Sygn. akt VII AGa 638/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudnia 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczacy:SSA Maciej Dobrzynski (spr.)

Sedziowie:SA Mariusz Lodko

SO del. Jacek Bajak

Protokolant:praktykant absolwencki Magdalena Wojcicka

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powodztwa (...) spdlka z ograniczona odpowiedzialno$cig spéotki komandytowej z siedziba w L.
przeciwko (...) spdlce akcyjnej z siedziba w S.

o nakazanie i zaplate

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 20 marca 2017 r., sygn. akt XXII GWzt 66/15

1. oddala obie apelacje,

2. zasqgdza od (...) spolki akcyjnej z siedzibgq w S. na rzecz (...) spétki z ograniczong
odpowiedzialnosciq spolki komandytowej z siedzibg w L. kwote 8.100 zl (osiem tysiecy sto zlotych)
tytulem zwrotu kosztéw procesu w postepowaniu apelacyjnym.

VII AGa 638/18

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 lutego 2015 r. (...) spdlka z ograniczona odpowiedzialno$cia spotka komandytowa z siedzibg w
L. wniosla o nakazanie (...) spblce akcyjnej z siedziba w S. dokonania zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci
osiagnietych w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r. ze sprzedazy — na polskim rynku — produktow
kosmetycznych zawierajacych oznaczenia (...), ktorych wysoko$¢ zobowigzala sie przedstawié¢ po zlozeniu przez
pozwanego ksigg rachunkowych oraz po zlozeniu opinii przez bieglego, gdyz na etapie wniesienia pozwu wskazanie
kwoty bylo niemozliwe (pkt 1), nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomosci — przez okres 100 dni —
caloéci orzeczenia wydanego w sprawie poprzez jego publikacje na stronie internetowej (...) — w terminie dwo6ch
tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia (pkt 2) oraz o zasadzenie od strony pozwanej kosztow postepowania, w
tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 maja 2015 r. pozwany wnio6st o oddalenie powodztwa oraz zasadzenie od powoda
kosztoéw postepowania, w tym kosztéw zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.



Na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016 r. powdd sprecyzowal roszczenie z pkt 1, zadajac zasadzenia na swoja rzecz od
pozwanego kwoty 6.559.375,15 zl tytulem zwrotu korzy$ci bezpodstawnie uzyskanych przez (...) S.A. w okresie od 16
lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r. w zwigzku z uzywaniem znaku towarowego (...).

W piSmie procesowym z dnia 26 lutego 2016 r. powdd podtirzymal zadanie wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci w kwocie 6.559.375,15 zl, odno$nie zagdania nakazania pozwanemu podania do publicznej wiadomosci tresci
orzeczenia sprecyzowal, ze zadanie obejmuje jego publikacje na stronach startowych stron internetowych pozwanego
(...) oraz (...) w miejscu widocznym natychmiast po uzyskaniu polaczenia ze strong, pisanego czcionka Arial w
rozmiarze 10, w kolorze wyraznie odrozniajacym sie od tla przez okres 100 dni — w terminie dwoch tygodni od
uprawomocnienia sie orzeczenia.

W piSmie procesowym z dnia 15 marca 2016 r. pozwany wskazal, Ze sprecyzowane przez powoda roszczenie o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzysci nie zastugiwalo na uwzglednienie.

Narozprawie w dniu 6 marca 2017 r. powodowa spotka poparta pozew do kwoty 416.421 zl, o§wiadczajac ze nie popiera
go w pozostalej czesci pkt 1.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2017 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemyslowych zasadzil od (...) S.A. z siedziba w S. na rzecz (...) spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia spotki
komandytowej z siedzibg w L. kwote 268.092 z} (pkt 1), umorzyl postepowanie w zakresie zgdania zaplaty kwoty
6.142.954,15 zt (pkt 2), oddalil powddztwo w pozostalej czeci (pkt 3), oplate ostateczng od roszczenia niepienieznego
z pkt 2 pozwu ustalil na kwote 1.000 zt i uznal za pobrana w calosci od powoda (pkt 4), nakazal pobranie od (...)
spolka z ograniczong odpowiedzialno$cig spo6tki komandytowej z siedzibg w L. na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu
Okregowego w Warszawie kwoty 100.000 z} tytulem nieuiszczonej sadowej oplaty stosunkowej (pkt 5), zwrocit (...)
spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia spolce komandytowej z siedziba w L. z kasy Sadu Okregowego w Warszawie
kwote 22.651,44 z} tytulem niewykorzystanej czesci zaliczki na koszty opinii bieglego uiszczonej 27 lipca 2016 r., a
zaksiegowanej pod poz. 500007952815 (pkt 6) oraz zasadzil od (...) sp6lka z ograniczong odpowiedzialnoS$cia spotki
komandytowej z siedziba w L. na rzecz (...) S.A. z siedziba w S. kwote 8.057 zl tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa
procesowego (pkt 8).

Sad I instancji oparl swoje rozstrzygniecie na nastepujacych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

Decyzja Urzedu Patentowego RP z 25 lutego 2010 r. P. K. uzyskat prawo ochronne na stowny znak towarowy G. (...)-
(...), udzielone z pierwszenstwem od 14 grudnia 2008 r. dla towaréw w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla
kosmetykéw: kremdw, emulsji, ptynow, maseczek. Decyzja z 27 wrzednia 2010 r. uzyskal on takze prawo ochronne na
stlowno-graficzny znak towarowy R- (...), udzielone z pierwszenstwem od 16 grudnia 2008 r. dla towaréw w klasach
3 i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kreméw, maseczek, zelu, ptyndéw, kosmetykéw do zastosowan medycznych —
kremow i zelu do skory wrazliwej i wymagajacej. Prawa do tych znakéw towarowych zostaly przeniesione na (...)
spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotke komandytowo-akeyjna w L.

Znaki G. (...) sa uzywane od 2006 r. dla oznaczania opakowan kremow:

w dzialaniach reklamowych i dokumentach handlowych. W poprzedniej wersji opakowanie mialo wyglad:
wykorzystujacy znak towarowy R- (...).

(...) spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia spotka komandytowa z siedziba w L. jest nastepcg prawnym (...) spotka
z ograniczong odpowiedzialno$cia spolki komandytowo-akcyjnej powstalym w wyniku jej przeksztalcenia uchwala
walnego zgromadzenia spolki podjeta 21 pazdziernika 2013 r. Producentem cenionych na rynku i nagradzanych
kosmetykoéw oferowanych pod marka E. (...) zar6wno w Polsce jak i za granica jest (...) S.A. z siedziba w L..



(...) S.A z siedziba w S. prowadzila w latach 2012-2015 dzialalno$¢ gospodarcza m.in. w zakresie produkeji
podstawowych substancji farmaceutycznych oraz lekoéw i pozostaltych wyrobow farmaceutycznych, handlu hurtowego
i detalicznego z wylaczeniem handlu pojazdami samochodowymi. Od przelomu lat 2008/2009 (...) S.A. wytwarzala,
wprowadzala do obrotu i oferowala do sprzedazy kremy w opakowaniach z oznaczeniem (...):, a takze maseczki, tonik
i mleczko kosmetyczne. Produkty kosmetyczne strony pozwanej wytwarzane w Polsce, byly eksportowane m.in. na
Litwe i na Bialorus.

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie zakazal (...) S.A. naruszania praw na slowny
znak towarowy G. (...)- (...), to jest uzywania w polskim obrocie gospodarczym oznaczenia (...) dla kremow,
maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwanego (pkt 1),
nakazal pozwanemu usuniecie skutkow naruszenia poprzez zniszczenie wszelkich znajdujacych sie w jego posiadaniu
opakowan, etykiet oraz wszelkich materialéw reklamowych odnoszacych sie do kreméw, maseczek, toniku, mleczka
kosmetycznego, a zawierajacych oznaczenie (...) (pkt 2) oraz nakazal pozwanemu usuniecie skutkéw naruszenia
poprzez wycofanie z obrotu kremdw, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, w opakowaniach z oznaczeniem (...)
(pkt 3). Apelacja strony pozwanej zostala oddalona przez Sad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2014
r. wydanym w sprawie sygn. akt VI ACa 1028/13.

(...) S.A. z wytworzenia eksportowanych poza granice Polski w okresie od dnia 16 lutego 2012 r. do dnia 15 lutego 2015
r. kosmetykéw z oznaczeniem (...) wynioslt lacznie 416.421 zb. Po odliczeniu koniecznych kosztéw, poniesionych w
zwigzku z wytworzeniem tych produktow, korzysci pozwanego wyniosly 268.092 zk.

Sad Okregowy wskazal, ze zgodnie z art. 153 ust. 1 oraz art. 154 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci
przemystowej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, ze zm.; dalej jako p.w.p.), przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa
sie prawo wylacznego uzywania na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego w sposdb zarobkowy
lub zawodowy, polegajacego w szczegblnosci na:

1/ umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i
wprowadzaniu tych towar6w do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skladowaniu w celu oferowania i
wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $§wiadczeniu ustug pod tym znakiem,

2/ umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze
Swiadczeniem ustug,

3/ postugiwaniu sie¢ nim w celu reklamy.

Z art. 296 ust. 2 p.w.p. wynika dla wlasciciela prawo do wylagcznego i niezakléconego uzywania
znaku towarowego oraz zakazania innym osobom niemajgcym jego zgody uzywania w obrocie
m.in.:

1/ znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarow,

2/ znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéow w blqd,
ktore obejmuge w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znakoéw.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktéorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo
naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zgdaé od osoby, ktéra naruszyla
to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzqdzonej szkody na zasadach ogélnych albo
poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajagcej oplacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.



Odnoszqc sie do obowiqzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci, Sqd Okregowy wskazal, ze
odpowiedzialnosé (...) S.A. za naruszenie praw spoélki E. D. zostala — co do zasady — rozstrzygnieta
prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie sygn. akt XX GC 357/11 (art. 365 § 1 k.p.c.). W
tym postepowaniu nalezalo jedynie wykazaé zakres naruszenia, osiggniecie przez strone pozwanag
okreslonych korzysci oraz uzasadnié potrzebe publikacji wyroku zasqgdzajqcego dla usuniecia
skutkow naruszenia. Stosownie do art. 296 ust. 1 p.w.p., wlasciciel prawa ochronnego na znak
towarowy, ktore zostalo naruszone, moze zadaé¢ wydania przez naruszyciela bezpodstawnie
uzyskanych korzysci. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobienstwa
terminologii nie jest tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c.
Jest niezalezne od winy naruszyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzglednieniu
roszczenia decyduje stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego (w
Jjakiejkolwiek z form wskazanych w art. 153 p.w.p., a nie tylko z wprowadzania do obrotu towaréw
z kolizyjnym oznaczeniem) — pozwany uzyskal jakas korzysé (w rozumieniu przychodu, a nie
dochodu). Sad I instancji wyjasnil, ze sposob obliczenia korzysci wywoluje spory, ich podstawe
stanowi jednak zawsze przychoéd uzyskany przez naruszyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od
uzyskanego przez naruszyciela przychodu poniesionych przezen kosztow i ich wysokosci. Wedtug
zwolennikow penalnego charakteru tego obowiqzku, kosztéow w ogole sie nie odlicza. Przeciwne
stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzysci o koszty, ktorych poniesienie — przy racjonalnie
podejmowanych dzialaniach — byloby w kazdym wypadku konieczne (pozostajgce w bezposrednim
zwiqzku z naruszeniem, niezbedne do uzyskania okreslonego wyniku sprzedazy lub eksportu).
Pewne kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie budzi zasadnosé odliczania od podlegajqgcych
wydaniu korzysci kosztow stalych (wytworzenia towaru: personelu, eksploatacji maszyn i
urzqdzen, wynajmu pomieszczen produkcyjnych i magazynowych) lub tylko zmiennych (tu: zakup
skladnikéw produktéow kosmetycznych i ich opakowan). Sqd Okregowy wskazal, ze nie jest
przekonany do zasadnosci ograniczenia korzysci wylgcznie o koszty zmienne. Taka konstrukcja
abstrahuyje od realiéow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Trudno sobie wyobrazié uzyskanie
przychodu z wytwarzania kosmetykow oznaczanych bezprawnie znakiem towarowym bez udzialu
czynnika ludzkiego w niedzialajacym przedsiebiorstwie. Na ich wysokosé wplywa z pewnosciaq
rozmiar produkcgji. Nie mozna w zadnym razie uznaé, ze dzialania bezprawne, podejmowane
obok legalnych, nie zwickszajq kosztow (stalych) zatrudnienia pracownikoéw, eksploatacji maszyn
i urzqdzen stuzqcych do produkcji, zakupu mediéow, wynajmu pomieszczen, takze powierzchni
magazynowych. W tej czesci, wynikajqcej bezposrednio z dzialan stanowiqcych naruszenie, koszty
stale powinny by¢ odliczone z korzysci. Obowiqgzek udowodnienia poniesienia takich kosztéow — co
do zasady i wysokosci — obciqza naruszyciela, zgodnie z ogélng regulq rozkladu ciezaru dowodu
wyrazonqg w art. 6 k.c. Wystepujgc z pozwem zmierzajgcym do usuniecia skutkéw naruszen
krajowych praw na znaki towarowe G. (...) zarejestrowane pod numerami R- (...) i R- (...) spotka
(...) nie tylko nie przedstawila twierdzen i dowodéw na uzasadnienie nakazania (...) S.A. zwrotu
bezpodstawnie uzyskanych korzysci i podania rozstrzygniecia o tym do wiadomosci publicznej,
ale nawet nie sprecyzowala roszczenia w zakresie zqdanej kwoty. Wskazala, ze korzysci wynikaja
ze sprzedazy na polskim rynku kosmetykéw w opakowaniach z oznaczeniem (...). Dopiero w
toku postepowania, wobec zaprzeczenia przez pozwanego wprowadzania do obrotu w Polsce
kosmetykéw (...) w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r., okreslila roszczenie co
do wysokosci 1 zmienila jego podstawe faktyczng, wskazujgc na to, ze uzywanie kolizyjnego
oznaczenia polegalo na wytwarzaniu kosmetykéow eksportowanych poza Polske i oznaczaniu
ich opakowan. Fakt podejmowania takich dzialan nie byl kwestionowany przez pozwanego,
ktory zaprzeczal temu by naruszaly one prawa powoda i przyniosly mu jakiekolwiek korzysci.
Oferowanie kosmetykow z kolizyjnymi oznaczeniami poza Polskag potwierdzaly dodatkowo
dokumenty i1 zeznania swiadkoéw. Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniecia o wysokosci korzysci
uzyskanych przez (...) S.A., ktore — zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p. — powinny byé wydane



spolce (...) mial dowéd z opinii bieglego sporzadzonej na podstawie dokumentacji ksiegowej
przedsiebiorstwa strony pozwanej. W opracowanej na zlecenie Sqdu Okregowego opinii, ktorej
wnioski wyprowadzone zostaly z wszechstronnej analizy problemu i poparte przekonujaca
argumentacjq, biegly stwierdzil, ze ksiegi rachunkowe przedsiebiorstwa (...) S.A. nie pozwalajq
na precyzyjne wyliczenie korzysci uzyskanych z wytworzenia kosmetykow (...) w okresie od 16
lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r., poniewaz ich zapisy nie wskazujq oznaczenia poszczegolnych
produktow. Praktyka ograniczonego ewidencjonowania operacji dotyczaqcych sprzedazy i kosztow
nie jest czyms wyjatkowym w dzialalnosci gospodarczej. Biegly oszacowal korzysci na kwoty:
i) 27.400,50 zl odpowiadajgcq rentownosci sprzedazy netto (...) S.A. (6,58% z 416.421 zl);
ii) 31.939,49 zl odpowiadajqcq rentownosci sprzedazy netto na rynku polskich producentéow
wyrobow kosmetycznych i toaletowych zatrudniajacych powyzej 49 osob (7,67% z 416.421 zl);
iii) 416.421 zl stanowiqgcq lgczng kwote zafakturowanej sprzedazy eksportowej wytworzonych
przez (...) S.A. kosmetykoéw z oznaczeniem (...); iv) 268.092 zI uwzgledniajqcq sredni wskaznik
kosztow uzyskania korzysci ze sprzedazy eksportowej kosmetykéw z oznaczeniem (...), ktore
wynoszq 64,38% przychodu. W przekonaniu Sadu I instancji, w efekcie naruszenia praw do
znakow towarowych G. (...), strona pozwana ma obowiqzek wydania uprawnionej korzysci
w kwocie 268.092 zl uzyskanych z wytwarzania, oznaczania i eksportu kosmetykow (...).
Kwota ta uwzglednia uzasadnione okreslone szacunkowo przez bieglego, zwiqzane bezposrednio z
dzialaniami naruszajqgcymi wylgceznosé spotki (...), koszty uzyskania przychodu.

Odnoszqc sie kolejno do roszczenia o publikacje orzeczenia, Sad Okregowy wskazal, ze przepis
art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowi, ze sqd, rozstrzygajac o naruszeniu
znaku towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci
czesci albo calosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb i w zakresie okreslonym.
Publikacja orzeczenia (lub informacji o nim) powinna znalezé uzasadnienie w okolicznosciach
Jaktycznych konkretnej sprawy i zmierzaé do usuniecia skutkoéow naruszenia lub uzyskania innego
wskazanego przez powoda celu. Zwazywszy, ze dzialania spoélki (...) nie polegaly na oferowaniu
czy wprowadzaniu do obrotu towaroéw z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, gdzie znaki G. (...) sq chronione, a powdd nie przedstawil innych okolicznosci mogacych
uzasadniaé publikacje wyroku nakazujgcego naruszycielowi wydanie korzysci, Sad I instancji
oddalil to zgdanie.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c., uznajac, ze koszty postepowania
powinny obcigza¢ w calo$ci powoda, ktéry ulegt w przewazajgcej czeSci roszczenia pienieznego (uwzgledniono
268.092 z} z zadanej kwoty 6.559.375,15 z1), a zagdanie niepieniezne zostato oddalone w caloéci.

Wobec okre$lenia warto$ci przedmiotu sporu w zakresie roszczenia z pkt 1 pozwu na kwote 6.556.375,15 zl, Sad I
instancji ustalil oplate stosunkowa na kwote 100.000 zl, a obowigzkiem jej uiszczenia obciazyt strone powodowa (art.
18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 kosztach sadowych w sprawach cywilnych; dalej jako
u.k.s.c.). Oplata ostateczna od zadania z pkt 2 pozwu ustalona zostala na kwote 1.000 zl i uznana za pobrana w caloéci
od powoda (art. 15 u.k.s.c.).

Apelacgje od wyroku Sqdu Okregowego wniosly obie strony.

Powoéd zaskarzyl wyrok w czesci, tj. co do pkt 3 (w zakresie, w jakim Sqd I instancji oddalil
roszczenie z pkt 2 pozwu), pkt 4, pkt 5 oraz pkt 7. Zaskarzonemu orzeczeniu zarzucit:

1/ naruszenie przepiséw prawa materialnego, tj.:

a/ art. 296 ust. 1a p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. poprzez ich niezastosowanie i oddalenie powddztwa w
czedci obejmujacej zadanie podania orzeczenia do publicznej wiadomosci, pomimo tego ze w niniejszej sprawie
wystapila potrzeba usuniecia negatywnych skutkow naruszenia znaku towarowego przez ogloszenie wyroku, w



szczegodlnosci dlatego, ze czeS¢ sprzedazy produktéw naruszajacych znak towarowy powoda nastepowala do odbiorcow
z Rzeczypospolitej Polskiej,

2/ naruszenie przepisOw prawa procesowego, tj.:

a/ art. 233 § 1 k.p.c. polegajace na niewlasciwej ocenie materialu dowodowego w sprawie, prowadzace do sprzecznego
z dowodami ustalenia, jakoby pozwany nie oferowal ani nie wprowadzal do obrotu towaréw z kolizyjnym oznaczeniem
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znaki G. (...) sg chronione, mimo ze w aktach postepowania znajdowaly
sie dowody sprzedazy towar6w pozwanego pod spornym oznaczeniem do podmiotéw polskich; powyzsze mialo wpltyw
na tre$¢ zaskarzonego wyroku oraz doprowadzito do wadliwego rozstrzygniecia, albowiem stalo sie bezposérednig
podstawa oddalenia pow6dztwa w zakresie roszczenia publikacyjnego,

b/ art. 13 ust. 1 u.k.s.c. przez jego bledne zastosowanie, przejawiajace sie w pobraniu od powoda ,nieuiszczonej oplaty
stosunkowej” od pozwu, od ktérego juz wczesniej zostala ustalona i wplacona oplata tymczasowa,

¢/ art. 15 ust. 3 u.k.s.c. wzw. z art. 21 k.p.c. przez nieprawidlowe niezastosowanie, polegajace na zaniechaniu ustalenia
oplaty ostatecznej w wyroku, ktéra winna by¢ ustalona jako oplata okreslona przez Sad w kwocie maksymalnej 5.000
z} wobec nieustalenia wartoéci sporu (bedacej w my$l art. 21 k.p.c. jedna suma dla calego pozwu; przy czym w
przedmiotowej sprawie Sad I instancji przyjal warto$c¢ roszczenia z pkt 2 pozwu jako nieustalona, czego konsekwencja
winno by¢ przyjecie, ze warto$¢ przedmiotu sporu, bedgca suma czynnikéw, z ktoérych jeden jest niewiadomy, takze
jest nieustalona); ewentualnie jako oplata ostateczna stosunkowa od sumy 268.092 zl,

d/ art. 98 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. poprzez obciazenie kosztami postepowania wylgcznie powoda, podczas gdy Sad
zasadzil od pozwanego kwote 268.092 zl, a oddalil zadanie w kwocie 148.329 zl, co winno przelozy¢ sie na ocene, ze
powdd wygral sprawe w 66% oraz odpowiednie do tego rozlozenie ciezaru kosztow,

3/ dokonanie blednych ustalen faktycznych, tj. nieprawidlowe ustalenie przez Sad, jakoby pozwany nie oferowal ani
nie wprowadzal do obrotu towar6ow z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znaki G.
(...) sa chronione, podczas gdy w rzeczywisto$ci pozwany oferowal i sprzedawal towary pod spornym oznaczeniem na
terytorium RP i do podmiotéw polskich, co wynikalo z materialu dowodowego sprawy.

Wskazujac na powyzsze zarzuty strona powodowa wniosta o:

1/ zmiane zaskarzonego wyroku w zaskarzonej czesci poprzez:

- uwzglednienie roszczenia z pkt 2 pozwu, w brzmieniu sprecyzowanym pismem powoda z dnia 26 lutego 2016 r.;
- nieobcigzanie powoda oplata stosunkowa od pozwu, o ktérej mowa w art. 13 ust. 1 u.k.s.c.;

- ustalenie oplaty ostatecznej od catego pozwu zgodnie z art. 15 ust. 3 u.k.s.c. jako oplaty okreélonej przez Sad w kwocie
maksymalnej 5.000 zl, ewentualnie w kwocie 14.405 zl, stanowiacej sume oplaty ostatecznej stosunkowej od wartosci
przedmiotu sporu ustalonej w toku postepowania na sume 268.092 z} oraz oplaty okreslonej przez Sad w wysoko$ci
1.000 zt od roszczenia publikacyjnego o nieustalonej wartoSci;

- obciazenie powoda kosztami procesu i pozwanego obowigzkiem zwrotu kosztéw stronie przeciwnej uwzgledniajac
rzeczywisty wynik sporu, tj. wygranie przez powoda sporu w 66% oraz prawidlowa wysokoé¢ oplaty od pozwu
skorygowang stosownie do wniosku zawartego powyzej — wskutek czego wymiar oplaty od pozwu obcigzajacy powoda
winien wynie$¢ maksymalnie 1.700 zl, a powdd winien otrzymacé od pozwanego zwrot kosztow zastepstwa w kwocie
268,90 zl, ewentualnie wymiar optaty od pozwu obciazajacy powoda winien wynie$¢ maksymalnie 4.558 zl, a powod
winien otrzymacé od pozwanego zwrot kosztow zastepstwa w kwocie 2.304 zl,

2/ ewentualnie, uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonej cze$ci i przekazanie sprawy Sadowi Okregowemu do
ponownego rozpoznania,



3/ ponadto, zasadzenie od pozwanego kosztoéw postepowania apelacyjnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego,
wedlug norm przepisanych.

Pozwany zaskarzyl wyrok w czesci, tj. co do pkt 1. Orzeczeniu zarzucit:

1/ bledne ustalenia faktyczne poprzez przyjecie, ze pozwany nie mogl uzywac znaku towarowego (...) w obrocie
gospodarczym wyrobami kosmetycznymi poza granicami kraju,

2/ bledne ustalenia faktyczne poprzez przyjecie, ze warto$¢ korzySci osiagnietej przez pozwanego z tytulu oznaczenia
i eksportu kosmetykow ze znakiem (...) w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r. wyniosla 268.092 zl,

3/ wewnetrzng sprzeczno$c¢ co do uznania tzw. ,kosztéw zmiennych” jako jedynych, ktére powinny pomniejszaé
przychéd pozwanego przy obliczaniu korzysSci jaka mial osiagnac¢ w zwigzku z korzystaniem ze znaku towarowego (...),

4/ obraze prawa materialnego poprzez przyjecie, iz roszczenie okre$lone w art. 296 ust. 1 p.w.p. ma charakter penalny,

5/ obraze art. 233 § 1 k.p.c. poprzez bledne przyjecie, ze material dowodowy daje podstawe do zdefiniowania tzw.
kosztoéw zmiennych uzyskania korzy$ci naruszyciela, o jakim mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p.,

6/ obraze art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak uzasadnienia dla tezy zgodnie z kt6éra, w wyliczeniu korzySci naruszyciela,
o jakiej mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. powinno sie uwzgledniaé¢ jedynie koszty uzyskania przychodu zwigzane
bezposrednio z dzialaniami naruszyciela (tzw. koszty zmienne),

7/ obraze art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wyjasnienia czym s3 ,koszty uzyskania przychodu zwiazane bezposrednio z
dzialaniami naruszyciela” i wyjaénienia jakie kryteria odr6zniaja je od pozostalych kosztow uzyskania przychodu.

Wskazujac na powyzsze zarzuty pozwany wniost o:

- zmiane wyroku w zaskarzonym zakresie i oddalenie powddztwa w caloéci oraz zasadzenie od powoda na rzecz
pozwanego kosztéw procesu w obydwu instancjach, w tym kosztow zastepstwa procesowego w obydwu instancjach,
wedlug norm przepisanych;

- ewentualnie, uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie w tym zakresie sprawy Sadowi I instancji do ponownego
rozpoznania.

W odpowiedzi na apelacje strony pozwanej, pow6d wnidst o oddalenie apelacji oraz zasadzenie od pozwanego na swoja
rzecz kosztow postepowania apelacyjnego, w tym kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
obie apelacgje nie zastugiwaly na uwzglednienie.

Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione w sprawie przez Sad Okregowy i przyjmuje je za wlasne.
Opieraly sie one na prawidlowo zgromadzonym i ocenionym materiale dowodowym, a dotyczace tych ustalen
faktycznych zarzuty apelacji powoda i pozwanego nie byly uzasadnione.

Odnoszac sie w pierwszym rzedzie do apelacji pozwanego — jako dalej idacej i dotyczacej podstawowych dla
rozstrzygniecia sprawy okoliczno$ci — zauwazy¢ nalezalo, ze zastrzezenia strony pozwanej dotyczace warstwy
faktycznej wyroku albo dotyczyly okolicznoéci o charakterze prawnym (np. zarzuty z pkt 11 pkt 3), albo koncentrowaly
sie wokol zagadnien zwigzanych z ustaleniem wysokoS$ci bezpodstawnie uzyskanych przez (...) S.A. korzysci w zwigzku
z naruszeniem praw powodowej spolki do znaku towarowego G. (...). Odnosilo sie to przede wszystkim do kwestii
tego jakie koszty ponoszone przez naruszyciela nalezy uwzglednia¢ przy ustalaniu wysoko$ci uzyskanych korzysci.
Kwestie te, w tym ocenia opinii bieglego Z. P., oméwione zostana w dalszej czeéci uzasadnienia wraz z rozwazaniami



odnoszacymi sie do tego roszczenia. W tym miejscu stwierdzi¢ za$ nalezalo, ze ocena ww. dowodu dokonana przez
Sad Okregowy zastugiwala na akceptacje.

Nie zaslugiwal takze na podzielenie zarzut apelacji pozwanego dotyczacy naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., ktory okresla
ustawowe wymagania, ktorym musi odpowiadaé¢ uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie wyroku Sadu I instancji, mimo
ze w wielu kwestiach lakoniczne, zawiera zaréwno ustalenia faktyczne, jak i ocene dowoddow, a takze wyjasnia
podstawe prawna rozstrzygniecia — umozliwia zatem kontrole instancyjng zaskarzonego orzeczenia. Jak wskazuje sie
W orzecznictwie, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. moze by¢ uznany za zasadny tylko wyjatkowo — wowczas, gdy
braki uzasadnienia sg tego rodzaju, ze uniemozliwiaja ustalenie na jakiej podstawie faktycznej i w oparciu o jakie
przepisy prawa sad wydal zaskarzone rozstrzygniecie, a tym samym uniemozliwiaja zar6wno stronom, jak i sagdowi
odwolawczemu ustalenie motywow, ktorymi kierowal sie sad I instancji wydajac wyrok. Taka sytuacji w niniejszym
przypadku nie zachodzila.

Apelacja strony pozwanej koncentruje sie na dwoch kwestiach. W pierwszym rzedzie pozwany podnio6st, ze Sad
Okregowy blednie ustalil, ze nie mégt on uzywaé znaku towarowego (...) dla oznaczania wyrobow kosmetycznych w
obrocie gospodarczym z zagranica. Zdaniem pozwanego roszczenie dochodzone przez powoda w niniejszym procesie
opiera sie na tre$ci wyroku wydanego przez Sad Okregowy w Warszawie w dniu 25 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt
XX GC 357/111 tym samym, to czy pozwany naruszyt prawo powoda do znaku towarowego G. (...) w okresie od lutego
2012 r. do lutego 2015 r. nalezy oceniaé tylko w §wietle tego wyroku i zakazu tam wprowadzonego. Zakaz dotyczyl
za$ uzywania spornego oznaczenia w polskim obrocie gospodarczym, tym samym niezasadnie — sprzecznie z trescia
prawomocnego orzeczenia sgdowego — przyjeto, ze powod moze zadaé wydania korzysci w zwigzku z uzywaniem znaku
towarowego (...) dla oznaczania wyrobow kosmetycznych w obrocie gospodarczym z zagranica. Zdaniem apelujacego
w sprawie bledne bylo odwolywanie sie do tredci art. 153 i art. 154 p.w.p.

Powyzsza argumentacja strony pozwanej byla niezasadna i to z kilku wzgledow.

W pierwszym rzedzie zauwazy¢ nalezalo, ze pozwany w sposob nieprecyzyjny przedstawil stanowisko Sadu I instancji
zawarte w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia. Mianowicie, Sad Okregowy wyjasnil, ze odpowiedzialno$¢ (...) S.A.
za naruszenie praw spolki E. D. zostala co do zasady rozstrzygnieta prawomocnym wyrokiem z dnia 25 lutego 2013
r., sygn. akt XX GC 357/11, a w niniejszej sprawie nalezalo jedynie wykaza¢ zakres naruszenia, osiagniecie przez
pozwanego okreslonych korzySci oraz uzasadnié potrzebe publikacji wyroku zasadzajacego dla usuniecia skutkéw
naruszenia. Nie oznaczalo to jednak, ze roszczenia objete niniejszym procesem wywodzone byly z treéci wyroku z dnia
25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, w szczegblnosci za$, Ze roszczenia te determinowat sposoéb uwzglednienia
roszczenia zakazowego objetego pkt 1 ww. wyroku. Jest to w ocenie Sadu Apelacyjnego zasadniczy btad w argumentacji
strony pozwane;j.

Roszczenia, ktore przystluguja uprawnionemu w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, okresla
przede wszystkim art. 296 ust. 1 p.w.p. Zgodnie z jego trescia, osoba, ktdérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadaé od osoby, ktora naruszyla to prawo, zaniechania
naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzySci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody na zasadach ogolnych albo poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Postaci naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
wskazane zostaly w art. 296 ust. 2 p.w.p. Z powyzszych przepiséw wynika zatem, ze przystugiwanie uprawnionemu
wskazanych w ustawie roszczen uzaleznione jest od naruszenia w sposéb bezprawny jego prawa do znaku towarowego
(w jeden ze sposobéw wymienionych w art. 296 ust. 2 p.w.p.), co jak trafnie zauwazyl Sad I instancji przesadzone
zostato wyrokiem Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, a czego strona
pozwana nie zakwestionowala, zglaszajac jedynie zastrzezenia co do zakresu zakazu wynikajacego z pkt 1 orzeczenia,
tzn. wskazujac, ze obejmuje on jedynie polski obrét gospodarczy.



Pkt 1 wyroku z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, rozstrzyga jedynie o roszczeniu zakazowym (o
zaniechanie naruszania), ktére jest odrebnym roszczeniem od roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, ktore laczy jedynie to, ze podstawowa przestanka ich uwzglednienia jest bezprawne naruszenie prawa do
znaku towarowego. Roszczenie o zaniechanie naruszania ma charakter prewencyjny, ma doprowadzi¢ do przerwania
stanu naruszenia sfery wylaczno$ci osoby uprawnionej. O zakresie tego roszczenia decyduje w pierwszym rzedzie
sam powod poprzez odpowiednie sformulowanie zadania pozwu, w ktérym powinny zosta¢ precyzyjnie okreslone
konkretne dzialania, ktérych ma zaniecha¢ naruszyciel. Zakaz powinien oczywiScie odpowiada¢ naruszeniom i byc
proporcjonalny do wagi czynu, jednakze w Zzadnym razie nie determinuje innych roszczen, ktérych moze dochodzic¢
uprawniony, ktérego prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, w szczegélnosci roszczenia o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzysci czy tez roszczenia o naprawienie wyrzadzonej szkody.

Zgodnie z treécia art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wylacznego uzywania
znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 154 p.w.p.
wskazano przykladowo postaci uzywania znaku towarowego: 1) umieszczanie znaku na towarach objetych prawem
ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towaréw do obrotu, ich import lub eksport
oraz skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowanie lub $wiadczenie ustug pod tym
znakiem, 2) umieszczanie znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwigzanych
ze $wiadczeniem ustug, 3) poslugiwanie sie nim w celu reklamy.

Prawo ochronne na znak towarowy jest wylacznym i bezwzglednym (tzn. skutecznym erga omnes) prawem
podmiotowym, ktérego przedmiotem jest dobro niematerialne w postaci znaku towarowego. Tres¢ tego prawa okresla
ustawa — Prawo wlasno$ci przemyslowej i to zar6wno od strony pozytywnej poprzez wskazanie wylacznych uprawnien
przystugujacych podmiotowi prawa ochronnego (art. 153 i art. 154 p.w.p.), jak i od strony negatywnej poprzez
okreélenie dzialan zakazanych osobom trzecim (art. 296 ust. 2 p.w.p.). Zgodnie z zasada terytorialnosci, prawo
ochronne na znak towarowy, tak jaki i inne prawa wlasno$ci przemyslowej, jest skuteczne wylgcznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (vide art. 153 ust. 1 p.w.p.). Na tym obszarze uprawniony ma wylaczne prawo do uzywania
znaku w sposéb zarobkowy lub zawodowy, a przykladowy katalog dzialan stanowiacych uzywanie znaku zawiera art.
154 p.w.p. Jedna z forma uzywania znaku jest wprowadzanie do obrotu towaréw ze znakiem, przy czym realizuje
sie to rowniez przez ich import lub eksport. Oznacza to, ze przywdz lub wywdz towaréw oznaczonych chronionym
znakiem przez inne osoby niz uprawniony albo upowaznione przez uprawnionego stanowi naruszenie prawa do znaku
towarowego, niezaleznie od tego, czy towar taki zostal wprowadzony do obrotu w kraju, czy tez za granica. Jak wskazuje
sie w pi$miennictwie, i ktore to stanowisko Sad Apelacyjny w pelni podziela, nalozenie znaku na towary, ktére maja by¢
wyeksportowane poza granice Polski stanowi w takim samym stopniu naruszenie praw wylacznych, jak opatrywanie
towar6ow znakiem w celu wprowadzenia ich na rynek krajowy (por. M. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego, Tom
3, Prawo wlasnoéci przemystowej, Warszawa 2015, s. 366-367). Nie zostalo zakwestionowane przez strone pozwana
ustalenie Sadu I instancji, iz w latach 2012-2015 spdlka (...) S.A. wytwarzala w Polsce produkty kosmetyczne, na
ktore nakladala oznaczenie (...), a ktére byly przeznaczone na eksport m.in. na Litwe i Bialoru$. Wynikalo to takze ze
zgromadzonych w sprawie dowodow. Nalezato zatem uznac, ze pozwany wkroczyt w zakres monopolu przystlugujacego
spotce (...) w zwigzku z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy G. (...).

W $wietle powyzszego za nieuzasadnione uzna¢ nalezalo te zarzuty apelacji strony pozwanej, w ktérych
kwestionowala, aby dokonywany przez nia eksport towaréw oznaczanych znakiem (...) nie stanowil naruszenia
przystugujacych powodowej spotce praw wylacznych wynikajacych z posiadania prawa ochronnego na znak towarowy
G. (...). O tredci prawa do znaku towarowego i zakresie jego ochrony rozstrzygaja przepisy obowiazujacego prawa, nie
za$ orzeczenie sgdu rozstrzygajace o roszczeniu o zaniechanie naruszania, o czym szczegdtowo byla mowa powyze;j.

Niezaleznie od powyzszego zauwazy¢ nalezalo, ze nie zaslugiwalo takze na podzielnie stanowisko pozwanego, aby tre$é
wyroku Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, nalezalo interpretowaé
w ten sposob, ze zabranial on wylacznie uzywania spolce (...) S.A. kolizyjnego oznaczenia w taki sposob, ktory
zagrazalby pomyleniem przez polskich konsumentow jej wyrobow z wyrobami powoda na terenie Polski. Uzycie przez



Sad Okregowy w wyroku z dnia 25 lutego 2013 r. stow ,,w polskim obrocie gospodarczym” nie niosto w zasadzie zadnej
konkretnej tre$ci normatywnej. Prawo ochronne na znak towarowy jest z mocy samego prawa skuteczne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 p.w.p.), a do naruszenia tego prawa dochodzi w obrocie gospodarczym (art.
206 ust. 2 p.w.p.). Zakaz naruszania praw powoda zawarty w pkt 1 ww. wyroku nie zostal zatem w zaden sposob
ograniczony, a skoro tak, to obejmowat rowniez zakaz uzywania oznaczenia (...) w imporcie lub eksporcie towaréw
objetych prawem ochronnym, bowiem réwniez takie uzywanie narusza monopol podmiotu, ktéremu przystuguje
prawo ochronne na dany znak towarowy.

Nalezalo takze wskazac, ze z przedstawionych przez strone pozwana faktur sprzedazowych dotyczacych kosmetykow
Z naruszajacym prawa powoda oznaczeniem (...) wynikalo, ze cze$¢ transakcji sprzedazy nastapila z polskimi
podmiotami majacymi siedzibe na terenie kraju, np. (...) sp. z o0.0. z siedzibg w W. (vide k. 441-560), J. N. — (...) w
K. (vide k. 563-607), (...) sp. z 0.0. z siedziba w R. (vide k. 609-617). W tych przypadkach do sprzedazy doszlo na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czego nie zmieniala okoliczno$é, iz kupujacy zobowiazywali sie do przeznaczenia
nabywanego towaru na eksport. Zgodnie z treScig art. 3 pkt 2 obowiazujacej w dacie ww. transakeji ustawy z dnia
30 marca 2001 r. o kosmetykach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 475) wprowadzeniem do obrotu jest odplatne
albo nieodplatne przekazanie kosmetyku po raz pierwszy przez producenta uzytkownikowi badz przedsiebiorcy
uczestniczgcemu w obrocie handlowym. Tak wlasnie bylo w omawianej sytuacji, doszlo tym samym do wprowadzenia
do polskiego obrotu gospodarczego kosmetykow z naruszajacym prawa powoda oznaczeniem (...).

Po drugie, strona pozwana zakwestionowala w apelacji sposob ustalenia przez Sad I instancji polegajacych wydaniu
na rzecz powoda bezpodstawnie uzyskanych korzysci, co skutkowalo bezzasadnym zasadzeniem kwoty 268.092
z}. Pozwany zarzucil, ze Sad Okregowy niezasadnie pomniejszyt jego przychdd uzyskany ze sprzedazy towaréw
oznaczonych znakiem (...) jedynie o koszty zmienne, z pominieciem kosztow statych. Spéika (...) S.A. zakwestionowala
przy tym zaré6wno sama koncepcje podzialu kosztéw na stale i zmienne, wskazala na trudnosci w ich rozr6znieniu i
wyliczeniu. Zarzucita rowniez Sadowi I instancji, ze uzasadnienie w tej cze$ci jest wewnetrznie sprzeczne i w zasadzie
nie daje odpowiedzi na pytanie dlaczego Sad przyjal ostatecznie te kwote, ktéra nie uwzgledniala kosztéw statych
zwigzanych z wytworzeniem towaréw oznaczonych znakiem naruszajagcym prawa powoda do znaku towarowego G.

(...).

W ocenie Sadu Apelacyjnego przewidziane w art. 296 ust.1 p.w.p. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzyéci jest swoistym (sui generis) dla ochrony praw na dobrach niematerialnych roszczeniem, ktére nie stanowi
bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i nast. k.c. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 pazdziernika
2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13). Ma to o tyle istotne znaczenie, iz uprawniony z prawa ochronnego na
znak towarowy nie musi wykazywa¢ przeslanek roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, przede wszystkim
zwigzku pomiedzy wlasnym zubozeniem a wzbogaceniem naruszyciela, np. iz korzyéci uzyskane przez naruszyciela
powiekszylyby majatek uprawnionego. Uznanie za istotng zmiany majatkowej jedynie po stronie naruszyciela oznacza,
Ze roszczenie to nie pelni wylacznie funkcji kompensacyjnej, ale takze prewencyjna, a niektorzy przedstawiciele
doktryny przypisuja mu wrecz funkcje represyjna (penalng) — na co zwracal takze uwage Sad I instancji. Stanowisko
to opiera sie na zalozeniu, zZe uznanie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci za umiejscowione
w rezimie odpowiedzialno$ci z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia skutkowaloby tym, ze naruszyciel faktycznie nie
ponosilby zadnego ryzyka swojej bezprawnej dzialalnosci, skoro ewentualnie bylyby jedynie narazony na zasadzenie
kwoty odpowiadajacej oplatom licencyjnym za korzystanie z danego prawa wlasno$ci przemyslowej. Jego sytuacja
bylaby zatem lepsza niz podmiotu, ktéry w sposob legalny korzystalby z danego dobra niematerialnego.

Juz w tym miejscu podnie$é¢ nalezy, ze nieuzasadniony byl zarzut apelacji pozwanego wskazujacy na naruszenie
prawa materialnego poprzez przyjecie, iz okre$lone w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzys$ci ma charakter penalny. Po pierwsze, stanowisko Sadu Okregowego o penalno-kompensacyjnym
charakterze roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci nie moze zosta¢ uznane za bledne, za taka
jego kwalifikacjg przemawia bowiem wiele argumentéw. Nie ma potrzeby blizszej analizy tej kwestii, bowiem przede
wszystkim sprawa tego, jakie funkcje pelni omawiane roszczenie nie miala znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszego
sporu i pozostaje ona w duzej mierze kwestig rozwazan doktrynalnych. W sprawie istotne bylo natomiast to, ze rola



przedmiotowego roszczenia wykracza poza funkcje kompensacyjnag i ukierunkowane jest ono na okreslenie zmiany w
majatku naruszyciela. Zauwazy¢ nalezy, ze przedstawiony przez Sad I instancji spos6b wyliczenia dochodzonego przez
powoda roszczenia — o czym bedzie jeszcze szczegblowo mowa ponizej — wskazywal, ze Sad ten nie potraktowal tego
roszczenia jako stricte penalnego i zakwestionowane w apelacji stanowisko Sadu co do takze penalnego charakteru
roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzySci nie wplynelo w zaden spos6b na rozstrzygniecie sprawy.

W przypadku roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzySci za istotne uznac¢ nalezy te korzySci
naruszyciela pochodzace z dzialalno$ci zwiazanej z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, ktore pozostaja
w zwiazku przyczynowym z naruszeniem. KorzySci, o ktérym mowa powyzej mozna utozsamié z zyskiem, z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie chodzi o ogblny zysk, czy tez strate calego przedsiebiorstwa naruszyciela. Nie powinno
mie¢ znaczenia dla mozliwo$ci dochodzenia roszczenia przez uprawnionego to, czy naruszyciel ogblnie prowadzi
dzialalno$é gospodarcza z zyskiem, czy tez ze strata bilansowa. Sad Apelacyjny podziela stanowisko Sadu Okregowego,
ze podstawe do okreslenia korzy$ci naruszyciela stanowi przychod uzyskany w zwiazku z bezprawnym korzystaniem
z cudzego prawa wylgcznego. Przychod ten nalezy pomniejszy¢ o koszty pozostajgce w bezposrednim zwigzku z
uzyskaniem tego przychodu. Przych6d ma zatem o tyle znaczenie, ze stanowi punkt wyjscia do ustalenia wielkoSci
bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci. Przych6d podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania.
WielkoSci te musza pozostawaé w zwigzku przyczynowym z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Zauwazyé
tez nalezy, ze o ile, zgodnie z ogolnymi regutami rozkladu ciezaru dowodu, obowigzkiem powoda jest udowodnienie
rozmiaru roszczenia, to wykazanie okoliczno$ci zmniejszajacych to zadanie obcigza strone pozwang. Wynika z tego,
ze okolicznoS$ci dotyczace wysoko$ci kosztow niezbednych do poniesienia w celu uzyskania przychodu wymagaja
udowodnienia przez strone pozwana. Jest to stanowisko zgodne z tym, jakie zajal réwniez Sad Okregowy.

Ustalajac wysoko$¢ bezpodstawnie uzyskanych przez spolke (...) S.A. korzysci w zwiazku z eksportowa sprzedaza
towar6éw oznaczanych naruszajacym prawa wylaczne powoda znakiem (...) Sad I instancji oprat sie na uzupekniajacej
opinii bieglego sagdowego Z. P.. W opinii tej biegly wyliczyl uérednione koszty uzyskania przychodu ze sprzedazy
kosmetykéw o oznaczeniem (...) i pomniejszyl o te wielko$¢ uzyskany przez spoétke (...) S.A. przychdd. Dalo to kwote
268.092 zl, ktbra zostala zasadzona na rzecz powoda. Zarzuty strony pozwanej dotyczace oceny powyzszego dowodu
przez Sad Okregowy i w konsekwencji przyjecia ww. kwoty jako odzwierciedlajgcej bezpodstawnie uzyskane korzysci
uznac nalezalo za nieuzasadnione.

Na wstepie tej czeéci rozwazan zauwazy¢ nalezalo, ze w opinii pierwotnej biegly, wskazujac na brak w materiale sprawy
dowodo6w pozwalajacych na ustalenie poziomu kosztéw poniesionych przez pozwana spétke na wytworzenie towaréw
o oznaczeniem (...), przyjal koncepcje okredlenia korzysci osiagnietych przez (...) S.A. poprzez odwolanie sie do
kryterium Sredniej rentowno$ci sprzedazy w branzy produkcji kosmetykéw w Polsce. Dalo to wynik 27.400,50 zt dla
rentowno$ci sprzedazy netto pozwanej spdlki oraz 31.939,49 zl dla rentownosci netto na rynku polskich producentow
wyrobow kosmetycznych i toaletowych zatrudniajacych powyzej 49 osob. Po sporzadzeniu opinii pierwotnej biegly
uzyskal dodatkowe materialy, przede wszystkim sprawozdania finansowe pozwanego za lata 2012-2015, co pozwolilo
mu na sporzadzenie opinii uzupelniajacej, wyliczajacej korzysci strony pozwanej przy uwzglednieniu kosztow
poniesionych na uzyskanie przychodu ze sprzedazy, ktérego wielko$¢ na poziomie 416.421 zl nie byta w sprawie
sporna.

W ocenie Sadu Apelacyjnego trafnie Sad I instancji nie oparl sie na wskazniku nawigzujacym do $redniej rentownosci
sprzedazy. Nie pozwalaly one na ustalenie faktycznego zysku naruszyciela, ktéry ma pochodzi¢ bezposrednio z
bezprawnego korzystania z prawa ochronnego na znak towarowy i pozostawa¢ w zwigzku przyczynowym z tym
naruszeniem. Jak powyzej juz byla o tym mowa wlasciwa metoda jest ustalenie w pierwszym rzedzie przychodu
naruszyciela uzyskanego w zwigzku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa wylacznego, a nastepnie jego
pomniejszenie o koszty pozostajgce w bezpo$rednim zwigzku z uzyskaniem tego przychodu. Odwolanie sie zatem do
opinii uzupelniajacej bieglego uznac nalezalo za prawidlowe. Sluszne tez bylo odrzucenie koncepcji oparcia sie na
samym przychodzie, jakkolwiek zauwazy¢ nalezy, ze cze$¢ doktryny opowiada sie za takim rozwigzaniem. Jak juz
jednak byta o tym mowa powyzej, korzysci o ktérych mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. identyfikowa¢ nalezy z zyskiem
naruszyciela, a nie przychodem. W rozwazaniach stron, przede wszystkim powoda, jak réwniez w opinii biegltego



nawiazuje sie do podzialu kosztéw na state i zmienne. Kwestii tej znaczng czesé apelacji po$wiecil rowniez pozwany,
jednakze rozwazania jego w duzej mierze oderwane byly od realiow niniejszej sprawy i rzeczywistych powodow
rozstrzygniecia sprawy przedstawionych przez Sad Okregowy w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia.

W analizie ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstw wyro6znia sie koszty stale oraz zmienne, jednak — jak wskazywat
na to biegly — podzial ten nie jest oczywisty i moze by¢ zrodlem rozlicznych watpliwosci. Znajduje on praktyczne
zastosowanie na gruncie rachunkowosci zarzadczej. Przy ustalaniu zyskow czerpanych z bezprawnej eksploatacji
cudzego prawa wylacznego uwzgledniaé¢ natomiast nalezy nie to, czy koszty maja charakter staly, czy tez zmienny, ale
to, czy koszty te pozostaja w bezpo$rednim zwigzku z dzialaniami naruszycielskimi, tj. czy powstaly one i osiagnely
okre$long wielko§¢ w zwigzku z tego rodzaju dzialaniami. Jak wskazuje sie w doktrynie, to jest wlasciwa dyrektywa
ustalania wielko$ci zyskow osiggnietych w wyniku naruszenia praw wlasnoS$ci intelektualnej (por. A. Tischner,
Odpowiedzialno$¢ majatkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, str. 226). Wszelkie
okoliczno$ci zmniejszajace wysoko$¢ podlegajacych zwrotowi bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci powinny byé
przedstawione przez pozwanego, na nim bowiem spoczywa w tym zakresie ciezar dowodu. Nie ulega tez watpliwosci, ze
to przede wszystkim naruszyciel jako prowadzacy przedsiebiorstwo dysponuje tego rodzaju danymi, jezeli jest zatem
zainteresowany w zmniejszeniu roszczenia dochodzonego przez poszkodowanego, powinien wskazaé i udowodnic te
kategorie kosztow, ktore pozostaja w bezposrednim zwigzku z dzialaniami naruszycielskimi i powinny wplyna¢ na
obnizenie przychodu uzyskanego przez naruszyciela. Zamiast zatem koncentrowac sie na teoretycznych rozwazaniach
na temat kosztéw stalych i zmiennych, pozwany winien wykazaé, ze biegly w swojej opinii uzupehiajacej pominat
okre$lone kategorie kosztow, ktore pozostawaly w bezposrednim zwigzku z uzyskaniem przychodéw uzyskanych z
eksportowej sprzedazy kosmetykow zawierajacych naruszajace prawa powoda oznaczenie (...). Takich twierdzen i
dowoddéw pozwany nie zaoferowal, uznaé¢ zatem nalezalto, ze nie podwazyt on ani prawidlowoéci oparcia sie przez
Sad Okregowy na opinii uzupeliajgcej bieglego sadowego Z. P., ani — w konsekwencji — ustalenia wysoko$ci
bezpodstawnie uzyskanych korzysci na kwote 268.092 zt.

Nie spos6b bylo tez zgodzic sie z zarzutami apelacji dotyczacymi istnienia wewnetrznej sprzecznoéci w uzasadnieniu
wyroku Sadu I instancji. Z jednej strony Sad ten wskazal, ze nie wydaje sie zasadne uwzglednianie wylacznie kosztow
zmiennych — w realiach niniejszej sprawy rozumianych jako koszty zakupu skltadnikéw produktéow kosmetycznych
i ich opakowan (vide k. 2092 — strona 5 uzasadnienia), bowiem abstrahuje to od realiow prowadzenia dzialalnoéci
gospodarczej. Z tak ujetym stanowiskiem Sadu Okregowego trudno sie nie zgodzi¢. Nie pozostawalo tez w sprzecznosci
z nim oparcie nastepnie rozstrzygniecia na opinii uzupekiajgcej bieglego sadowego Z. P., ktéry uwzgledniajac
dostepny w sprawie material zakwalifikowat okre$lone koszty jako pomniejszajace przychdd — i nie byly to tylko koszty
zakupu materialéw, surowcoOw i opakowan, ale tez energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezposredniej os6b
zatrudnionych w produkgji. Jak podkreslit Sad, byly to koszty zwigzane bezpoérednio z dzialaniami naruszajacymi
wylacznoéé powodowej sp6lki, koszty uzyskania przychodu.

Zarzuty apelacji strony pozwanej nie zastugiwaly zatem na podzielenie. Majac to na wzgledzie, apelacje spoiki (...)
S.A. nalezalo oddalié¢ jako nieuzasadniona.

Bezzasadna byla rowniez apelacji powoda.

W pierwszym rzedzie strona powodowa zakwestionowala oddalenie przez Sad Okregowy roszczenia o podanie
orzeczenia do publicznej wiadomosSci. Podniosla, ze rozstrzygniecie w tym zakresie nastgpilo zaréwno z naruszeniem
przepisoOw postepowania, ktore skutkowalo blednymi ustaleniami faktycznymi, jak i z naruszeniem przepis6w prawa
materialnego.

Zarzut powyzszy oceni¢ nalezalo jako bezzasadny, niezaleznie od poruszonych przez powoda kwestii procesowych.
Stosownie do tresci art. 287 ust. 2 p.w.p., majacego takze zastosowanie w przypadku naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy (art. 296 ust. 1a p.w.p.), sad rozstrzygajac o naruszeniu patentu (tu: o naruszeniu prawa do
znaku towarowego), moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo calosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposob i w zakresie okreSlonym przez sad. Zauwazy¢ nalezy, ze podanie



informacji o tre$ci wyroku nie jest celem samym w sobie, bowiem roszczenie to na gruncie ustawy Prawo wlasnoéci
przemystowej pelni funkcje zblizong do roszczenia o usuniecie skutkoéw naruszenia, ktére zostalo wyeliminowane
z katalogu roszczen z dniem 20 czerwca 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). Srodek ten, oprocz
funkeji kompensacyjnej, pelni funkcje informacyjna i ma na celu poinformowanie relewantnego kregu adresatow o
naruszeniu przez pozwanego praw wylgcznych powoda. Uwzgledniajac okoliczno$¢, ze wyrok zapadly w niniejszej
sprawie jest orzeczeniem o zasadzenie $wiadczenia pienieznego, nie moze on realizowac zadnej z ww. funkcji, nie
niesie on bowiem zZadnej informacji, poza ta, ze okreslona kwota zostala zasadzona od pozwanego na rzecz powoda.
Nie moze on zatem informowacé o naruszeniu praw strony powodowej przez okre$lone postepowanie strony pozwanej,
co wyklucza jego funkcje informacyjna. Srodek ten nie realizuje natomiast funkeji represyjnej i nie moze tym samym
uzasadniaé ona podania tresci wyroku zasadzajacego kwote pieniezna do publicznej wiadomo$ci.

Po drugie strona powodowa zakwestionowala zawarte w wyroku rozstrzygniecia odnoszace sie do kosztéw sadowych
oraz kosztow procesu. W pierwszym rzedzie zakwestionowala pobranie kwoty 100.000 z} tytulem oplaty stosunkowe;j
od roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzys$ci. Nadto, wskazala, ze Sad Okregowy wadliwie ustalil
zakres wygrania przez nig sprawy, a w konsekwencji blednie okreslil obcigzajace strony koszty procesu. Zaden z tych
zarzutoéw nie byl trafny.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci ma charakter roszczenia o charakterze pienieznym, zatem
jego dokladne okreslenie, spelniajace wymagania pozwu wskazane w art. 187 § 1 pkt 1 ab initio k.p.c., powinno
polegaé na podaniu okreSlonej kwoty pienieznej (por. art. 19 § 1 k.p.c.). Pozew wniesiony w dniu 16 lutego 2015 r.
tym wymaganiom nie odpowiadal, jednakze mimo tego braku formalnego sprawie zostal nadany bieg, po ustaleniu
i pobraniu oplaty tymczasowej w wysokoSci 1.000 zl (k. 1, 34). Do sprecyzowania powddztwa doszlo najpierw na
terminie rozprawy 25 stycznia 2016 r. (k. 107), a nastepnie w pi$émie procesowym z dnia 26 lutego 2016 r. (k. 129).
Strona powodowa wniosta wowczas o zasadzenie na jej rzecz kwoty 6.559.375,15 zt. Sad I instancji wezwal powoda
do uiszczenia oplaty od pozwu w kwocie 100.000 z} (k. 1653v), ktére to postanowienie zostalo uchylone przez Sad
Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACz 919/16 (k. 1710-1713). Sad odwolawczy
zwrocilt uwage, ze niezaleznie od tego, czy decyzja w sprawie ustalenia oplaty tymczasowej byta prawidlowa, czy tez
nie, to doszlo do prawomocnego ustalenia w sprawie oplaty tymczasowej i na rozstrzyganym wowczas etapie sprawy
decyzja ta byla wiazaca. Jezeli w toku postepowania okazalo sie, ze mozliwe jest ustalenie wysokoSci dochodzonego
roszczenia, a tym samym i warto$ci przedmiotu sporu, to okoliczno$¢ ta bedzie mogla zosta¢ wzieta pod uwage
dopiero w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie, w zwigzku z jednoznacznym w tej mierze brzmieniem
art. 15 ust. 3 u.k.s.c. Poniewaz na tamtym etapie postepowania nie bylo potrzeby okreslenia oplaty, Sad II instancji
uchylil zaskarzone postanowienie, wskazujac, ze rozliczenie oplaty winno nastapi¢ w orzeczeniu konczacym sprawe w
instancji, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiazujacych przy zwrocie kosztéw procesu.

Sad Okregowy w pelni dostosowal sie do powyzszych wskazan. Zgodnie z tredcia art. 15 ust. 3 u.k.s.c. w orzeczeniu
konczacym postepowanie w pierwszej instancji sad okresla wysoko$¢ oplaty ostatecznej, ktoéra jest badZz oplata
stosunkowg, obliczong od warto$ci przedmiotu sporu ustalonej w toku postepowania, badz oplata okres§long przez
sad, jezeli warto$ci tej nie udalo sie ustali¢. W sprawie niniejszej warto$é przedmiotu sporu udalo sie ustali¢, wskazala
ja zreszta sama strona powodowa w pi$mie precyzujacym powddztwo z dnia 26 lutego 2016 r. na kwote 6.559.375,15
z}. Od tego momentu ta kwota byla dochodzona w niniejszej sprawie przez powoda i do niej tez odnosil sie pozwany
w pi$mie procesowym z dnia 15 marca 2016 r. stanowigcym odpowiedZ na sprecyzowane powddztwo. Jakkolwiek nie
stanowilo to podstawy do zmiany ustalonej juz i pobranej od powoda oplaty tymczasowej, to jednoczesnie wplywalo
na sposob okreslenia oplaty ostatecznej w orzeczeniu koniczacym postepowanie w pierwszej instancji. Oplata ta miala
charakter oplaty stosunkowej, w zwiazku z tym, iz w toku postepowania ustalona zostala warto$¢ przedmiotu sporu.
Powdd identyfikuje w apelacji te warto$¢ de facto z kwota udowodnionego i zasadzonego roszczenia, co nie tylko
pomija literalng tre$¢ przepisu art. 15 ust. 3 u.k.s.c., w ktérym mowa jest o wartoSci przedmiotu sporu, ale mogloby
tez prowadzi¢ do trudnych do zaakceptowania konsekwencji, przede wszystkim takiej, iz o tej warto$ci decydowaloby



to, czy powodztwo bylo zasadne, czy tez nie, a nie zgloszone przez powoda roszczenie procesowe, ktore, jak obecnie
jednolicie przyjmuje sie w judykaturze i piSmiennictwie, stanowi przedmiot procesu cywilnego.

Nie wplywal na powyzsze wnioski ani brak precyzji w sformutowaniu pkt 5 wyroku, ani nieprecyzyjne wskazanie
podstawy prawnej pobrania od powoda kwoty 100.000 z} w uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia. Uchybienia
te pozostawaly bez wplywu na trafno$¢ samej decyzji. Jak juz powyzej byla o tym mowa, w sprawie, w zakresie
roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzySci, oplata ostateczna miala charakter oplaty stosunkowe;j,
ktdrej podstawa ustalenia w wysoko$ci 100.000 zl byt art. 15 ust. 3 w zw. z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 u.k.s.c.,
za$ podstawa prawna pobrania od powoda odpowiednio zastosowany art. 113 ust. 1 u.k.s.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c.
Za nieuzasadnione uzna¢ zatem nalezalo zarzuty apelacji powoda dotyczace zar6wno naruszenia art. 13 ust. 1 u.k.s.c.,
jakiart. 15 ust. 3 u.k.s.c.

Za calkowicie bezzasadny uznac¢ réwniez nalezalo zarzut naruszenia art. 15 ust. 3 u.k.s.c. wzw. z art. 21 k.p.c. oparty na
twierdzeniu, ze w sprawie nie moglo dojs¢ do ustalenia wartosci przedmiotu sporu, bowiem w odniesieniu do jednego
z roszczen — roszczenia publikacyjnego — nie ustalono w toku sprawy wartoS$ci przedmiotu sporu. Jest oczywiste, ze
do zliczenia wartoéci kilku roszczen dochodzi tylko wéwcezas, gdy warto$é poszczegodlnych roszczen jest znana i tym
samym wartoSci te moga zostac zliczone. W takiej sytuacji art. 21 k.p.c. nakazuje wrecz zliczy¢ ich warto$¢. Powyzsze
nie oznacza jednak, i w zaden sposob nie wynika z treSci art. 21 k.p.c., ze w sytuacji, gdy w przypadku jednego z
dochodzonych roszczen warto$é przedmiotu sporu daje sie ustali¢, a w przypadku drugiego — nie i w zwigzku z tym
ustalona zostaje oplata tymczasowa, to de facto nie jest mozliwe w ogole ustalenie wartosci przedmiotu sporu, tj.
w odniesieniu do obu roszczen. Pomijajac praktyczne efekty zastosowania takiej wyktadni (np. celowe stosowanie
kumulacji przedmiotowej roszczen tylko po to, aby dochodzac nawet wielomilionowych kwot domagaé sie ustalenia
oplaty tymczasowej, ktéra maksymalnie wynosi 1.000 zl), zauwazy¢ nalezalo, ze jest ona calkowicie sprzeczna z art. 15
ust. 1u.k.s.c. oraz art. 19 § 1 k.p.c.. Pierwszy z przepisoOw wskazuje, ze oplate tymczasowa ustala sie tylko wowczas, gdy
w sprawie o prawa majatkowe nie da sie ustali¢ wartoSci przedmiotu sporu, co nie zachodzi w przypadku powbddztwa
o zasadzenie §wiadczenia pienieznego. Nie nalezy zapominaé, ze w zasadzie powod juz w pozwie zobowiazany byt
sprecyzowac zadanie poprzez okre$lenie kwoty, ktorej zasadzenia domaga sie od pozwanego, czego nie zmieniatl fakt,
ze w sprawie nie doszlo do usuniecia tego braku formalnego pozwu przed nadaniem mu biegu. Po drugie, art. 19
§ 1 k.p.c. przesadza, ze w przypadku roszczenia pienieznego podana kwota pieniezna stanowi warto$§é przedmiotu
sporu. W tej sytuacji przyjecie, ze w przypadku kumulacji roszczenia pienieznego z roszczeniem, co do ktérego wartosci
przedmiotu sprawy nie da sie ustali¢, mamy do czynienia z roszczeniami o nieustalonej warto$ci, staloby w oczywistej
sprzeczno$ci z ww. przepisem.

Na zakonczenie tej czesci rozwazan wskazaé nalezalo, ze powdd kwestionujac wysoko$¢ ustalonej i pobranej oplaty
od roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzys$ci podwaza faktycznie wlasne decyzje procesowe, ktore
doprowadzily o tego, ze w sprawie niniejszej zawisl spor o zaplate kwoty 6.559.375,15 zl. To, ze ostatecznie zasadzona
zostala kwota 268.092 zl nie zmienialo powyzszego i wynikato jedynie z tego, ze do takiej wysoko$ci Sad uznal
powddztwo za uzasadnione.

Za bezzasadne uznaé nalezalo takze zarzuty powoda dotyczace wadliwego rozstrzygniecia przez Sad I instancji o
kosztach procesu.

Przede wszystkim Sad Okregowy trafnie uznal, Ze strona powodowa wygrala sprawe jedynie w nieznacznej cze$ci
— roszczenie publikacyjne zostalo oddalone w calo$ci, natomiast roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci uwzglednione jedynie w ok. 4% (268.092 zl z 6.556.375,15 zl). Byly zatem w sprawie podstawy do
zastosowania art. 100 zdanie 2 k.p.c. i nalozenia na powoda obowigzku zwrotu wszystkich kosztow.

Nie mozna bylo zgodzi¢ sie ze stanowiskiem powoda, ze w zakresie w jakim doszlo do umorzenia postepowania,
tj. co do kwoty 6.142.954,15 zl, nie bylo podstaw do uznania go za przegrywajacego sprawe. Rozstrzygniecie w tym
zakresie nie zostalo zaskarzone przez zadna ze stron i jest tym samym prawomocne, nie podlegalo zatem kontroli
Sadu Apelacyjnego. Z punktu widzenia rozstrzygniecia o kosztach procesu istotne bylo ustalenie przyczyny umorzenia



postepowania. Powod przestal popieraé roszczenie w zakresie kwoty 6.142.954,15 zl z uwagi na jego merytoryczna
niezasadnos¢, jakkolwiek nie nadatl swojemu stanowisku wlasciwej w takiej sytuacji formy procesowej. Nie zmieniato
to jednak okolicznoéci, ze powbdztwo w tym zakresie bylo nieuzasadnione, a tym samym powoda nalezalo uznac za
przegrywajacego sprawe. Nie doszto zatem do naruszenia przez Sad I instancji art. 98 w zw. z art. 100 k.p.c.

Majac na wzgledzie powyzej przedstawione argumenty, Sad Apelacyjny oddalil na podstawie art. 385 k.p.c. obie
apelacje jako nieuzasadnione.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3, art. 99, art. 100 zdanie 2 i art. 108
§ 1 k.p.c. oraz na podstawie § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22
pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynnos$ci radeéw prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.), uznajac
ze w postepowaniu odwolawczym to powoda nalezalo uznaé za wygrywajacego w przewazajacej czesci.

Jacek Bajak Maciej Dobrzynski Mariusz Lodko



