Sygn. akt VACa 639/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 pazdziernika 2017 r.

Sad Apelacyjny w Gdansku Wydziat V Cywilny
w skladzie:

Przewodniczacy: SSA Teresa Karczynska- Szumilas
Sedziowie: SA Roman Kowalkowski

SA Anna Strugala (spr.)

Protokolant : starszy sekretarz sagdowy Halina Szulc

po rozpoznaniu w dniu 5 pazdziernika 2017 r. w Gdansku
na rozprawie

sprawy z powodztwa A. S. G., (...)

przeciwko P. S.

o nakazanie

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sadu Okregowego w B.

z dnia 6 maja 2016 r., sygn. akt VIII GC 67/10

I. prostuje zaskarzony wyrok w ten sposob, ze w jego rubrum w miejsce mylnie wpisanej siedziby powoda (...) wpisac
prawidlowa nazwe (...) oraz w miejsce mylnie wpisanego przedmiotu sprawy ,dotyczace nieuczciwej konkurencji”
wpisa¢ prawidlowy przedmiot sprawy ,,0 nakazanie”;

II. zmienia zaskarzony wyrok:
a) w punkcie 1. (pierwszym), 2. (drugim) i 3. (trzecim) w ten sposo6b, ze powddztwo oddala;

b) w punkcie 5. (pigtym) w ten sposdb, ze zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 7.217 zl (siedem tysiecy
dwie$cie siedemnascie zlotych) tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego;

III. oddala apelacje powoda;

IV. zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 16.402,44 zl (szesnascie tysiecy czterysta dwa zlote czterdziesci
cztery grosze) tytulem zwrotu kosztow w postepowaniu apelacyjnym.

Na oryginale wlasciwe podpisy.
Sygn. akt VACa 639/16

UZASADNIENIE



Powdd - A. S. z siedziba w G., (...) wni6st — na podstawie art. 296 ust. 1i art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1-3 i art.
155 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasno$ci przemyslowej oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 11
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o:

1/ nakazanie pozwanemu - P. S. - zaniechania naruszen praw ochronnych na slowny znak towarowy (...),
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem R - (...) oraz na slowno-graficzny znak towarowy (...)
przedstawiajacy napis S. kre§lony czcionka fantazyjna, pod ktérym znajduje sie schematyczny rysunek lozyska,
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem (...), tj. dzialan polegajacych na skladowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, imporcie i eksporcie oraz reklamie lozysk, w tym ich opakowan, bezprawnie opatrzonych
oznaczeniami identycznymi z co najmniej jednym z ww. znakdw towarowych lub oznaczeniami zawierajacymi skrot
(...) pisany dowolna czcionka;

2/ nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pkt. 1 powyzej, tj.
dzialan polegajacych na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych lozysk S. bez opakowarn;

3/ nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pkt. 1 powyzej, tj.
dzialanh polegajacych na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych lozysk S. w opakowaniach, na ktoérych bezprawnie
zostal umieszczony co najmniej jeden ze znakéw towarowych powoda wskazanych w pkt. 1 powyzej lub opatrzonych
oznaczeniami zawierajacymi skrot (...) pisany dowolna czcionka;

4/ nakazanie pozwanemu zniszczenia tozysk i opakowan, i stanowiacych jego wlasnos$¢, opisanych w pkt. 1;

5/ nakazanie pozwanemu zniszczenia lozysk i opakowan, stanowiacych jego wlasno$é, opisanych w pkt. 2-3 powyzej
oraz tozysk przestarzalych o oznaczeniach:

(...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); nr (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 4); (...) (sztuk 1); (...)(sztuk
2); (...)(sztuk 1); (...) (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuki), znajdujacych sie w depozycie Wydziatlu (...) K. (...) w
B.,ul. (...), (...)-(...) B.;

6/ nakazanie pozwanemu zamieszczenia na wlasny koszt, w dwoch kolejnych wydaniach ogoélnopolskiego dziennika
Gazeta (...), dziennika ,,(...) (fj. lacznie 6 razy), na jednej z trzech pierwszych stron bez ogloszen, ogloszenia o wielko$ci
co najmniej Y2 strony, sformatowanego przy pomocy czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktow, o tresci:

(...)

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego przez Sad I instancji, a w razie wniesienia
apelacji, w terminie 14 od dnia wydania orzeczenia przez Sad 11 instancji.

7/ zezwolenie na opublikowanie przez powoda ogloszenia o wskazanej w pkt. 6 treéci na koszt pozwanego w wypadku,
gdyby pozwany nie wykonal orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w tym punkcie, albo zlozyl oswiadczenie innej tredci
lub w innej formie niz nakazane;

8/ zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztow procesu wedlug przedlozonego spisu, a w razie nieprzedlozenia
takiego spisu - wedlug norm przepisanych w maksymalnej wysoko$ci.

W uzasadnieniu pozwu powod wskazal, ze spolka (...) jest najwiekszym na Swiecie dostawca produktéw, rozwigzan
i uslug w przemysle lozyskowym, a takze w tych dziedzinach przemyslu maszynowego, ktére zwiagzane sa z
uszczelnieniami i ruchem obrotowym, istniejaca od 1907 r. i dzialajgca w 130 krajach. Wyroby spolki (...) ciesza
sie znakomitg renoma i sa powszechnie utozsamiane z towarami najwyzszej jakoSci. Na terytorium RP produkty
S. sa oferowane nieprzerwanie od 1923 r. Lozyska powoda sprzedawane sa na terenie Polski glownie przez sie¢
autoryzowanych dystrybutoréw przemyslowych (obecnie 12 firm). W latach 2007-2009 sprzedaz lozysk S. w Polsce
wyniosta ok. 300 mln sztuk, za$ przychdd spotki w 2008 r. wyniost ponad 500 min zk. Udzial tozysk S. na polskim rynku
szacuje sie na ok. 30 % w ujeciu wartoSciowym. Wedlug standardéw S., lozyska pochodzace z tego przedsiebiorstwa



powinny zosta¢ zamontowane w urzadzeniu w ciggu 5 lat od daty jego produkcji. Dluzsze przechowywanie
moze bowiem spowodowaé pogorszenie parametrow lozysk ze wzgledu na wysychanie smaru oraz przenikanie
zanieczyszczen do lozyska. Powdd wyjasénil, ze do oznaczania swoich produktow uzywa wielu stownych i stowno —
graficznych znakéw towarowych, zarejestrowanych jako znaki krajowe, w trybie rejestracji miedzynarodowej oraz
jako znaki wspélnotowe. Powod jest m.in. uprawniony z rejestracji stownego znaku towarowego S., zarejestrowanego
przez Urzad Patentowy RP pod nr R- (...) oraz stlowno — graficznego znaku towarowego S., zarejestrowanego przez
Urzad Patentowy RP pod nr (...). Oba znaki zarejestrowane sa dla towaréw w klasach 4,6,7,9,12, w tym lozysk do
pojazdéw, objetych klasa 7 klasyfikacji nicejskiej. Znak slowno-graficzny przedstawia napis S. kreslony czcionka
fantazyjna, pod ktérym znajduje sie schematyczny rysunek lozyska, (...) (s. 7 uzasadnienia pozwu). Powod udzielil
licencji na korzystanie ze znakéw towarowych S. na terenie (...) sp. z 0.0. W wyniku ich polgczenia powstala (...) S.A.,
ktoéra stala sie automatycznie strong obu umoéw. Powdd opatruje swoje towary obydwoma opisanymi wyzej znakami
towarowymi. Na lozyskach znajduje sie znak S. wykonany metodg trawienia lub laserowg. W przypadku starszych
lozysk mozna sie rowniez spotkac¢ z metoda wytlaczania lub grawerowania znaku, ktéra obecnie nie jest juz stosowana.
Opakowania lozysk posiadajg charakterystyczna niebiesko-czerwong kolorystyke i umieszczony w centralnym miejscu
znak towarowy S.. Obecnie powo6d opatruje opakowania pochodzace z jego przedsiebiorstwa wyzej opisanym znakiem
slowno — graficznym, w ktérym nie wystepuje schematyczny wizerunek lozyska.

W dalszej cze$ci uzasadnienia pozwu powod podal, Zze w dniu 14 maja 2008 r. pozwany w ramach prowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej sprzedal Miejskim Zakladom (...) sp. z 0.0. z siedziba w (...) 84 sztuki tozysk. Opakowania
tych lozysk byly bezprawnie opatrzone oznaczeniem identycznym ze stlownym i slowno - graficznym znakiem
towarowym S.. W toku wszczetego przez Prokurature Rejonowa B. - P. postepowania karnego (sygn. akt 4 Ds.
(...)) dokonano przeszukan w magazynach nalezacych do powoda, w trakcie ktérych ujawniono i zabezpieczono
wiele tysiecy lozysk, co do ktorych istnialo uzasadnione podejrzenie, ze sa bezprawnie opatrzone stownym i stowno-
graficznym znakiem towarowym S.. Zajete produkty przechowywane byly w magazynach nalezacych do T. ze wzgledu
na nie dysponowanie przez policje pomieszczeniami, w ktorych mozna by umiesci¢ towary w tak znaczacej iloSci,
jak te zajete u pozwanego. Zajete lozyska zostaly odebrane przez policje 2 grudnia 2008 r. i wowcezas ponownie
dokonano ich weryfikacji, gdzie okazalo sie, ze odebrane produkty nie odpowiadaja specyfikacji lozysk zajetych przez
policje w czerwcu 2008 r. Powod podkreslil, ze lozyska zajete przez policje w 2008 r. zostaly zamienione, podczas gdy
do ich dozoru zobowigzany byl pozwany. Powod wyjasénil, Ze niniejszym pozwem objete sa te lozyska, ktore zostaly
odebrane z magazynow pozwanego w dniu 2 grudnia 2008 r. Powod wywodzil, ze czes¢ produktow, na ktore zostaly
zamienione pierwotnie zajete lozyska, byla oryginalna i zostaly one zwrdcone pozwanemu. Pozostalg natomiast cze$é
towar6w zabezpieczong u pozwanego, tj. ok. 9180 sztuk mozna podzieli¢ na grupy produktéow, ktérych oferowanie
i wprowadzenie do obrotu stanowi naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe powoda. Sg to tzw. produkty
podrobione (pkt 1 na s. 11 uzasadnienia pozwu) oraz oryginalne lozyska S., nie nadajace sie jednak do obrotu (pkt
2-4 na s. 12-13 uzasadnienia pozwu). Pigta grupa lozysk (pkt 5 na s. 13 uzasadnienia pozwu), jak wskazal powdd,
obejmuje lozyska oryginalne umieszczone w opakowaniach oryginalnych, ktérych powod w niniejszym postepowaniu
nie kwestionuje.

Powdd podkreslil, ze lozyska z grup 2-4 okreéla jako ,kwestionowane lozyska”. Szczegdtowy opis towaré6w odebranych
od pozwanego w dniu 2 grudnia 2008 r. o objetych pozwem zamieszczony zostal w Ekspertyzie (...) z 5 czerwca 2009
r. sporzadzonej przez P. P. (1) — specjaliste ds. technicznych (...) S.A. W dniu 5 lutego 2010 r. Prokurator umorzy}l
postepowanie karne w sprawie 4 Ds. (...), w ktérym orzekl o przechowaniu lozysk zwanych w niniejszym pozwie
»podrobionymi” oraz podrobionych opakowan w depozycie Wydziatu dw. z (...) w B., a nastepnie o wystgpieniu o ich
przepadek do Sadu Rejonowego w B.. Prokurator uznal, ze lozyska te i opakowania sa podrobione, tj. bezprawnie
opatrzone znakami towarowymi S.. W stosunku do pozostalych lozysk, zwanych w pozwie ,kwestionowanymi”
prokurator orzekt o ich wlaczeniu do postepowania 4 Ds. (...) prowadzonego przez Wydzial dw. (...) K. w B..

Z informacji uzyskanych przez powoda wynika, ze pozwany kontynuuje swoja bezprawna dzialalno$c¢ i nadal oferuje
podrobione towary. Powdd w dniu 4 listopada 2008 r. wystapil do pozwanego o zaprzestanie naruszen. Strony
prowadzily negocjacje, ktére zostaly przerwane.



W dalszej czeSci uzasadnienia pozwu powod opisat zjawisko podrabiania czeSci zamiennych i skutki tegoz zjawiska
oraz podstawy prawne odpowiedzialno$ci pozwanego i uzasadnil wlasciwosé tutejszego Sadu (s.15-27 uzasadnienia
pozwu).

Pozwany w odpowiedzi na pozew domagal sie oddalenia powddztwa w calosci, a ponadto nakazania powodowi
zamieszczenia na wlasny koszt, w trzech kolejnych wydaniach ogélnopolskich dziennikéw: Gazeta (...), ,(...), (...)
(. lacznie 9 razy), na jednej z trzech pierwszych stron bez ogloszen, ogloszenia o wielko$ci co najmniej 2 strony,
sformatowanego przy pomocy czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktéow, zawierajacego oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o treéci:

» (),

w terminie 14 dni od daty wydania prawomocnego wyroku w niniejszej sprawie. Ponadto domagal sie zezwolenia na
opublikowanie przez pozwanego ogloszenia o tresci wskazanej w pkt 2 na koszt powoda, gdyby powdd nie wykonat
nakazu Sadu, o ktérym mowa w tym punkcie, albo zlozyt oswiadczenie innej tresci lub w innej formie niz nakazane
oraz zasadzenia od powoda na swoja rzecz kosztéw postepowania.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podal, ze prowadzi dzialalnoé¢ gospodarcza, ktorej przedmiotem jest
obro6t lozyskami réznych producentéw, w tym S.. Pozwany nabywa lozyska glownie na rynku (...) z r6znych Zrodel,
w tym roéwniez z tzw. nadwyzek magazynowych z tzw. B., co do ktorych nastapilo wyczerpanie praw z rejestracji
znakow towarowych. Pozwany dokonuje zakupow lozysk takze od tzw. autoryzowanych dystrybutoréw S., co w
jego przekonaniu stanowi, ewidentny dowod ich oryginalno$ci oraz dobrej wiary pozwanego w zakresie nie tylko
poszczegblnych transakcji, ale calej dzialalno$ci pozwanego jako takiej, eliminujac postawienie zarzutéw z art. 296
Prawa wlasnoéci przemyslowej i art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, a takze dostarcza im lozyska w przypadku istnienia brakéw w danym asortymencie. Pozwany podkreslil,
ze w ramach dotychczasowej wspolpracy z autoryzowanymi dystrybutorami, zaden z nich nie zglaszal jakichkolwiek
zastrzezen dotyczacych oryginalno$ci dostarczonych przez niego lozysk, praw do znakéw S. badz jakoSci towaru
pozwanego. Zastrzezenia ze strony (...) S.A., ktérych konsekwencja bylo zawiadomienie skierowane do organéw
$cigania, pojawily sie dopiero na tle dostawy lozysk przez pozwanego do (...) sp. z 0.0. w W.. Pozwany wyrazil poglad,
ze w zwiazku z przegrana w przetargu, (...) S.A. podjela za posrednictwem powoda probe wykluczenia groznego
konkurenta (czyli pozwanego) z rynku. Pozwany podkreslil przy tym, ze stanowisko samego (...) W. w tej sprawie
bylo dla niego pozytywne - nabywca nie zglosil jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych realizacji umowy i wystawil
pozwanemu stosowne referencje. W zwiazku z powyzszym, wnioskiem z dnia 4 czerwca 2008 r. powod wystapil do
Komendy (...) w B. 0 §ciganie pozwanego w zwiazku z zarzutem popelnienia przestepstw okre§lonych w art. 305 ustawy
Prawo wlasnosci przemystowej i art. 286 § 1 kk, polegajacych na dokonywaniu obrotu lozyskami samochodowymi
oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi zastrzezonymi na rzecz S. oraz oszustwie przy sprzedazy tych
lozysk. W zwigzku z wplynieciem ww. wniosku, postanowieniem z dnia (...). K. w B. wszczela dochodzenie i w
dniach 24 i 27 czerwca 2008 r. dokonala przeszukan w magazynach pozwanego. Weryfikacja tozysk byla prowadzona
przez funkcjonariuszy Policji bez bieglego, w oparciu o stanowiska samego pokrzywdzonego, w ktérego imieniu
wystepowal P. P. (1) (okre$lajacy siebie wprost mianem "przedstawiciela” S. bedacego "jedynym" przedstawicielem
S. na polskim rynku - co w oczywisty sposob $wiadczy, zdaniem pozwanego, o ograniczonej wiarygodnoSci jego
zeznan, jako inspirowanych pelng identyfikacja z powodem i stanowiskiem pracy w S.) dysponujacy urzadzeniem
(czytnikiem) pozwalajacym, jego zdaniem, na poprawna weryfikacje oryginalno$ci opakowan lozysk S.. Pozwany
zarzucil, ze w toku przeszukania nie badano oryginalno$ci lozysk, sama weryfikacja byla jedynie wyrywkowa (jedynie
5 sztuk na 180 podlegalo badaniu) i ograniczala sie jedynie do opakowan lozysk, co przyznat sam P. P. (1) w toku
dochodzenia. W wyniku dokonanego przeszukania, Policja zabezpieczyla szereg tozysk, co do ktorych przedstawiciel
S. podnosil jakiekolwiek zastrzezenia. W toku postepowania, znaczna cze$¢ zatrzymanych lozysk zostala zwrocona
pozwanemu po ich kolejnych "weryfikacjach" przez P. P. (1), a duza czeéc¢ lozysk zweryfikowanych ostatecznie jako
oryginalne, zostala zabezpieczona na potrzeby postepowania prowadzonego w zwiazku z podejrzeniem ich zamiany
(postepowanie to réwniez zostalo umorzone), co $wiadcezy, zdaniem pozwanego, o braku wiarygodnos$ci zaréwno



przyjetego sposobu badania, jak i samego §wiadka. Ostatecznie, wobec braku bieglego, ktéry podjalby sie weryfikacji
kwestionowanych lozysk, dlugotrwalo$ci ich ewentualnego badania i wigzacych sie z tym koniecznych kosztow (w tym
wynikajgcych z konieczno$ci zniszczenia weryfikowanych lozysk), powyzsze stanowisko S. zostalo z ostroznosci i —
zdaniem pozwanego - na wyrost przyjete przez Prokurature Rejonowa B.-P., ktéra nieprawomocnym postanowieniem
z dnia 5 lutego 2010 r. sygn. akt 4 Ds (...), po blisko dwoch latach trwania postepowania przygotowawczego, umorzyla
to postepowanie. Umorzenie dochodzenia oparto co prawda na stwierdzeniu, ze w nieustalonym miejscu i czasie
doszlo do oznaczenia lozysk podrobionymi znakami towarowymi (co jednak nie dotyczyto 84 tozysk dostarczonych
na rzecz (...)podczas gdy weryfikacja dokonana przez P. P. (1) wskazywala bezsprzecznie na fakt ich podrobienia),
a sprzedajac je, P. S. nie mial §wiadomosci, iz s to produkty podrobione. Prokuratura zaznaczyla - co pozwany
podkreslil, ze "...fakt oznaczenia lozysk i opakowan podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) z siedziba
w (...) ustalono tylko i wylacznie w oparciu o stanowisko pokrzywdzonego ... OryginalnoSci lozysk nie badano
przez bieglego ...". Ponadto, Prokuratura ustalita wprost, ze P. S. nie posiadal -mimo, ze wystepowal o to do
producenta - danych, ktére umozliwialyby mu weryfikacje oryginalnosci i daty produkcji tozysk. Pozwany wywodzil,
ze postepowanie powoda zmierza do wyeliminowania obrotu tozyskami S. na rynku wtérnym i wyeliminowania
samego pozwanego z rynku, jako konkurenta tzw. autoryzowanych dystrybutoréw S.. Pozwany nie jest w stanie
samodzielnie weryfikowaé wszystkich partii i sztuk lozysk wprowadzanych do obrotu pod katem ich oryginalnosci.
Pozwany podkreslil, ze zwracat sie do S. Polska z pro$bami o udzielnie mu informacji niezbednych dla dokonywania
skutecznej weryfikacji zakupionych lozysk oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikow w tym zakresie (wykazujac
tym samym pelng wole zadoSéuczynienia deklaracji powoda o woli ograniczenia praktyki handlu podrobionymi
towarami). Mimo to, w pismach z dnia (...) r. S. (Polska), o§wiadczyl wprost, ze nie §wiadczy ushug polegajacych na
weryfikacji oryginalnoSci lozysk i nie prowadzi w tym zakresie szkolen, a w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka
zakupu produktéw nieoryginalnych radzi ich zakup u autoryzowanych dystrybutoréw koncernu. Pow6d wystepowal
jeszcze z kolejnymi wnioskami o $ciganie pozwanego, w zwiazku ze sprzedaza rzekomo podrobionych lozysk i ich
zamiang w toku postepowania, przy czym na chwile obecng umorzono juz trzy z czterech prowadzonych postepowan.
Pozwany podkreélil, ze dotychczasowe postepowania karne wykazaly, ze nie podrabia on jakichkolwiek znakow
towarowych, w tym nalezacych do A. S. i wprowadza do obrotu lozyska oznaczone tymi znakami w dobrej wierze,
opierajac sie na oSwiadczeniach (wyraznych badZz dorozumianych) jego dostawcow o oryginalnoéci opakowan i
samych lozysk, legalnosci Zrédel pochodzenia lozysk i braku ograniczen co do ich dalszej odsprzedazy, zas jedynym
przedstawionym przez powoda dowodem wprowadzania do obrotu lozysk podrabianych (oznaczanych znakami
identycznymi z oryginalnymi) jest ich weryfikacja przez P. P. (1), dokonywana w uproszczony sposéb poprzez badanie
opakowan lozysk czytnikiem, jedynie w niektorych przypadkach poparta oceng technicznag konstrukeji tozysk (choc
nie poparta w tym celu pelnag dokumentacja techniczng).

W dalszej cze$ci uzasadnienia odpowiedzi na pozew pozwany zarzucil, ze zostal pozbawiony przez powoda mozliwosci
weryfikacji daty produkcji lozysk, ktore znakowane sa nic nie méwigcym kodem literowym, przy czym powod
traktuje informacje umozliwiajace odczytanie daty produkcji jako dane poufne, ktoérych nie udostepnia dystrybutorom
nieautoryzowanym (dgzac konsekwentnie do ich eliminacji z rynku). Zdaniem pozwanego, powdd de facto nie
udowodnit w zaden sposoéb, ze lozyska sprzedawane (posiadane) przez pozwanego sa przestarzate, w tym, ze pochodza
z lat piecdziesigtych itd. Twierdzenia te maja charakter ogblny i nie pozwalaja na ustosunkowanie sie do nich w
odniesieniu do konkretnych sztuk badz chocby typow lozysk, gdyz powod nie skonkretyzowal ich w wystarczajacy
sposéb. Powod pomija réwniez niezwykle istotny fakt, iz kod literowy daty produkcji, na podstawie ktérego P. P.
(1) dokonywal weryfikacji lozysk, i ktéry stanowi podstawe stanowiska powoda w nin. sprawie, powtarza sie co
kilkana$cie lat, co oznacza, ze tozyska zidentyfikowane wstepnie jako mogace pochodzi¢ z lat pie¢dziesigtych, moga
pochodzi¢ rownie dobrze z lat szeSédziesigtych/siedemdziesiatych itd., przy czym to powod dysponuje pelna wiedzg i
dokumentacja dotyczaca sposobu znakowania lozysk. Ponadto, pozwany zarzucil powodowi, ze ten nie udowodnil, ze
nie ma mozliwo$ci sprzedazy tozysk S. po uplywie 5 lat od daty ich produkcji, za$ na swoich stronach internetowych
sam powdd prezentuje

mozliwo$ci smarowania tozysk i ich konserwacji, co $§wiadczy, w ocenie

pozwanego, o mozliwoSci przedluzenia zywotnosci lozysk ponad deklarowane przez powoda 5 lat. Odno$nie
bezprawnego prezentowania znaku towarowego S. na stronie internetowej pozwanego, pozwany wskazal, ze w



utrwalonym orzecznictwie ETS (C-337/95 P. C. D., C-63/97 B. i wiele kolejnych) podkresla sie, ze wyczerpanie praw
z rejestracji znaku nie ogranicza sie jedynie do funkcji odrdzniajacej, ale dotyczy takze jego funkcji reklamowej i
informacyjnej. Tymczasem, z zalgczonego przez powoda materialu wynika wprost, ze pozwany nie prezentuje nawet
na swojej stronie internetowej znaku graficznego S., a jedynie oznaczenie slowne (sam wyraz S.), i to wylacznie
dla zachowania funkcji odrozniajacej, bez czego prowadzenie przez niego odsprzedazy lozysk byloby niemozliwe.
Oznaczenie to nie jest przez niego w zaden sposob eksponowane, jest zamieszczane przy konkretnym typie lozyska
jedynie w zakladce "sklep on-line" na réowni z oznaczeniami wielu innych producentéw i nie budzi skojarzen co
do powigzan gospodarczych pozwanego i powoda wykraczajacych poza dystrybucje tozysk S. (takze w kontekscie
pozostalej treSci stron www oraz ich elementow graficznych, kolorystyki itd.).

Odnos$nie wiarygodnosci zeznan i ekspertyzy P. P. (1) (prywatna opinia), poza podniesionymi twierdzeniami
wskazujgcymi, ze wielokrotnie dokonywal on réznej oceny tych samych lozysk (ewidentnym przykladem jest tu zarzut
dot. sprzedazy lozysk na rzecz (...)), a zarzut zamiany zabezpieczonych lozysk mial na celu jedynie zachowanie pozoréw
wiarygodno$ci pierwszej kontroli, jaka przeprowadzono w magazynach pozwanego (tam, gdzie w gre wchodzily
znaczace "pomylki" §wiadka, dotyczace wielu sztuk lozysk), pozwany wskazal, ze pismem z dnia 4 grudnia 2009 r.
skierowal do Prokuratury Rejonowej w (...) zawiadomienie o podejrzeniu popehienia przez pracownikoéw powoda, w
tym P. P. (1) czyn6w opisanych w art. 26 ust. 11 ust. 2 Z.

Co do partii tozysk dostarczonych narzecz (...) W., pozwany zarzucil, ze ,ekspertyza" Pana T. W. (1) (zalaczona rowniez
do pozwu), sprowadza sie do jednego zdania o tym, ze pudelka nie pochodza od certyfikowanego dostawcy opakowan.
Pozwany zarzucil, ze opakowania, ktore zostaly poddane ,ekspertyzie", nie pochodzily z dostawy dokonanej przez
pozwanego, lecz z nieznanego i nieudokumentowanego zrodla.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 9 wrze$nia 2011 r. Sad Okregowy zabezpieczyl w sprawie dowody w postaci
lozysk lub opakowan tozysk w sposdb okre$lony w pkt 1 a-d postanowienia (k.1135-1137).

Wyrokiem z dnia 6 maja 2016r. Sad Okregowy w B.:

1. Nakazal pozwanemu zamieszczenie na wlasny koszt w wydaniach ogblnopolskiego dziennika ,,(...) i dziennika
(...) ogloszenia o wielkoSci co najmniej V2 strony, sformatowanego przy pomocy czcionki o rozmiarze co najmniej
12 punktoéw, o tresci:

w(eer)

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia wydanego przez Sad I instancji, a w razie wniesienia
apelacji, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sad II instancji;

2. zezwolil na opublikowanie przez powoda ogloszenia o wskazanej w pkt. 1 treéci na koszt pozwanego w wypadku,
gdyby pozwany nie wykonal orzeczenia Sadu, o ktérym mowa w tym punkcie, albo zlozyl o§wiadczenie innej tredci
lub w innej formie niz nakazane;

3. nakazal pozwanemu zniszczenie lozysk o numerach: (...) szt. 1, (...) szt. 2, (...) szt. 3, (...). 5, (...). 4, (...). 3, (...
3, (..).2, (..).(.)szt. 3, (...). 3, (...). 3, (..)szt. 3, (..). 2, (...)/C3szt. 3, (...)/C3 szt. 5, (...)/C3 szt. 3 - (...). 3,
(...)/C3szt. 3, (...)-Zszt. 3, (...) szt. 2, (...). 3, (...)szt. 2, (...). 2, (...). 3;

4. oddalil powodztwo w pozostalym zakresie;

5. zniosl wzajemnie poniesione przez strony koszty procesu;




6. zwrocil ze Skarbu Panstwa Oddziatu (...) Sadu Okregowego w B. powodowi kwote 1.993,16 zl. (jeden tysiac
dziewiecset dziewieédziesiat trzy zlote 16/100) tytulem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty sadowe.

Swoje rozstrzygniecie Sad Okregowy oparl na nastepujacych ustaleniach i rozwazaniach:

Powdd - (...) producent lozysk, jest obecnie najwiekszym na $wiecie producentem tozysk tocznych, opraw i smaréw
lozyskowych. Posiada 110 fabryk w 28 panstwach (w tym w Polsce). Firma dziala od 1907 roku, dziala w 130 krajach,
posiada wlasne instytuty badawcze oraz wprowadza na rynek nowe standardy i typy tozysk tocznych. Produkty S. sa
oferowane na terytorium Polski nieprzerwanie od 1923 r. Od 2008 . sp6tka zalezna powoda jest (...) SAzsiedziba wP..

Wyroby powoda ciesza sie bardzo dobra renoma i sa powszechnie utozsamiane z towarami wysokiej jakosci. M. S. jest
rozpoznawana przez polskich klientow.

Lozyska produkowane przez powoda na terenie Polski sa sprzedawane gléwnie poprzez sie¢ autoryzowanych
dystrybutoréw przemyslowych, dzialajacych na terenie calego kraju. Towary zamawiane sg przez polskich
dystrybutoréw w centrach (...) znajdujacych sie gtéwnie w (...), (...), (...), W. 1 (...). Udzial lozysk S. na polskim rynku
szacuje sie na ok. 30 % w ujeciu wartoSciowym.

Do oznaczania swoich (...) spélka (...) uzywa wielu slownych i slowno — graficznych znakéw towarowych,
zarejestrowanych jako znaki krajowe w trybie rejestracji miedzynarodowej oraz jako znaki wspoélnotowe. Powdd jest
w szczeg6lnoSci uprawniony z rejestracji znaku towarowego S., zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP pod
nr R- (...) oraz stlowno — graficznego znaku towarowego S., zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP pod nr
(...). Oba znaki zarejestrowane sg dla towar6éw w klasach 4,6,7,9,12, w tym lozysk do pojazdéw, objetych klasa 7
klasyfikacji nicejskiej. Znak stowno-graficzny przedstawia napis S. kre§lony czcionka fantazyjna, pod ktérym znajduje
sie schematyczny rysunek lozyska, (...).

Powdd udzielil licencji na korzystanie ze znakdéw towarowych S. na terenie (...) sp. z 0.0.

Powod opatruje swoje towary obydwoma opisanymi wyzej znakami towarowymi. Na lozyskach znajduje sie
znak S. wykonany metodg trawienia lub laserowa. W przypadku starszych lozysk mozna sie réwniez spotkac z
metoda wytlaczania lub grawerowania znaku, ktéra obecnie nie jest juz stosowana. Opakowania lozysk posiadaja
charakterystyczna niebiesko-czerwong kolorystyke i umieszczony w centralnym miejscu znak towarowy S.. Obecnie
powdd opatruje opakowania pochodzgce z jego przedsiebiorstwa wyzej opisanym znakiem slowno — graficznym, w
ktérym nie wystepuje schematyczny wizerunek lozyska.

Dla ustalenia oryginalnoéci produktéw firmy powoda niezbedna jest wiedza specjalistyczna, ktéra nie dysponuja
inne osoby niz upowaznione przez A. S.. Powod wprowadzil specjalny system znakowania opakowan, ktory pozwala
na stwierdzenie, czy opakowanie pochodzi od firmy (...). Na opakowanie naniesiony jest specjalny znak nasycony
substancja chemiczna. Jego weryfikacja odbywa sie za pomoca specjalnego czytnika, ktory rozpoznaje substancje
chemiczng zastosowana na opakowaniu produktu oryginalnego. Dla stwierdzenia autentyczno$ci produkowanych
przez powoda tozysk niezbedne jest zatem postuzenie sie specjalistycznymi czytnikami, poréwnanie z dokumentacja
techniczng, dostep do bazy kodéw, badz np. zdjecie blaszki ochronne;j.

W chwili obecnej nie ma w Polsce podmiotu uprawnionego do kontroli lozysk S..

Pozwany - prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Agencja Handlowo — Uslugowa (...) z siedziba w B., ktéra
istnieje od 1991 roku, polegajaca na sprzedazy lozysk pochodzacych z réznych przedsiebiorstw, w tym opatrzonych
znakami towarowymi S..

Pozwany zwracal sie do powoda z pro$ba o udzielenie informacji niezbednych dla dokonania skutecznej weryfikacji
zakupionych lozysk oraz o przeprowadzenie szkolenia swoich pracownikow w tym zakresie. W odpowiedzi na



powyzsze, powod oswiadcezyl, ze nie Swiadczy ustug polegajacych na weryfikacji oryginalnoéci lozysk i nie prowadzi
szkolen w tym przedmiocie.

W dniu 14 maja 2008 r. pozwany, w ramach prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej sprzedat Miejskim Zakladom
(...) sp. z 0.0. w (...) sztuki lozysk. Opakowania tych lozysk zostaly opatrzone oznaczeniem identycznym ze stownym
i stowno-graficznym znakiem towarowym S.. Na opakowaniach znajdowal sie stowno — graficzny znak towarowy S.,
za$ na lozyskach znak towarowy S. odci$niety w metalu.

W toku wszczetego przez Prokurature Rejonowa B. - P. postepowania karnego (sygn. akt 4 Ds. (...)) dokonano
przeszukan w magazynach nalezacych do pozwanego, w trakcie ktérych ujawniono i zabezpieczono wiele tysiecy
lozysk. Zajete lozyska i opakowania zostaly zabezpieczone w magazynach znajdujacych sie w B. przy ul. (...) i w B. przy
ul. (...) wdniach 24 i 277 czerwca 2008 r. pozwanego. Nastepnie zabezpieczone lozyska oddane zostaly na przechowanie
P. P. (1) - przedstawicielowi powoda, celem szczegolowej analizy pod katem oryginalnoSci.

W dniu 5 czerwca 2009 r. P. P. (1) zajal pisemne stanowisko co do oryginalnos$ci zabezpieczonych lozysk, wyrazajac
poglad, ze pomiedzy zabezpieczonymi w czerwcu 2008 r. rzeczami a przekazanymi jemu, s3 rozbieznosci wskazujace
na ich podmiane. Jego zdaniem cze$¢ lozysk i opakowan przekazanych mu do badania jest oryginalna, lecz
podmieniona, a cze$¢ - podrobiona.

Postepowanie w sprawie 4 Ds. (...) zostalo umorzone postanowieniem prokuratora z dnia 5 lutego 2010 r. W
uzasadnieniu postanowienia prokurator stwierdzil, ze P. S. nabywajac lozyska oznaczone podrobionymi znakami
towarowymi firmy (...) nie mial §wiadomo$ci, ze sg to produkty oznaczone podrobionymi znakami towarowymi.

W dniu 19 pazdziernika 2010 r. Sad Rejonowy XI Wydzial Karny orzekl przepadek czesci lozysk i ich opakowan
wskazanych w petitum pozwu (sygn. akt XI Kp (...)).

W sprawie podmiany zabezpieczonych ltozysk zlozone zostalo zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa.
Postepowanie karne w tej sprawie toczylo sie w Prokuraturze Rejonowej B. - P. pod sygnatura 4 Ds. (...)

Pozwany dokonywal obrotu lozyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz
powoda, tj. stownymi i stowno-graficznym znakiem towarowym S. oraz oryginalnymi, lecz nie nadajacymi sie do
obrotu lozyskami S..

W dniu 10 stycznia 2008 r. pozwany sprzedal A. A., prowadzacemu dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa (...)
Hurtownia (...). J. A. (...) s.c. cztery sztuki tozysk, po ktorych dostarczeniu do finalnego odbiorcy okazalo sie, ze lozyska
te nie s3 oryginalnymi produkowanymi przez S.. Dochodzenie w sprawie wprowadzania do obrotu w dniu 10 stycznia
2008 r. w B. przez pozwanego czterech lozysk z podrobionymi znakami towarowymi firmy (...), zostalo umorzone
postanowieniem Prokuratora Rejonowego B. - P. z dnia 26 lipca 2010 r. wobec braku znamion czynu zabronionego
(sygn. akt 4 Ds. (...)).

W dniu 10 czerwca 2009 r. pozwany sprzedal lozyska do (...) SA. Pismem z dnia 16 lipca 2009 r. spélka ta zlozyla
pozwanemu reklamacje odnoénie 4 sztuk lozysk, zarzucajac, ze dwa z nich sa ,oryginalne, ale bardzo stare”, zas
zastrzezenia co do pozostalych dwdch dotyczyly nieoryginalnego opakowania i zlego oznaczenia. Pismem z dnia
20 pazdziernika 2009 r. powdd zlozyl do Prokuratury Rejonowej w (...) wniosek o $ciganie i ukaranie pozwanego,
jako sprawcy dokonywania obrotu lozyskami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi zastrzezonymi na
rzecz S., tj. przestepstwa z art. 305 ust. 1 ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej. W zwiazku z powyzszym w
Prokuraturze Rejonowej B. — P. w sprawie 4 Ds. (...) toczylo sie postepowanie karne. Postepowanie to zostalo
umorzone postanowieniem z dnia 14 wrze$nia 2010 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Pismem z dnia 4 listopada 2008 r. pow6d wystapil do pozwanego o zaprzestanie naruszen jego praw. Strony
prowadzily negocjacje, ktore zostaly przerwane.



W toku procesu Komisja Europejska nalozyla na powoda kare finansowa w wysokosci 315.109.000,00 zl Euro z
tytulu udzialu (w latach 2004-2011) w zmowie cenowej na terenie calego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Porozumienie cenowe dotyczylo uzgadniania polityki cenowej w stosunku do klientow z branzy motoryzacyjnej, celem
przerzucania na tych ostatnich skutkéw wzrostu cen stali.

Oceniajac zgromadzony w sprawie material dowodowy Sad Okregowy doszed} do wniosku, ze powodztwo podlegato
cze$ciowemu uwzglednieniu.

Sad a quo zwazyl, ze powdd wywiodl swoje roszczenie m.in. z tre$ci przepisu art. 296 ust. 11 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemyslowe;j.

W przedmiotowej sprawie poza sporem byl fakt przystugiwania powodowi ochrony na zarejestrowane w Urzedzie
Patentowym - znak towarowy (...) (...) oraz znak towarowy stowno - graficzny przedstawiajacy napis S. kreslony
czcionka fantazyjna, pod ktérym znajduje sie schematyczny rysunek lozyska (...). W trakcie procesu pozwany nie
kwestionowal ponadto okoliczno$ci, ze znaki towarowe powoda s znakami renomowanymi.

Tymczasem znak renomowany jest pojeciem niezdefiniowanym w ustawie i aktach prawa europejskiego. Sad
Okregowy podzielil wykladnie Sadu Najwyzszego, nawigzujaca do orzecznictwa ETS, dokonang m.in. w wyrokach z
dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 393/10 (nie publ.) oraz z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009 nr 3 poz.
85), zgodnie z ktérg renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy
znany znacznej czesci odbiorcoéw towardw i ustug oznaczonych tym znakiem, posiadajacy sile atrakcyjna przyciggania
i warto$¢ reklamowa wynikajaca z utrwalonego w $wiadomosci odbiorcow przekonania o bardzo dobrych cechach
towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego dlugotrwalego uzywania, intensywnej
promocji i utrwalenia u odbiorcéw przekonania o dobrej jakoéci towar6w nim oznaczonych.

Jak wskazano w orzecznictwie, "odmiennie niz w przypadku nierenomowanych znakéw towarowych, w odniesieniu
do znakéw renomowanych przestanka stosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (a wiec takze art. 132 ust. 2 pkt 3
p-w.p.) nie jest istnienie prawdopodobiefnistwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie mozliwo$¢ samego skojarzenia
innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcze$niej, powodujace przycigganie przez ten pierwszy
znak klientéw poprzez pozytywne wyobrazenia przenoszone przez ten znak renomowany, a w konsekwencji rodzi
to mozliwo$¢ czerpania nienaleznych korzyéci przez zglaszajacego znak p6zniejszy w stosunku do zarejestrowanego
znaku towarowego" (zob. wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., (...), LEX nr 1358364). Przeslanka podobienstwa,
jako jeden z warunkéw zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., odnosi sie do znaku naruszajacego, ktory musi
byé¢ podobny do naruszonego znaku renomowanego lub identyczny z nim, przy czym chodzi o podobiefistwo
szczegblnego rodzaju, gdyz do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczenstwo laczenia znaku naruszajacego ze
znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorcow. Stopien podobienstwa, o ktorym mowa w omawianym
przepisie, jest wiec usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem, by pdzniejszy znak towarowy przywodzil na
mys$l weze$niejszy renomowany znak towarowy, kojarzyl sie z nim lub byl z nim laczony w swiadomosci relewantnego
odbiorcy. Tak nieznaczny stopien podobienstwa jest wystarczajacy tylko przy

naruszeniu prawa do znaku renomowanego (zob. wyrok SN z dnia 10 lutego 2011 ., IV CSK 393/10, LEX nr 785888).

W odpowiedzi na pozew pozwany argumentowal, ze dokonuje zakupu lozysk z réznych Zrodel, w tym réwniez z tzw.
nadwyzek magazynowych, ale rowniez od tzw. autoryzowanych dystrybutoréw S., co - w jego przekonaniu - stanowic
ma dowod oryginalno$ci nabywanych towardw oraz dobrej wiary pozwanego w zakresie nie tylko poszczeg6lnych
transakgcji, ale calej jego dzialalno$ci gospodarczej. Pozwany zarzucil, ze jedynym przedstawionym przez powoda
dowodem wprowadzania do obrotu tozysk podrabianych jest ich weryfikacja dokonana przez P. P. (1), w spos6b
uproszczony poprzez badanie opakowan lozysk czytnikiem. Ponadto, zdaniem pozwanego, rzeczywistym celem
przy$wiecajacym powodowi nie jest ochrona przystugujacych mu praw wylacznych, lecz eliminacja pozwanego z rynku
i dazenie do ochrony interes6w autoryzowanych sprzedawcéw produktow S..



Oceniajgc zarzut naruszenia prawa wylacznego przyshugujacego powodowi, z punktu widzenia przepisu art. 296
Prawa wlasnoéci przemyslowej Sad Okregowy uznal, ze w niniejszej sprawie do takiego naruszenia istotnie doszlo.
Analiza zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego pozwala, w ocenie Sadu a quo, na stwierdzenie, ze pozwany
wprowadzal do obrotu towary nie pochodzace od powoda, a oznaczone znakiem towarowym, co do ktérego powodowi
przystuguje prawo ochronne.

Z przeprowadzonej w sprawie opinii biegtego M. R. (1), opracowanej na podstawie ogledzin zbioréw lozysk
zdeponowanych w trzech miejscach (tj. (...) w B., magazynie (...) oraz Depozycie Sadu Rejonowego w B.),
wynika bowiem, ze na (...) zajetych w firmie powoda tozysk poddanych ogledzinom, 75 z nich stanowilo lozyska
yhieoryginalne” (w tym 73 podrobki), co stanowi prawie 4 % ogélu badanych lozysk. Biegly wskazal, ze lozyska te
nie zostaly wyprodukowane przez firme powoda, jednak ich nieznany producent chcial, aby wygladaly tak jak te
wyprodukowane przez S.. Ponadto, wérdd analizowanych lozysk, co do ktérych biegly nie mial watpliwosci, ze sa to
oryginaly firmy (...), znajdowaly sie lozyska, ktérych stan §wiadczy o tym, ze byly one wyprodukowane w odleglej
przesztoSci (tozyska przestarzale) jednak okreslenie kiedy, wymagaloby znajomoSci programu produkeji firmy (...)
oraz systemu kodowania, ktorymi biegly nie dysponowal. Wéréd lozysk przestarzalych znajdowaly sie rowniez te
okreslone jako ,,podrébki”.

Biegly podkreslil, ze juz ,,na pierwszy rzut oka” lozyska wydawaly mu sie by¢ nieoryginalnymi, bowiem byly niezgodne
z dokumentacja techniczna. Biegly zeznal, ze ,zdarzalo sie, ze oryginalne lozysko powinno mie¢ okreslona liczbe kulek,
a w konkretnym badanym lozysku byla inna ilo$¢ kulek”. Zdaniem bieglego, gdy ilo$¢ np. elementéw tocznych jest
inna niz wynika to z dokumentacji technicznej, to z cala pewno$cia lozysko nie jest oryginalne (k.1573v-1574).

Biegly podal w szczegolno$ci, ze cechy konstrukcyjne 73 ,podrobionych” lozysk znajdujacych sie w depozycie
Sadu Rejonowego w B. potwierdzaja, ze lozyska nie zostaly wyprodukowane w przedsiebiorstwie powoda. Biegly
wymienil nastepujace cechy rozniace je od oryginalnych lozysk powoda: niezgodno$¢ liczby elementéw tocznych,
podciecie wykonane na pierécieniu wewnetrznym tozyska, niezgodnoéc liczby blaszek ochronnych, niezgodno$¢ liczby
elementow tocznych, inny ksztalt tbéw nitow. Odnoénie lozysk znajdujacych sie pod dozorem J. P. (1) w O. biegly
stwierdzil, ze lozysko o numerze (...) jest nieoryginalne, o czym $wiadczy inny numer umieszczony na pierScieniu
wewnetrznym i inny na pierécieniu zewnetrznym. Odnosnie za$ tozysk o numerze (...) (2 sztuki) biegly stwierdzil, ze
sg one nieoryginalne z uwagi na odmienno$¢ blaszek ochronnych wzgledem lozyska oryginalnego.

Odnos$nie natomiast opakowan lozysk biegly wskazal, ze opakowania sa w stanie utrudniajagcym ocene ich
oryginalno$ci. Z uwagi na brak posiadanych informacji co do znakowania opakowan przez producenta, kwalifikacja
opakowan jako podrobionych lub oryginalnych, nie jest, zdaniem bieglego, mozliwa. Wobec powyzszego biegly nie
zakwestionowat oryginalno$ci opakowan lozysk.

W ocenie Sadu Okregowego, pozwany niezasadnie zarzucil bieglemu S. - R., Ze nie sporzadzil on ,wlasnej, niezaleznej i
obiektywnej opinii”. Sad I instancji zwazyl, ze biegly dokonatl ogledzin wszystkich tozysk i opisatich podstawowe cechy.
Zamiescil szczegdlowe wyniki analizy w tabeli, wskazujac rodzaj rozbieznosci pomiedzy oryginalem a ,,podrobka”.
Za podrobione biegly uznat tylko te lozyska, odno$nie ktérych w aktach sprawy znalazly dokumenty Zrodlowe, tj.
ich schematy. Nie opart sie zatem na analizie sporzadzonej przez P. P. (2), lecz dokonal wlasnego poréwnania.
Biegly opisal na czym polegalo badanie tozysk, wyjasnil, ze kazde z nich bylo ,,demontowane - usuwano zamkniecie
lozyska, co pozwalalo na poréwnanie ich cech konstrukeyjnych z dokumentacjg techniczng zawartg w aktach sprawy”.
Biegly wyjasnit takze, ze ewentualne badania lozysk pod katem materialowym nie zmienilyby faktu, ze wérod
przedmiotowych tozysk byly podrobione, moglyby natomiast zmieni¢ skale zjawiska - zwiekszy¢ ilo§¢ podrobionych
towarow. Biegly stwierdzil: ,podrobionych nie trzeba bada¢ materialowo, bo one sg juz podrobione” (k.1573-1576).

Ponadto, na gruncie sprawy niniejszej pozwany nie wykazal, ze wszystkie lozyska objete sporem nabyl od
autoryzowanych dystrybutoréw. Przeciwnie, zeznania pozwanego w tym zakresie sa, w ocenie Sadu Okregowego,
niespojne, a przez to niewiarygodne. W trakcie zeznan pozwany wielokrotnie wskazywal od kogo nabyl sporne lozyska.



I tak, poczatkowo podal, ze nabyl je w niemieckiej firmie W.V.L, nastepnie, ze u autoryzowanego dystrybutora S. na
W., pdzniej, ze u polskiego autoryzowanego dystrybutora S. - firmy (...), az wreszcie, ze w sieci (...).

Zreszta nawet gdyby przyjaé, ze pozwany zaopatrywat sie wylacznie u autoryzowanych dystrybutoréw, to brak jest
podstaw do przyjecia, ze kazde zakupione u takiego dystrybutora lozysko, jest oryginalne. Autoryzowani dystrybutorzy
nie maja bowiem obowiazku zaopatrywac sie wylacznie u powoda, na co w swych zeznaniach wskazywal A. A. (k.

1643-1644).

Na gruncie sprawy niniejszej pozwany argumentowal, ze jest tylko ,uczestnikiem obrotu”, a nie podmiotem
~wprowadzajacym do obrotu”. Tymczasem powszechnie przyjmuje sie, ze ,wprowadzaniem do obrotu” sg wszelkie
czynnoSci prawne i faktyczne, skutkiem ktorych jest stworzenie osobom trzecim choéby samej mozliwosci
korzystania z towaréw (sprzedaz, dostawa, powierzenie do sprzedazy, udostepnianie na podstawie uméw najmu,
dzierzawy, leasingu, ustanowienie zastawu, oddawanie w uzytkowanie). Z kolei ,,oferowanie” jest szerokim pojeciem,
nieograniczonym do czynno$ci prawnej skladania oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bedzie nim kazde
dzialanie, ktdre jest przygotowaniem do wprowadzania do obrotu, podjete w tym celu, ale takze reklamowanie,
promowanie produktu, wystawianie go na wystawach, gdy moze to prowadzi¢ do zawarcia umowy. Oferowanie
obejmowa¢ bedzie kazda posta¢ zachecania potencjalnych klientow do nabycia produktu bedacego przedmiotem
ochrony. Krag oséb, do ktorych tego rodzaju dzialania sa adresowane moze mie¢ charakter otwarty lub ograniczony.
(por. wyrok Sadu Najwyzszego z 23/10/2013 r. IV CSK 92/13). Oferowaniem sa wszelkie dzialanie handlowe, takze
promocyjne i reklamowe, ktdre polegaja na zainteresowaniu produktem potencjalnych odbiorcéw, zachecaja do
jego nabycia. (por. A. Szajkowski, H. Zakowska-Henzler [w] System prawa prywatnego. Tom 14a. Prawo wlasnoéci
przemystowej. pod redakcja R.Skubisza Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012, s.484, P.Kostanski [w] Prawo
wlasnoSci przemystowej. Komentarz Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 s.406-409)

Sad Okregowy stangl na stanowisku, ze postuzenie sie przez ustawodawce w art. 305 Prawa wlasno$ci przemyslowe;j
pojeciem ,wprowadzenia do obrotu” nie oznacza konieczno$ci przyjecia, ze czynno$¢ ta moze by¢ wylacznie
»czynnoscia jednorazowa” (odmiennie SN w uchwale z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie I KZP 13/05, OSNKW z 2005
r., Nr 6, poz. 50).

Juz w art. 155 powolanej ustawy ustawodawca dopuécil wielokrotno$é¢ czynnosci polegajacych na wprowadzaniu do
obrotu. Swiadezy o tym uzycie w tym przepisie sformulowania méwigcego o "dalszym wprowadzaniu do obrotu" oraz o
"uprzednim wprowadzeniu do obrotu". Interpretujac pojecie ,wprowadzenia towaru do obrotu”, o ktérym mowa w art.
305 ustawy - Prawo wlasnoSci przemyslowej uwzglednié¢ nalezy w szczegdlno$ci kontekst ekonomiczny. Kazdy obrot
dokonuje sie na jakim$§ wyodrebnionym rynku wlasciwym. Rynkiem takim jest rynek wyodrebniony pod wzgledem
produktowym i geograficznym, z uwzglednieniem réznych mozliwych szczebli tego obrotu. W zaleznosci od tego,
z jakim ogniwem w laficuchu tego obrotu mamy do czynienia, rynkiem tym moze by¢ na przyklad rynek hurtowej
sprzedazy (towaru lub ustugi) albo odpowiednio rynek sprzedazy detalicznej. Tre$¢ interpretowanego przepisu nie
pozostawia watpliwo$ci co do jego odniesienia do dzialan podejmowanych w procesie dzialalno$ci gospodarczej,
nawet jesli nie wszystkie dzialania podejmowane w toku tej dzialalnoSci sg zgodne z prawem. Kazda za$ dziatalnosé
gospodarcza jest realizowana na jakim$ rynku. A zatem, juz chocby z tego powodu nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é
wielokrotnego wprowadzania towaru do obrotu. Uzasadnieniem tej ewentualnej wielokrotnoéci jest mozliwosé
wprowadzenia towaru do obrotu nie tylko na rynku sprzedazy hurtowej, ale i wprowadzenia towaru do obrotu na rynku
sprzedazy detalicznej. Rowniez na dalszych etapach obrotu danym towarem nie mozna wykluczy¢ wprowadzania tego
samego towaru na inny rynek sprzedazy detalicznej, co moze mie¢ miejsce w przypadku jego dalszej odsprzedazy
dokonywanej na innym rynku stanowiacym odrebny rynek pod wzgledem geograficznym. Takie ekonomiczne
podejscie do pojecia wprowadzenia do obrotu nie jest oczywiscie jeszcze wystarczajacym argumentem dla uznania,
ze aktem wprowadzenia towaru do obrotu jest ,kazdy” akt uczestnictwa w obrocie, na przyktad poprzez zawarcie
umowy sprzedazy przez kolejny podmiot z innym podmiotem (kupujacym), dzialajacym na tym samym rynku,
co jego kontrahent - podmiot sprzedajacy. Zaproponowane powyzej podejécie ekonomiczne jest jednak, w ocenie
Sadu Okregowego, pierwszym krokiem na drodze wiodacej do ustalenia adekwatnej wykladni tego pojecia. Juz ten



pierwszy krok pozwala mianowicie dostrzec to, ze przy porzuceniu czysto jurydycznej interpretacji, nieuwzgledniajacej
kontekstu ekonomicznego, nie moze osta¢ sie teza o jednorazowosci aktu "wprowadzenia do obrotu".

Jesli przyjmiemy, ze istotne jest powigzanie pojecia wprowadzenia do obrotu z "utrata kontroli nad przedmiotami
(bedacymi przedmiotem roznych transakeji (m.in. umowy sprzedazy) ", to nie mozemy negowac, ze ta wla$nie "utrata
kontroli nad przedmiotami" moze mie¢ charakter powtarzalny (wielokrotny).

W ocenie Sadu Okregowego, w przypadku art. 305 prawa wlasnoéci przemystowej, gdy przedmiotem obrotu jest
towar oznaczony znakiem podrobionym, znamie "wprowadzenia do obrotu" bedzie spelnione przez kazda osobe, ktéra
dokonuje obrotu towarem oznaczonym znakiem podrobionym (takze z wlaczeniem etapu, na ktérym towar trafia do
konsumenta). O spelnieniu znamienia wprowadzenia do obrotu mozna oczywi$cie méwic¢ przy zalozeniu, ze chodzi
o czynno$¢ dokonywana w ramach dziatalnoSci bedacej (przynajmniej de facto) dzialalno$cia gospodarcza, co miato
miejsce na gruncie sprawy niniejszej.

Reasumujgc, w ocenie Sadu I instancji, pozwany, w ktorego siedzibie zabezpieczono nieoryginalne lozyska pochodzace
od nieznanego producenta, a oznaczone zastrzezonym znakiem towarowym powoda (S.), dopuscil sie naruszenia, o
ktérym mowa w art. 296 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowe;j.

Na gruncie sprawy niniejszej przeprowadzono réwniez analize roszczen powoda pod katem tego, czy zachowanie
pozwanego narusza art. 3, 10 i 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503). W rozumieniu przytoczonej ustawy czyn nieuczciwej konkurencji moze byc
rozumiany ogoélnie lub szczeg6lowo. Zgodnie z art. 3 ustep 1 tej ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji w znaczeniu
og6lnym uwaza sie dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego
przedsiebiorcy lub klienta. Istota czynu nieuczciwej konkurencji jest wiec naruszenie obiektywnych regul zachowania
obowiazujacych kazdego przedsiebiorce w zyciu gospodarczym.

W rozpatrywanej sprawie powod zarzucal pozwanemu takze popelnienie czynu nieuczciwej konkurencji w wyniku
dzialann naruszajgcych przepis art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym czynem
nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towaréw lub uslug albo jego brak, ktore moze wprowadzi¢ klientow
w blad co do pochodzenia, ilo$ci, jakoSci, sktadnikow, sposobu wykonania, przydatnosSci, mozliwoSci zastosowania,
naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z
korzystaniem z nich.

Zdolno$é do popelnienia czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ma wytacznie przedsiebiorca w rozumieniu art. 2 powolanej ustawy, a wiec osoba fizyczna, prawna oraz
jednostka organizacyjna niemajaca osobowoSci prawnej, ktéra prowadzac chociazby ubocznie dzialalno$é zarobkowa
lub zawodowa, uczestniczy w dzialalno$ci gospodarczej. Artykul 10 zaweza jednak kategorie podmiotéw zdolnych do
popelnienia tego czynu nieuczciwej konkurencji do: a) przedsiebiorcy oznaczajacego towary (ustugi) konfuzyjnym
oznaczeniem oraz b) przedsiebiorcy wprowadzajacego do obrotu towary w opakowaniu mogacym wywola¢ ryzyko
konfuzji (np. dystrybutora).

Przepis art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji typizuje delikt nieuczciwej konkurencji, jakim jest
oznaczenie towarow lub ustug albo jego brak, ktore moze wprowadzié klientéw w blad m.in. co do pochodzenia
towarow lub ustug. Celem tej regulacji jest eliminacja dzialan polegajacych na wprowadzeniu w blad co do istotnych
cech towar6éw i uslug, w tym i w szczeg6lnosci co do ich pochodzenia komercyjnego. Przedmiotem ochrony jest
transparentno$¢ rynku, ktéra moze by¢ zakldcona przez dzialania przedsiebiorcow wprowadzajacych w blad co do
oferowanych przez nich towaréw i ustug. Czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 w/w ustawy moze
popekié tylko przedsiebiorca oznaczajacy towary (ustugi) konfuzyjnym oznaczeniem badz wprowadzajacy do obrotu
towary w opakowaniu mogacym wywolywa¢ ryzyko konfuzji. Oznaczenie za$ towaréw konfuzyjnym oznaczeniem
polega gléwnie na fizycznym nakladaniu danego oznaczenia na towar, badZ na uzywaniu spornego oznaczenia w



reklamie, fakturach albo innych dzialaniach tworzacych wrazenie w $§wiadomosci klientow i konsumentow, ze dany
towar pochodzi od innego przedsiebiorcy.

Wreszcie, stosownie do tredci art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu
nieuczciwej konkurencji przedsiebiorca, ktérego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze zadac¢ zaniechania
niedozwolonych dzialan.

Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, z zakresu wprowadzajacego w blad oznaczenia przedsiebiorstwa, nie
jest konieczne by bylo to zamierzone dzialanie w celu wprowadzenia w blad klienteli lub zamiar ,wdarcia sie” w cudza
klientele, natomiast istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczenstwa konfuzji (tak: orzecz. SN I C 122/35,
OSP 1936/1, poz. 267; wyrok SN z 1.12.2004 r. III CK 15/04, Monitor Prawniczy 2005/1 str.10).

Z perspektywy odpowiedzialno$ci naruszyciela na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kluczowe
znaczenie rowniez ma koncepcja ,,wprowadzenia do obrotu”. Pojecie "wprowadzanie do obrotu" nalezy rozumieé¢ do$é
szeroko i obja¢ nim te czynnosci, ktére zmierzaja do zaoferowania, udostepnienia, sprzedazy lub korzystania z towaru
lub ustugi, z ktéra zwigzane jest dane oznaczenie (por. A. Michalak [w:] Komentarz do art. 10 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, stan prawny 2010.09.01).

W ocenie Sadu Okregowego, podobnie jak w przypadku ustawy Prawo wlasnoS$ci przemystowej, przez wprowadzanie
do obrotu nalezy rozumie¢ nie tylko ,,wprowadzenie w spos6b pierwotny do obrotu towaréw”, ale takze dzialania w
ramach nastepczej dystrybucji i sprzedazy towaru. Tym samym, w ocenie Sadu I instancji, ponownie odrzucié¢ nalezy
poglad wyrazony w powolanej juz wyzej uchwale Sadu Najwyzszego z dnia 24 maja 2005 r. (I KZP 13/05, OSNKW
2005, nr 6, poz. 50), majacy szczegbélne znaczenie dla ochrony znakéw towarowych, iz wprowadzenie do obrotu
zaweza sie do pierwszej czynnosci, na podstawie ktorej produkt trafia na rynek (zob. np. M. K.-D., Kilka krytycznych
uwag na temat wykladni pojecia wprowadzania do obrotu towaréw oznaczonych podrobionym znakiem towarowym
dokonanej przez Sad Najwyzszy, R.. P.. 2006, nr 3-4, s. 8; G.J. P., Wprowadzenie do obrotu - czynno$é¢ jednorazowa
czy wielokrotna - uwagi na tle orzeczenia Sadu Najwyzszego z dnia 24 maja 2005 r., R.. P.. 2006, nr 3-4, s. 18).

W ocenie Sadu Okregowego w stanie faktycznym przedmiotowe]j sprawy mialo miejsce wprowadzenie do obrotu
nie pochodzacych od powoda towaréw z oznaczeniem S., znak ten byt w spos6b nieuprawniony uzywany przez
pozwanego. Stad w stanie faktycznym sprawy zaistnialy, w ocenie Sadu a quo, podstawy, do przypisania pozwanemu
zarzucanego mu deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na ktérym
miedzy innymi powo6d zasadzal swe roszczenie. Jednocze$nie nalezalo, zdaniem Sadu Okregowego, uznadé, ze dzialania
pozwanego naruszyly takze przepis art. 3 ust. 1 powolanej ustawy, ktéry ma charakter korygujacy. Niewatpliwie
dzialanie pozwanego, polegajace na wykorzystaniu w sposob nieuprawniony renomy powoda, niezaleznie od kwestii
zawinienia pozwanego, naruszalo dobre obyczaje, a mianowicie rzetelne i niezafalszowane wspoélzawodnictwo w
zakresie konkurencji przedsiebiorcow. Pozwany, uzywajac zastrzezonych znakow powoda wykorzystywal pozytywne
skojarzenia, jakie wywoluja renomowane znaki towarowe S. (co do jako$ci). Tymczasem narusza dobre obyczaje tzw.
nasladownictwo pasozytnicze, jak tez pasozytnicze korzystanie z cudzych nakladow i cudzej renomy. Wprowadzanie
do obiegu podrabianych produktéw niskiej jako$ci naraza ponadto wlasciciela danej marki na znaczny spadek zaufania
do jego produktow ze strony aktualnych oraz potencjalnych klientow

Jak wskazal Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie III CK 15/04, za czyn nieuczciwej konkurencji
nalezy uznaé¢ wprowadzenie na rynek podrébek markowych towaréw bezprawnie opatrzonych logo przedsiebiorcoéw
produkujacych oryginalne produkty, nawet woéwczas, gdy firma prowadzgca sprzedaz takiego towaru nie ponosi za
to winy.

Niewatpliwie zatem wprowadzenie do sprzedazy przez pozwanego wyrobow oznaczonych znakiem S., zastrzezonym
wylacznie dla produktoéw powoda, a nie pochodzacych od niego, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisoéw art. 3110 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet w sytuacji, gdy samo oznaczenie lozysk w ten
sposob zostalo dokonane przez inny podmiot. Jest to bowiem dzialalnie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami,



ktore narusza zaré6wno interes powoda jako przedsiebiorcy, jak i klienta, przez wprowadzenie go w blad co do
pochodzenia i marki kupowanego towaru.

Odpowiedzialno$¢é wywodzona z art. 3 i 10 powolanej ustawy wyplywa z samej bezprawnoSci dzialania, ktéra dla
roszczen z art. 18 ust. 1 pkt 11 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi wystarczajaca przestanke, bez
koniecznoSci stwierdzenia winy sprawcy tego rodzaju czynu nieuczciwej konkurencji.

Sad Okregowy wskazal ponadto, ze roszczen okre§lonych w art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
moze dochodzi¢ przedsiebiorca, ktéry jako pierwszy postuzyl sie konkretnym oznaczeniem towaru, nawet jesli nie
przystuguje mu prawo do znaku towarowego w rozumieniu przepisow Prawa o wlasnoSci przemyslowej (co w
przedmiotowej nie mialo miejsca, gdyz powodowi przystuguja prawa do powolanych w sprawie znakéw towarowych).

Majac powyzsze na wzgledzie, Sad Okregowy uwzglednit zadanie powoda o zlozenie przez pozwanego o§wiadczenia
o tresci wskazanej w pkt 1 wyroku. Sad a quo zwazyl, Ze roszczenie o zlozenie o$wiadczenia nalezy do kategorii
roszczen restytucyjnych, tj. stuzacych usunieciu skutkow niedozwolonych dzialan (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Pelni ono gtéwnie funkcje informacyjna, prewencyjna, kompensacyjna,
umozliwiajac m.in. przewrdcenie réwnowagi rynkowej poprzez skorygowanie blednych informacji, wyobrazen
funkcjonujacych w §wiadomosci klientéw i przedsiebiorcow. W ocenie Sadu I instancji, zadanie zlozenia o§wiadczenia
w rozmiarze i czestotliwo$ci wskazanej w pozwie nie jest jednak adekwatne i celowe do usuniecia skutkéw czynu,
za ktéry pozwany ponosi odpowiedzialno$é. Dlatego tez Sad Okregowy skorygowal zadanie powoda w oparciu o
kryterium adekwatno$ci, uznajac, ze wystarczajacym bedzie jednokrotne (a nie szeSciokrotne) opublikowanie zgdanej
tresci o§wiadczenia w dwoch (a nie w trzech) dziennikach ogélnopolskich.

Ponadto, na podstawie art. 286 ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej, Sad Okregowy nakazal pozwanemu
zniszczenie tozysk o numerach wskazanych w pkt 3 wyroku, zwazajac na fakt, iz sa to tozyska uznane za nieoryginalne,
oznaczone znakiem towarowym powoda bez jego zgody (por. opinia bieglego M. R. (2)).

W pozostalym natomiast zakresie Sad a quo powodztwo oddalil.

Sad I instancji zwazyl na fakt, ze w poréwnaniu ze wskazang w pozwie iloscia lozysk, znaczna ich czes$¢ ulegla
zmniejszeniu na skutek wykonania postanowienia Sagdu Rejonowego w B. z dnia 19 paZdziernika 2010 r. o przepadku
czesci lozysk i ich opakowan, cze$¢ z nich zostala z kolei przekazana pozwanemu, co potwierdza protokoét odbioru
lozysk z 19 pazdziernika 2010 r. Aktualnie zatem pozostaly jedynie probki réznych rodzajow lozysk i ich opakowan, a
sam powdd nie jest w stanie dokladnie okreslié¢ ich pozostalej iloéci.

Sad Okregowy nie uwzglednil Zadania powoda dotyczacego nakazania pozwanemu zaniechania naruszen praw
ochronnych przystugujacych powodowi na slowne znaki towarowe, tj. dzialan polegajacych na skladowaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie, reklamie lozysk, w tym ich opakowan, bezprawnie
opatrzonych oznaczeniami identycznymi z co najmniej jednym ze znakéw towarowych powoda, oryginalnych lozysk
S. w opakowaniach, na ktérych bezprawnie zostal umieszczony co najmniej jeden ze znakow towarowych powoda oraz
oryginalnych lozysk powoda bez opakowan.

W ocenie Sgdu Okregowego, zadanie okre§lone w pkt 1, 2 i 3 petitum pozwu jest nieprawidlowe z punktu widzenia
zadanej ochrony. Zakazanie pozwanemu dokonywania naruszen praw ochronnych powoda w istocie stanowiloby
jedynie powtoérzenie intencji prawodawcy, powtérzenie obowiazujacych zakazoéw ustawowych. Zachowanie polegajace
na naruszaniu prawa (w przedmiotowej sprawie - wprowadzaniu do obrotu tzw. podrobek towarow) jest sprzeczne z
ustawa, podlega penalizacji, co jest przeciez okoliczno$cia oczywista. Zbednym jest zatem powtarzanie w orzeczeniu
sadowych obowigzujacych juz w przepisach prawnych zakazow.

Na koniec odnie$¢ nalezalo sie jeszcze, zdaniem Sadu Okregowego, do zarzutu pozwanego dotyczacego dazenia
powoda do ograniczenia konkurencji na rynku poprzez wyeliminowanie dystrybutoré6w nieautoryzowanych (w tym
pozwanego).



Niewatpliwie zasada dobrej wiary, do ktorej pozwany konsekwentnie odwolywal sie w trakcie przedmiotowego
procesu, nie moze zwalnia¢ przedsiebiorcy (a zatem w szczeg6lnoéci pozwanego) od odpowiedniej starannosci w
badaniu autentyczno$ci towaru nabywanego w celu dalszej odsprzedazy i prowadzi¢ do faktycznego tolerowania
oszustw w oznaczaniu towaré6w renomowanymi znakami firm. Na gruncie sprawy niniejszej nie sposob jednakze
pominac okolicznoéci, ze pozwany zwracal sie do powoda z prosba o udzielenie informacji niezbednych dla dokonania
skutecznej weryfikacji zakupionych tozysk oraz o przeprowadzenie szkolenia swoich pracownikéw w tym zakresie. W
odpowiedzi na powyzsze, powdd o$wiadczyt jednak, ze nie §wiadczy uslug polegajacych na weryfikacji oryginalnosci
lozysk i nie prowadzi szkolen w tym przedmiocie.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, tozyska produkowane przez powoda na terenie
Polski sa sprzedawane gloéwnie poprzez sie¢ autoryzowanych dystrybutoréw przemystowych. Na korzystanie ze
znakéw towarowych S. na terenie Polski powdd udzielil licencji jedynie spétkom (...) sp. z o0.0. Dla ustalenia
oryginalno$ci produktéw firmy powoda niezbedna jest zas wiedza specjalistyczna, co powdd powtarzal konsekwentnie
w trakcie przedmiotowego procesu. Wiedza taka dysponuja jednakze jedynie podmioty upowaznione przez A. S., do
ktoérych pozwany niewatpliwie nie nalezy (pomimo podjetych staran). Jak zeznal T. G., ,,w chwili obecnej nie ma w
Polsce podmiotu uprawnionego do kontroli tozysk S.”.

Pomiedzy stronami przedmiotowego sporu istnieje spora réznica w potencjale, zar6wno ekonomicznym, jak i
technicznym. Powdd jest §wiatowej stawy liderem w branzy produkcji i sprzedazy lozysk, co powinno, w ocenie Sadu
Okregowego, przekladac sie nie tylko na jego zyski, ale rdbwniez na podwyzszone obowigzki, w tym w zakresie praktyk
antymonopolowych. O ile zatem pow6d ma prawo do zachowania tajemnicy swego przedsiebiorstwa, w szczegolno$ci
w zakresie technologii produkecji tozysk, o tyle ma, w ocenie Sadu, obowigzek prowadzi¢ dzialalno§¢ gospodarcza
w taki sposdb, aby zapobiega¢ ewentualnemu utrudnianiu innym podmiotom dostepu do rynku. Pamietaé nalezy
bowiem, ze czynem nieuczciwej konkurencji jest kazde utrudnianie dostepu do rynku, jezeli nie znajduje uzasadnienia
w mechanizmie konkurencji i prowadzi do zagrozenia lub naruszenia interesu ekonomicznego przedsiebiorcy.
Tymczasem juz w toku przedmiotowego procesu powod zostal ukarany przez Komisje Europejska kara finansowa
w wysokoéci 315 mln Euro z tytulu udzialu (w latach 2004-2011) w niedozwolonym porozumieniu ograniczajacym
konkurencje na terenie calego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dotyczacym uzgadniania polityki cenowej w
stosunku do klientéw z branzy motoryzacyjne;j.

Ponadto na wzgledzie nalezy mie¢ rowniez tre$¢ art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jakkolwiek
postanowienia Traktatu wprowadzajace zakaz ograniczen ilo$ciowych i Srodkéw o skutku réwnowaznym nie stanowia
przeszkody w stosowaniu zakazéw lub ograniczen przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych
wzgledami moralno$ci publicznej, ochrony zdrowia i innych wymienionych w tym przepisie dobr, w tym ochrony
wlasno$ci przemyslowej i handlowej, to jednak zakazy te i ograniczenia — jak wynika z tresci tego przepisu — nie
powinny stanowi¢ §rodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczen w handlu z panstwami czlonkowskimi.

Majac powyzsze na wzgledzie Sad Okregowy postanowil jak w pkt 4 sentencji.

O kosztach Sad I instancji postanowil na mocy art. 100 k.p.c. jak w pkt 5. W sprawie bowiem zadanie powoda
zostalo jedynie czeSciowo uwzglednione a to uzasadnialo majac na uwadze caloksztalt sprawy i zasade stlusznosci
pozostawienie stron przy swoich kosztach poniesionych w zwigzku ze swoim udzialem w sprawie.

Apelacje od tego wyroku zlozyly obie strony.

Powdd zaskarzyl wyrok w czescei tj. co do pkt 4 sentencji wyroku, w ktérym Sad I instancji oddalil powodztwo i co
do pkt 5 sentencji wyroku, ktorym Sad I instancji rozstrzygnat o kosztach postepowania, a mianowicie w zakresie w
jakim Sad:

1. oddalil roszczenie o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen praw ochronnych na slowny znak towarowy
(...), zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem R - (...) oraz na slowno-graficzny znak towarowy



(...) przedstawiajacy napis S. kre§lony czcionka fantazyjna, pod ktérym znajduje sie schematyczny rysunek lozyska,
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem (...), tj. dzialan polegajacych na skladowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, imporcie i eksporcie oraz reklamie lozysk, w tym ich opakowan, bezprawnie opatrzonych
oznaczeniami identycznymi z co najmniej jednym z ww. znakdw towarowych lub oznaczeniami zawierajacymi skrot
(...) pisany dowolng czcionka (roszczenie oddalone w caloSci - pkt 1 petitum pozwu);

2. oddalil roszczenie o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen praw ochronnych na znaki towarowe wskazane
w pkt. 1 powyzej, tj. dzialan polegajacych na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych lozysk S., ale bez opakowan
(roszczenie oddalone w caloSci - pkt 2 petitum pozwu);

3. oddalil roszczenie o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen praw ochronnych na znaki towarowe wskazane
w pkt. 1 powyzej, tj. dzialan polegajacych na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych lozysk S. ale w opakowaniach,
na ktorych bezprawnie zostal umieszczony co najmniej jeden ze znakéw towarowych powoda wskazanych w pkt. 1
powyzej lub opatrzonych oznaczeniami zawierajacymi skrot (...) pisany dowolna czcionks; (roszczenie oddalone w
calosci - pkt 3 petitum pozwu);

4. oddalil roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia lozysk stanowigcych jego wlasnosé, wskazanych w pkt. 1,
innych niz wymienione w pkt 3 sentencji wyroku, oraz w zakresie w jakim oddalit roszczenie o nakazanie pozwanemu
zniszczenia opakowan stanowigcych jego wlasno$¢, wskazanych w pkt. 1 powyzej (roszczenie oddalone w czeéci- pkt
4 petitum pozwu);

5. oddalil roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia lozysk i opakowan, stanowiacych jego wlasno$é, opisanych
w pkt. 2-3 powyzej oraz lozysk przestarzalych o oznaczeniach: (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); nr (...) (sztuk 1); (...)
(sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 4); (...) (sztuk 1); (...)(sztuk 2); (...)(sztuk 1); (...) (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...)
(sztuk 1), znajdujacych sie w depozycie Wydziatu (...) K. (...) w B., ul. (...), (...)-(...) B. (roszczenie oddalone w calo$ci-
pkt 5 petitum pozwu);

6. oddalil roszczenie o nakazanie pozwanemu zamieszczenia ogloszenia wskazanego w pkt 1 sentencji Wyroku ,,na
jednej z trzech pierwszych stron bez ogloszen", oraz w zakresie w jakim oddalil roszczenie o szeSciokrotna publikacje
o$wiadczenia w trzech dziennikach ogélnopolskich (roszczenie oddalone w czesci - pkt 6 petitum pozwu);

7. zni6st wzajemnie poniesione przez strony koszty procesu (roszczenie z pkt 8 petitum pozwu).
Skarzacy wyrokowi temu zarzucil:

I. naruszenie przepisow prawa procesowego, majace istotny wplyw na tres$¢ rozstrzygniecia:

W kwestii okoliczno § ci faktycznych stanowi g cych podstaw e rozstrzygni e cia

1. Art. 233 § 1 k.p.c. przez bledna, sprzeczng z zasadami logiki, do$wiadczeniem zyciowym, sprzeczna wewnetrznie,
wybioéreza ocene opinii bieglego sadowego prof. S.-R., polegajaca na:

a) uznaniu opinii bieglego za wyczerpujgcg, podczas gdy biegly nie dokonal ustalen co do oryginalno$ci opakowan
lozysk wykazujac, Zze nie ma wystarczajacej wiedzy co do znakowania opakowan producenta i ze opakowania sg w
stanie utrudniajacym ocene ich oryginalno$ci, wobec czego opinia w zakresie w jakim biegly nie uznat opakowan za
podrobione nie powinna by¢ przedmiotem ustalen Sadu;

b) uznaniu opinii bieglego za wyczerpujaca, podczas gdy biegly dokonywal jedynie poréwnania cech konstrukeyjnych
lozysk oryginalnych i podrobionych, i wyraZnie zaznaczyl, ze dalsze badania, np. materialowe, zwiekszylyby liczbe
lozysk uznanych za podrobione, co oznacza, ze lozyska okreSlone w opinii jako podrobione nie sa jedynymi
podrobionymi wsréd badanych lozysk, wobec czego opinia w zakresie w jakim biegly nie uznal lozysk za podrobione,
nie powinna by¢ przedmiotem ustalen Sadu;



¢) uznaniu opinii bieglego za wyczerpujaca, podczas gdy na jej podstawie nie da sie poczyni¢ wszystkich ustalen
faktycznych, w tym oceni¢ iloSci i rodzajéow tozysk oryginalnych, wobec ktorych nie nastgpilo wyczerpanie praw
Powoda ze znaku towarowego i wobec ktorych Powo6d nie wyrazil zgody na ich obroét na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ( (...)) (czyli lozysk, o ktérych mowa w pkt 2-3 i 5 petitum pozwu);

d) ustaleniu na podstawie opinii bieglego, ze podrobione sa jedynie lozyska wskazane w pkt 3 sentencji wyroku,
podczas gdy biegly wyprowadzil taki wniosek po przeprowadzeniu jedynie badania cech konstrukcyjnych tozysk,
wyraznie wskazujac ze ,badanie lozysk pod katem materialowym [...] mogloby zmieni¢ skale zjawiska - zwiekszy¢
ilo$¢ towar6w podrobionych", a zatem liczba podrobionych lozysk jest wieksza, co Sad I instancji powinien by} wziac
pod uwage i do kompletnego ustalenia tej listy uwzgledni¢ twierdzenia Powoda, jako podmiotu uznanego przez Sad I
instancji za jedynie upowazniony do stwierdzenia oryginalnosci tozysk S.;

e) ustaleniu na podstawie opinii bieglego, ze opakowania lozysk nie zostaly opatrzone podrobionym znakiem
towarowym, podczas gdy biegly uznat jedynie, ze ,kwalifikacja opakowan jako podrobionych lub oryginalnych nie byta
mozliwa", co w sposdb oczywisty nie jest jednoznaczne z ich oryginalnoécia, co Sad powinien byl wzia¢ pod uwage i w
tym zakresie uwzgledni¢ twierdzenia Powoda, jako podmiotu jedynie upowaznionego do stwierdzenia oryginalnoSci
opakowan S.;

f) pomimo uznania opinii bieglego za w peli wyczerpujaca, jasna i rzetelna, pominiecie stanowiska bieglego,
wyrazonego w opinii, w ktérym potwierdzil wiarygodno$é informacji zawartych w Ekspertyzie (...) i Uzupelnieniu
Ekspertyzy P. P. (1), co Sad powinien byl wziaé pod uwage i dokona¢ ustalen réwniez w oparciu o powyzsze dowody;

g) ustaleniu na podstawie opinii bieglego, ze wsrdd badanych lozysk znajduja sie tozyska przestarzale i nienadajace sie
do uzytku, a mimo to niewyciagniecie z tego faktu wniosku, ze lozyska takie powinny by¢ zniszczone mimo roszczenia
zglaszanego przez Powoda (pkt 5 petitum pozwu);

2. Art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materialu dowodowego, wyrazajaca sie w:

a) dokonaniu ustalen co do oryginalnosci lozysk i opakowan wylacznie w oparciu o opinie bieglego sadowego prof.
S.-R., podczas gdy jednocze$nie Sad I instancji przyjal, ze jedynie Powod i upowaznione przez niego osoby maja wiedze
niezbedng dla ustalenia oryginalnosci ozysk i opakowan;

b) niedokonaniu ustalen co do oryginalnosci lozysk i opakowan na podstawie caloSci materialu dowodowego i
pominiecie przy dokonywaniu ww. ustalen nastepujacych dowodow: (i) Ekspertyzy (...) P. P. (1), (ii) Uzupelnienia
Ekspertyzy (...) P. P. (1), ((...)) zeznan §wiadka P. P. (1), (iv) opinii pracownika Powoda - T. W. (1) z 2 czerwca 2008
r., mimo zaliczenia ich do materialu dowodowego i mimo jednoczesnego ustalenia, ze tylko osoby upowaznione przez
Powoda maja wiedze by ocenia¢ oryginalnos¢ lozysk i opakowan Powoda oraz mimo wskazania zawartego w opinii
bieglego sadowego, uznanej przez Sad I instancji za w pelni wiarygodna, ze biegly potwierdza wiarygodno$¢ informacji
zawartych w Ekspertyzie (...) i Uzupelnieniu Ekspertyzy (...);

¢) niedokonanie wlasnych ustalen stanu faktycznego i wyciagniecie blednych wnioskoéw z opinii bieglego sadowego
prof. S.-R., bez jej zestawienia z pozostalym materialem dowodowym;

d) niedokonanie ustalen, ze wérdd badanych tozysk znajduja sie lozyska oryginalne, ale umieszczone w podrobionych
opakowaniach oraz lozyska oryginalne, ale nieposiadajace opakowan, podczas gdy okoliczno$c¢ ta wynika z materialu
dowodowego zgromadzonego w sprawie i ma znaczenie dla zglaszanych roszczen, poniewaz wzgledem tych produktow
nie nastapilo wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i nie zostaly one wprowadzone do obrotu na terenie
(...) za jego zgoda;

e) ustaleniu, ze wobec lozysk i opakowan zajetych u Pozwanego toczylo sie (i) postepowanie karne, w sprawie o sygn.
akt 4 Ds. (...), w ktorym potwierdzono ze zostaly one podrobione oraz (ii) postepowanie karne w sprawie o sygn. akt XI
(...), w ktorym orzeczono przepadek czeéci podrobionych tozysk i opakowan (str. 16 uzasadnienia wyroku, numeracja



Powoda), a pozostawiono jedynie probki badane w niniejszym postepowaniu (str. 16 uzasadnienia wyroku, numeracja
Powoda), co potwierdza ze opakowania tozysk zajetych u Pozwanego zostaly podrobione, a mimo to niewziecie ww.
okoliczno$ci i ptynacych z nich wnioskéw pod uwage, przez uznanie, ze zadne opakowania lozysk zajetych u Pozwanego
nie sa podrobione.

3. Art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 211 3 k.p.c. (dot. pkt a ponizej) i art. 227 k.p.c. (dot. pkt b ponizej) przez:

a) nieuwzglednienie przy dokonywaniu ustalen co do autentyczno$ci tozysk i opakowan opinii dr inz. Z. K. z 21 maja
2013 r. (zalacznik nr 1 do pisma Powoda z 17 czerwca 2013 r.), ktora koresponduje z wynikami Ekspertyzy (...) i
Uzupeklieniem Ekspertyzy (...) P. P. (1), podczas gdy jest to dowod dotyczacy istotnych okolicznoéci sprawy, a Sad
ww. dowdd milczgco pominagl;

b) uwzglednienie przy wyrokowaniu okolicznoéci niemajacych zadnego znaczenia dla sprawy, tj. zwiazanych z
praktykami antymonopolowymi, obowigzkami Powoda co do zapobiegania utrudnianiu innym podmiotom dostepu
do rynku, podczas gdy okoliczno$ci te sa nieistotne, nie stanowia przedmiotu postepowania i nie mogg wplywaé na
zakres uwzglednienia roszczen Powoda;

4. W konsekwencji powyzszych uchybien procesowych, blad w ustaleniach faktycznych polegajacy na dokonaniu
niepelnych i cze$ciowych ustalen, tj.

(i) bledne przyjecie, ze jedynie tozyska o numerach wskazanych w pkt 3sentencji Wyroku sa tozyskami podrobionymi,
a pominiecie innych podrobionych lozysk,

(ii) bledne przyjecie, ze zadne z opakowan tozysk nie jest opakowaniem podrobionym,

( (...)) brak ustalenia, ze wéréd badanych lozysk znajduja sie lozyska oryginalne, ale umieszczone w podrobionych
opakowaniach oraz lozyska oryginalne, lecz nieposiadajace opakowan, czyli produkty, co do ktérych nie nastgpito
wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu na terenie (...) za jego
zgoda,

podczas gdy ww. okoliczno$ci mozna bylo w sposéb pelny i kompletny ustali¢ na podstawie materialu dowodowego
zgromadzonego w sprawie, przedstawionego przez Powoda, co mialo istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz
doprowadzilo do czesciowego oddalenia powddztwa z pkt 1-5 petitum pozwu.

W kwestii wadliwo § ci wyroku

5. Art. 325 k.p.c. przez brak pelnego rozstrzygniecia o zadaniu Powoda z pkt 6 petitum pozwu, wyrazajace sie w
pominieciu w pkt 1 sentencji Wyroku wskazania na jakich stronach Pozwany ma zamieScic¢ o§wiadczenie i jednocze$nie
oddalenie wniosku Powoda o uzupelnienie wyroku w tym zakresie, co ma istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz czyni
Wyrok w tym punkcie nieprecyzyjnym i daje Pozwanemu pelng dowolnoéé jego wykonania w sposéb niespelniajacy
celu zasadzonego roszczenia

W kwestii wadliwo § ci uzasadnienia wyroku
6. Art. 328 § 2 k.p.c. przez istotne braki w uzasadnieniu wyroku, i w tym zakresie:

a) brak jakiegokolwiek uzasadnienia co do powodéw oddalenia roszczen z pkt 5 petitum pozwu o zniszczenie
towar6w oryginalnych, co do ktérych nie nastapilo wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i ktore nie zostaly
wprowadzone do obrotu za jego zgoda na terenie (...);

b) brak jakiegokolwiek wypowiedzenia co do dowoddéw dotyczacych autentycznosci lozysk i opakowan
przedstawionych przez Powoda oraz niewyjaénienie dlaczego dowody te nie zostaly uwzglednione przy dokonywaniu
ustalen faktycznych co do autentycznoscilozysk i opakowan, tj. Ekspertyzy (...) i Uzupelnienia Ekspertyzy (...) P. P. (1),
zeznan P. P. (1) oraz opinii dr Z. K., mimo przyjecia przez Sad I instancji, ze jedynie osoby upowaznione przez Powoda



dysponuja wiedza niezbedna dla oceny autentycznoS$ci produktéw S., a zatem ww. dowody powinny by¢ kluczowe
podczas rozwazan Sadu I instancji;

c¢) brak przeprowadzenia odrebnego ustalenia, wnioskowania i oceny co do réznych rodzajéw towardw i naruszen,
wyszezegolnionych w pkt 1-3 petitum pozwu, tj. produktéw P. (tozysk i opakowan) oraz produktow K., czyli
oryginalnych lecz co do ktérych nie nastapilo wyczerpanie praw Powoda i ktére nie zostaly wprowadzone do obrotu
na terenie (...) za jego zgoda,

co mialo istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz uniemozliwia dokonanie oceny toku wywodu i motywéw Sadu I
instancji, ktéry doprowadzil do wydania czeSciowo blednego rozstrzygniecia.

W kwestii zakresu pow 6 dztwa

7. Art. 321 § 1 k.p.c. w zw. art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. oraz art. 18 ust.
1 pkt 1w zw. z art. 10 ust 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez:

a) uznanie, ze roszczenia zakazowe z pkt 1-3 petitum pozwu, pokrywaja sie z zakazami plynacymi z przepisow
prawa i z tego powodu nie zasluguja na uwzglednienie (str. 39 uzasadnienia wyroku - numeracja Powoda), podczas
gdy roszczenia te majg wyrazna podstawe w przepisach prawa, sg zasadzane przez sady w sprawach wlasnosci
intelektualnej, a rozstrzygniecie zawierajace jednoznaczne, definitywne i kategoryczne okreslenie niedozwolonych
czynnoéci jest niezbedne m.in. w celu zapewnienia mozliwosci ich egzekucji;

b) uznanie, ze roszczenia zakazowe z pkt 1-3 petitum pozwu s ,nieprawidlowe z punktu widzenia zagdanej ochrony"
(str. 39 uzasadnienia wyroku - numeracja Powoda), a zatem nie zaslugujg na uwzglednienie, podczas gdy Sad
I instancji nie jest zwiazany w sposéb bezwzgledny sformulowaniem zgloszonego zadania i w razie powziecia
watpliwoéci co do zakresu zgdan Powoda powinien dokonaé ich modyfikacji lub ograniczenia, a nie oddalac
powbdztwo,

co ma istotny wplyw na wynik sprawy, gdyz doprowadzilo do oddalenia pow6dztwa w zakresie pkt 1-3 petium pozwu
W kwestii koszt 6 w procesu

8. Art. 100 k.p.c. wzw. z art. 98 k.p.c. przez zniesienie wzajemnych kosztéw procesu miedzy stronami, podczas gdy Sad
I instancji potwierdzil naruszenie praw Powoda do znakéw towarowych z art 296 ust. 2 pkt. 1-3 p.w.p. i popelnienie
przez Pozwanego czyndw nieuczciwej konkurencji z art. 10 i art. 3 u.z.n.k. oraz nakazal Pozwanemu publikacje
o$wiadczenia, zezwolil Powodowi na publikacje w razie jej niewykonania przez Pozwanego i orzekl o zniszczeniu cze$ci
lozysk.

II. naruszenie przepis6w prawa materialnego
W zakresie naruszenia praw do znaku towarowego z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i art. 296 ust. 3 p.w.p.

9. Art. 296 ust. 1w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. przez jego bledna wykladnie polegajaca na
uznaniu, ze zakazanie Pozwanemu dokonywania naruszen praw do znakéw towarowych Powoda (tj. uwzglednienie
roszczen z pkt 1-3 petitum pozwu) jest zbedne dlatego, ze ,stanowiloby jedynie powtorzenie intencji prawodawcy".

10. Art. 296 ust. 1w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. przez jego niezastosowanie polegajace
na oddaleniu roszczen Powoda z pkt 1-3 petium pozwu o zaniechanie naruszania jego praw ochronnych na znaki
towarowe, w sytuacji gdy jednocze$nie Sad I instancji przesadzil, ze Pozwany naruszyl prawa Powoda do znakow
towarowych z art. 296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p., a zatem zachodzily przestanki ustawowe uwzglednienia ww. roszczen.

11. Art. 296 ust. 2 i art. 155 ust 1-3 p.w.p. przez jego bledng wykladnie i niezastosowanie w odniesieniu do (i)
lozysk oryginalnych, ale pozbawionych opakowan, (ii) tozysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach
podrobionych oraz( (...)) lozysk przestarzatych, czyli produktéw co do ktérych nie nastgpito wyczerpanie praw Powoda



ze znaku towarowego i ktdre nie zostaly wprowadzone do obrotu za jego zgoda na terenie (...), a zatem zachodza
okoliczno$ci z art. 155 ust 3 p.w.p., ktére uzasadniaja sprzeciw Powoda wobec dalszego obrotu tymi towarami.

12. Art. 286 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 - 3 p.w.p. w zw. art. 155 ust 1-3 p.w.p. przez jego
niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia lozysk przestarzalych i nienadajacych sie do uzytku, mimo przyjecia (w
oparciu o uznana za podstawe ustalen Sadu I instancji opinie bieglego sadowego prof. S.-R.), Ze takie lozyska znajduja
sie wérod lozysk zajetych u Pozwanego.

13. Art. 286 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 - 3 p.w.p. w zw. art. 155 ust 1-3 p.w.p.
przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia (i) lozysk oryginalnych, ale pozbawionych opakowan, (ii)
lozysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach podrobionych, czyli produktéw co do ktérych nie nastapilto
wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i ktore nie zostaly wprowadzone do obrotu za jego zgoda na terenie

W zakresie pope I nienia czyn 6 w nieuczciwe konkurencji z art. 10 ust. 1-2 i art. 3 ust 1 u.z.n.k.

14. Art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego bledna wykladnie polegajacg na uznaniu,
ze zakazanie Pozwanemu dokonywania niedozwolonych dzialan (tj. uwzglednienie roszczen z pkt 1-3 petitum pozwu)
jest zbedne dlatego, ze ,stanowiloby jedynie powt6rzenie intencji prawodawcy"; w tym zakresie zarzuty stawiane
Wyrokowi sg identyczne ze wskazanymi w pkt 9 powyzej ze wzgledu na tozsamo$¢ rozstrzygniecia Sadu I instancji.

15. Art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie polegajgce na oddaleniu
roszczen Powoda z pkt 1-3 petitum pozwu o zaniechanie dokonywania niedozwolonych dzialan stanowigcych czyny
nieuczciwej konkurencji, w sytuacji gdy jednocze$nie Sad I instancji przesadzil, ze Pozwany dopuscit sie czynéw
nieuczciwej konkurencji z art. 10 i art. 3 u.z.n.k, a zatem zachodzily przestanki ustawowe uwzglednienia ww. roszczen;
w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi sg identyczne ze wskazanymi w pkt 10 powyzej ze wzgledu na tozsamos$é
rozstrzygniecia Sadu I instancji.

16. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie w odniesieniu do (i) lozysk oryginalnych ale pozbawionych
opakowan, ( (...)) lozysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach podrobionych oraz ( (...)) lozysk
przestarzalych, czyli produktéw co do ktorych nie nastapilo wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i ktore
nie zostaly wprowadzone do obrotu za jego zgoda na terenie (...), a zatem zachodza okolicznoSci z art. 155 ust 3 p.w.p.,
ktére uzasadniajg sprzeciw Powoda wobec dalszego obrotu tymi towarami, a obr6ét nimi narusza dobre obyczaje,
interes Powoda i klientéw; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi sg identyczne ze wskazanymi w pkt 11 powyzej
ze wzgledu na tozsamo$¢ rozstrzygniecia Sadu I instancji.

17. Art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia lozysk
przestarzalych i nienadajacych sie do uzytku, mimo ustalenia (w oparciu o uznana za podstawe ustalen opinie bieglego
sadowego prof. S.-R.), ze takie lozyska znajduja sie wérdd lozysk zajetych u Pozwanego; w tym zakresie zarzuty
stawiane Wyrokowi sa identyczne ze wskazanymi w pkt 12 powyzej ze wzgledu na tozsamos$é rozstrzygniecia Sadu I
instancji.

18. Art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia (i)
lozysk oryginalnych, ale pozbawionych opakowan, (ii) tozysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach
podrobionych, czyli produktéw co do ktérych nie nastapito wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i ktore
nie zostaly wprowadzone do obrotu za jego zgoda na terenie (...), a obrét nimi narusza dobre obyczaje, interes Powoda
i klientéw; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi sa identyczne ze wskazanymi w pkt 13 powyzej ze wzgledu na
tozsamo$é rozstrzygniecia Sadu I instancji.

19. Art. 18 ust. 1 pkt 3 wzw. z art. 10 i art. 3 u.z.n.k. przez jego bledne zastosowanie i nakazanie zlozenia o§wiadczenia
przez Pozwanego z pominieciem doprecyzowania odpowiedniej formy o§wiadczenia tj. na jakich konkretnie stronach
ma nastapic jego publikacja w prasie.



20. Art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 i art. 3 u.z.n.k. przez jego bledne zastosowanie i nakazanie zlozenia jedynie
jednokrotnego o$wiadczenia w dwdch dziennikach, mimo ze okoliczno$ci sprawy, m.in. zakres i skala naruszenia,
jego dlugotrwalo$c¢, towar jakiego dotyczy sprawa, odbiorcy ktérym Pozwany sprzedaje lozyska i zagrozenia jakie
wywoluje sprzedaz podrobionych lozysk dla zdrowia i zycia, uzasadniaja szeSciokrotng publikacje oswiadczenia, jako
proporcjonalng do dokonanego naruszenia.

Majac na uwadze powyzsze, powod wnosil:

+ na podstawie art. 380 k.p.c. - o rozpoznanie przez Sad II instancji postanowienia Sadu I instancji wydanego 30
maja 2016 r., oddalajacego wniosek Powoda z 10 maja 2016 r. o uzupelienie Wyroku w pkt 1 sentencji (w aktach
sprawy) i wskazanie w wyroku na jakich stronach dziennikow (j. na jednej z trzech pierwszych stron bez ogloszen)
ma nastapi¢ publikacja o§wiadczenia przez Pozwanego;

+ na podstawie art. 350 § 3 k.p.c. w zw. z 361 k.p.c. - o sprostowanie postanowienia Sadu I instancji wydanego 30
maja 2016 r., oddalajacego wniosek Powoda z 10 maja 2016 r. o uzupelienie Wyroku w pkt 1 sentencji przez
wskazanie w komparycji postanowienia prawidlowych dat wydania postanowienia i rozpoznania wniosku na
posiedzeniu;

+ na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. - o zmiane wyroku w pkt 4 i 5 sentencji Wyroku i
uwzglednienie powddztwa w caloSci oraz

- 0 zasadzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztow procesu, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug spisu
kosztow za obie instancje, ktéry zostanie przedtozony na rozprawie apelacyjne;j.

Pozwany zaskarzyl wyrok Sadu Okregowego w czeSci:
1. co do pkt 1, gdzie Sad I instancji nakazal pozwanemu zamieszczenie w prasie na
wlasny koszt ogloszenia o tresci jak w zaskarzonym wyroku,

2. co do pkt 2, gdzie Sad I instancji zezwolil na opublikowanie ww. ogloszenie przez powoda na koszt pozwanego, na
wypadek gdyby pozwany nie wykonal orzeczenia Sadu, albo zlozyt oswiadczenie o innej treSci badz w innej formie,

3. co do pkt 3, gdzie Sad I instancji nakazal pozwanemu zniszczenie tozysk o numerach oraz w ilociach wymienionych
w tym punkcie zaskarzonego wyroku,

domagajac sie zmiany tego wyroku w zaskarzonej czeSci, poprzez:
1. oddalenie powddztwa w caloSci,

2. zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztéw procesu za obie instancje, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego wg norm prawem przepisanych, wraz z oplata skarbowa od pelnomocnictwa,

3. obciazenie powoda kosztami sgdowymi stosownie do wyniku procesu,
4. a ponadto o przeprowadzenie uzupeliajacych dowodéw, szczegdlowo wskazanych w dalszej czeSci apelacji,
ewentualnie, w razie nieuwzglednienia wnioskéw jak w pkt 1 - pkt 3 powyzej, wniost o:

5. uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad I instancji, wraz z
rozstrzygnieciem o kosztach instancji odwolawcze;j.

Zaskarzonemu wyrokowi pozwany zarzucit :



L. naruszenie przepisOw prawa procesowego, ktore miato istotny wplyw na wynik sprawy, w tym art. 227 w zwigzku z
art. 231, art. 232, art. 233 § 11 art. 235 § 1 k.p.c., a takze w zwigzku z art. 328 § 2 k.p.c., w szczego6lnosci poprzez bledna,
jednostronng i uproszczong ocene materiatu dowodowego sprawy, a w szczego6lnos$ci dowodow z dokumentéw, opinii
bieglych i zeznan $§wiadkdéw oraz stron, co skutkowalo blednym ustaleniem przez Sad I instancji, ze:

« dla ustalenia oryginalno$ci produktéw firmy powoda niezbedna jest wiedza specjalistyczna, ktéra nie dysponuja inne
osoby niz upowaznione przez A. S.,

» pozwany dokonywal obrotu lozyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz
powoda (...) oraz oryginalnymi, lecz nie nadajacymi sie do obrotu tozyskami S.,

« w uzasadnieniu postanowienia (o umorzeniu postepowania 4 Ds. (...)) prokurator stwierdzil, ze P. S. nabywajac
lozyska oznaczone podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) nie mial SwiadomosSci, ze sa to produkty
oznaczone podrobionymi znakami towarowymi,

+ wdniu 10 stycznia 2008 r. pozwany sprzedat A. A. (...) cztery sztuki tozysk, po ktérych dostarczeniu do finalnego
odbiorcy okazalo sie, ze tozyska te nie sa oryginalnymi produkowanymi przez S.,

W szczeg6lnosci, bledem zdaniem skarzacego bylo:

1. Brak uwzglednienia przez Sad I inst. i wyciagniecia logicznych wnioskéw z twierdzen samego powoda,
podniesionych juz w pozwie oraz w dalszych pismach procesowych, zgodnie z ktérymi cyt. ,tozyska zajete przez Policje
w 2008 r. zostaly zamienione", oraz ,,Pow6d wyjaénia, Ze niniejszym pozwem objete sa te lozyska, ktére zostaly
odebrane z magazynow pozwanego w dniu 2 grudnia 2008 /*.". Pozwany wskazal, ze skoro przedmiotem niniejszego
procesu nie s3 lozyska zajete w toku kontroli przeprowadzonych u pozwanego w czerwcu 2008 r., ale lozyska
juz zamienione, a wiec niewiadomego pochodzenia, to nie sposéb uznac, ze odpowiedzialnym za ich skladowanie,
oferowanie badz wprowadzanie do obrotu byl pozwany.

2. Brak uwzglednienia przez Sad I inst. i wyciagniecia na potrzeby rozpoznania sprawy logicznych wnioskéw z faktu
przechowywania spornych lozysk w magazynach powoda w okresie od lutego 2009 do pazdziernika 2009 r., a wiec juz
po ich odebraniu pozwanemu. Zdaniem pozwanego, niezaleznie od innych twierdzen i zarzutéw, lozyska te utracily
jakakolwiek warto$¢ dowodowa poprzez ich przekazanie jednej stronie procesu, do swobodnej dyspozycji, na dlugi
okres czasu.

3. Pozwany zarzuca rowniez ustaleniom wyroku I instancji (a tym samym rozstrzygnieciu jak w pkt 1 - pkt 3), ze
pomijaja one niesporny pomiedzy stronami fakt, Ze na etapie kontroli w magazynach pozwanego w czerwcu 2008 r.
badano wylacznie pudelka lozysk, ktére nawet nie byly otwierane, a nie ich zawarto$¢.

4. Sad I instancji nie wyciagnal réowniez logicznych wnioskéw z ustalonego faktu, iz cyt. ,Dla stwierdzenia
autentyczno$ci produkowanych przez powoda lozysk niezbedne jest zatem posluzenie sie specjalistycznymi
czytnikami, poréwnanie z dokumentacjg techniczng, dostep do bazy kodéw, badz np. zdjecie blaszki ochronne;j.",
ewentualnie byl mocno niekonsekwentny w tym zakresie. Sad nie zlecil bowiem bieglym prowadzenia badan z uzyciem
czytnikdw (powod o to nie wnosil mimo cigzacego na nim obowigzku dowodowego) i niesporne w sprawie jest, ze na
etapie procesu biegli takich badan nie prowadzili.

5. Nieprawidlowe ustalenie przez Sad I instancji, ze pozwany cyt. ,dokonywal obrotu" lozyskami bezprawnie
opatrzonymi znakami towarowymi. Ustalenie to odbiega od dowodéw zgromadzonych w aktach sprawy i przeczy
faktom niespornym. Bezsporne jest bowiem, ze przedmiotowe lozyska zajeto jeszcze w magazynach pozwanego, kiedy
to nie byly one w bezpoéredni sposéb przedmiotem jakichkolwiek skonkretyzowanych czynnosci majacych na celu
ich dalsza dystrybucje.



6. Tres$¢ nakazanego pozwanemu w pkt 1 sentencji wyroku ogloszenia jest rowniez niezgodna z ustaleniami Sadu i
uzasadnieniem wyroku w szerszym konteksScie sprawy.

7. Brak uwzglednienia na potrzeby rozstrzygniecia jak w pkt 1-pkt 3 sentencji wyroku, konsekwencji wynikajacych z
ogromnej dysproporcji sil i srodkéw obu stron procesu.

8. Wyrok I instancji w spos6b nieprawidlowy, bezkrytycznie przyjal za wlasne wszystkieustalenia i wnioski opinii
bieglego sadowego prof. S.-R..

9. Ponadto, uznajac, ze biegly dokonal wlasnego poréwnania, Sad I instancji uciekt od konieczno$ci oceny zarzutu
pozwanego, ktory wytknat bieglemu, iz ten zalozyt bezpodstawnie, ze P. P. (1) mial (musial mie¢) dostep do
wszelkich informacji niedostepnych dla oséb postronnych, a jego ekspertyza jest pelna i kompletna, natomiast sam
sekspert" nie jest zainteresowany wynikiem procesu. Pozwany podtrzymuje zatem, ze w praktyce, wbrew uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku, jedynym dowodem na okoliczno$¢ podrobienia cze$ci lozysk wymienionych w pkt 3 sentencji
wyroku jest w niniejszej sprawie prywatna ekspertyza P. P. (1), a nie opinia bieglego. Opinia prof. S.-R. jest
jedynie wtbérna, niesamodzielng i nieskuteczng proba zado$cuczynienia obowigzkowi nalozonemu przez Sad, ktérego
spelnienie przez bieglego nie bylo mozliwe, ale do czego biegly nie chcial sie wprost przyznaé, pokladajac zaufanie w
osobie P. P. (1).

10. Powolujac sie na wnioski opinii prof. S.-R. Sad nie wyjaénit rowniez, na jakiej podstawie uwzglednil stwierdzenie
bieglego, ze badania lozysk pod katem materialowym nie zmienilyby faktu, ze cyt. ,wér6d przedmiotowych tozysk
bylyby podrobione, moglyby natomiast zmieni¢ skale zjawiska - zwiekszy¢ ilo$¢ podrobionych towaréow".

II. naruszenie przepiséw art. 232 w zwigzku z art. 6 § 2 k.p.c. oraz art. 6 Kodeksu cywilnego, poprzez brak zastosowania
tych przepiséw w niniejszej sprawie, mimo ze powod nie udowodnil podnoszonych twierdzen o naruszeniu jego praw
wylacznych ze znakow towarowych (...). W szczegolnoSci powod:

1. nie dostarczyl bieglym kompletnej dokumentacji technicznej, umozliwiajacej bieglym samodzielne sporzadzenie
opinii, w tym samodzielng weryfikacje autentycznosci tozysk,

2. nie wnosil rowniez o przeprowadzenie ogledzin przez bieglych polaczonych z badaniami opakowan lozysk
specjalnym czytnikiem, ktory jest do tego niezbedny zdaniem zaréwno powoda, jak i Sadu I instancji. Badania
prowadzone w tym zakresie przez P. P. (1) poza procesem (przed jego wszczeciem) maja charakter prywatny
i w przypadku zakwestionowania ich wynikéw przez pozwanego, konieczne bylo ich powtérzenie przed sadem
orzekajacym zgodnie z art. 235 § 1 k.p.c. w zwiazku z art. 278 i nast. k.p.c.,

3. nie wnosil rowniez o przeprowadzenie badan poprzez poréwnanie lozysk jego zdaniem podrobionych z lozyskami
oryginalnymi,

4. nie wykazal rowniez inicjatywy w zakresie zlecenia bieglym, w tym ewentualnie instytutom/placéwkom naukowym
- o0 ile skala takich badan przekraczala mozliwosci techniczne i organizacyjne indywidualnych bieglych - badan
materialowych i mechanoskopijnych spornych tozysk,

5. nie zadbal na etapie przedprocesowym nie tylko o nalezyte zabezpieczenie dowoddéw w postaci spornych tozysk, ale
nawet o ich identyfikacje i ewidencje. Brak zbadania lozysk w toku kontroli prowadzonej w magazynach pozwanego
w dniach 24 i 27 czerwca 2008 r. obcigza ewidentnie powoda, ktérego przedstawiciel weryfikowal (wyrywkowo) i
spisywal wylgcznie same pudelka lozysk, nie interesujac sie ich zawartoScia. Ilo$¢ zajetych wowczas tozysk i po$piech
nie moga thumaczy¢ zaniedbania powoda i dziala¢ na jego korzysé w procesie,

6. nie udowodnil, ze czeéc¢ z lozysk uznanych za przestarzate faktycznie nie nadaje sie do uzytku, w tym nie moze by¢
konserwowana w sposob przedluzajacy ich trwalo$c¢ i zywotnoé¢. Powod nie dostarczyt bieglym zadnych dokumentow,
materialow i danych, ktoére dowodzilyby, ze twierdzenia takie sg prawdziwe,



7. itd.

III. a w konsekwencji, naruszeniem wskazanych przez Sad I instancji przepiséw prawa materialnego, w tym zar6wno
przepisow ustawy Prawo wlasnoSci przemyslowej, jak i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez ich niewlaéciwe
zastosowanie w nin. sprawie, ewentualnie niezastosowanie, jak roéwniez wadliwg ich wykladnie. Blad w tym zakresie
dotyczyl w szczegbdlnoéci:

1. Art. 296 ust. 11 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej, ewentualnie w zwigzku z art. 5 k.c. Niewlasciwe
zastosowanie tych przepiséw wynikalo nie tylko z blednych ustalen faktycznych, co pozwolilo Sadowi I instancji ustali¢
spelienie okre$lonych w nich przeslanek odpowiedzialnoéci pozwanego. Na potrzeby apelacji pozwany podtrzymuje,
ze w odréznieniu od przepisu art. 305 Prawa wlasnoéci przemystowej, art. 296 tej ustawy nadal postuguje sie pojeciem
~wprowadzania do obrotu", a nie ,dokonywania obrotu",

2. Ponadto, pozwany podtrzymuje z daleko posunietej ostroznoSci procesowej, ze art. 296 Prawa wlasno$ci
przemystowej rodzi odpowiedzialnoé¢ z tytutu czynow ,bezprawnych", a te wyklucza w szczeg6lnosci zgoda podmiotu
uprawnionego. W ocenie pozwanego, skoro powdd $wiadomie i celowo odmawial pozwanemu przekazania wiedzy
umozliwiajacej weryfikacje lozysk S. (co ustalil Sad I instancji, ale nie wywiod} z tego wlasciwych wnioskow), to
przynajmniej poSrednio godzil sie z ryzykiem, ze pozwany wcze$niej, czy pozniej, przypadkowo nabedzie lozysko
nieoryginalne.

3. Art. 296 ust. 11 ust. 2 w zwiazku z art. 287 ust. 2 ustawy Prawo wlasnoSci przemystowej. Zdaniem skarzacego
Sad nieprawidlowo ustalil tre$¢é normy prawnej, ktora stala sie podstawag rozstrzygniecia zawartego w pkt 1
zaskarzonego wyroku (a poérednio rowniez w pkt 2) i nieprawidlowo zastosowal ww. przepisy ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej. Ich obecna redakcja nie przewiduje roszczenia w postaci usuniecia skutkow naruszen, co jest istota
obowiazkéw nalozonych na pozwanego w pkt 11 pkt 2 wyroku.

4. Art. 3, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem tej ustawy
nie jest z pewnoScig ochrona wylaczno$ci, monopolu choc¢by na uzywanie znakéw towarowych, wysokiego stopnia
koncentracji rynku, karteli, zmoéw przetargowych itd. Jest nim natomiast istnienie wysoce konkurencyjnego rynku,
na ktorym konkuruja niezalezni przedsiebiorcy, w zgodzie nie tylko z przepisami prawa, ale i z dobrymi obyczajami,
a wszystko z korzyécig dla ostatecznych uzytkownikéw/konsumentéw. Przy takim zalozeniu na ochrone nie zastuguje
ten przedsiebiorca (powod), ktory uzywa oskarzen o wprowadzanie do obrotu podrobionych lozysk S., nawet gdyby
byly one stluszne, tylko po to aby wyeliminowa¢ z tego rynku innego, dzialajacego w dobrej wierze przedsiebiorce
(pozwany), ktéoremu celowo odmawia sie narzedzi umozliwiajacych unikniecie takich oskarzen.

W odpowiedzi na apelacje powoda pozwany domagal sie jej oddalenia oraz zasadzenia kosztéw postepowania,
natomiast w odpowiedzi na apelacje pozwanego powdd domagat sie jej oddalenia i zasadzenia kosztow postepowania
apelacyjnego.

Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl co nastepuje:

Sad Apelacyjny jako instancja merytoryczna, zobowiazany byl do poczynienia wlasnych ustalen faktycznych, realizujac
ten obowiazek ustalil:

W dniach 24 czerwca 2008r., 27 czerwca 2008r. w magazynie nalezacym do pozwanego polozonym w B. przy ul. (...)
dokonano przeszukania z udzialem funkcjonariuszy Policji, P. P. (1), bedacego wtedy pracownikiem pozwanego oraz
pozwanego ijego pracownika M. H.. W wyniku przeszukania znaleziono rzeczy- lozyska i opakowania wyszczego6lnione
w opisie, ktére zabezpieczono w pomieszczeniu firmy pozwanego, tj. pomieszczenie zamknieto na klucz i
oplombowano, ponadto rowniez oplombowano magazyn w B.. Podczas przeszukania pomieszczen magazynowych
dokonano jedynie sprawdzenia opakowan za pomoca czytnika pochodzacego od powoda, nie dokonywano natomiast
sprawdzenia, towaru znajdujacego sie w tych opakowaniach. Zabezpieczone wraz z opakowaniami lozyska zostaly



oddane na przechowanie pozwanemu. Rzeczy zabezpieczone w magazynie w B. zostaly przeniesione do magazynu
przy ul (...) w B..

(dowod: protokét przeszukania wraz ze spisem rzeczy k- 420-451, zeznania P. P. (1) k- 1604-1605, protokol zeznan
P. P. (1) k- 1810).

W dniu 2 grudnia 2008r. o godzinie 9.15 przeprowadzono ogledziny pomieszczen magazynowych przy ul. (...) w B.,
w ktorych zostaly zabezpieczone lozyska firmy (...) w trakcie przeszukan w dniach 24 czerwca 2008r., 27 czerwca
2008r. Ogledzin dokonano przy obecnosci funkcjonariuszy Policji oraz P. P. (1) i M. H.. W protokole odnotowano, ze
drzwi nie nosily zadnych §ladéw uszkodzen plomby opieczetowanej przez K. B., a ponadto byly zamkniete na klucz.
W protokole odnotowano, ze po ponownym przeliczeniu i spisaniu caly zabezpieczony towar zostal przewieziony
samochodem wynajetym przez firme (...) do pomieszczenia na terenie K. B. przy ul. (...). W protokole oméwiono
rowniez skredlenia dokonane w spisie zabezpieczonych rzeczy. Wskazano ponadto, ze w trakcie spisywania lozysk
znajdujacych sie w pomieszczeniach pozwanego nie przeprowadzono ich sprawdzenia czytnikiem umozliwiajacym
weryfikacje, nie sprawdzono kodéw paskowych oraz dat produkcji. W dniu 9 grudnia 2008r. o godzinie 8.30 w
pomieszczeniach K. B. dokonano ogledzin, tych lozysk, ktére zostaly tam przewiezione z pomieszczen pozwanego.
W ogledzinach uczestniczyli P. P. (1) oraz G. L.- pracownik wynajety przez firme (...). Drzwi pomieszczenia otwarto
kluczem oraz zerwano plombe. Weryfikacji dokonywano czytnikiem kodu kreskowego. Podczas weryfikacji okazalo
sie, ze w protokole zabezpieczenia rzeczy istnieja bledy co do iloSci sztuk oraz oznaczenia zabezpieczonych lozysk.
Ogledziny rzeczy w pomieszczeniu K. w B. nie zakoficzono w dniu 9 grudnia 2008r., byly one kontynuowane w dniu
10 grudnia 2008r. i 11 grudnia 2008r. Sporzadzony ponadto zostat protokol weryfikacji rzeczy zabezpieczonych w
magazynie (...), a odebranych przez policje, wskazano w nim, ktére z zabezpieczonych przedmiotéw beda zabrane
z pomieszczen K. B.. Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie 2 Ds. (...) zabezpieczone lozyska oraz
opakowania Prokurator Prokuratury Rejonowej B.- P. w B. uznal za dowody rzeczowe, ponadto cze$¢ tozysk polecil
zwroci¢ wlascicielowi- P. S., albowiem byly one oryginalne. Wéréd uznanych za dowod rzeczowy wskazano lozysko o
numerze (...). W uzasadnieniu tego postanowienia Prokurator wskazal, ze wyselekcjonowane lozyska jako uznane za
podrobione przez eksperta S. P. P. (1) zostaly przez niego zabrane do dalszych badan.

(dowod: protokot ogledzin miejsca k- 452- 459, protokdt ogledzin rzeczy k- 460- 462, protokot weryfikacji towarow
odebranych przez policje k- 463- 476, postanowienie w przedmiocie dowodoéw rzeczowych k- 707-713).

Pismem z dnia 20 lutego 2009r. powod dokonal zawiadomienia o mozliwoéci popelienia przestepstwa z art. 300
§ 2 k.k. lub z art. 239 § 1 k.k. W piémie tym powo6d wskazal, ze w sprawie 2 Ds. (...) Prokuratura Rejonowa B. —
P. postanowieniem z dnia 24 wrzes$nia 2008r. uznala za dowody rzeczowe towary zabezpieczone w dniach 24 i 27
czerwca 2008r. w magazynach firmy (...), jednocze$nie Prokurator zdecydowal o przekazaniu przedstawicielowi firmy
(...) probek zabezpieczonych lozysk w celu badania, sluzacego szczegélowemu przedstawieniu cech wskazujacych
na nieoryginalno$¢ przedmiotowych lozysk. W dniu 2 grudnia 2008r. przedstawiciel pokrzywdzonej firmy (...)
stwierdzil, ze w magazynie firmy (...) wiekszo$¢ zabezpieczonych towaréw zostala usunieta, a w ich miejsce pojawily
sie nowe towary, bedace oryginalnymi odpowiednikami zabezpieczonych wczesniej probek. Postepowanie w tej
sprawie bylo prowadzone pod sygnatura akt 4 Ds. (...) przez Prokurature Rejonowa B.- P. w B.. Cze$¢ lozysk, co do
ktoérych powstala watpliwo$¢, komu nalezy je wydac, bowiem lozyska te niewatpliwie zostaly podmienione w trakcie
przechowywania, zostala zlozona do depozytu sadowego, a czeé¢ lozysk oryginalnych zostata zwr6cona pozwanemu.
Postanowieniem z dnia 17 listopada 2010 r. orzeczono o przechowywaniu tych lozysk w magazynie Komendy (...) w B.
do czasu przedawnienia karalno$ci przestepstwa tj. do dnia 2 grudnia 2018r. Lozysko o numerze (...) zostalo wydane
pozwanemu.

(dowdd: zawiadomienie k- 477-481, postanowienie w przedmiocie dowoddéw rzeczowych k- 968-970, postanowienie
z dnia 17 listopada 2010r. k- 1079).

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2010r. w sprawie 2 Ds. (...) rozstrzygnieto o tym, ktore lozyska uznano za dowody
rzeczowe i maja by¢ przechowywane w depozycie K. w B. (164 pozycje), a ktére jako oryginalne nalezy zwrocié



pozwanemu (242 pozycje). Co do lozysk o numerze (...), co do ktorego biegly M. R. (2) stwierdzil jego nieoryginalnoéc
lozyska te znalazly sie w grupie lozysk wydanych pozwanemu jako oryginalne. Lozysko o numerze (...) nie zostalo
wskazane jako podlegajace wydaniu pozwanemu i nie bylo objete tre$cia postanowienia co do punktu 1 ¢. Sadu
Okregowego w B. wydanego w niniejszej sprawie w przedmiocie zabezpieczenia dowodéw. Sad Okregowy nie nakazal
roéwniez zabezpieczenia u pozwanego lozyska nr (...).

(dowod: postanowienie k- 698-706, postanowienie Sadu Okregowego k- 1135-1141).

P. P. (1) w dniu 24 lutego 2009r. odebral za pokwitowaniem lozyska do analizy z K. w B.. Zawio6zt je do magazynu
w L., nastepnie cze$¢ z tych lozysk przewiozl do siedziby powoda na ul. (...). W dniu 4 maja 2009r. zostala
sporzadzona notatka z rozmowy z pelnomocnikiem powoda W. O., z ktérej wynika, ze opinia w sprawie oryginalnoSci
lozysk pobranych przez P. P. (1) nie zostala jeszcze sporzadzona, lozyska te zostaly przeslane do weryfikacji do
poszczegblnych zakladow (...), w ktorych dany produkt zostal wyprodukowany tj. do (...), (...) i C.. W notatce
wskazano, ze po otrzymaniu informacji z poszczegdlnych zakladéw (...) sporzadzi stosowng opinie. W dniu 5 czerwca
2009r. przedstawiciel powoda P. P. (1) sporzadzil ekspertyze techniczna dotyczaca lozysk i opakowan opatrzonych
znakiem S.. Nastepnie ekspertyze te uzupehit w oparciu o wewnetrzng dokumentacje firmy (...) objeta tajemnica
przedsiebiorstwa. Lozysko o numerze (...) zostalo przez P. P. (1) uznane za oryginalne, a jedynie nieoryginalne bylo
jego opakowanie. P. P. (1) dokonal badania lozyska o numerze (...), uznal je za oryginalne, ale bardzo stare. Zwrot
lozysk oddanych P. P. (1) do K. w B. nastgpil w dniu 13 pazdziernika 2009r.

(dowdd: ekspertyza k- 482- 519, uzupelienie ekspertyzy k- 768, notatka k- 1517-1518, pismo z dnia 8 pazdziernika
2009r. dotyczace daty zwrotu lozysk k- 1804, notatka urzedowa k- 1805, protokét przestuchania P. P. (1) k- 1820-
1821).

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie 4 Ds. (...) uznano za dowody rzeczowe i postanowiono
przechowywaé w depozycie Wydziatu (...) K. w B. lozyska i ich opakowania wyszczeg6lnione w tym postanowieniu.

(dowdd: postanowienie k- 31).

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie 4 Ds. (...) umorzono $ledztwo w sprawie oznaczenia w celu
wprowadzenia do obrotu lozysk i opakowan podrobionymi znakami towarowymi firmy (...), zabezpieczonych u
pozwanego oraz w sprawie usilowania wprowadzenia do obrotu przez P. S. tozysk i opakowan z podrobionymi znakami
towarowymi firmy (...). Orzeczono ponadto, ze dowody rzeczowe w postaci lozysk i opakowan nalezy przechowywaé
w depozycie Wydzialu (...) K. w B., a nastepnie wystapi¢ o ich przepadek, natomiast cze$¢ lozysk wylaczono do
postepowania 4 Ds. (...), (...) (...). W uzasadnieniu postanowienia wskazano, ze fakt oznaczenia zabezpieczonych
lozysk i opakowan podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) ustalono tylko i wylacznie w oparciu o stanowisko
pokrzywdzonego, zwlaszcza jego przedstawiciela P. P. (1), natomiast nie badano ich oryginalnoSci poprzez opinie
biegtego.

(dowod: postanowienie k- 529-532).

7 uwagi na niniejsze postepowanie cywilne, w sprawie 4 Ds. (...) Prokurator Prokuratury Rejonowej B.- P. w B.
zarzadzil w dniu 16 listopada 2010r. wyda¢ powodowi po dwie sztuki kazdego rodzaju lozysk wyszczegblnionych
w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2010r. z obowiazkiem przechowywania i zastrzezeniem zwrotu, ktére zostalo
uchylone zarzadzeniem z dnia 6 grudnia 2010r. Co do lozysk zabezpieczonych jako dowody rzeczowe w sprawie 4 Ds.
(...) postanowieniem z dnia 19 pazdziernika 2010r. Sad Rejonowy w B. orzekl ich przepadek.

(dowdd : zarzadzenie k- 1002- 1002v, zarzadzenie k- 1015, postanowienie Sagdu Rejonowego w B. k- 1014).

Po wydaniu przez Sad Okregowy w B. postanowienia w niniejszej sprawie z dnia 9 wrzeénia 2012r. w przedmiocie
zabezpieczenia dowodéw w dniu 24 lutego 2012r., komornik sadowy J. K. dokonal zajecia u pozwanego réznych
rodzajow tozysk, ktére nastepnie oddal pod dozor J. P. (1). Wérod zabezpieczonych u pozwanego i oddanych pod dozor



J.P. (1) lozysk brak lozyska o numerze (...), natomiast zabezpieczono tozysko o numerze (...) (dowod: protokol zajecia
k- 1305- 1307).

Powyzsze dowody Sad Apelacyjny uznal za wiarygodne Zrodlo ustalen faktycznych, bowiem w przewazajacej czesci
dowody te zostaly wytworzone na potrzeby postepowan prokuratorskich przez upowaznione do tego osoby, badz tez
stanowily podstawe wszczecia takich postepowan.

Sad Apelacyjny nie podziela ustalen faktycznych Sadu a quo, w zakresie w jakim Sad ten przyjal, ze pozwany
dokonywal obrotu lozyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi powoda, a w dalszej cze$ci uzasadnienia
wskaze przyczyny, z powodu ktérych ustalen tych nie podziela. Ponadto Sad Apelacyjny nie podziela ustalen Sadu
Okregowego dotyczacych przyjecia, ze pozwany dostarczyl Swiadkowi A. A. nieoryginalne lozyska, przecza temu
bowiem dowody, na ktérych opart sie Sad Okregowy tj. zeznania tego Swiadka w zestawieniu z pismem Prokuratury z
dnia 25 pazdziernika 2010r., odnoszacym sie do sprawy 4 Ds. (...). Wprawdzie Swiadek stwierdzil, Ze dostal informacje
od nabywcy tych lozysk, ze sg one nieoryginalne, jednakze zadnej oficjalnej informacji nie uzyskal, klient nie zglosit
do niego zadnych roszczen, a postepowanie prokuratorskie w tej sprawie zostalo umorzone z powodu braku znamion
czynu zabronionego. Gdyby faktycznie lozyska sprzedane przez pozwanego Swiadkowi byly nieoryginalne, to dlaczego
klient nie tylko nie zglosil reklamacji, ale zaplacil za te lozyska. Swiadek o fakcie rzekomego podrobienia lozysk nie
zostal poinformowany przez klienta, lecz przez przedstawiciela powoda. Co wiecej po tym jak klient swiadka zaplacil
za te lozyska, Swiadek uregulowal nalezno$¢ z tego tytulu wzgledem pozwanego (vide zeznania k- 1644-1644v).

W pozostalym zakresie Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sad I instancji i czyni je
podstawa réwniez swojego rozstrzygniecia.

W ocenie sgdu Apelacyjnego zarzuty apelacji pozwanego okazaly sie skuteczne i doprowadzily do zmiany zaskarzonego
wyroku poprzez oddalenie powddztwa réwniez co do roszczen, o ktorych Sad Okregowy orzekl w punktach pierwszym,
drugim i trzecim, cho¢ nie wszystkie zarzuty Sad Apelacyjny uznal za zasadne.

Natomiast apelacja powoda w zakresie zarzutéw naruszenia prawa procesowego jak i prawa materialnego zmierzata do
rozszerzenia zakresu odpowiedzialno$ci pozwanego poprzez nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen co do tozysk
i opakowan podrobionych, tozysk oryginalnych umieszczonych w podrobionych opakowaniach, lozysk oryginalnych
bez opakowan oraz lozysk przestarzalych. Byla ona niezasadna z przyczyn, ktore doprowadzilty do uwzglednienia
apelacji pozwanego.

Obie apelacje wymagaly lacznego oméwienia, pow6d bowiem w oparciu o te same podstawy apelacyjne zmierzat do
uwzglednienia jego powddztwa w czeSci oddalonej przez Sad Okregowy, a pozwany do oddalenia pow6dztwa réwniez
w tej czeSci, ktora zostala przez Sad a quo uwzgledniona. Obie apelacje w zasadniczej czeéci odnosily sie do opinii
bieglego sadowego oraz ekspertyzy P. P. (1).

Na wstepie rozwazan wskaza¢ nalezy, ze powod zgodnie z zasada da mihi factum, dabo tibi ius, okreslil zadanie i
wskazal uzasadniajace je okolicznoéci faktyczne (art. 187 § 1 k.p.c.). W ten tez sposob skarzacy powod skonkretyzowat
zakres prawa podmiotowego poddanego ochronie sagdowej i jednocze$nie zakreslil granice rozpoznania sprawy i w
konsekwencji granice orzekania, poza ktére Sad meriti nie mogt wyjéc. Powdd wskazywal na naruszenie jego prawa
ochronnego do znaku towarowego, domagajac sie ochrony zar6wno w oparciu o ustawe Prawo wlasno$ci przemystowe;j
jak i ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 PrWlPrzem przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku
towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 296 ust. 2 PrWlPrzem precyzuje, na czym polega naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. I tak
wskazuje, ze naruszenie polega na bezprawnym uzywaniu w rozumieniu art. 154 PrWlPrzem w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarow;



2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczego6lnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do
jakichkolwiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezna korzy$c lub by¢ szkodliwe dla
odroézniajacego charakteru badz renomy znaku weze$niejszego.

Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze ingerencja w towar ze znakiem towarowym w praktyce moze przybieraé trzy postaci :
dotyczy¢ towaru jako takiego, samego znaku lub opakowania. Pow6d w niniejszej sprawie dochodzil ochrony w
zakresie ingerencji w jego znak towarowy umieszczony zaréwno na produkcie jak i na jego opakowaniu. Przyjmuje
sie przy tym, ze uprawniony nie moze sie sprzeciwi¢ dalszej dystrybucji towaréw jezeli pogorszenie towaru jest
wynikiem zwyklego fizycznego starzenia sie towaru (tak R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 964).
Prezentowany jest rowniez poglad, ze mozliwo$¢ przeciwstawienia sie przez uprawnionego dalszej dystrybucji towaru
nie jest uzalezniona od przyczyny, ktéra spowodowala pogorszenie stanu towaru. Teoretycznie przyczyna taka moze
by¢ réowniez pogorszenie wynikajace z normalnego zuzycia danego towaru ( tak Agnieszka Laskowska i inni w:
Wlasno$c intelektualna. Wybrane zagadnienia LexisNexis 2013r.). Natomiast powdd z powolaniem sie na przepis art.
206 ust. 2 pkt 1 wzw. z art. 155 ust. 3 PrWiPrzem domagat sie ochrony roéwniez w zakresie tych lozysk, ktore wprawdzie
byly oryginalne, ale przestarzale.

Powdd na zasadach ogolnych wynikajacych z przepisu art. 6 k.c. i przepisu art. 232 k.p.c. byl zobowigzany do
wykazania naruszenia przez pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy powoda oraz faktu, ze pozwany dopuscit
sie czynu nieuczciwej konkurencji tj., Ze lozyska i opakowania odebrane od pozwanego w dniu 2 grudnia 2008r. z jego
magazynu w B. przy ul. (...) nie byly oryginalne lub byly przestarzate.

Wprawdzie z przepisu art. 18a ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji wynika, ze ciezar dowodu prawdziwosci
oznaczen lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie
spoczywa na osobie, ktérej zarzuca sie czyn nieuczciwej konkurencji zwigzany z wprowadzeniem w blad. Niemniej
jednak wydaje sie, ze samo zarzucenie pozwanemu w pozwie stosowania mylacego oznaczenia nie moze przerzucic¢
ciezaru dowodu na pozwanego. Sama logika procesu wskazuje, ze pow6d musi wykazaé, ze taki czyn mial miejsce albo
okoliczno$é te uprawdopodobnié oraz udowodnic, ze czyn ten mozna przypisac¢ pozwanemu. Dopiero woéwczas art. 18a
(...) moze zostaé zastosowany. Golostowne zarzuty niewsparte dowodami lub uzasadnieniem okolicznos$ci pozwu nie
moga od razu uruchomié¢ mechanizmé6w stworzonych przez art. 18a (...). Dowod prawdziwosci odnosi¢ sie moze tylko
do stwierdzen dostarczajacych klientom okre$lona informacje, ktéra moze by¢ sprawdzona. Stwierdzenia niemajace
tego charakteru sg z zakresu oddzialywania art. 18a (...) wylaczone. Nie mozna takze méwic¢ o nieprawdziwoSci
informacji, gdy tylko opakowanie wywoluje wrazenie innej niz w rzeczywisto$ci jego zawarto$ci (art. 10 ust. 2 (...)).
Por. tezuwagi J. Szwajii K. Jasinskiej do art. 18a, por tez Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod redakcja
Janusza Szwaja wydawnictwo C.H. Beck ). Przepis art. 18a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 1503 ze zm.) stanowi lex specialis w stosunku do wyrazonej w art. 6 KC
zasady, ze ciezar udowodnienia okre§lonego faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego skutki prawne. Przepis ten
podlega $cislej wykladni, a jego zakres zastosowania jest do§¢ waski. Przerzucenie ciezaru dowodu obejmuje wylacznie
twierdzenia zawarte w reklamie, ktorej emanacja moga by¢ takze oznaczenia i informacje znajdujace sie na towarach
lub ich opakowaniach (tak Sad Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 grudnia 2013r., I ACa 958/13).

Na dowdd wprowadzenia przez pozwanego do obrotu tozysk pochodzacych od innych producentéw, a bezprawnie
opatrzonych znakiem towarowym powoda oraz przestarzalych, przedstawil on ekspertyze sporzadzona przez wlasnego
eksperta P. P. (1). Z okolicznoéci ujawnionych w sprawie wynika, ze ekspertyza ta zostala sporzadzona po zabraniu
spornych lozysk i opakowan z miejsca, w ktorym zostaly one zabezpieczone. Powdd powolywal sie ponadto na fakt, iz
przedlozenie dokumentacji technicznej, ktora stanowilaby podstawe do sporzadzenia przez bieglego sadowego opinii



na okoliczno$¢ czy zabezpieczone lozyska i opakowania byly oryginalne wymagataby ujawnienia danych stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa.

Pozwany zaréwno w toku postepowania przed Sadem Okregowym jak i w apelacji zakwestionowal wiarygodno$é
powyzszej ekspertyzy, nie tylko z tego powodu, ze nie stanowi ona dowodu z opinii bieglego w rozumieniu art. 278
k.p.c., ale rowniez wobec faktu, ze skoro zabezpieczony towar zostal wydany stronie bezposrednio zainteresowanej
wynikiem postepowania w celu jego zbadania, to obecnie nie mozna w sposéb kategoryczny uznaé, ze zwrécony przez
eksperta powoda towar jest tym samym, ktéry podlegal zabezpieczeniu w magazynach powoda w czerwcu 2008r. Sad
Apelacyjny stanowisko pozwanego podziela, w chwili obecnej ani ekspertyza sporzadzona przez P. P. (1) ani opinia
bieglego nie moga stanowi¢ wprost dowodu na okolicznos$é, ze znajdujace sie w obrocie w czerwcu 2008r. towary,
zabezpieczone u pozwanego w jego magazynach sg tymi, ktoére w swojej ekspertyzie oraz opinii opisali P. P. (1) i biegly
sadowy M. R. (2).

Sad Apelacyjny rozpoznajacy niniejsza sprawe podziela poglad wyrazony w wyroku Sadu Apelacyjnego w (...) z dnia
6 grudnia 2007 r., I ACa (...), ze zgodnie z treScia przepisu art. 18a ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ciezar dowodu prawdziwos$ci oznaczen lub informacji umieszczonych na towarach spoczywa na osobie,
ktorej zarzuca sie czyn nieuczciwej konkurencji zwigzany z wprowadzeniem w blad, co nie oznacza, ze na powodzie nie
spoczywa ciezar wykazania okoliczno$ci stanowiacych podstawe faktyczna powodztwa stosownie do ogdlnej reguly
przewidzianej art. 6 k.c.

W przedmiotowej sprawie powdd winien byl wykazaé, Zze po stronie pozwanego doszlo do czynu nieuczciwej
konkurencji oraz, ze dopusécil sie czynu naruszajgcego prawa ochronne na znak towarowy powoda, natomiast w
okolicznoS$ciach niniejszej sprawy nie mozna uznaé, ze powdd temu obowigzkowi sprostal, skoro poprzez zabranie
towaru z miejsca jego zabezpieczenia pozbawil sie mozliwo$ci uznania towaru, bedacego przedmiotem badania
zrodlem wiarygodnych ustalen faktycznych. Zabezpieczony towar nie stanowil przeciez rzeczy oznaczonych co do
tozsamosci, oznaczenia numeryczne lozysk dotycza okreslonych typdéw, jak wielokrotnie podkreslal powod w swych
pismach, produkowanych seryjnie. Z materialu dowodowego zebranego w sprawie wynika, ze zabezpieczony towar
byl nie tylko zabrany z pomieszczen K. B., ale przewozony nastepnie w r6zne miejsca w Polsce, nastepnie wysylany
do fabryk powoda polozonych w réwnych panstwach na §wiecie, byt wysytany do (...), (...), C.. W tych okoliczno$ciach
trudno obecnie ocenié, czy towar, ktéry powrocil do pomieszczen K. w B. w dniu 13 pazdziernika 2009r., byl tym,
ktory zabezpieczono w czerwcu 2008r. w pomieszczeniach magazynowych pozwanego. Powyzsza konstatacja wsparta
jest kolejnymi okoliczno$ciami, bowiem w protokolach dotyczacych zabezpieczonego towaru pojawialy sie liczne
nieécistoSci odnoszace sie zar6wno do oznaczenia jak i ilo$ci tego towaru, ostatecznie wszczete zostalo postepowanie w
sprawie podmiany zabezpieczonych lozysk i opakowan. Na marginesie wskazaé nalezy, ze watpliwoSci budzi rowniez
fakt, kto tak naprawde by} autorem ekspertyz zalaczonych przez powoda do akt sprawy, skoro to nie P. P. (1) badal
ten towar, ale nieustalone osoby w fabrykach powoda w réznych krajach na swiecie.

Podkreslenia rowniez wymaga fakt, iz w czerwcu 2008r. nie doszlo nawet do zbadania oryginalnosci lozysk
zabezpieczonych ostatecznie w pomieszczeniach magazynowych pozwanego. Badaniu przez P. P. (1) podlegaly jedynie
opakowania i zalozono, ze skoro sa one nieoryginalne, to w nich z pewnoscia beda sie znajdowaly nieoryginalne
lozyska, to zalozenie jest zbyt daleko idace, aby przypisa¢ pozwanemu popelnienie deliktu nieuczciwej konkurencji
oraz naruszenia prawa ochronnego powoda na znak towarowy.

Ponadto wprawdzie, wbrew stanowisku pozwanego, wyrazonemu w jego apelacji, pozwanemu powierzono piecze nad
zabezpieczonym towarem, jednakze z protokotu sporzadzonego w grudniu 2008r. wynika, ze w policja oraz P. P. (1)
zastali drzwi magazynu zamkniete i zaplombowane, w tych okolicznoéciach nie sposéb uznaé, aby pozwany uchybit
czynno$ciom nalezytego nadzoru. Pow6d w uzasadnieniu pozwu autorytatywnie stwierdza, ze pozwany dokonatl
podmiany zabezpieczonego towaru pomiedzy czerwcem a grudniem 2008r., jednakze twierdzenie to nie zostalo
poparte zadnym dowodem, wrecz przeciwnie, prowadzone w tej sprawie dochodzenie zostalo przez Prokurature
umorzone, sprawca tego czynu dotychczas nie zostal ujawniony. Ponadto w dniu 2 grudnia 2008r., kiedy P. P. (1)
wraz z funkcjonariuszami policji przybyl do magazyn6w pozwanego w celu zabrania zabezpieczonego towaru réwniez



nie dokonano jego sprawdzenia pod katem oryginalno$ci zaréwno co do pudelek jak przede wszystkim co do lozysk,
ktérych dotychczas nie sprawdzono.

Obie ekspertyzy P. P. (1) jak i opinia bieglego M. R. (2) zostaly sporzadzone po zabraniu przez bezposrednio
zainteresowanego wynikiem postepowania powoda tych towaréw do siebie na wiele miesiecy, podczas ktoérych towar
ten podlegal przemieszczaniu zaré6wno w kraju jak i na Swiecie.

W tych okoliczno$ciach nie sposodb uzna¢, aby zaréwno ekspertyzy prywatne powoda jak i opinia bieglego sadowego
mogly stanowi¢ wiarygodne zrodlo ustalen faktycznych w przedmiotowej sprawie. Skarzacy pozwany stusznie przy
tym zarzuca, ze opinia bieglego co do pewnych lozysk pozostaje w sprzecznoéci z ekspertyza P. P. (1), bowiem
powodowy ekspert przyjal okreslone tozysko jako oryginalne, a biegly ocenil je jako nieoryginalne. Ponadto lozysko
o numerze seryjnym (...), bedace przedmiotem badania przez bieglego (k- 1491) i zakwalifikowane jako podrobione
nie zostalo przez Sad Okregowy ujete w postanowieniu z dnia 9 wrze$nia 2011r. w punkcie 1c., natomiast komornik
zajal u pozwanego lozysko o symbolu (...). Sad Okregowy w punkcie 3 zaskarzonego wyroku orzekl o nakazie
zniszczenia lozyska nr (...), co do ktérego brak dowodu, ze byto ono przedmiotem zabezpieczenia w czerwcu 2008r.
oraz przedmiotem zabezpieczenia dowodéw w postanowieniu z dnia 9 wrze$nia 2011r. Ponadto zabezpieczone u
powoda w toku zajecia komorniczego lozysko o numerze fabrycznym (...) zostalo pozwanemu pierwotnie wydane przez
Prokurature jako oryginalne, jako takie ocenil je rowniez P. P. (1), natomiast biegly uznal je za nieoryginalne, a Sad
Okregowy nakazal jego zniszczenie. Tych sprzecznoéci Sad Okregowy nie wyjasnil przed merytorycznym orzeczeniem
w sprawie. W ocenie Sadu Apelacyjnego brak bylo podstaw do uzupelniania postepowania dowodowego w tym
zakresie na etapie odwolawczym, skoro zaréwno ekspertyzy jak i opinia bieglego zostaly sporzadzone po wydaniu
spornego towaru przedstawicielowi powoda.

W kontekscie powyzszych okolicznoSci, Sad Apelacyjny doszedt do przekonania, ze powod nie wykazal, aby w czerwecu
czy tez w grudniu 2008r. pozwany dopuscil sie deliktu nieuczciwej konkurencji oraz dopuécil sie naruszenia praw
ochronnych na znak towarowy powoda.

Zaznaczenia wymaga, ze dla Sadéw obu instancji nie byto wigzace ani postanowienie o umorzeniu postepowania w
sprawie 4 Ds. (...) ani orzeczenie przepadku dowodéw rzeczowych postanowieniem Sadu Rejonowego w B. z dnia
19 pazdziernika (...). w sprawie XI Kp (...). W postepowaniu cywilnym moc wiazaca posiadaja bowiem jedynie
prawomocne wyroki skazujace, wydane w postepowaniu karnym. Wszystkie te przestanki powinny wystapi¢ lacznie.
Po pierwsze, zwigzanie ustaleniami ogranicza sie do skazujgcych wyrokéw za popelione przestepstwo (zbrodnie
lub wystepek, art. 7 § 1 KK). A contrario, wyroki stwierdzajace popelienie czynu niestanowigcego przestepstwa
(np. wykroczenia, czynu $ciganego dyscyplinarnie) nie wigza sadu w postepowaniu cywilnym. Podobnie wyroki
karne uniewinniajace nie posiadaja mocy wigzacej. Dzieje sie tak dlatego, ze brak przestepstwa w rozumieniu
przepiséw prawa karnego oraz zasad rzadzacych procesem karnym (np. domniemania niewinnoéci) nie wyklucza
odpowiedzialnoSci danego podmiotu na gruncie prawa cywilnego. W zwiazku z powyzszym sad cywilny moze
samodzielnie badaé, czy oskarzony, ktoéry zostal uniewinniony przez sad karny od zarzutu przestepstwa, dopuscit sie
czynu, ktoéry moze powodowac jego odpowiedzialno$é wynikajaca z przepisow szeroko rozumianego prawa cywilnego.
W postepowaniu cywilnym nie wigza réwniez wyroki karne umarzajace postepowanie z powodu okolicznoS$ci
wylaczajacych dopuszcezalno$é postepowania karnego (wyr. SN z 17.2.2005 1., II PK 217/04, OSNP 2005, Nr 18, poz.
285) oraz wyroki warunkowo umarzajgce postepowanie karne (art. 66 § 1 KKi art. 342 § 1 KPK; wyr. SN z 20.9.1973 1.,
IT PR 223/73, NP 1974, Nr 6 z glosg aprobujaca J. Tyszki; uchw. SN (7, zasada prawna) z 22.10.1974 r., III CZP 20/74,
OSNCP 1975, Nr 2, poz. 17; E. Wengerek, Przeglad orzecznictwa, NP 1976, Nr 7-8, s. 1121, uchw. polaczonych Izb
Karnej i Wojskowej z 22.12.1978 r., VII KZP 23/77). Podobnie, umorzenie §ledztwa ma tylko to znaczenie, ze pozwany
nie popehil przestepstwa. Nie moze jednak samo przez sie przesadzac kwestii odpowiedzialno$ci cywilnej pozwanego
za powstalg szkode (wyr. SN z 21.4.1970 1., I PR 387/69, L.). Decyzje o umorzeniu dochodzenia, ani przestanki, ktérymi
kierowal sie prokurator, nie wiaza sadu cywilnego, ktory obowiazany jest we wlasnym zakresie poczynié¢ ustalenia i
ocenié zebrany w sprawie material dowodowy (wyr. SN z 26.2.1974 r., I CR 461/73, L.). Skoro postepowanie w sprawie
4 Ds. (...) zostalo umorzone, to dla sadu cywilnego nie bylo wigzace zawarte tam stwierdzenie, ze u pozwanego w
czerwcu 2008r. zabezpieczono nieoryginalne lozyska oraz opakowania, co do ktérych orzeczono nastepnie przepadek



na rzecz Skarbu Panhistwa. W niniejszym postepowaniu Sady obu instancji byly obowiazane samodzielnie przesadzic te
kwestie oraz kwestie odpowiedzialno$ci pozwanego za zarzucane mu czyny nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie
praw ochronnych na znak towarowy powoda.

W tych okolicznoS$ciach zasadne okazaly sie zarzuty pozwanego dotyczace naruszenia przepiséw prawa procesowego.
Sad a quo dopuscil sie naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c., ocena zebranego materialu dowodowego dokonana przez
Sad Okregowy nie byla bowiem wszechstronna, pomijata zasadnicza cze$¢ materialu dowodowego, ktora odnosita sie
do okoliczno$ci konsekwentnie wskazywanych przez pozwanego, a dotyczacych tego czy badany w toku postepowania
sadowego towar jest tym samym, ktory zabezpieczono w czerwcu 2008r. u pozwanego.

Podzieli¢ przy tym nalezy stanowisko pozwanego, ze powdd oczywiScie nie jest jedynym podmiotem, ktéry moze
oceni¢ oryginalno$é czy stan lozysk i opakowan. Niemniej jednak sporzadzenie opinii wigzaloby sie oczywiscie
z konieczno$cia ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa. Na te tajemnice pow6d konsekwentnie powolywat sie w
toku postepowania przed sadem. Wskaza¢ w tym miejscu wypada, ze aby dana informacja podlegala ochronie
w oparciu o art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (aby mozna bylo przypisa¢ jej cechy tajemnicy
przedsiebiorstwa) musi spelnia¢ warunki: poufnoSci, braku ujawnienia oraz odpowiedniego zabezpieczenia. Jezeli
przedsiebiorca/pracodawca nie podjal dzialan w kierunku odpowiedniego zabezpieczenia poufnosSci danej informacji
informacja taka nie jest poufna, a tym samym nie stanowi tajemnicy przedsiebiorstwa. Pod pojeciem tajemnicy
przedsiebiorstwa rozumie sie poufna informacje posiadajaca warto$¢ gospodarczg, a w szczego6lnosci informacje
techniczna, technologiczng oraz organizacyjna. Z poufnoécia informacji (co stanowi jedna z przestanek uznania danej
informacji za tajemnice przedsiebiorstwa) mamy do czynienia wowczas gdy informacja ta nie jest ujawniona do
wiadomoSci publicznej, a wiec nie nalezy do domeny publicznej. Elementem wspotksztattujacym stan poufnosci
danej informacji jest podjecie konkretnych dzialani zmierzajacych do odpowiedniego zabezpieczenia informacji —
podjecie bowiem takich dziatan jest z jednej strony konieczne do zapewnienia stanu poufnoSci, a z drugiej strony
manifestuje wole przedsiebiorcy objecia ochrona danej informacji. Zasadnym jest zatem twierdzenie, ze obligatoryjna
przesltanka poufnos$ci danej informacji jest wla$nie wola przedsiebiorcy przejawiona wyraznie lub chociazby w sposéb
dorozumiany zmierzajaca do ochrony danej informacji. Informacje mozna uzna¢ za tajemnice przedsiebiorstwa kiedy
przedsiebiorca ma wole by pozostala ona tajemnica dla pewnych kot odbiorcow, konkurentdéw i wola ta musi byé
dla innych os6b rozpoznawana ( vide wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 05 wrzeénia 2001 roku, sygn. akt I CKN
1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67). Niezbedne dzialania jakie powinny by¢ podjete przez przedsiebiorce moga
byt zr6éznicowane i obejmujg takie dzialania jak dozoér fizyczny, kontrola dostepu do pomieszczen, monitoring, a
takze technologie zapewniajace bezpieczenstwo sieci informatycznych. Przedsiebiorca moze réwniez, w celu ochrony
tajemnicy przedsiebiorstwa, podjaé dzialania prawne mianowicie poinformowac pracownikéw o potrzebie ochrony
informacji, wprowadzi¢ stosowne wewnetrzne procedury, klauzule do uméw o prace, oddzielne umowy o poufnoéé
czy zakazy konkurencji. O ile dokumentacja techniczna ostatecznie zlozona do akt sprawy, ktora byla opatrzona
adnotacja ,,confidential” stanowila tajemnice przedsiebiorstwa powoda, co potwierdza rowniez definicja tajemnicy
przedsiebiorstwa zawarta w ustawie o tyle co do pozostalej dokumentacji oraz czytnika, stuzacego do identyfikacji
oryginalno$ci opakowan argumentacja strony powodowej nie jest przekonywujaca, tym bardziej, ze jak wynika z
protokotu przestuchania P. P. (1) przed Prokuratorem, w jego obecno$ci uzywal on czytnika i wyjas$nial jego dzialanie
(vide zeznania P. P. (1) w sprawie dotyczacej zamiany zabezpieczonych lozysk k- 1809-1810). Zatem na potrzeby
jednego postepowania powdd czytnik okazywal i go uzywal za posrednictwem swojego przedstawiciela, natomiast na
potrzeby innego postepowania (sadowego) zaslanial sie w tym zakresie tajemnica przedsiebiorstwa. Czytnik stuzyl
natomiast identyfikacji oryginalno$ci opakowan, biegly w inny sposéb tej okoliczno$ci nie mogt ustali¢. Z opinii
bieglego J. J. wynika, ze nawet przedstawiciel powoda w trakcie ogledzin nie byt w stanie jednoznacznie odpowiedziec¢
na pytania bieglego dotyczace znaczenia i sposobu czytania poszczeg6lnych kodow. Tajemnica przedsiebiorstwa, jak
kazda ustawowo chroniona tajemnica, ma charakter obiektywny, nie mozna wobec tego istnienia takiej tajemnicy
subiektywizowa¢ w oparciu jedynie o o$wiadczenia osob reprezentujacych przedsiebiorce, ktdre to osoby - z istoty
rzeczy - nie bedg zainteresowane ujawnianiem jakichkolwiek faktéw ze sfery prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej
podmiotu (por. wyrok Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego w W. z dnia 10 sierpnia 2016 ., (...) SA/Wa 592/16).
Nie jest przy tym wykluczone w ocenie Sadu Apelacyjnego, aby dopuéci¢ dowod z opinii bieglego, ktory do jej



sporzadzenia bedzie zmuszony zapoznadé sie z tajemnica przedsiebiorstwa. Sad na wniosek uprawnionego powinien
stosowac¢ wykladnie mozliwie przychylna dysponentowi tajemnic przedsiebiorstwa i zarzadzi¢ wszelkie takie Srodki,
ktére uniemozliwia zapoznanie sie z tajemnicg przeciwnikowi procesowemu czy konkurentowi. W takim przypadku,
mozna postulowaé, by sad — niezaleznie od zarzadzenia przeprowadzenia postepowania dowodowego przy drzwiach

zamknietych (art. 153 § 1 k.p.c.), dzialal wedlug nastepujacych regut:

1) ustalil na podstawie wnioskow stron pytanie badz liste pytan, co do ktorych biegly mialby udzieli¢ odpowiedzi,
wydajac opinie;

2) zobowigzat bieglego (lub bieglych) do zachowania w poufno$ci tajemnic przedsiebiorstwa;

3) zobowiazal bieglego do udzielenia odpowiedzi na podstawie samodzielnej analizy sposobu wytwarzania, badajac
dokumenty zlozone przez strone do jego wylacznej wiadomo$ci lub tez wizytujac zaklad strony;

4) wylaczal dostep do sktadanych dokumentéw zawierajgcych tajemnice przedsiebiorstwa innym uczestnikom poza
skladajacym,;

5) weryfikowal odpowiedzi bieglego pod katem braku zawarcia w nich informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, a nastepnie udostepnial je obu stronom. Obowiazek stosowania przyjaznego ochronie tajemnic
przedsiebiorstwa sposobu postepowania, jak wskazano wyzej, mozna wywie$¢ juz w obowigzujacym stanie prawnym.

W tych okoliczno$ciach zarzuty apelacji pozwanego dotyczace naruszenia prawa procesowego okazaly sie zasadne,
natomiast zarzuty powoda odnoszace sie do naruszenia prawa procesowego w ujeciu wskazanym w jego apelacji byly
chybione. Wbrew zarzutom powoda brak bylo podstaw do oparcia ustalen faktycznych na prywatnej opinii Z. K..
Jest to kolejna prywatna ekspertyza. Opinia ta de facto sprowadzala sie do oceny ekspertyzy P. P. (1), nie wynika
natomiast z niej, ze poprzedzona byla osobistym badaniem lozysk i opakowan przez sporzadzajacego opinie. Ponadto
skoro zostala sporzadzona po wydaniu zabezpieczonego towaru przedstawicielowi powoda, to byla nieprzydatna do
poczynienia ustalen faktycznych z tych samych powoddow, z ktérych nie byly przydatne ekspertyza P. P. (1) oraz
bieglego sadowego. Natomiast opinia T. W. (1) jest to de facto o§wiadczenie pracownika powoda o tym, ze jakie$
badane przez niego opakowanie przeslane przez spdtke pozwanego bylo nieoryginalne. Z tego pisma nie wynika ani
jaka metode badawcza przyjal ten pracownik, ani tez jakiego konkretnie opakowania to dotyczy i czy na pewno bylto
to opakowanie pochodzace od pozwanego. W tych okoliczno$ciach brak podstaw do uznania tego pisma za opinie czy
ekspertyze stanowigca zrédlo ustalen faktycznych w przedmiotowej sprawie.

W ramach zarzutu naruszenia przepisu art. 328 § 2 k.p.c. powdd stusznie wskazuje, ze Sad Okregowy w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku nie wyjasénil z jakich powodéw oddalil zadanie pozwu co zniszczenia lozysk przestarzalych i
to nawet tych, ktore w ten sposob zakwalifikowat biegly M. R. (2). Ponadto Sad Okregowy w oSwiadczenia, ktérego
publikacje nakazal pozwanemu zawarl réwniez stwierdzenie o dokonywaniu przez pozwanego towarowymi wprawdzie
oryginalnymi, ale nienadajacymi sie do obrotu. Zatem z punktu pierwszego wyroku mozna by wyprowadzi¢ wniosek,
ze Sad Okregowy uznal fakt dokonywania obrotu lozyskami oryginalnymi, ale nienadajacymi sie do tego obrotu jako
delikt nieuczciwej konkurencji, ale jednocze$nie nie nakazal ich zniszczenia w punkcie trzecim wyroku. Tymczasem
zniszczenie towardw, ktorych obrét wyczerpywalby znamiona deliktu nieuczciwej konkurencji miescie sie w zakresie
pojecia usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan o jakich mowa w tresci art. 18 ust. 1 pkt 2 (...). Sad Okregowy nie
wyjasnil réwniez z jakich powodéw oddalil zadanie pozwu co do zniszczenia nieoryginalnych opakowan, stwierdzit
jedynie jakie byly wnioski opinii bieglego co do tych opakowan. Mozna jedynie przypuszczaé, ze Sad a quo uznal, ze
postepowanie dowodowe nie wykazato nieoryginalno$ci opakowan. Ostatecznie powyzsze uchybienia nie prowadzily
do uchylenia zaskarzonego wyroku, Sad Apelacyjny jako instancja merytoryczna w oparciu o zebrany w sprawie
material dowodowy poczynil czeéciowo odmienne a ponadto uzupelniajace ustalenia faktyczne, ktore prowadzily
do oddalenia wszystkich zadan pozwu. Rozstrzygniecie o uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpoznania nastepuje bowiem jedynie w razie stwierdzenia takich wad orzeczenia w postepowaniu sadu pierwszej



instancji, ktorych sad drugiej instancji nie moze sam usuna¢, pomimo tego, ze jest sadem merytorycznym (art. 382
k.p.c.).

W ramach zarzutu naruszenia prawa procesowego tj. przepisu art. 321 § 1 k.p.c. w zw. art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296
ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jak
i zarzutu naruszenia prawa materialnego powod wskazal, ze Sad Okregowy blednie uznal, iz zakazanie pozwanemu
naruszen stanowiloby jedynie powtorzenie intencji prawodawcy. Gdyby w przedmiotowej sprawie powdd wykazal, iz
pozwany faktycznie naruszyt prawa ochronne na znak towarowy i dopuscil sie czynu nieuczciwej konkurencji to co
do zasady stanowisko Sadu I instancji byloby bledne. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy czy tez czynu nieuczciwej konkurencji podstawowe znaczenie ma roszczenie o zaniechanie naruszen.
Jego celem jest usuniecie stanu sprzecznego z prawem. Ma ono charakter zapobiegawczy i shuzy temu, aby nie doszlo
do podejmowania dzialan wyraznie wskazanych w tresci pozwu, z tego powodu dzialania, ktérych zakazania zada
powod winny byé precyzyjnie przez niego okre$lone, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia przymusowej
egzekucji. Jezeli takie dzialania, ktérych zakazania zada powod nie zostaly przez niego precyzyjnie okreSlone rzecza
przewodniczacego jest wezwanie do uzupehienia brakow formalnych pozwu. W niniejszej sprawie powod okreslil te
dzialania, zatem blednie Sad Okregowy uznal, ze w tym zakresie pow6dztwo nie moglo zostaé uwzglednione bowiem
w istocie stanowiloby powtorzenie intencji prawodawcy, wobec czego zbednym byloby powtarzanie w orzeczeniu
sadowym obowiazujacych juz przepisow. Ponadto, gdyby faktycznie Sad Okregowy doszedl do przekonania, ze
wskazane przez powoda dzialania nie zostaly dostatecznie sprecyzowane, aby przyszle orzeczenie nadawalo sie
do wykonania, to winien byl zobowigza¢ powoda do sprecyzowania zadania w tym zakresie. Niemniej jednak
uszlo uwadze powoda, Ze roszczenie o zakazanie okreSlonych dzialan jest nieuzasadnione, gdy bezprawne dzialanie
naruszajgcego prawo ochronne na znak towarowy juz zostalo zakoniczone i nie istnieje prawdopodobienstwa jego
wznowienia. W przedmiotowej sprawie po pierwsze powdd nie wykazal, ze doszlo do naruszenia przez pozwanego
prawa ochronnego na znak towarowy powoda i aby pozwany dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji, a ponadto
nawet, gdyby uzna¢, ze do tego doszlo to z akt sprawy nie wynika, aby nadal do tych naruszen dochodzilo lub
istnialo zagrozenie takiego naruszenia. Wszystkie postepowania prokuratorskie, wszczete po rzekomym ujawnieniu
w magazynach pozwanego nieoryginalnych towaréw oznaczonych znakiem towarowym powoda prowadzone na
okoliczno$é naruszania przez pozwanego prawa ochronnego powoda na znak towarowy zostaly umorzone. Z akt
sprawy nie wynika, aby pozwany obecnie wprowadzal do obrotu lozyska pochodzace od innych producentéw, a
bezprawnie oznaczone znakiem towarowym powoda. Zatem jego zadanie w tym zakresie nawet przy uwzglednieniu,
ze pozwany w 2008r. naruszyl jego prawo ochronne na znak towarowy nie byloby zasadne.

Wobec zmiany zaskarzonego wyroku i oddalenia powodztwa roéwniez w zakresie uwzglednionym przez Sad a quo,
bezprzedmiotowy byl zarzut powoda naruszenia przepisu art. 100 k.p.c. z zakresie rozstrzygniecia o kosztach
postepowania przed Sadem I instancji. Wobec oddalenia powddztwa w caloéci do rozstrzygniecia o kosztach
postepowania nalezalo zastosowa¢ przepis art. 98 § 1i 3 k.p.c.

Odnoszac sie do zarzutoéw obu apelacji dotyczacych naruszenia prawa materialnego wskaza¢ nalezy, ze prawidlowo$¢
zastosowanej przez Sad normy prawa materialnego jest zalezna od prawidlowosci poczynionych ustalen faktycznych.
Te jak sie okazalo nie byly w pelni prawidlowe, a ocena zebranego w sprawie materialu dowodowego nie byla
wszechstronna. W tych okolicznoSciach stwierdzi¢ nalezy, ze zasadne okazaly sie w przewazajacej czeSci zarzuty
pozwanego naruszenia przez Sad Okregowy przepisOw prawa materialnego. Zaréwno powdd jak i pozwany zarzucali
Sadowi Okregowemu naruszenie zar6wno przepiséw ustawy o wlasnoSci przemystowej oraz przepisow ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym powdd tymi zarzutami zmierzal do wykazania, ze zasadnym bylo jego
powbdztwo rowniez w zakresie oddalonym przez Sad Okregowy, a pozwany zmierzal do wykazania, ze pow6dztwo nie
zastugiwalo na uwzglednienie w catoSci.

Wbrew zarzutom apelacji powoda brak bylo podstaw do zobowiazania pozwanego do zakazania naruszen,
opublikowania ogloszenia w prasie oraz nakazania mu zniszczenia lozysk oraz ich opakowan, skoro powo6d nie
wykazal, ze pozwany naruszyt prawa ochronne na znak towarowy przystugujacy powodowi oraz, ze dopuscil sie czynu
nieuczciwej konkurencji. Zebrany w sprawie material dowodowy nie potwierdzil faktu, Ze u pozwanego w czerwcu



2008r. zabezpieczono nieoryginalne lozyska, nieoryginalne opakowania od lozysk czy tez lozyska nienadajace sie
do obrotu. Jak wynika bowiem ze zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego powod odebral zabezpieczony
u pozwanego towar jeszcze przed wszczeciem postepowania sagdowego i przez wiele miesiecy przetrzymywat go
w roznych miejscach réwniez na terenie innych krajow, poddajac badaniu przez nieustalone osoby. Uznac zatem
nalezy, ze obecnie towar ten utracil walor wiarygodnego Zrédla ustalen faktycznych. Przedmioty zabezpieczone u
pozwanego nie byly przedmiotami oznaczonymi co do tozsamosci, na tym etapie nie ma mozliwosci ustalenia czy
zabezpieczony przez Sad towar jest tym samym, ktéry w czerwcu 2008r. zabezpieczono u pozwanego a w grudniu
2008r. przewieziono do K. w B.. Dodatkowo wskazaé nalezy, ze podczas zeznan przed Prokuratura P. P. (1) przyznal,
iz lozysko pobrane z Miejskich Zakladow (...) bylo specjalistyczne, do nietypowego zastosowania, ale oryginalne.
Postepowania co do lozysk sprzedanych (...) Spdlce (...) oraz A. A. zostaly umorzone wobec braku znamion czynu
zabronionego. Ponadto co do kwestii lozysk, ktore zdaniem powoda sa przestarzale, wskazaé nalezy, ze z akt sprawy
wynika, iz oznaczenie roku produkeji na lozyskach odpowiednimi duzymi literami bylo powtarzane co 24 lata (vide
k- 1846 akt). Trudno zatem oceni¢ czy faktycznie tozysko uznane przez powoda jako przestarzale faktycznie takim
bylo, powdd nawet nie wyja$nil metody badawczej przyjetej do tej oceny, natomiast z uzasadnienia postanowienia
o umorzeniu $ledztwa (vide k — 997-999v) wynika, ze istnialo jedynie duze prawdopodobienstwo wyprodukowania
lozysk zabezpieczonych (...) Spolce (...) w latach 1948-1949, przy czym brak jest u powoda dokumentacji technicznej
tych lozysk. Te okoliczno$ci poddaja w watpliwo$é prawdziwosé twierdzen powoda o tym, ze faktycznie pozwany
dokonywal obrotu przestarzalymi lozyskami.

Chybiony jest natomiast zarzut pozwanego, ze nie dokonywal on obrotu lozyskami, skoro lozyska te zajeto jeszcze
w magazynach pozwanego, kiedy nie byly one przedmiotem jakichkolwiek skonkretyzowanych czynno$ci majacych
na celu dalsza dystrybucje. Pozwany kwestie te porusza zar6wno w ramach zarzutu naruszenia prawa procesowego
polegajacego na blednych ustaleniach faktycznych jak i w ramach naruszenia prawa materialnego art. 296 ust.
11 2 PrWlPrzem. Sad Apelacyjny w tym zakresie podziela szeroki wywdd zaprezentowany przez Sad Okregowy
w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku. Wbrew opinii skarzacego magazynowanie czy skladowanie, jest elementem
szeroko rozumianego obrotu, skoro jest etapem uprzednim do dalszej odsprzedazy. Trudno uznaé, ze pozwany kupil
lozyska, jedynie w celu ich bezterminowego skladowania w swoich magazynach, taka interpretacja kloci sie z celem
prowadzonej przez niego dzialalno$ci gospodarcze;j.

Wobec zmiany zaskarzonego wyroku i oddalenia powddztwa w catosci bezprzedmiotowe okazaly sie te zarzuty obu
apelacji, ktore dotyczyly rozstrzygniecia Sagdu Okregowego o nakazaniu opublikowania przez pozwanego o$wiadczenia
zawierajacego przeproszenie powoda. W kontekscie tych zarzutéw wskazac jedynie nalezy, ze pozwany blednie w
zakresie zarzutu naruszenia prawa materialnego zarzuca naruszenie przepisu art. 296 ust. 11 2 w zw. z art. 287 ust.
2 PrWlPrzem, bowiem Sad Okregowy nakazal dokonanie ogloszenia o§wiadczenia w oparciu o przepis art. 18 ust. 1

pkt3 (...).

W zakresie zarzutu naruszenia prawa procesowego apelacji pozwanego wskaza¢ nalezy, ze granicg okreSlonych zadan
powoda jest adekwatno$¢ do popetlnionego deliktu, ktéry wynika z poczynionych ustalen faktycznych. Nalozony na
strone pozwang obowiazek usuniecia skutkoéw nie powinien nadmiernie obcigza¢ zobowigzanego. Celem o§wiadczenia
z art. 18 ust.1 pkt 3 (...) nie jest satysfakcja moralna, ale funkcja informacyjna. Stlusznie w okoliczno$ciach sprawy
Sad Okregowy uznal, ze dokonanie sze$ciokrotnej publikacji o$§wiadczenia w sposob, jakiego domagal sie powod
w pozwie bylo nadmiernie ucigzliwe i niewspdélmierne do uznanego przez Sad Okregowy deliktu pozwanego. Co
wiecej, skoro celem przepisu jest przekazanie klienteli danego przedsiebiorcy informacji prostujacych, aby zmienic
bledna, nieprawdziwa opinie o jego towarach czy o nim samym to w sytuacji, gdy towary te nie sa przedmiotem
rynku konsumenckiego, towarami zwyklego, powszechnego i codziennego uzytku, publikacja w prasie takiej jak
»(...), przy uwzglednieniu stwierdzonego przez Sad Okregowy deliktu jawi sie jako represyjna wzgledem pozwanego.
Ponadto z punktu 3 zaskarzonego wyroku nie wynika, aby Sad Okregowy nakazal zniszczenie tozysk oryginalnych lecz
nienadajacych sie do obrotu, zatem zamieszczenie w o§wiadczeniu stwierdzenia, ze pozwany takimi lozyskami obracat
naklada szersze obciazenia niz wynikajace z punktu 3 wyroku, choé oba nakazy stluzy¢ maja temu samemu celowi-
usunieciu skutkdw naruszen.



Whbrew natomiast zarzutom pozwanego dla rozstrzygniecia powstalego pomiedzy stronami sporu nie miala znaczenia
taka okoliczno$¢ jak pozycja na runku obu stron postepowania i ewentualne checi wyeliminowania pozwanego z rynku
obrotu lozyskami powodowej firmy, w sytuacji, gdyby potwierdzily sie zarzuty stawione pozwanemu. Zbyt daleko
idacy, a wrecz oderwany od okolicznoS$ci sprawy jest wywdd pozwanego, ze skoro powod odmowil mu przekazania
wiedzy shuzacej do identyfikacji oryginalnych lozysk to posrednio godzil sie z ryzykiem, ze pozwany wczeéniej czy
pozniej nabedzie lozyska nieoryginalne. Rzecza pozwanego jako uczestnika rynku obrotu tozyskami jest ich zakup z
legalnego zrddla, a to z pewnoscia da mu wyzsza gwarancje obrotu tozyskami niepodrobionym, stusznie w tym zakresie
Sad Okregowy zwrdcil uwage na brak sp6jnoéci w zeznaniach pozwanego co do zrodla zakupu spornych lozysk.

W kontekécie powyzszych rozwazan, uznajac za zasadne zarzuty pozwanego w przewazajacej czesci Sad Apelacyjny
na mocy art. 386 § 1 k.p.c. zmienil zaskarzony wyrok w punktach 1., 2. i 3. w ten sposdb, ze powoddztwo oddalil.
Konsekwencja zmiany wyroku co do meritum sprawy byla zmiana rozstrzygniecia o kosztach postepowania przed
Sadem I instancji, skoro pozwany wygrat to postepowanie w caloéci.

Na mocy art. 385 k.p.c. Sad Apelacyjny oddalil apelacje powoda jako catkowicie niezasadng.

Na marginesie jedynie wskazaé nalezy, iz z uwagi na te$¢ art. 350 § 3 k.p.c. brak bylo podstaw do sprostowania
przez Sad Apelacyjny postanowienia Sagdu Okregowego z dnia 30 maja 2016r., czego domagal sie w swojej apelacji
powdd. Fakt, ze sprawa z apelacja trafila do Sadu wyzszej instancji nie oznacza, ze Sad ten nabywa kompetencje do
dokonywania sprostowania wszelkich orzeczen wydanych w toku postepowania przed Sagdem a quo, jego uprawnienie
ogranicza sie jedynie do mozliwo$ci sprostowania zaskarzonego wyroku. Brak bylo rowniez podstaw do oceny w
trybie art. 380 k.p.c. prawidlowosci tego postanowienia, skoro stronom przystugiwalo prawo zlozenia zazalenia na
rozstrzygniecie Sadu Okregowego z dnia 30 maja 2016r. Natura prawna $rodka uregulowanego w przepisie art.
380 k.p.c. jest zlozona. Uznaje sie w doktrynie, ze komentowany przepis reguluje $rodek prawny, bedacy swoistym
srodkiem zaskarzenia, niemieszczacy sie natomiast w kategorii srodkéw odwolawczych, ktorego celem jest poddanie
kontroli postanowien, ktore — nie podlegajac osobnemu zaskarzeniu — mialy wplyw na tres¢ wyroku [T. W., w: H.
D., T. W. (red.), Kodeks, t. II, 2010, s. 80; A. G.-B., Apelacja, s. 93]. Postanowienie, aby moglo zosta¢ poddane
kontroli w omawianym trybie, nie moze podlega¢ zaskarzeniu w drodze zazalenia, natomiast na postanowienie,
ktorego przedmiotem jest oddalenie wniosku o uzupelnienie wyroku jako konczace postepowanie z tym zakresie
podlega zaskarzeniu zazaleniem (tak SN w postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2016, II CZ 70/16).

O kosztach postepowania odwolawczego Sad Apelacyjny orzekl na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zgodnie z zasada
odpowiedzialnoSci za wynik postepowania. Pozwany w calo$ci wygral postepowanie zainicjowane zaréwno swoja
apelacja jak i apelacja powoda. Na koszty postepowania odwolawczego zlozyly sie koszty oplaty od apelacji poniesione
przez pozwanego oraz koszty wynagrodzenia jego pelnomocnika obliczone stosownie do wartos$ci przedmiotu
zaskarzenia wskazanego w apelacji powoda i pozwanego wedlug stawek obowiazujacych w dacie zlozenia tych apelacji.



