejestrowany) moze zakazaé uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z
jego znakiem wylacznie w przypadku, gdy zostaly spelnione kumulatywnie cztery przestanki. Po pierwsze, uzywanie
to ma miejsce w obrocie handlowym; po drugie, odbywa sie bez zgody wlasciciela znaku; po trzecie, zachodzi w
odniesieniu do towardéw lub uslug identycznych z tymi, dla ktoérych zostal zarejestrowany znak; po czwarte, wplywa
lub moze wplywaé negatywnie na funkcje chronionego znaku, a w szczegdlnoSci na jego podstawowga funkcje, jaka jest
zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towaréw lub uslug. Tym samym, w powolanym orzeczeniu Trybunal
nie wyklueczyt ochrony innych funkeji znaku, niz funkcja pochodzenia. Dlatego Sad nie podziela pogladu wyrazonego
przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie I CK 626/04, w ktérym wyrazono poglad, ze kazda z
postaci uzywania znaku towarowego (art. 154 p.w.p.) dotyczy uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga
podejmowania powtarzajacych sie czynnoSci w okreSlonym zakresie oraz celu i wigze sie z rozpoznawaniem znaku
przez konsumentow. Jest to w ocenie Sadu zbyt waskie rozumienie pojecia uzywania znaku.

Pozwana nieslusznie tez zarzucila, ze w 2003 roku powod zaprzestal uzywania swojego znaku. Stosownie do art.
157 ustawy uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze zakazaé innej osobie uzywania tego lub
podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli znaku tego nie uzywal w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 i 5, przy czym
stosownie do art. 169 ust. 1 pkt. 1 prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieuzywania zarejestrowanego
znaku towarowego w sposob rzeczywisty dla towaréw objetych prawem ochronnym w ciagu nieprzerwanego okresu
pieciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba ze istnieja wazne powody jego nieuzywania.



Powod jeszcze w 2007 roku uzyl swojego prawa do znaku towarowego, skoro udzielit (...) spblce z 0.0. uprawnienia
do wyeksportowania partii konserw pod ta marka. Jak wskazano wyzej, udzielenie podmiotowi trzeciemu zgody na
korzystanie ze znaku towarowego jest jedna z postaci uzywania znaku towarowego, czyli kolejna z powtarzalnych
czynnoéci uzywania przez powoda znaku, stad zarzut wygaéniecia prawa do znaku towarowego byl w ocenie Sadu
bezzasadny.

W postaci uzywania znaku towarowego opisanej w art. 296 ust. 2 pkt. 1, czyli uzywania znaku identycznego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towar6ow; co zachodzilo w rozpoznawane;j
sprawie, nie wystepuje dodatkowa przestanka w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w blad.

Tym samym, w ocenie Sadu wszystkie przestanki dla uwzglednienia roszczenia z pkt. 1 pozwu zostaly na gruncie
omoéwionych wyzej przepiséw spelnione.

Zdaniem Sadu Okregowego roszczenie to znajdowalo réwniez uzasadnienie na gruncie przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, cho¢ nie w oparciu o przepisy art. 10 i 13 tej ustawy, wskazane przez powoda. Zgodnie z
art. 10 ust. 1 ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub ustug albo jego brak, ktére
moze wprowadzi¢ klientéw w blad co do pochodzenia, ilo$ci, jakoSci, sktadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosci,
mozliwoS$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo uslug, a takze zatajenie
ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich. Ustep 2 tego artykulu stanowi, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest
rowniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywola¢ skutki okreslone w ust. 1, chyba ze
zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi. W rozpoznawanej sprawie nie mozna
uznac, by skutkiem dzialan pozwanej byta mozliwo§¢é wprowadzenia klientéw w blad co do pochodzenia towarow
powoda na obszarze chronionym, to jest terytorium Polski.

Jak wskazal Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie I ACa 866/10, blad co do
pochodzenia towaréw w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zachodzi wéwczas,
gdy domagajacy sie ochrony wczesniej rozpowszechnil towary pod danym oznaczeniem, zatem gdy sa one znane
przecietnym odbiorcom jako wytworzone lub wprowadzone przez niego do obrotu.

Towary nieobecne na obszarze ochrony nie maja znaczenia gospodarczego i nie prowadza do powstania nastepczych
omylek w obrocie. Do tego samego wniosku nalezy doj$¢ na gruncie art. 13 ust. 1 ustawy, zgodnie z ktérym czynem
nieuczciwej konkurencji jest na§ladowanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za pomoca technicznych
srodkéw reprodukeji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w blad co do
tozsamosSci producenta lub produktu.

Nalezy jednak zwazy¢, wskazal Sad Okregowy, ze zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza
interes innego przedsiebiorcy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przepis art. 3 ust. 1 ustawy moze stanowi¢ samodzielna podstawe
uznania okre$lonego zachowania za czyn niedozwolony, bez wzgledu na to, czy zachowanie to stwarza mozliwo$é
wprowadzania konsumentéw w blad Vide wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie II CSK
363/07 i powolane w uzasadnieniu tego wyroku orzecznictwo; z najnowszych orzeczen — wyrok Sadu Najwyzszego z
dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie I CSK 796/10). W tym wyraza sie tzw. funkcja uzupehiajaca klauzuli generalnej
zapisanej w art. 3 ustawy. Czynem nieuczciwej konkurencji jest zatem kazde zachowanie poddajace sie hipotezie,
ktoregos z przepisow art. 5 — 17 u.z.n.k., a jezeli nie da sie go zakwalifikowaé na podstawie tych przepisow, to jest
czynem nieuczciwej konkurencji, jezeli jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i narusza interes innego
przedsiebiorcy lub mu zagraza.

Dla uwzglednienia powodztwa w oparciu o art. 3 ustawy konieczne jest wykazanie przez uprawnionego, jaki
dobry obyczaj zostal naruszony i w jaki sposob zagrozone lub naruszone zostaly jego interesy. Nalezy mie¢ na



wzgledzie, ze przedmiotem ochrony przyslugujacej na podstawie przepis6w ustawy nie jest pozycja przedsiebiorcy
na rynku. W warunkach wolnej gospodarki przedsiebiorca nie ma prawa do ,zawlaszczania” rynku lub jego czedci,
a przeciwnie, prowadzac dzialalno$¢ musi liczy¢ sie z dazeniem innych przepiséw do jego zdobycia. Warunkiem
istnienia konkurencji jest bowiem funkcjonowanie wielu przedsiebiorcow oraz istnienie jak najszerszej rzeszy
konsument6w zdolnych do nabywania towarow i ustug, dlatego ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zmierza
do ustalenia akceptowanych sposobéw walki konkurencyjnej, przez dzialanie ,uczciwe”, chronigce konsumentéow
przed podejmowaniem decyzji pod wplywem bledu co do podstawowych cech towaru, producenta lub dostawcy,
majacych rzeczywista swobode wyboru oraz chroniace przedsiebiorcow przed stratami w walce konkurencyjnej
nieprzestrzegajacej ustalonych regul.

Réznorodnoé$é dzialan nie pozwala na ich enumeratywne okreSlenie, dlatego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ustawa wskazuje
ogolnie istotne cechy czynow nieuczciwej konkurencji, tj. sprzeczno$c z prawem lub dobrymi obyczajami, co najmniej
zagrazajace interesom innych przedsiebiorcow lub klientéw (vide uzasadnienie wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 16
kwietnia 2009r. w sprawie I CSK 24/09). W kazdym zatem wypadku rozwazajac, czy dane zachowanie jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami, nalezy poszukiwac réwnowagi pomiedzy wolno$cia rynku i swoboda obrotu a celami ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, okre$lonymi w jej art. 1 (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11.07.2002r. w
sprawie I CKN 1319/00).

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji brak jest definicji dobrych obyczajow. Ustawodawca nie zawarl
rowniez takiej definicji w innych ustawach, w ktorych postuguje sie tymze terminem. Przez pojecie dobrych obyczajow
rozumie sie szczegolng umiejetnos$¢, staranno$é zawodowa, uczciwo$é dzialania oraz dobra wiare. Dobre obyczaje
to swego rodzaju wskazowki postepowania, ktére obiektywnie istniejag w przekonaniu etycznym spoleczenstwa, a
»za miare tych wymagan etycznych bierze sie przecietny poziom moralny wlasciwy godziwemu zyciu zarobkowemu
i gospodarczemu” (zob. A. Krauss, F. Zoll, Polska ustawa..., s.171) Dobre obyczaje to swoistego rodzaju normy
moralne i zwyczajowe majace zastosowanie m.in. w dzialalnoSci gospodarczej, do ktoérych prawo odsyla, a ktore
przez to nie mieszcza sie w ramach systemu (zob. M. Kepinski, Problemy ogo6lne nowej ustawy..., s. 1 oraz glosa M.
Kepinskiego do wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSP 2003, z. 4, poz. 54). Nalezy podkresli¢ swoistg
niestalo$¢ (zmienno$¢, niejednolito$c¢) desygnatéow tego pojecia. W orzecznictwie przyjmuje sie, ze treSci dobrych
obyczajow nie da sie wyrazi¢ w sposob wyczerpujacy, gdyz ksztaltowane sa one przez ludzkie postawy warunkowane
przyjmowanymi warto$ciami moralnymi, celami ekonomicznymi oraz praktykami zycia gospodarczego, ktére takze
podlegaja zmianom wraz ze zmiennymi ideologiami politycznymi, spoleczno-gospodarczymi i moralnymi (wyrok SA
w Katowicach z dnia 13 lutego 2008r., V ACa 256/07, LEX nr 519350). Dlatego kryteria oceny zgodnoSci dzialan
konkurencyjnych z dobrymi obyczajami moga by¢ zmienne i zachowuja w tym zakresie mniejsza lub wieksza dynamike
(zob. wyrok SO w Poznaniu z dnia 9 lipca 2007r., IX Ge 19/-7, LEX nr 522302).

Poszukujac tresci pojecia dobrych obyczajéow i ustalajac, czy okreSlony czyn stanowi ich naruszenie, nalezy
bra¢ pod uwage ,caloksztalt okolicznoéci, w szczegdlnosSci cel, uzyte $rodki i konsekwencje przedsiebranych
dzialaii” (stanowisko takie w odniesieniu do ustalenia znaczenia dobrych obyczajéw na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji prezentuje m.in. M. K., Problemy ogo6lne nowej ustawy..., s. 1). Znajduje ono takze
odzwierciedlenie w orzecznictwie, gdzie podkresla sie, ze konkurencja pojecia dobrych obyczajoéw musi nastapi¢ na
podstawie konkretnych okolicznosci faktycznych w praktyce orzeczniczej (zob. wyrok SN z dnia 26 wrze$nia 2002r.,

III CKN 213/01, OSNC 2003, nr 12, poz. 169).

Orzecznictwo wypracowalo pewne standardy oceny, jakie okoliczno$ci nalezy rozwazy¢ w celu ustalenia faktu
naruszenia dobrych obyczajow.

Istotny dla tej oceny jest sposob rywalizacji, nie sam fakt zagrozenia lub powstania straty po stronie innego
przedsiebiorcy, lecz sposob rywalizacji pomiedzy konkurentami bedzie podlega¢ miarkowaniu przy ocenianiu dzialan
konkurencyjnych pod katem zgodnoSci z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Powinien on by¢ weryfikowany
kazdorazowo w okolicznosSciach konkretnego miejsca i czasu przy uwzglednieniu zastugujacych na aprobate w $wietle
norm moralnych i etycznych zwyczajéw dochodzenia przez przedsiebiorcow do osiggania korzySci gospodarczych



(wyrok SN z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007, nr 5, poz 11). Dla oceny ma réwniez znaczenie
naganno$¢ zachowania konkurenta. Sad Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 grudnia 2006r., I ACa 784/06,
podzielil stanowisko wyrazone przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 11 lipca 2002r., zktérego wynika, iz ,,(...) dzialanie
wyczerpujace znamiona nasladownictwa moze by¢ zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony
z klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.), jednakze dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji
zarzutéw przesadzajacych naganno$¢ postepowania konkurenta i uzasadniajacych w ustalonych okoliczno$ciach
sprawy, powolanie sie na klauzule dobrych obyczajow” (wyrok SN z dnia 11 lipca 2002r., I CKN 1319/00, OSNC 2003,
nr 5, poz. 73, z glosa aprobujaca M. Kepiniskiego, OSP 2003 z. 4, poz. 54).

Uznanie okreSlonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga zatem lacznego (kumulatywnego)
spelnienia przeslanek wskazanych w przepisie art. 3 ust. 1 ustawy:

dzialania podjetego w zwigzku z dzialalno$cig gospodarcza (co wynika z art. 1 ustawy), ktére wykazuje
sprzeczno$¢ z prawem lub dobrymi obyczajami oraz w konsekwencji ktorego doszlo do
zagrozenia lub naruszenia interesu innego przedsiebiorcy lub klienta.

W ocenie Sadu dzialanie pozwanej, polegajace na wytworzeniu dla innego kontrahenta towaréw opatrzonych znakiem
towarowym uzywanym wczeéniej przez powoda stanowi co najmniej naruszenie dobrych obyczajéw. Pozwana
postugiwala sie znakiem towarowym uzywanym przez powoda, wiedzac, ze powodd wczesniej tego znaku uzywal.
Wytworzenie produktéw oznaczonych tym znakiem bylo warunkiem uzyskania przez pozwang kontraktéow z firma
(...). W ocenie Sadu jasne jest przy tym, iz powdd nie zrealizowal kolejnych zaméwien (...)B. D. Co. z tej przyczyny, ze
produkty pod znakiem powoda zgodzila sie wytworzy¢ pozwana. Gdyby zatem pozwana odméwila realizacji zlecen,
zwazajac na znak towarowy powoda, (...)B. D. Co. musialby zleci¢ realizacje zaméwienia powodowi. Jak przy tym
wskazal Sad Najwyzszy w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 1936r. w sprawie IC 2657/35, producent, stosownie do wskazan
uczciwego obrotu, powinien uwazac¢, by prawo jego kontrahenta (w powolanym orzeczeniu do firmy, w niniejszej —
do znaku towarowego), nie zostalo naruszone.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 296 ust. 11 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej oraz art. 18 ust.
1 pkt. 1 ustawy p zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sad orzekl jak w pkt. I wyroku.

Zadanie powoda zlozenia przez pozwana spotke okreslonego oéwiadczenia (pkt. 6 zadania pozwu), mimo
zakwalifikowania dzialania pozwanej jako czynu nieuczciwej konkurencji, bylo w ocenie Sagdu nieuzasadnione i jako
takie zostalo oddalone.

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 3 przedsiebiorca, ktérego interes zostal naruszony lub zagrozony moze zadac zlozenia
jednokrotnego lub wielokrotnego o$§wiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie.

Jak wskazuje sie w orzecznictwie, zastosowana w zwiazku z dopuszczeniem sie czynu nieuczciwej konkurencji
sankcja powinna by¢ odpowiednia do konkretnego czynu, ktérego popelhienie przypisano naruszycielowi. Decydujace
musi bo¢ to, jaki byt zasieg naruszen prawa przystugujacego powodowi i to zaré6wno w odniesieniu do kryterium
terytorialnego, jak i podmiotowego. Pow6d dochodzac zlozenia przez pozwanego stosownego oS§wiadczenia powinien
zadanie to wyraznie zglosi¢ i sprecyzowac w pozwie. Winien rowniez przytoczyc¢ okoliczno$ci faktyczne przemawiajace
za zasadno$cia zadania (art. 187 § 1 pkt. 11 pkt. 2 kpc) (wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca
20009r. w sprawie V ACa 139/09). Nie w kazdej bowiem sprawie sad takie roszczenie zasadzi, lecz jedynie wowczas, gdy
dojdzie do przekonania, ze bedzie to uzasadnione i stuszne. Jak wskazal Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7
listopada 2007r. w sprawie I ACa 334/07, roszczenie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
shuzy usunieciu skutkdéw niedozwolonych dzialan i nie powinno stanowic represji. Jego celem jest przekazanie klienteli
danego przedsiebiorcy informacji prostujacych, aby zmieni¢ nieprawdziwa opinie o nim, badz o jego towarach lub
ustugach, przyjeta w spoleczenstwie i przywréci¢ mu dobra slawe. Podobne stanowisko zajatl Sad Apelacyjny we
Wroclawiu w wyroku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie I ACa 1321/11.



W rozpoznawanej sprawie Sad nie znalazl podstaw, aby zadanie powoda z pkt. 6 pozwu uwzgledni¢, bowiem produkty
pozwanej nie zostaly wprowadzone na rynek konsumencki na terytorium RP, w zwigzku z czym na rynku nie moglo
powsta¢ bledne wyobrazenie o wyrobach powoda. Co wiecej, skoro ani wyroby powoda, ani wyroby pozwanej nie byly
oznaczane firma stron, to dla ostatecznych nabywcow produktow fakt, ze wyroby oznaczone marka L. M. wytworzyta
pozwana, a nie powod, nie byl dostrzegalny. W zwigzku z tym nie ma potrzeby odbudowywania renomy powoda na
rynku badz prostowania mylnego wyobrazenia klienteli.

Te same stwierdzenia w ocenie Sadu meriti nalezy odnie$¢ do zagdania sformulowanego w pkt. 4 pozwu, a mianowicie
zadania podania treSci wyroku do publicznej wiadomoSci, ktérego podstawa prawna wynika z art. 287 ust. 2
ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej w zw. z art. 296 ust.1a. Rowniez roszczenie o publikacje tresci wyroku
umozliwia bezposrednie poinformowanie klienteli podmiotu poszkodowanego o fakcie naruszenia prawa ochronnego,
co nierzadko wplywa tez na renome, czy dobre imie uprawnionego. Informacja taka godzi takze w naruszajacego, gdyz
podwaza zaufanie klienteli do jego produktu. Celem tego o$wiadczenia nie jest satysfakcja moralna uprawnionego.
Os$wiadczenie w zalozeniu ustawy ma dopelni¢ skutkow innych nakazéw i zakazéw oraz peli funkcje informacyjna,
jest wiec §rodkiem dzialajacym na $wiadomosé klienteli i jej wybory znajdujace odbicie w stosunkach majatkowych.
Zasadno$c zgloszonego zadania ogloszenia treéci wyroku zalezy od rodzaju i zakresu skutkéw dokonanego naruszenia
praw ochronnych. W ocenie Sadu, skoro na terytorium Polski nie wystapily odczuwalne skutki naruszenia praw
ochronnych powoda, to zgdanie publikacji tre$ci wyroku nie jest relewantne i nie zaslugiwalo na uwzglednienie.

Sad uznal natomiast, iz istnieja postawy do uwzglednienia zadania powoda nakazania pozwanej zniszczenia towaréw
wytworzonych przez pozwana, a oznaczonych znakiem towarowym powoda, czego domagala sie w pkt. 2 pozwu.
Podstawa prawna takiego roszczenia wynika na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uprawnienia
do zgdania usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan (art. 18 u.z.n.k.).

Pozwana wnosila o oddalenie powddztwa w tym zakresie podnoszac, ze nie jest aktualnie wlascicielem zatrzymanych
konserw rybnych, bowiem ich wlasnoé¢ przeszla na nabywece. Z kolei powdd argumentowal, Ze przejécie wlasnos$ci nie
moglo nastapi¢, gdyz umowa stron transakeji byta niewazna w Swietle art. 58 ke.

Rozpatrujac powyzsze zagadnienie nalezy w pierwszej kolejnoéci zaznaczy¢, ze przepis art. 18 ust. 2 ZNKU nie
wyjasnia, czy przedmiotem orzeczenia sadu moga by¢ jedynie przedmioty nalezace do osoby odpowiedzialnej za czyn
nieuczciwej konkurencji, czy réwniez przedmioty nalezace do 0s6b trzecich. Zagadnienie jest bardzo sporne.

W piSmiennictwie zaprezentowano poglad, ze ,dla orzeczenia w sprawie przepadku przedmiotéw wymienionych w
art. 18 ust. 2 ZNKU nie ma znaczenia okoliczno$¢, czyja one stanowia wlasno$c i to zaréwno w trakcie dokonywania
czynu nieuczciwej konkurencji, jak i w okresie p6zniejszym. Dyspozycja art. 18 ust. 2 ZNKU sg objete zaréwno $rodki
techniczne sluzace do popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji bedace wlasnoécig osoby trzeciej, jak rowniez towary
nabyte przez osobe trzecia, jezeli ich rozpowszechnianie stanowiloby czyn nieuczciwej konkurencji” (zob. J. Barta, R.
Markiewicz, [w:] Szwaja, Komentarz, Warszawa 1994, s. 166; podobnie W. Majewicz, Komentarz, s. 84; J. Olszewski,
Nieuczciwa konkurencja, s. 109). Spotkal sie on jednak ze zdecydowana krytyka T. Knypla (Komentarz, s. 123) i
L. G. (Nieuczciwa konkurencja s. 81, przypis 133), ktérzy zwrocili uwage na niewystarczajaca precyzje przepisow.
Jednak co do meritum, to warto w tym konteks$cie przypomnie¢ poglad wypowiedziany przed wojna, ze art. 191 rozp.
Prez. 1928 méwiac o tym, iz zapasy gotowe znakoéw nalezy zniszezy¢ na koszt krzywdziciela, jezeli sie ich nie przyzna
pokrzywdzonemu za jego zgoda na poczet odszkodowania oraz iz znaki bezprawnie na towarach umieszczone, nalezy
na wniosek pokrzywdzonego usunac, choéby sie to laczy¢ mialo ze zniszczeniem towaru — daje podstawe do nakazania
zniszczenia etykiet, okdlnikow, blankietow i oznaczen, na ktorych znajduje sie sporny znak, na towarach, znajdujacych
sie tylko u krzywdziciela, a nie u jego odbiorcow (orz. SN z 10.12.1937r., CI (...). OSN 1938, poz. 444, przytoczone
przez A. S. w Komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Wskaza¢ nalezy, ze w piSmiennictwie dopuszcza sie tak daleko idacy zakres roszczenia o usuniecie skutkow
niedozwolonych dzialan, ze dopuszczalne i uzasadnione moze byé roszczenie o wycofanie produktow w prowadzonych
juz do obrotu, to znaczy takich, ktorych wlasnoé¢ zostala juz przeniesiona na osoby trzecie — hurtownikéw,



dystrybutoréw czy sprzedawcow detalicznych. Wskazuje sie, ze w przewazajacej liczbie stanow faktycznych roszczenie
takie bedzie pociagga¢ za sobg niewspdhmierne obcigzenie organizacyjne i ekonomiczne sprawcy czynu, wskutek
czego zaniknie jego funkcja restytucyjna, a roszczenie zblizy sie do $rodka represji. Nie mozna jednak z tego
wzgledu calkowicie wykluczy¢ dopuszczalno$ci o wycofanie produktéw z obrotu, zwlaszcza, ze zdarzaja sie stany
faktyczne, w ktorych nakazanie wycofania produktéw z obrotu jest jedynym adekwatnym $rodkiem usuniecia skutkow
czynu nieuczciwej konkurencji. Ocene dopuszczalno$ci roszczenia o wycofanie z obrotu produktéw nalezy In casu
pozostawi¢ sagdowi orzekajacemu, ktéry moze positkowo stosowac dyrektywy wynikajace z art. 5 ke (A. Michalak, M.
Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczynski, M. Szydlo, M. Wyrwinski, M. Zdyb, Komentarz
do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

W okolicznoéciach sprawy po pierwsze, nie mozna uznaé, by towary oznaczone znakiem towarowym powoda
znajdowaly sie ,u innej osoby” niz pozwana. Nie zostalo udowodnione, ze towary zostaly wydane ich nabywcy. O
przejsciu wlasnoéci nie $§wiadcza takze klauzule zamieszczone na fakturach pozwanej, dotyczace warunkéw dostawy.
Zgodnie z adnotacjami na fakturach pozwanej umowy byly zawierane na warunkach ex W., co oznacza najmniejszy
zakres odpowiedzialno$ci sprzedajacego. Nalezy jednak wskazac, ze klauzule I. stuza uregulowaniu podziatu kosztow
i odpowiedzialnoéci pomiedzy nabywce i sprzedawce oraz odzwierciedlaja rodzaj uzgodnionego transportu; ich
zastosowanie nie decyduje natomiast o transferze prawa wlasnosci.

Pozwana nie przedstawila dowodow, ze spedytor dzialal na zlecenie nabywcy, a pozwana wykonywala jedynie niektore
czynnosci celne. Przeciwnie, jak wyzej wskazano, pozwana byla eksporterem niedozwolonych produktéw. W tych
okolicznoS$ciach nie ma podstaw by przyjac, ze towary ze znakiem powoda znajdowaly sie w momencie ich zatrzymania
u osoby trzeciej.

Po drugie, nawet gdyby towary zostaly jednak wydane nabywcy, nie stanowiloby to, w §wietle wyzej przytoczonych
pogladoéw, przeszkody do nakazania pozwanej ich zniszczenia. W realiach sprawy wycofanie towardéw z obrotu i ich
zniszczenie nie wigze sie ze szczegélnymi utrudnieniami organizacyjnymi, jako ze towary sa przechowywane wjednym
miejscu.

Stosownie z kolei do art. 286 ustawy Prawo wlasnoéci przemystowej Sad rozstrzygajac o naruszeniu prawa, moze
orzec, na wniosek uprawnionego, o bedacych wlasnoécia naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materialach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczego6lnoSci
Sad moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasadzonej na jego rzecz sumy
pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, Sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy os6b trzecich. W ocenie Sadu
uwzglednienie zadania powoda zniszczenia produktéw opatrzonych jego znakiem, z przyczyn wyzej wskazanych, byto
uzasadnione. Ewentualny interes osoby trzeciej — nabywcy produktéw, nie powinien zosta¢ uwzgledniony, skoro
firma (...). majac $wiadomo$¢ istnienia prawa powoda do znaku towarowego, skladala bezposrednie zamowienia
pozwanej, pomijajac prawa powoda.

Zadanie powoda (pkt. 7 pozwu) upowaznienia do dokonania zniszczenia zatrzymanych wyrobéw na koszt pozwanej,
gdyby pozwana tego obowiagzku nie wykonala, znajdowalo oparcie w art. 480 § 1 ke, w zwigzku z czym Sad orzekt jak w
pkt. IV wyroku. Przy tym, wbrew wnioskowi powoda, nie zastugiwal na uwzglednienie wniosek o zasadzenie kosztow
zniszczenia rzeczy juz w wyroku, gdyz wyrok sagdu ma charakter konstytutywny, tworzacy nowy stan prawny.

Kiedy wierzyciel zostanie umocowany do zastepczego wykonania, nie musi dokonywaé czynnosci osobi$cie, a moze
zleci¢ jej wykonanie osobie trzeciej lub moze wykonaé czynnoSci przy pomocy osoby trzeciej.

Wyrok powoduje powstanie po stronie wierzyciela uprawnienia ksztaltujacego, ktérego tre$¢ stanowi mozliwosé
doprowadzenia wlasnym dzialaniem do wykonania zobowiazania. Natomiast z chwila wykonania przez wierzyciela
czynno$ci — zobowigzanie dtuznika do spelienia §wiadczenia zamienia sie w obowigzek zwrotu kosztow poniesionych
przez wierzyciela. Tych kosztéw, o ile zostang poniesione, powdd bedzie mogt dochodzié dopiero w kolejnym procesie.



Sad rozstrzygnat w pkt. II wyroku o zadaniu odszkodowawczym i zadaniu wydania bezpodstawnie osiggnietych
korzyéci, ktore powod ujal w pozwie w jednej kwocie 600.000 zi. Zadanie to zastugiwalo na uwzglednienie jedynie
cze$ciowo i co do zasady w odniesieniu do zadania odszkodowawczego z tytulu utraconego zysku.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. przewiduje, ze w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy osoba, ktorej prawo
zostalo naruszone, moze zada¢ wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia
rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody albo na zasadach og6lnych, albo poprzez zaplate kwoty pienieznej w
wysoko$ci odpowiadajacej oplacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W rozpoznawanej
sprawie podstawa faktyczna zgdania pozwu zostala skonstruowana w celu uzasadnienia zadania odszkodowania na
zasadach ogoélnych w postaci utraconego zysku.

Zdaniem Sadu meriti przestanki roszczenia odszkodowawczego zostaly w niniejszej sprawie uzasadnione i nalezycie
wykazane. Bezprawno$¢ dzialania pozwanej polega na wkroczeniu w prawo wylaczne powoda, co wiecej, wkraczanie
to bylo zawinione, skoro pozwana, uprzednio wytwarzajac produkty na zlecenie powoda, wiedziala p przyslugujacym
mu prawie do znaku towarowego. Subiektywne prze$wiadczenie pozwanej, ze byla uprawniona do postugiwania sie
znakiem powoda, produkujac towary na rzecz osoby trzeciej, rOwniez dysponujacej prawem do tego znaku, nie moze
stanowi¢ o braku winy pozwane;j.

Rozstrzygajac o wysokosci odszkodowania Sad opart sie na opinii bieglego. W ocenie Sadu metoda przyjeta przez
bieglego byla jedyna mozliwa w realiach sprawy dla oceny wysoko$ci utraconego przez powoda zysku.

Zysk utracony (lucrum cessans) to zysk prawdopodobny, ktérego uprawniony zostal pozbawiony wskutek naruszenia.
Do ustalania wielko$ci szkody w postaci utraconego zysku, bedacej efektem naruszenia prawa do znaku towarowego,
stosuje sie zasady ogolne wyksztalcone w odniesieniu do innych débr. Dla oceny wielko$ci tego elementu szkody
miarodajny jest stan majatkowy poszkodowanego, w ktorym znalazlby sie, gdyby nie nastapilo zdarzenie wyrzadzajace
szkode. Okreslajac wielko$§¢ lucrum cessans, trzeba najpierw ustali¢ skale korzysci, ktore poszkodowany mogltby
osiagna¢ w normalnym toku wydarzen. Dopiero ta warto$c, obliczona z wysokim stopniem prawdopodobienstwa,
gdyz niemozliwe jest jej precyzyjne okreslenie, moze stanowi¢ podstawe do ustalenia utraconych korzysci, ktore
w takich razach bedzie mialo charakter hipotetyczny. Kolejnym krokiem powinno by¢ ustalenie istnienia zwigzku
przyczynowego pomiedzy naruszeniem dobr przez pozwanego a szkoda w tak ustalonej wysoko$ci.

W ocenie Sadu dla potrzeb wyliczenia zysku utraconego przez powoda nalezalo przyjaé, iz gdyby zaméwienie firma
(...). wplynelo do powoda, byloby ono wielko$cig takie samo, jak zamdwienia, ktore przyjela pozwana. Z faktu, iz we
wezeéniejszych latach powdd realizowal zamowienia w poréwnywalnej wysokoSci wynika, ze zrealizowalby rowniez
kolejne zamodwienia, zrealizowane kolejne zamoéwienia, zrealizowane w efekcie przez pozwana. Tym samym stopien
prawdopodobienistwa, iz tak by sie stalo, jest wystarczajaco wysoki dla przyjecia powstania szkody. Zwiazek pomiedzy
dzialaniami pozwanej i utrata zyskoéw przez powoda zostal juz wyzej omoéwiony i mimo zastrzezen pozwanej jest on,
zdaniem Sadu Okregowego oczywisty.

Dla ustalenia wysoko$ci szkody przyjmuje sie, ze obliczenie utraconego zysku powinno uwzgledniaé¢ kalkulacje
kosztoéw poszkodowanego, a nie naruszyciela. Od hipotetycznego dochodu brutto odjaé hipotetyczne koszty produkcji
poszkodowanego oraz kwoty podatkéw, ktére uprawniony musialby odprowadzi¢ od uzyskanej ceny. Czesto
potencjalne zyski kalkulowane moga by¢ z uzyciem metody ponadnormatywnych zyskéw polegajacej na odejmowaniu
od dochodu jedynie kosztéw zmiennych, natomiast koszty stale, z uwagi na fakt, ze w pewnych granicach nie sg
uzaleznione od wielko$ci obrotéw, nie podlegaja odliczeniu. Metoda ta nie byla jednak mozliwa do zastosowania w
rozpoznawanej sprawie, poniewaz sprzedaz pozwanej na rzecz firmy (...). miala miejsce w latach, w ktérych powod
zadnego ze zlecen tej firmy nie zrealizowal, nie mozna wiec byloby ustali¢ kosztu kolejnego produktu. Tym samym, tak
jak przyjal to w swojej opinii biegly, ustalajac potencjalny zysk nalezalo odja¢ zaréwno koszty stale jak i koszty zmienne
poniesione przez powoda. Jedynym natomiast okresem, w jakim istniala mozliwo$¢ zbadania kosztéw powoda i
relewantnych zyskow byt rok 2003, za ktory istniala dokumentacja umozliwiajaca dokonanie takich wyliczen.



Stusznie w ocenie Sadu biegly nie oparl sie na dochodzie osiaganym przez powoda w innych latach, za ktore
powdd przedlozyl wylacznie deklaracje podatkowe, gdyz nie istniala mozliwo$é¢ ustalenia, jakie elementy skladaly
sie na doch6d osiagniety przez powoda i czy przychody w innych latach moglyby zosta¢ uznane za relewantne dla
wyliczenia utraconego zysku, w powigzaniu z dzialaniami pozwanej. Tym samym Sad kierowal sie rentownoScia
dzialalnoSci powoda za rok 2003, wynoszaca wedtug wyliczen bieglego 10,87%. Powdd nie wykazal, by z jakichkolwiek
wzgleddw przyjecie tego okresu (zreszta, jedynie mozliwego w $wietle zaoferowanych dowodéw), bylo nieadekwatne
do okolicznosci sprawy.

Wyliczenia bieglego Sad skorygowal o tyle, iz po pierwsze, ustalajac wysoko$¢ przychodu, jakie powdd moglby
osiagnaé, doliczyl przychdd, jaki zostalby osiggniety z dostawy, ktéra miala miejsce z poczatku 2009r. i zostata
zatrzymana przez organy celne na zadanie powoda. Tak wiec suma przychodu, od ktorej nalezalo liczyé
prawdopodobne zyski powoda wyniosta 236.973,60 USD. Po drugie, korekta wyliczen bieglego polegala na tym, iz
kurs dolara w stosunku do calego, wyliczonego w ten sposo6b utraconego zysku, tj. kwoty 25,759,03 USD Sad ustalil nie
wedle kursu z daty sprzedazy, lecz wedtug kursu aktualnego. Stosownie do art. 363 § 2 ke jezeli naprawienie szkody ma
nastapi¢ w pieniadzu, wysoko$¢ odszkodowania powinna by¢ ustalona wedlug cen z daty ustalenia odszkodowania,
chyba ze szczeg6lne okoliczno$ci wymagaja przyjecia za podstawe cen istniejacych w innej chwili. Nie ma powodu,
aby w rozpoznawanej sprawie odejs$¢ od tej zasady, tym bardziej, ze powdd od dochodzonej kwoty nie zadal w pozwie
zadnych odsetek. Sredni kurs dolara z daty orzekania wynosil 3.3617 z}, wobec czego kwota zasadzonego z pkt II
wyroku odszkodowania wyniosta 86.594,13 zl.

Sad nie podzielil zarzutow powoda do opinii bieglego ani nie uznal, z przyczyn wyzej juz wskazanych, aby zlecenie
opinii innemu bieglemu, o co wnosil powo6d, moglo przynie$¢ inny wynik dla wyliczenia utraconego zysku. Odnoszac
sie do skonkretyzowanych zastrzezen powoda Sad zwazyl, iz w sytuacji ustalenia odszkodowania wedlug stanu na
date orzekania nie bylo mozliwosci uwzglednienia warto$ci utraconego zysku w czasie, a wiec np. przy zastosowaniu
wskaznikow inflacji do zyskow utraconych w poszezegdlnych latach. Gdy chodzi o zwrot VAT, nie byl on, w Swietle
opinii bieglego, mozliwy do wyliczenia z braku dokumentéw Zrédlowych.

Orzekajac o wysokoSci roszczenia pienieznego Sad nie mdglt natomiast uwzglednié zyskow, jakie powod osiagnalby
z kolejnej partii konserw, jakich eksportu pozwana dokonata w wartosci 55.154,88 USD (k. 397-400) w listopadzie
2009r., gdyz prowadziloby to do rozszerzenia podstawy faktycznej zadania, co jest w rozpoznawanej sprawie
niedopuszczalne w §wietle przepisow kpc o postepowaniu gospodarczym.

Na koniec zwazyl Sad, ze ponad zasadzona kwote odszkodowania na zasadach ogélnych Sad nie znalazl podstaw do
przyznania na rzecz powoda dodatkowej kwoty odpowiadajacej bezpodstawnym zyskom pozwanej. Co prawda, jak
wskazal na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 2 grudnia
20009r. w sprawie I CSK 120/09, roszczenie o wydanie korzy$ci uzyskanych bezpodstawnie, okre§lone w art. 18 ust. 1
pkt. 4 u.z.n.k. ma samoistny charakter i moze by¢ dochodzone niezaleznie lub lacznie (kumulatywnie) z roszczeniami
przewidzianymi w art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 u.z.n.k., bedac ich gospodarczym uzupelhieniem. Ze wzgledu na samodzielno$é
roszczenia z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia wzgledem roszczenia odszkodowawczego, potwierdzona w art.
414 ke, roszczenie to moze by¢ dochodzone niezaleznie od roszczenia odszkodowawczego. Stanowi ono wiec
samodzielng i autonomiczng podstawe dochodzenia roszczenia przez przedsiebiorce pokrzywdzonego czynem
nieuczciwej konkurencji. Przyjmuje sie zatem, ze roszczenie o wydanie korzySci uzyskanych bezpodstawnie, okreslone
w art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. ma samoistny charakter i moze by¢ dochodzone niezaleznie lub lacznie (kumulatywnie)
miedzy innymi z roszczeniem odszkodowawczym. Wskazuje sie jednak, ze lgczna wysoko$é zasadzonego §wiadczenia
nie moze przekracza¢ uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego (tak A. Michalak, M. Mioduszewski, J.
Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczynski, M. Szydlo, M. Wyrwinski, M. Zdyb, Komentarz do ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z literatura podana tamze). Kumulacja tych roszczen powinna zostaé rzeczywiscie
dokonana w sytuacji, gdy szkoda uprawnionego polega na innych okoliczno$ciach, anizeli utrata zysku, gdyz w tej
sytuacji korzys¢ osiagnieta bezpodstawnie jest niejako ,lustrzanym odbiciem” utraconego zysku, a w przypadku jej
zasadzenia powod otrzymalby kwote wyzsza, anizeli poniesiona szkoda.



Biorgc pod uwage powyzsze, na mocy art. 296 ust. 1 pkt. ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej oraz art. 18 ust. 1 pkt.
4 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sad orzekt jak w pkt. IT wyroku.

Wysoko$¢ oplaty ostatecznej od pozwu bioragc pod uwage, ze zostala ona ustalona tymczasowo (k. 261), Sad ustalil
kwote 32.200 zl, czyli w wysoko$ci tozsamej z oplata pobranag.

Apelacje od wyroku wniést powdd (k. 1105-1110) zaskarzajac orzeczenie w czeSci oddalajacej powddztwo, tj. powyzej
kwoty 86.594,13 z1i w zakresie oddalonych zadan pozwu — pkt. 4 i 6 oraz w czeSci zadania zawartego w punkcie 7 pozwu
w zakresie nieuwzglednionego Zadania zasadzenia réwnowartoSci poniesionych kosztéw wykonania zastepczego,
zadajac zmiany wyroku i uwzglednienia powodztwa w caloSci, ewentualnie uchylenia zaskarzonego wyroku i
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasadzenia kosztow procesu za obie instancje.

Zaskarzonemu wyrokowi powdd zarzucit:

Naruszenie przepisOw postepowania tj.

art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc przez niezasadne oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii innego
bieglego ds. ksiegowosci niz ten powolany w sprawie mimo, iz z okoliczno$ci sprawy — z faktu, iz biegly na przestrzeni
czasu od 28.05.2010r. do 8 maja 2012r. wydat 8 opinii w sprawie, w tym 7 uzupekiajacych (ustnych i pisemnych),
w ktorych zmienial swoje stanowisko, co do prawidlowosci wyliczen, wynika, ze wydana przez niego opinia jest
nielogiczna, niejasna, a jak sam stwierdzil biegly podane w niej wyniki moga by¢ znieksztalcone

art. 233 § 1iart. 328 § 2 kpe

poprzez niezasadne uznanie zeznan $wiadka A. W., ktora zeznawala na okoliczno$¢ wyliczenia zyskow jakie powdd
osiggnal z realizacji zamowien dla (...)B. D. Co. za niewiarygodne i brak uzasadnienia w tym zakresie

naruszenia art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 278 kpc przez niezasadne oddalenia wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii
bieglego ze znajomoscia ochrony $rodowiska na okoliczno$¢ kosztow utylizacji — zniszczenia 69.408 sztuk puszek
konserw rybnych zatrzymanych i skladowanych przez Urzad Celny w (...), podczas gdy przeprowadzenie tego dowodu
bylo niezbedne dla ustalenia kosztéw wykonania zastepczego okre$lonego w zadaniu pozwu pkt. 7 oraz niezasadnego
oddalenia wniosku o zwrdcenie sie przez Sad do Urzedu Celnego w (...) - Baza Kontenerowa o podanie kosztéw
skladowania w/w towardw.

Naruszenie przepiséw prawa materialnego t;.

art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez jego bledne zastosowanie i dokonanie w oparciu,
o te przepisy analizy roszczen o wydanie bezpodstawnych korzySci, co doprowadzito do blednego zréwnania przez
Sad bezpodstawnie osiagnietych korzysci przez pozwanego z utraconym zyskiem powoda, co w konsekwencji
doprowadzilo do niezasadnego przyjecia, ze w przypadku zasadzenia tego roszczenia powdd otrzymalby kwote wyzsza,
anizeli poniesiona szkoda, podczas gdy w sprawie niniejszej winny mieé¢ zastosowanie przepisy ustawy o wlasnos$ci
przemyslowej — art. 296 ust. 1 P.w.p., na ktérych faktycznie oparte jest roszczenie powoda i w oparciu, o ktore
poszkodowany moze domaga¢ sie wydania catkowitych korzysci, bez wzgledu na to, w jakim zakresie ulegt zubozeniu

art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez bledna wykladnie przepiséw polegajaca na
przyjeciu, ze nakazanie pozwanemu zlozenia o$wiadczenia zgodnie z zgdaniem pozwu realizowa¢ bedzie funkcje
represyjna wobec strony pozwanej tylko dlatego, ze produkty pozwanej zostaly wprowadzone na rynek USA, a nie
Polski podczas gdy ratio legis w/w przepisu to pelienie funkcji wychowawczej wobec naruszajacego, a zatem miejsce
wprowadzenia na rynek nie ma tu zadnego znaczenia, istotny jest sam fakt dopuszczenia sie przez pozwanego
naruszenia

art. 287 ust. 2 ustawy prawo wlasno$ci przemyslowej w zw. z art. 296 ust. 1a przez jego bledna wykladnie polegajaca
na przyjeciu, ze przepis ten stuzy wylgcznie usuwaniu skutkéw naruszenia i to naruszenia dokonanego na terenie RP



podczas gdy prawidlowa wykladnia tych przepiséw prowadzi do wniosku, ze ma on pelnié takze funkcje wychowawcza
i prewencyjna wobec naruszyciela.

Apelacje od wyroku wniosla takze pozwana (k. 1093-1102) zaskarzajac wyrok w cze$ci uwzgledniajacej powddztwo,
tj. w punktach I, II, III, IV i VI, zadajgc zmiany wyroku poprzez oddalenie powbddztwa w czeSci uwzgledniajacej,
ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sagdowi I instancji.

Zaskarzonemu wyrokowi pozwana zarzucila:

naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 kpc, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodow
polegajace na poczynieniu ustalen faktycznych w sprzeczno$ci lub oderwaniu od tresci Srodkéw dowodowych
stanowiacych podstawe takich ustalen, w szczegolno$ci poprzez ustalenie, iz:

pozwana wprowadzila towar oznaczony znakiem towarowym powoda do obrotu na terytorium RP;
pozwana bezprawnie uzywata znaku towarowego powoda;

powdd udzielil spoélee (...) sp. z 0.0. upowaznienia do uzywania znaku (...) celem wyeksportowania partii konserw
W 2007T.;

powdd uzywal w sposdb rzeczywisty znaku towarowego na terytorium RP;
pozwana umieszczala znak towarowy powoda na wytworzonych przez siebie produktach;

pozwana miala interes w odniesieniu do zewnetrznego oznaczenia wytworzonych puszek; pozwana w dalszym ciagu
dysponuje (jest wlascicielem) partii 69.408 sztuk konserw zatrzymanych dnia 3 marca 2009r. przez Urzad Celny w
(...), Oddzial Celny (...),

powdd wykazal istnienie adekwatnego zwigzku przyczynowego pomiedzy dzialaniami pozwanej a rzekoma szkoda,
jaka wystapila w jego majatku;

szkoda majgtku powoda w postaci utraconych korzys$ci wynosila 86.594,13 zk;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 321 kpc poprzez wydanie orzeczenia ponad zadanie pozwu, to jest wydanie
orzeczenia w oparciu o tresé art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podczas gdy powdd nie opieral
swojego powddztw o tg podstawe prawna;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 47912 § 1 kpc poprzez dopuszczenie na wniosek powoda dowodu z opinii
bieglego pomimo, iz wniosek ten uleg} prekluzji;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 328 § 2 kpc poprzez pominiecie przez Sad w uzasadnieniu ustosunkowania
sie do zarzutow jakie w stosunku do opinii bieglego zglosil pozwany w zakresie okreS$lenia przez bieglego wysokosci
utraconych przez powoda korzysci;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 ustawy Prawo wlasno$ci przemyslowej poprzez
uznanie, iz pozwana naruszyla prawo ochronne na znak towarowy powoda, czego konsekwencja bylo nakazanie
pozwanej zaprzestania uzywania znaku ,,L. M. d. p. z. m....” w obrocie gospodarczym;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 Prawo
wlasno$ci przemyslowej i art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez uznanie, iz
pozwana naruszyla prawo ochronne na znak towarowy powoda i ze naruszenie to bylo naruszeniem zawinionym,
czego konsekwencja bylo zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 86.594,13 zl tytulem naprawienia szkody
nas zasadach og6lnych;



naruszenie prawa materialnego, tj. art. 154 ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej poprzez ustalenie, iz pozwana
uzywala znak towarowy, na ktéry prawo ochronne przystugiwalo powodowi;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
poprzez uznanie, iz dzialania pozwanej stanowily czyn nieuczciwej konkurencji czego konsekwencja bylo nakazanie
pozwanej zaprzestanie uzywania znaku ,,.L. M. d. p. z. m....” w obrocie gospodarczym;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 286 ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej art. 18 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji poprzez nakazanie pozwanej zniszczenia wyrobéw oznaczonych znakiem towarowym
powoda, podczas gdy brak bylo przestanek do orzeczenia w tym zakresie, albowiem powddka nie naruszyla praw
powoda do zarejestrowanego znaku towarowego, jak rowniez nie dokonala czynéw nieuczciwej konkurencji;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 108 § 1 kpc poprzez brak wydania rozstrzygniecia co do kosztéw, w tym co do
kosztow postepowania zazaleniowego w sprawie I ACz 1363/10 Sadu Apelacyjnego w Gdansku, pomimo wyraznych
wytycznych Sadu Apelacyjnego wskazanych w tresci uzasadnienie postanowienia z dnia 23 wrze$nia 2010 w sprawie
sygn. akt I ACz 1363/10;

naruszenie prawa procesowego 1j. art. 328 § 2 kpc w zw. z art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych poprzez brak wyjasnienia przez Sad pierwszej instancji sposobu wyliczenia oplaty ostatecznej od pozwu.

Sad Apelacyjny stwierdzil, ze pozwana w apelacji zawarla zazalenie na punkt VI wyroku Sadu Okregowego (wymiar
oplaty) i postanowieniem z dnia 28.02.2013r. (k. 1164-1166) oddalil zazalenie uznajac prawidlowos¢ przyjetego
wymiaru oplaty tymczasowej i uznania jej oplata ostateczng.

Postanowieniem z dnia 8.05.2013r. (k. 1176a-1180v) Sad Apelacyjny w Gdansku odrzucil apelacje pozwanej spotki
(...) w czedci dotyczacej zaskarzenia punktu I i IIT wyroku Sadu Okregowego z dnia 22.06.2012r., a postanowienie to
uprawomocnilo sie z dniem 14.06.2013r. Zatem w toku dalszego postepowania apelacja pozwanej spolki pozostala
skutecznie wniesiong w odniesieniu do orzeczenia zawartego w zaskarzonym wyroku w punktach IIi IV.

Sad Apelacyjny zwazyl co nastepuyje:

Apelacja pozwanej spolki po prawomocnej decyzji procesowej Sadu Apelacyjnego z dnia 8.05.2013r. sprowadzala sie
do kwestionowania wyroku w punkcie II i IV oraz do formutowanego w apelacji zarzutu naruszenia przez Sad meriti
art. 108 § 1 kpc poprzez brak rozstrzygniecia co do kosztéw procesu.

W odniesieniu do zarzutu z art. 108 § 1 kpc nalezy wskazac, ze gdy Sad w ogole nie orzekl o kosztach procesu i nie ustalil
zasad ich ponoszenia przez strony w oparciu o reguly okreslono w art. 98-108 kep, zachodzi sytuacja nieistnienia
danego rozstrzygniecia, ktére moze by¢ uzupehione tylko w trybie art. 351 kpc, a w zakresie kosztow sadowych w
trybie art. 1081 kpec.

Wobec za$ braku substratu zaskarzenia nie moze byé¢ przedmiotem rozstrzygania przez Sad II instancji apelacja w
czeSci odnoszacej sie do nieistniejacego rozstrzygniecia i podlega ona w tej czeéci odrzuceniu na podstawie art. 373
kpc w zw. z art. 370 kpc, art. 367 § 1 kpe i art. 325 kpe.

Zasadnie natomiast kwestionuje pozwana rozstrzygniecie zawarte w punkcie IV wyroku, ktore pozostaje w zwiazku z
prawomocnym orzeczeniem zawartym w punkcie III.

Apelacja pozwanej nie zawiera w zasadzie zadnych precyzyjnych w tej kwestii zarzutéw, to jednak Sad II instancji
naruszenie prawa materialnego bierze pod uwage z urzedu, a w niniejszym zakresie doszlo do naruszenia art. 480 ke.

Sad Okregowy uwzgledniajgc w punkcie ITI wyroku roszczenie z punktu 2 pozwu nakazat pozwanej spolce zniszczenie
wyrobow oznaczonych znakiem towarowym powoda..., a zatem nakazal pozwanemu wykonaé okreslona czynnosé.



Jednoczes$nie w punkcie IV wyroku Sad upowaznit do zastepczego wykonania tej samej czynno$ci powoda na koszt
pozwanej wskazujac w uzasadnieniu, ze rozstrzygniecie to ma swoja podstawe w art. 480 § 1 ke.

W ocenie Sadu Apelacyjnego orzeczenie zawarte w punkcie IV zaskarzonego wyroku jest nieprawidlowe, bowiem
zadanie uprawnienia do wykonania zastepczego i roszczenie o spelnienie $wiadczenia przez samego dluznika
wzajemnie sie wykluczajg. Przewidziane w art. 480 § 1 kc upowaznienie do wykonania zastepczego jest surogatem
Swiadczenia, ktorego istota jest podjecie przez wierzyciela czynnos$ci zmierzajacych do wykonania zobowigzania
cigzacego na dluzniku, gdy ten w okre$lonym terminie nie wykona swego obowigzku. W tym celu wierzyciel musi
wystapi¢ z osobnym — samodzielnym powo6dztwem i uzyskaé zgode Sadu na zastepcze wykonanie zobowiazania, z
wykonaniem ktérego dluznik pozostaje w zwloce.

A zatem w razie zwloki dluznika w wykonaniu zobowiazania czynienia, wierzyciel posiada wybo6r roszczen i moze
wystapi¢ z powodztwem o zobowigzanie dtuznika do wykonania danej czynnoSci, ktére znajdowalo w niniejszej
sprawie oparcie w przepisie art. 18 ustawy o zwalcz. nieuczciwej konkurencji i art. 286 ustawy prawo wlasnosci
przemystowej, lub tez skorzystaé z uprawnien mu przystugujacych na mocy art. 480 § 1 ke.

Jezeli wierzyciel wystapi z powodztwem o zobowiazanie dluznika i uzyska stosowny wyrok a dluznik czynnoSci
nie wykona, wierzyciel bedzie mogt domagaé sie wszczecia egzekucji w trybie art. 1049 § 1 kpc. W postepowaniu
egzekucyjnym Sad egzekucyjny wyznacza dluznikowi termin do wykonania czynnoéci a po bezskutecznym jego
uplywie udziela umocowania wierzycielowi do wykonania czynnosci na koszt dtuznika.

Jesli za$ wierzyciel zdecyduje sie wystapi¢ z roszczeniem niepienieznym o upowaznienie go do wykonania czynnoSci
zamiast dluznika w drodze odrebnego procesu opartego na art. 480 § 1ke, to wowczas od razu uzyska upowaznienie
do zastepczego wykonania czynnosci, lecz bedzie musial nastepnie wystapi¢ z roszczeniem o zwrot kosztow takiego
zastepczego wykonania, gdy czynno$¢ te zastepczo wykona, lub tez na podstawie art. 1049 § 1 kpc zada¢ przyznania
mu sumy potrzebnej do wykonania tej czynno$ci w trybie egzekucji (por. uchwata SN z 10.05.1989r. — III CZP 36/89
ipost. SAwK. z 3.09.2012r. — I ACz 1198/12; wyrok SN z 15.07.2004r. — V CK 2/04).

Skoro zatem w niniejszej sprawie pow6d wystapit z zadaniem uwzglednionym w wyroku w punkcie ITI o zobowiazanie
dluznika do okreslonej czynno$ci, niedopuszczalne bylo jednocze$nie rozstrzygniecie w tym samym procesie o
upowaznieniu wierzyciela do wykonania zastepczego opisane w punkcie IV wyroku jako zarezerwowane w tym
momencie dla trybu postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do realizacji punktu III wyroku.

Z tej przyczyny Sad Apelacyjny uwzglednil apelacje pozwanej w tej czeSci i zadanie to oddalil.

W zakresie zaskarzonego rozstrzygniecia w punkcie I wyroku nalezalo wskazaé, ze zarzuty apelacji odnoszace sie do
tego orzeczenia nie sg zasadne, ani w odniesieniu do kwestii prawa procesowego ani prawa procesowego.

Wypada podnie$é¢, ze wobec uprawomocnienia sie zaskarzonego wyroku w punkecie I i III nastapilo prawomocne
przesadzenie co do zasady, ze chroniony znak towarowy powoda byl w sposéb rzeczywisty uzywany a pozwana
dokonala bezprawnego naruszenia prawa ochronnego powoda w obrocie gospodarczym, a zatem Ze zachowanie
pozwanej upowaznialo powoda do poszukiwania ochrony prawnej w oparciu o art. 153, 286,287 ust. 2, 296 ust.
1 i 2 pkt. 1 ustawy prawo wlasnoéci przemyslowej oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zatem za bezzasadne i niedopuszczalne nalezalo uznaé zarzuty apelacji
kwestionujace prawidlowo$¢ ustalen oraz rozwazan prawnych Sadu meriti w odniesieniu do zagadnienh prawomocnie
rozstrzygnietych.

W zakresie zaskarzonego orzeczenia zasgdzajacego odszkodowanie w kwocie 86.594,13 zl nietrafnie zarzuca pozwana
naruszenia art. 233 § 1 kpc, 321 kpc, 328 §2 kpei (...) § 1 kpe.

Wskaza¢ nalezy, ze cho¢ zasada odpowiedzialno$ci pozwanej w odniesieniu do art. 296 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1w
zw. z art. 154 pr. wlasn. przemysl. oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1 ust. o zwalcz. niemcz. konkur. zostala



juz prawomocnie przesadzona, to przeciez wyboru podstawy prawnej odpowiedzialnosci dokonuje Sad w oparciu o
podane i wykazane okolicznoéci faktyczne, a strona powodowa nie ma obowiazku przytoczy¢ wlasciwej podstawy
prawnej a jedynie nalezycie powotaé okolicznoSci stanu faktycznego uzasadniajace te podstawe prawna roszezenia, a
zatem zarzuty naruszenia art. 233 § 1 kpc i 321 kpc sg pozbawione podstaw.

Nie sposob tez podzieli¢ zarzutu naruszenia art. 479(12) § 1 kpc, bowiem Sad meriti nie uchybil regutom prekluzji
dowodow zwazywszy na okoliczno$ci niniejszej sprawy, a zwlaszcza na fakt, ze pozwana w odpowiedzi na pozew nie
kwestionowata wysokoSci roszczen powoda i sposobu ich ,wyliczenia”.

W tym zakresie Sad Apelacyjny w caloéci podziela argumentacje Sadu meriti zaprezentowana w uzasadnieniu wyroku,
bowiem istotnie wobec braku zaprzeczenia pozwanego co do prawidlowosSci wyliczen szkody przez powoda w pozwie
i wobec negacji oraz zarzutu pozwanego sformulowanego dopiero po zgloszeniu przez powoda w dniu 6.04.2010r.
(k. 494) wniosku o powolanie bieglego (z ostroznos$ci procesowej), Sad Okregowy mial uzasadnione podstawy do
uznania, ze wniosek dowodowy nie doznat prekluzji, oraz ze dowod z opinii bieglego jest niezbedny i niezastepowalny
w okoliczno$ciach tej sprawy dla wydania merytorycznego rozstrzygniecia.

Prawidlowo tez postapil Sad przywolujac dodatkowy argument dla uzasadnienia swej decyzji o dopuszczeniu dowodu
z opinii bieglego w postaci art. 232 zd. 2 kpc, albowiem nawet w przypadku sprekludowania dowodu w ramach
regul prekluzji odnoszacych sie do stron, na co wielokrotnie zwracal uwage Sad Najwyzszy, Sad moze przeprowadzié
dowody z urzedu te sprekludowane lub tez w ogole niezgloszone przez strone, o ile sa one niezbedne dla miarodajnego
wlaéciwego rozpoznania istoty sporu — por. wyrok SN z 15.06.2011r. — V CSK 373/10 lub orzeczenie z 24.11.1999r.
— I CKN 223/98.

Nietrafnie tez zarzucono naruszenie art. 328 § 2 kpc, bowiem Sad meriti wystarczajaco uzasadnil powody, dla ktérych
uznal opinie za rzetelna i jasna, wlasciwie argumentowal co do zasad i sposobu ustalenia podstaw oraz wysokosci
przyznanego odszkodowania przy wykorzystaniu opinii przez bieglego sporzadzonej a na zadanie stron oraz Sadu
uzupeknione;j.

Sad Okregowy wskazal, ze zasadzona kwota stanowi odpowiednik utraconej przez powoda w latach 2005-2009
korzysci i znajduje swoje oparcie w art. 296 ust. 1 pkt. 1 ustawy pr. wlasn. przemyst. oraz w art. 1°8 ust. 1 pkt. 41i 5
ustawy o zwalcz. nieucz. konkur., jednakze do podnoszonych przez pozwang zarzutdéw co do tego rozstrzygniecia Sad
Apelacyjny odniesie sie w dalszej czeSci uzasadnieniu w zwiazku z ocena zarzutéow apelacji powoda, wedle ktoérego
kwota odszkodowania jest nazbyt niska.

Przechodzac do apelacji powoda nalezy wskazaé, ze nietrafny byl zarzut dotyczacy rozstrzygniecia o roszczeniu
opisanym w punkcie 7 pozwu w odniesieniu do oddalenia zagdania ustalenia kosztow zastepczego wykonania, o ktérych
Sad meriti orzekl w punkcie IV wyroku.

Wskaza¢ nalezy, ze Sad Apelacyjny uznal zasadnoé¢ apelacji pozwanej w tym zakresie i oddalil zadanie powoda o
upowaznienie do wykonania zastepczego oparte o tresé art. 480 § 1 ke, a zatem wystarczy w tym miejscu odwolac sie
do przedstawionej wcze$niej argumentacji i zarzuty naruszenia prawa procesowego zwigzane z tym rozstrzygnieciem
uznac¢ nalezy za bezzasadne.

Z kolei co do zarzutéw apelacji powoda kwestionujacych orzeczenie oddalajgce roszczenia z punktu 4 i 6 pozwu —
podanie tresci orzeczenia do publicznej wiadomosci i nakazanie pozwanej opublikowania w prasie .... okre§lonego
o$wiadczenia, nalezalo podnies$é, ze Sad Okregowy oddalajgc te zadania powotlal a contrario norme art. 18 ust. 1 pkt.
3 ustawy o zwalcz. niemcz. konkur. ( co do punktu 6 pozwu) oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a) ustawy prawo
wlasn. przemyslowej, za§ powo6d podniost zarzuty blednej wykladni tych przepisow.

Nie mozna zgodzié sie ze stanowiskiem powoda prezentowanym w zwigzku z powyzszymi zarzutami, albowiem Sad
meriti zgodnie z istotna funkcjg oraz celem tej normy prawnej trafnie przyjal, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy
uwzglednienie Zadan powoda z punktu 4 i 6 pozwu nie jest uzasadnione.



Nalezy zgodzic sie z pogladem prezentowanym przez Sad meriti, iz udzielenie poszkodowanemu tego typu ochrony jest
zasadne wowczas, gdy moze doprowadzi¢ do poinformowania nabywcow jaki byl faktyczny stan rzeczy, by odbudowac
renome lub przywrocié dobre imie firmy oraz uswiadomié klientom, ze byli wprowadzani w blad przez naruszyciela.

W okolicznoS$ciach tej sprawy, jak stusznie zwazyl Sad meriti, taka potrzeba nie zachodzi, skoro na rynku polskim
nie moglo powsta¢ mylne wyobrazenie o wyrobach powoda tym bardziej, ze ani wyroby powoda ani pozwanego nie
byly oznaczane firma stron a jedynie znakiem towarowym (...), a zatem podmiot produkujacy nie byl dla klienta
dostrzegalny, a towary pozwanego nie byly wprowadzone na rynek polski.

W ocenie Sadu Apelacyjnego publikacja wyroku i o$§wiadczenia w prasie polskiej nie mogla by¢ zatem uznana
za adekwatny do charakteru naruszenia §rodek ochrony praw poszkodowanego powoda, tym samym wyrok Sadu
Okregowego w tej czeéci nalezalo uznaé za prawidlowy.

Powod kwestionowat takze prawidlowo$é rozstrzygniecia Sadu Okregowego w odniesieniu do wysokoéci zasadzonego
odszkodowania i w tym zakresie podnosil zarzut naruszenia art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc przez niezasadne
oddalenie wniosku powoda o powolanie dowodu z opinii innego bieglego, naruszenie art. 233 § 1 kpc i 328 § 2 kpc
przez oparcie sie wylacznie na ustaleniach tej opinii.

Ponadto zarzucil powod btedne zastosowanie do roszczen powoda art. 18 ust. 1 ustawy o zwalcz. nieucz. kontr. podczas,
gdy powinien mieé zastosowanie art. 296 ust. 1 ustawy pr. wlasn. przemysl., na ktérym powod opierat swe roszczenie
zadajac wydania catkowitych korzyéci uzyskanych przez pozwang.

Z kolei pozwana spotka wnoszac w apelacji o zmiane wyroku i oddalenie powo6dztwa uwzglednionego przez Sad
Okregowy na poziomie kwoty 86.594,13 zt odszkodowania zarzucila naruszenie przez Sad art. 296 ust. 1 pkt. 1 w
zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 ustawy pr. wlasn. przemysl. i art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zwalcz.
nieucz. konk. przez uznanie, ze naruszenie znaku towarowego powoda bylo zawinione oraz art. 233 § 1 kpc przez
przekroczenie granic swobodnej oceny dowoddow i wadliwe uznanie zawinienia w dzialaniu pozwanej oraz istnienia
adekwatnego zwigzku przyczynowego miedzy szkoda powoda a dzialaniem pozwanej, a takze wadliwego ustalenia
warto$ci utraconych przez powoda korzysci.

Odnoszac sie do zarzutdéw procesowych powoda wskazaé nalezy, ze zarzut naruszenia art. 233 § 11 328 § 2
kpc jest niezasadny, bowiem jak juz wskazano w odniesieniu do podobnego zarzutu pozwanej, Sad meriti bez
przekroczenia granic swobodnej oceny dowoddéw a takze bez uchybienia zasadom logicznego wnioskowania trafnie
ocenil opinie bieglego za miarodajna i przydatng dla wydania rozstrzygniecia, a sam fakt jej uzupelnienia (wobec braku
dokumentéw), doprecyzowania oraz ustnego wyjasnienia na rozprawie nie moze prowadzic do jej zdyskredytowania,
tym bardziej, ze zar6wno Sad jak i strony dazyly do jak najpeliejszego zrozumienia istoty zagadnienn stanowigcych
tres$¢ sporzadzonej opinii.

Brak tez uzasadnionych faktycznie i prawnie argument6éw za przyjeciem tezy, ze uzasadnienie wyroku sporzadzono z
naruszeniem wymogo6w z art. 328 § 2 kpc.

Zkolei odno$nie zarzutu naruszenia art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc nalezy wskazaé, ze Sad Okregowy na rozprawie
w dniu 8.05.2012r. oddalil ponowny wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii innego bieglego, zas powod nie
zglosil odnosnie tej decyzji procesowej zastrzezenia w trybie art. 162 kpc a zatem podnoszenie tego typu zarzutow na
etapie postepowania apelacyjnego jest juz nieskuteczne i niedopuszczalne.

Na marginesie jedynie przypomnie¢ wypada, ze opinia bieglego podlega ocenie Sadu przy uwzglednieniu kryteriow
oceny tego rodzaju dowodu, takich jak poziom wiedzy bieglego, podstawy teoretyczne i motywacja sformulowanych
stanowisk, stopien stanowczo$ci wyrazonych w niej ocen, zgodno$¢ z zasadami logiki i wiedzy powszechne;.



Sam wniosek strony o powolanie dowodu z opinii innego bieglego nie jest wystarczajaca podstawa do podjecia
takiej decyzji procesowej przez Sad, o ile argumenty i zarzuty stawiane w zwigzku z takim wnioskiem nie podwazaja
miarodajnoéci i rzetelno$ci dotychczasowej opinii.

W niniejszej sprawie takich argumentéw nie bylo, a w ocenie Sadu Okregowego i Apelacyjnego opinia bieglego
wraz z uzupelnieniami stanowila nalezyta i miarodajng podstawe dla merytorycznego rozstrzygniecia zagadnien
wymagajacych wiedzy specjalnej zleconych przez Sad bieglemu do analizy.

Przechodzac do kwestionowanego przez obie strony rozstrzygniecia o wysokoSci odszkodowania naleznego powodowi
nalezy zwazy¢, ze powdd w pozwie domagal sie zasadzenia kwoty 600.000 zl z tytulu bezprawnie uzyskanych
przez pozwang korzyéci w wyniku bezprawnego postugiwania sie znakiem towarowym powoda oraz z tytulu
odszkodowania na zasadach ogolnych jako utraconych przez powoda korzysci w zwiazku z zerwaniem wspolpracy z
firma amerykanska.

Sad Okregowy zasadzajac kwote 86.594,13 zl wskazal, ze kwota ta stanowi odpowiednik odszkodowania dochodzonego
przez powoda na zasadach og6lnych, bowiem powod wykazat

zawiniona bezprawnos¢ dzialan pozwanej,

fakt zaistnienia szkody w postaci utraconego zysku powoda,

zwiazek przyczynowy miedzy naruszeniem dobr powoda przez pozwang a szkoda.
Pozwana kwestionuje istnienie po swej stronie

zawinienia oraz zwigzku przyczynowego i wysoko$¢ szkody.

Z zarzutami tymi nie sposoéb sie zgodzi¢, bowiem w toku procesu zostalo wykazane, co Sad meriti trafnie zauwazyl, ze
pozwana bezprawnie i w sposob zawiniony (chocby przez niedbalstwo) wkroczyla w sfere prawna powoda do znaku
towarowego wiedzac o przyshugujacej powodowi ochronie z uwagi na uprzednie wytwarzanie tych produktéow przez
pozwang ale na zlecenie powoda.

O braku zawinienia nie moze stanowi¢ subiektywne prze§wiadczenie pozwanej o uprawnieniu osoby trzeciej, ktore
badz stanowilo przyjeta linie obrony badzZ tez bylo wynikiem niedbalstwa pozwanej i nieznajomo$ci prawa oraz
niedostatecznej staranno$ci w prowadzeniu dzialalno$ci gospodarczej, co trafnie zwazyt Sad meriti.

Utrata korzySci przez powoda w postaci utraconego zysku zostala, wbrew stanowisku pozwanej, z dostateczng doza
prawdopodobienstwa wykazana na poziomie przyjetym przez Sad, a nie na poziomie postulowanym przez powoda,
ponad 353.000 zl. Oczywisty byt tez zwiazek dzialan pozwanej, ktéra uzywata dla swych produktéow znaku towarowego
powoda w celu ich zbycia dotychczasowemu amerykanskiemu kontrahentowi powoda, a brakiem odpowiednich
zamoOwien od owego kontrahenta kierowanych do powoda, co doprowadzilo do szkody po stronie powoda w postaci
utraconego zysku z tytulu zbycia produktéw przez siebie.

Sad Apelacyjny nie podziela w tym zakresie odmiennego stanowiska i argumentéw pozwanej przywolanych w
uzasadnieniu apelacji.

W okolicznoSciach niniejszej sprawy nalezalo uznac za prawidlowe zasady stanowiace podstawe przyjetego przez Sad,
w oparciu o opinie bieglego, sposobu adekwatnego ustalenia rozmiaru szkody w postaci utraconego przez powoda
zysku. Sad Apelacyjny to stanowisko Sadu meriti aprobuje i w caloSci podziela odwolujac sie w tym miejscu do
szczegOlowo przytoczonej argumentacji tego Sadu zaprezentowanej w uzasadnieniu wyroku.

Dodatkowo jedynie nalezy podnie$¢, ze biegly sporzadzajac opinie zaproponowal dwa jej warianty (k. 840 ):



ustalajacy zysk utracony przez powoda wlatach 2005- 2009 jako iloczyn przychodu pozwanego za te lata i rentownosci
powoda uzyskanej w 2003 roku jako najpelniej udokumentowanej

552.053,4971 X 10,87% = 60.008z}

ustalajacy zysk utracony przez powoda w latach 2005-2009 jako iloczyn rocznego przychodu powoda w 2003r.
(353.809,16z1) i powielanego w latach kolejnych oraz rentowno$ci powoda z 2003r. na poziomie 10,87%

353.800,19z1 x 5 lat x 10,87% = 192.295 7z}

Wskazal tez, ze s to warto$ci graniczne i szacunkowe, a w odniesieniu do wariantu drugiego uwzglednione takze za
rok 2008, gdy pozwana zadnego produktu nie wyeksportowala.

W ocenie Sadu Apelacyjnego przyjecie warianty 2) shusznie zostalo przez Sad meriti odrzucone, bowiem poziom
hipotetycznosci tej opcji jest nader wysoki. W wariancie tym nalezalo zalozy¢ staly poziom dostaw przez 5 lat i
to poziom najwyzszy osiagniety przez powoda w 2003 roku — 89.489,43 USD w 3 dostawach — (353.809z1) gdy
tymczasem w latach wcze$niejszych poziom ten byl nizszy i wynosil w latach 2000-2002 odpowiednio 161.138zl,
214.481,26z1 1 303.561,03 z}. Oczywi$cie mozna méwic tu o tendencji wzrostowej, ale tez zwazywszy na komplikacje
i rozne czynniki ekonomiczne i rynkowe zwigzane z prosperowaniem eksportu do USA nie mozna zalozy¢, bez
narazenia sie na zarzut dowolnosci, ze poziom tych dostaw w latach 2005-2009 bylby wlasnie taki wysoki i
staly. Ponadto wariant ten uwzglednia fakt dokonywania dostaw w 2008r., gdy tymczasem pozwana w tym roku
produktéow nie wyeksportowala a nadto uwzglednia pelen poziom dostaw takze w 2009 roku, gdy pozew wniesiono
w kwietniu 2009r., a wiec dotyczy stanu faktycznego nieobjetego powddztwem. Zgodzi¢ zatem nalezy sie z Sadem
Okregowym, ze najbardziej obiektywnym i potencjalnie najbardziej realnie oddajacym poziom strat powoda byt
wariant 1)opinii, albowiem rzetelnie udokumentowane byly przychody pozwanej uzyskane w latach 2005-2007 z
dzialalnoS$ci wkraczajacej w prawa i interesy powoda. Jak wynika z tresci opinii w latach 2005, 2006 i 2007 przychody
pozwanej stanowity lacznie warto$¢ 181.818,72 USD (j. 552.053,49z1) czyli érednio 60.606,24 USD rocznie, a zatem
te warto$ci potwierdzaja trafno$é oceny, ze trudnym do zaakceptowania byloby przyjecie za miarodajnego wariantu
2) opinii bieglego.

Konsekwentnie i zasadnie zatem przyjal Sad Okregowy, ze warto$¢ utraconego przez powoda zysku to iloczyn
przychodu pozwanej z dostaw zlat 2005, 2006 i 2007 (k. 727 — 728 i 840) oraz wskaznika rentownosci (dochodowosci)
przedsiebiorstwa powoda wedle danych wiarygodnych z 2003 roku — 10,87%. Prawidlowo tez uczynil Sad meriti
korygujac obliczenia bieglego i to bez konsekwencji w postaci negacji czy dyskredytowania samej opinii, w ten sposob,
ze warto$c¢ przychodu pozwanej zlat 2005, 2006 i 2007 podal w walucie amerykanskiej tj. 181.818,72 USD i powiekszyl
o warto$¢ dostawy zatrzymanej w marcu 2009r. przez Urzad Celny, tj. 0 55.154,88 USD, bowiem ta dostawa takze
godzila w prawo i interesy powoda a odbyla sie w okresie przed wniesieniem pozwu, a zatem objeta byla zakresem
sporu i podana podstawa faktyczng pozwu.

Prawidlowo zatem ustalil i przyjal Sad meriti laczny przychod pozwanego jako wartosé 236.973,60 USD i po
zastosowaniu wskaznika rentowno$ci powoda 10,87% ustalil, ze utracony zysk powoda za ten okres to lgczna kwota
25.759,03 USD, co przy zastosowaniu aktualnego na dzien orzekania §redniego kursu dolara 3.3617z} dalo stosownie
do art. 363 § 2 ke, kwote aktualnego i adekwatnego odszkodowania z tytutu utraconego zysku o wartosci 86.594,13 zl.

Odpowiednio zatem nalezalo uzna¢ zarzuty apelacji powoda za niezasadne w odniesieniu do zakresu szkody oraz
metodyki jej wyliczenia w oparciu o opinie bieglego. W tym miejscu nalezy jedynie podnie$é, ze Sad wyjasnil nalezycie
powody dla ktorych to wlasnie opinia bieglego uznana zostala za wlasciwa podstawe ustalenia wysokosci szkody
powoda, a nie wyliczenie powoda oparte o dane z 2002r., ktérych biegly nie mogt pozytywnie zweryfikowac z
braku wystarczajacych i obiektywnych dokumentow zrédtowych. Z kolei kwestie wymagajace wiadomo$ci specjalnych
nie mozna zastgpi¢ dowodem w postaci zeznan $wiadka, tym bardziej gdy Sad stusznie uznat w zgodzie z zasada
swobodnej oceny dowodoéw, ze to wlasnie opinia obiektywnego bieglego daje bardziej miarodajng i rzetelng podstawe



dla rozstrzygniecia tej kwestii spornej, takze dlatego, ze Sad uznal za trafng inng metodyke obliczenia szkdd powoda,
niz ta proponowana w pozwie. Powod zarzucil nadto, ze Sad meriti blednie zr6wnal roszczenia z art. 18 ust. 1 o zwalcz.
nieucz. konkur. z roszczeniem z art. 296 ust. 1 pr. wlasn. przemyslowej, co doprowadzito do oddalenia zadania o
wydanie korzysci bezpodstawnie przez pozwanego uzyskanych.

W tym zakresie nalezy wskazaé, ze zgodnie z art. 296 ust. 1 pkt. 1 pr. whk.przem. osoba, ktorej prawo ochronne na znak
towarowy zostalo naruszone, moze zadaé od naruszyciela ... wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia szkody na zasadach ogdblnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o z.n.k., ktérych naruszenia powdd nie zarzuca, w razie dokonania
czynu nieuczciwej konkurencji, co w niniejszej sprawie zostalo prawomocnie przesadzone przez Sad I instancji,
przedsiebiorca, ktorego interes zostal naruszony moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogblnych i wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci na zasadach ogélnych.

Wedle powoda Sad nie powinien zasadzi¢ mu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwang korzySci na podstawie art.
18 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zwal. nieucz. konkur. lecz w oparciu o norme art. 296 ust. 1 pr. wlasn. przemyst., tym samem
nalezy uznaé, ze powod nie kwestionuje rozstrzygniecia Sadu opierajacego sie na ocenie bezzasadnoSci tego zadania
w odniesieniu do ochrony z art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o z.n.k. lecz podnosi, ze od poczatku ochrony z tego tytutu
poszukiwal na gruncie art. 296 ust. 1 p.w.p.

Powod trafnie ponosil, ze w ustawie prawo wlasno$ci przemyslowej wprowadzono zasade, ze poszkodowany moze
domagaé sie wydania catkowitych korzySci bez wzgledu na zakres zubozenia jakiemu ulegl, a owe korzysci to te,
ktbre nie powiekszyly majatku uprawnionego, zaoszczedzone przez naruszyciela wydatki. Powod wskazywal tez, ze
nie mozna bezpodstawnych korzysci naruszyciela zréwnywac z osiagnietym zyskiem a orzekajac w tym zakresie Sad
winien okre$li¢ szacunkowa warto$¢ bezpodstawnych korzySci majac na wzgledzie wszystkie okoliczno$ci majace
wplyw na warto$§¢ wykorzystanego prawa.

Z przebiegu sporu oraz z treSci apelacji wynika, ze szkode w postaci utraconego zysku wg zasad ogblnych powod
oszacowal na kwote 353.376 zl, co stanowi iloczyn sztuk puszek wyeksportowanych przez pozwang i 1 zlotoéwki zysku
w latach 2005, 2006, 2007 i w marcu 20009r., z czego Sad uwzglednil zadanie co do kwoty 86.594,13 zl.

Nalezalo zatem uzna¢, ze pozostala cze$¢ zadania obejmuje roszczenie z tytulu bezpodstawnie uzyskanych przez
pozwang korzysci, czyli kwote 246.624 zl.

Biegly sadowy w opinii z dnia 2.03.2012r. (k. 997-1000) wskazal, Ze zysk osiggniety przez pozwang spoélke z tytulu
eksportu do USA konserw rybnych oznaczonych znakiem (...) wlatach 2005-2007 wyniést lacznie kwote 19.163,64 zt
Wedle bieglego nie bylo mozliwosci doliczy¢ do zysku pozwanej korzysci z zatrzymanej w marcu 2009r. przez Urzad
Celny dostawy o warto$ci 55.154,88 USD, bowiem nie doszlo do wywiezienia tego towaru poza Polske.

Powdd zatem niezasadnie zarzucil Sadowi, ze wbrew temu stanowisku bieglego doliczyt warto$¢ tej dostawy do
przychodu pozwanego, bowiem biegly wyrazil w tej mierze swdj poglad w odniesieniu do kwestii obliczenia
bezpodstawnych korzys$ci osiagnietych przez pozwana spolke (pkt. 1 postanowienia dowodowego Sadu i opinia
z 2.03.2011r.), za§ owego doliczenia Sad dokonal przy wskazaniu przychodu pozwanego w zakresie obliczania
utraconego przez powoda zysku (pkt. 2 postanowienia dowodowego Sadu i opinia z 25.06.2011r.).

Odnoszac sie zatem do zarzutu bezzasadnego oddalenia przez Sad roszczenia z tytutu bezpodstawnie uzyskanych przez
pozwanego korzySci — art. 296 ust. 1 pr. wk. przemyst., nalezalo uznaé shuszno$¢ tak sformulowanego zarzutu, albowiem
powyzsza norma wskazuje na prawo poszkodowanego do zadania oprocz (niezaleznie od) odszkodowania na zasadach
ogolnych, takze wydania bezprawnie uzyskanych korzysci przez naruszyciela i to niezaleznie od zawinienia.

Abstrahujac od rozbieznosSci w doktrynie co do natury i zakresu tego roszczenia wskazaé nalezy, ze zgromadzony w
sprawie material dowodowy, ktéry uzna¢ nalezalo za wystarczajaca podstawe do wydania miarodajnej opinii przez



bieglego, pozwolil na ustalenie w ramach roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci przez pozwanego
naruszyciela, ze obiektywnie i rzetelnie wykazang korzyScia jest wysoko$é zysku pozwanej spo6iki uzyskanego z tytutu
eksportu do USA konserw rybnych w latach 2005, 2006 i 2007, ktora biegly ustalil na kwote 19.163,64 zl w opinii
z dnia 2.03.2012r.

Sad Apelacyjny w calo$ci te opinie podziela i przyjmuje za podstawe swego orzeczenia, a w konsekwencji uznajac
zasadno$¢ apelacji powoda w tej czesci orzekl o stosownej zmianie wyroku, stwierdzajac jednocze$nie brak podstaw do
uwzglednienia roszczen powoda w dalszej wysokoSci, tak z tytulu odszkodowania na zasadach ogoélnych jak i z tytulu
wydania korzySci bezpodstawnie uzyskanych przez pozwana.

O kosztach postepowania orzeczono po mysli art. 108 w zw. z art. 100 kpc majgc na uwadze, ze powod wygral proces
w odniesieniu do obu apelacji w 17,5% a pozwany w 82,5% co do kosztoéw zastepstwa procesowego (5600z} x 17,5% =
9801z}, 5600 7l x 82,5% = 4620 z1), zatem po wzajemnej kompensacie na rzecz pozwanego nalezna kwota to 3640 zk.

Pozwanego obcigzono kosztami oplaty sadowej, od uiszczenia ktorej powodd byl zwolniony w postepowaniu
apelacyjnym w czeSci uwzglednionego na skutek apelacji powddztwa tj. w zakresie kwoty 19.163 z} (5% x 19.163zt =
959 z1) na zasadzie art. 113 ustawy o kosztach w spr. cywilnych.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 3851 386 § 1 kpc.



