IX GC 221/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydzial IX Sad Gospodarczy,

w skladzie:

Przewodniczacy: SSO Pawel Czepiel

Protokolant: Katarzyna Brzegowa-Kolos

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015r. na rozprawie w Krakowie

sprawy z powodztwa: (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia spotki komandytowej w K.
przeciwko: (...) w G.

o zaplate

I. zasadza od strony pozwanej (...) w G. na rzecz strony powodowej (...) spolki z ograniczong
odpowiedzialnosciqg spoétki komandytowej w K. kwote 50 000 zl (piecdziesiat tysiecy zlotych) wraz z
ustawowymi odsetkami od 6 lutego 2012r. do dnia zaplaty;

II. w pozostalym zakresie powodztwo oddala;

III. zasadza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwote 10 017 zl (dziesiec tysiecy dwiescie siedemnascie
zlotych) tytulem zwrotu kosztéw procesu;

IV. nakazuje Sciagnaé od strony powodowej (...) spolki z ograniczona odpowiedzialno$cia spotki komandytowej w
K. na rzecz Skarbu Panstwa — Sadu Okregowego w Krakowie kwote 87 500 zl (osiemdziesiat siedem tysiecy piecset
zlotych);

UZASADNIENIE
wyroku z dnia 27 maja 2015 r.

Strona powodowa (...) spélka z ograniczonq odpowiedzialnosciq spotka komandytowa w K. domagata
sie ostatecznie od strony pozwanej (...) w G. zaplaty nastepujacych kwot:

- 8 247 418,46 zI tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwang korzysci za okres od 1 lutego 2009 r.
do 31 grudnia 2011 1.;

- 187 896,43 zl tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwang korzysci za styczen i luty 2012 r.;
- 50 000 zl tytulem odszkodowania za szkode wywolang wprowadzeniem do obrotu produktu m.
Ponadto powod domagal sie zasadzenia odsetek i kosztéw procesu.

Powdd na uzasadnienie roszczenia wskazal, ze jest wylacznie uprawniony do wykorzystywania znaku towarowego
m. zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym — nr prawa ochronnego (...). Znak ten wykorzystuje nazywajac w taki
spos6b produkt spozywczy — mieszanine m. z dodatkiem o..



Pozwana narusza prawa powoda do ww. znaku, przy czym pierwotnie naruszanie przybieralo posta¢ umieszczania
znaku m. na identycznych rodzajowo produktach.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2007r. Sad Apelacyjny w Krakowie zakazal pozwanej uzywania znaku towarowego m..

W efekcie wydania ww. wyroku strona pozwana zaprzestala umieszczania na swoich produktach znaku m. i ww. znak
zastapila oznaczeniem m. , ktory to znak jest w warstwie fonetycznej jest niemal identyczny. Z kolei r6znica w pisowni
oznaczen jest tak znikoma, iz wykorzystywanie okre§lenia m. prowadzi do naruszenia praw powoda.

Powod nie godzil sie z takim dzialaniem pozwanej wielokrotnie wzywajac ja do zaprzestania oznaczania produktow
okreéleniem m..

Wprowadzanie do obrotu w latach 2009-2011 produktu w opakowaniu opatrzonym znakiem towarowym m. 1.z
naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy m. przystugujacy powodowi umozliwilo uzyskanie pozwanej
korzysci w kwocie 4,84 mln zl. Powod wylicza ww. kwote na podstawie metody licencyjnej to jest przy zalozeniu,
ze bezpodstawnie uzyskane korzySci stanowig rownowarto$¢ nieuiszczonych przez pozwana oplat licencyjnych za
korzystanie ze znaku m..

Powod twierdzi takze, iz w zwigzku z naruszeniem prawa ochronnego na ww. znak towarowy poniost szkode w
kwocie 2,63 mln zl, ktéra obejmuje utracone zyski. Ww. znak towarowy winien by¢ kojarzony z powodem i jego
przedsiebiorstwem. Tymczasem dzialania pozwanego doprowadzily do tego, ze znak moze by¢ kojarzony z pozwana,
co doprowadzito do utraty wartos$ci marketingowej znaku oraz do utraty jego wartoéci funkcjonalnej poprzez utrate
funkcji przekazywania informacji o pochodzeniu znaku. Naruszanie przez pozwang prawa do znaku m. prowadzily
do degradacji znaku, co z kolei przekladalo sie na wyniki ekonomiczne powoda, zmniejszajac poziom sprzedazy jego
produktu. Na szkode skladaja sie takze zablokowanie rynku dla produktu powoda opatrzonego znakiem towarowym
m. , w efekcie czego doszlo do zahamowania rozwoju jego przedsiebiorstwa i ograniczenie kanalow dystrybucji poprzez
uniemozliwienie sprzedazy produktéw powoda do sieci handlowej(...).

Powod wywodzi roszcezenie z art.296 ust.1 ustawy prawo wlasno$ci przemyslowej (dalej w uzasadnieniu — ustawa
Pwp).

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) w G. wniosla o oddalenie powddztwa i zasadzenie kosztow procesu.

W uzasadnieniu pozwana wskazala, iz powod nie wskazal i nie wykazal przeslanek odpowiedzialnoSci
odszkodowawczej.

Brak jest podobienistwa konfuzyjnego pomiedzy oznaczeniami m. i m. L, samo podobienstwo oznaczen nie jest
wystarczajace dla stwierdzenia naruszenia. Dla ustalenia naruszenia niezbedne jest wykazanie, Ze podobienistwo
skutkuje ryzykiem wprowadzenia odbiorcow w blad.

Powod nie wskazal argumentacji pozwalajacej na ustalenie czy i jakie korzysci odniosla pozwana, a powdd szkode
z uwagi na fakt, ze na opakowaniach produktéw widnialo oznaczenie m. . W istocie pozwana nie uzyskala zadnych
korzyéci z faktu umieszczenia na swoich produktach oznaczenia m..

Powdd nie poniost szkody, ktora bylaby zwigzana z uzywaniem przez pozwang znaku m.. Pozwana nigdy nie uzywata
oznaczenia milkselko jako znaku towarowego. Pozwana sprzedaje wszystkie produkty przy wykorzystaniu oznaczenia
znakiem towarowym L. oraz M. . Pozwana wykorzystuje slowo m. jako oznaczenie nazwy rodzajowej towaru dla
oznaczenia skladu produktu — mieszaniny m. i innych t..

W przedstawionym stanie faktycznym nie wystepuje niebezpieczenstwo konfuzji znaku towarowego m.i stlowno-
graficznego oznaczenia m. L. Oznaczenie stowne m. nie posiada bowiem zdolno$ci odrézniajacej dla produktéw
w postaci miksow do smarowania. Mozliwo$¢ konfuzji produktéw stron wykluczona jest takze z uwagi na sposob
eksponowania produktu przez pozwang. Nieuzasadnione jest pomijanie elementéw graficznych opakowania. Szata



graficzna opakowan produktéw pozwanej wyklucza mozliwo$é konfuzji co do pochodzenia produktu oznaczonego
jako m.. W przypadku produktéw pozwanej zdolno$¢ odrbdzniajaca posiada oznaczenie 1. Nie istnieje takze
niebezpieczenstwo konfuzji ww. oznaczen z punktu widzenia oceny wizualnej — litera (...)w oznaczeniu m.sprawia,
iz oznaczenie to jest krotsze, anizeli oznaczenie m..

Pozwany twierdzi takze, ze niezaleznie od braku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy m.samo naruszenie
nie przeklada sie bezpos$rednio na zasadno$é roszczenia odszkodowawczego. Powod nie wykazal, aby umieszczenie
oznaczenia m.na opakowaniach produktéw przyniosto pozwanej jakgkolwiek korzysé.

Powdd wyliczyl wysoko$¢ oplaty licencyjnej jako 3,0% wartoéci sprzedazy spornego produktu w sytuacji, gdy
niewatpliwym jest, ze na poziom sprzedazy poza jakoScia produktu decydujgcy wplyw ma pozycja marki 1., naklady
na reklame i promocje. Propozycja ustalenia wysokosci oplaty licencyjnej nie bierze zatem pod uwage okolicznosci
sprawy, przez co nie moze by¢ zaakceptowany.

Co do roszczenia odszkodowawczego to pozwana podkresla, ze niezaleznie od tego, ze powdd nie wykazal okolicznoéci
w postaci naruszenia, winy pozwanej, czy okolicznoSci zdefiniowanych jako szkoda to nie wykazal takze, ze pomiedzy
zakwestionowanym postepowaniem i szkoda istnieje adekwatny zwigzek przyczynowy.

Pozwana podniosta zarzut przedawnienia roszczenia. Wedlug pozwanej termin przedawnienia winien liczy¢ sie od
momentu poczatkowego, a nie od konicowego terminu dzialan naruszyciela.

Bezsporne w sprawie jest, iz Sad Apelacyjny w Krakowie zakazal pozwanej wykorzystywania znaku towarowego
M..

Sad ustalil:

Powod w I polowie lat dziewieédziesiatych XX w. wprowadzil do sprzedazy jego podstawowy produkt bedacy
mieszaning m. i innych t. okre$lany obecnie jako m. k.. Sprzedaz tego produktu do 1996r. byta prowadzona pod nazwa
m. k.. W 1996r. powdd zarejestrowal znak(...) , ale zastosowal go do produktu m. w.. Natomiast produkt m. k.byl
sprzedawany pod innymi nazwamim. z dodatkiem o. k., m. k.

Powod swoj produkt pod nazwg m. k.sprzedaje od 2004r.

Pozwana jest wiodacym producentem nabialu w skali kraju. W palecie oferowanych przez nia produktéw znajduje sie
takze produkt w postaci mieszaninym.i innych t., ktéry zostal wprowadzony do sprzedazy w 1996r. pod nazwa m.
L.. W okresie czerwca 2004r. do maja 2007r. sprzedawany byl nadal przy pomocy oznaczenia M. L. . W okresie luty
2009 — luty 2012 r. pozwany sprzedawal ww. produkt oznaczajac go jako m. 1..

Prawem do znaku towarowego mixelko zar6wno w okresie poprzedzajagcym 2009 r., jak i w latach 2009 — 2012
dysponowal i nadal dysponuje powod.

(dowod: $wiadectwo ochronne: k.54,55,58, kopie opakowan:k.59,325,327,,.330,331, pisma: k.120-123,176,177,
zawezwanie do proby ugodowej: k.179-185, protokoét rozprawy: k.186, zdjecia: k.393-416,523-580, zeznania $wiadka:
L. K. — Cps 1/14, zeznania przedstawicieli stron: strony powodowej: A. N.: k.835-837, strony pozwanej: E. B. —
k.837,838, opinia bieglego M. O.: k.904-941,1106-1109)

Sad stan faktyczny w sprawie ustalil na podstawie dokumentéw dolaczonych do akt sprawy, zdje¢ produktoéw, zeznan
$wiadka, stron i opinii bieglego.

Zdjecia produktéw pozwolily Sadowi na analize wzajemnego podobienstwa opakowan produktéw stron.

Jezeli chodzi o zeznania §wiadka L. K. to zeznal on, ze pozwana nigdy nie uzywala znaku m. jako samodzielnego
znaku, a zawsze ze znakiem M..



Prezes strony powodowej A. N. zeznal, zZe:

-pozwana wprowadzila do sprzedazy swoj produkt przy wykorzystaniu nazwy m. w 1999r.i ze powdd do
1999r.sprzedaz ww.produktu prowadzil pod nazwa m. k.;

- powdd nie jest producentem produktu, jedynie sprzedaje produkty pod swoja marka;

- najlepszym okresem w sprzedazy dla powoda byly lata 1995 — 2003, w tym czasie sprzedaz produktu osiggneta
maksymalny poziom okolo 1000 ton rocznie

- wlatach 1996 — 2010 r. powdd nie moglt swobodnie korzystaé ze swojego znaku z uwagi na dzialania pozwanej, ktéra
od 1996 r. narusza znak towarowy powoda;

- pozwana bezposrednio po zaprzestaniu produkcji produktu pod nazwa m. L.rozpoczela sprzedaz produktu pod nazwa
m. ., a od 2012/2013 pozwana sprzedaje ww. produkt pod nazwg m. .;

- od 2004 r. poziom sprzedazy wyrobu powoda cyklicznie maleje i dopiero od 2013 r. mozna wskaza¢, ze poziom
sprzedazy ustabilizowal sie na bardzo niskim poziomie;

- z roku na rok zwieksza sie konkurencja w ww. segmencie produktéw. Na poczatku bylo okoto pieciu producentéow.
TIlo$c¢ ta zwiekszyla sie ostatnio do okolo pietnastu;

- przez caly okres naruszania prawa powoda przez pozwana powod podejmowat aktywne dzialania przeciwdzialajace
WW. naruszeniom;

- powdd postrzega szkode jako niemoznos$¢ utrzymania zakladanego poziomu sprzedazy;

- powod podjal decyzje o zaniechaniu prowadzenia akcji marketingowej produktu, gdyz akcja ta moglaby stuzy¢
cze$ciowo do reklamy produktu pozwanej;

- produkt pozwanej byt zdecydowanie tanszy w produkcji wskutek nizszej zawartoSci t., a to oznacza, ze sklepy
wielkopowierzchniowe, ktore postrzegaja produkt przez pryzmat ceny zamawialy produkt pozwanej;

-stosowanie nazwy m. prowadzi do naruszenia prawa powoda do znaku m.
- powdd raczej nie korzystal z oznaczenia m.bez dodatkowych oznaczen;
Prezes strony pozwanej E. B. zeznal, ze:

- pozwana w latach 1996 — 2007 r. sprzedaje produkt pod nazwg m. }., nastepnie w latach 2007 — 2011 pod nazwa
m. 1., a od 2011r. m. t;

- wystepuje stala tendencja zmniejszenia poziomu sprzedazy produktéw w postaci mixow t.;

- laczne naklady na marke L. w r6znych produktach to suma rzedu od kilku do kilkudziesieciu milionéw zlotych
rocznie;

- na poziom sprzedazy produktu nie miala wplywu stosowana nazwa: m. m., m.;
- warto$¢ marki L. jest szacowana na kwote 300 — 800 mln zk;

Zarowno $§wiadek, jak i przedstawiciele stron zeznajac przedstawiali stan faktyczny w sposob w jaki go postrzegali. Sad
nie dostrzeg} proby wprowadzenia go w blad i co do zasady Sad dal wiare ww. zeznaniom, co nie oznacza, ze zgadza
sie z wszelkimi wnioskami przedstawionymi przez prezesa strony powodowej co do skutkow naruszen prawa powoda.



Sad dopuécil dowdd z opinii bieglego M. O., ktdra to opinie ocenia wysoko, wobec czego brak byto podstaw, aby
uwzgledni¢ wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z kolejnej opinii innego bieglego.

Na podstawie ww. opinii Sad ustalil, iz w sprawie pozwany nie uzyskal korzysci w zwiazku z wykorzystaniem nazwy
m.. Biegly wskazal, iz nie traktuje ww. nazwy jako nazwy rodzajowej, ale w istocie w takim charakterze zostala
wykorzystana (50-55 min).

Jednocze$nie na podstawie ww. opinii Sad ustalil postaé i wysoko§é szkody w zwiazku z korzystaniem z oznaczeniem
m.. Sad zgadza sie z wnioskami opinii, iz szkoda w ww. zakresie przybiera postaé¢ rozmycia znaku towarowego. Co do
warto$ci szkody to biegly w opinii przedstawil propozycje jej wyliczenia na poziomie 465 570 zl. Sad uznal ww. sposob
wyliczenia szkody za przydatny w sprawie.

Sad w pelni zgadza sie ze stanowiskiem przedstawionym w ustnej opinii bieglego (24 min), ze ustalenie poziomu
bezpodstawnie uzyskanych korzysci przy pomocy przyjecia jako punktu odniesienia wysoko$ci oplat licencyjnych nie
moze odbywac¢ sie z oderwaniem od konkretnego stanu faktycznego, czyli nie mozna uznaé, ze mozna zastosowacé ten
model wyceny korzysSci bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela, jezeli prawdopodobienstwo zawarcia umowy
licencyjnej przez strony ksztaltuje sie na poziomie 0%.

Sad zwazyl:
Powodztwo jest czeSciowo uzasadnione.

Na poczatku rozwazan prawnych przypomniec nalezy, iz niniejszy spor pomiedzy stronami jest jedynie czeScig sporu
wywolanego opisanym w pozwie sposobem oznaczania produktéw przez strony.

Pomimo, ze przedmiotem sporu nie jest korzystanie przez pozwana z oznaczenia m.to jednak punktem wyjscia
dla Sadu w rozpoznaniu sporu jest okreélenie wzajemnej relacji pomiedzy niniejszym sporem, a wyrokiem Sadu
Apelacyjnego zakazujacym pozwanej korzystania ze znaku towarowego m.. Sad ww. relacje postrzega w ten sposob,
ze jest zwigzany treScig wyroku Sadu Apelacyjnego. W rezultacie nie jest mozliwy poglad, ze korzystanie ze znaku
towarowego m. nie naruszalo praw powoda i bylo przykladem dozwolonego korzystania przez pozwana z ww.
oznaczenia.

Oczywiécie, ustalenie, ze wykorzystanie przez pozwana oznaczenia m. naruszalo prawa powoda nie oznacza
automatycznie, iz takze i korzystanie z oznaczenia m. narusza prawa powoda. Jednakze analizy ww. kwestii spornej
nie mozna przeprowadzi¢ w oderwaniu od zasadniczego zalozenia, iz korzystanie przez pozwana z oznaczenia m.
oznacza naruszenie praw powoda .

Sad rozumie to w ten sposéb, iz przyjmujac jako punkt wyjscia stanowisko, iz korzystanie z okre$lenia mixelko oznacza
naruszenie praw powoda nalezy zastanowic sie, czy zmiana wykorzystania ww. oznaczenia z m. na m. prowadzi
do wniosku, iz z chwila ww. zmiany ustalo naruszenie prawa powoda do znaku towarowego m.. Nie powinno by¢
kwestionowane, iz z por6wnania oznaczen m.i m. wynika, ze w przypadku pierwszego z ww. okre$len mamy do
czynienia z identyczno$cig oznaczenia i znaku towarowego powoda, natomiast w przypadku drugiego okreslenia ww.
identyczno$¢ oznaczen nie wystepuje. Jednakze zdaniem Sadu nalezy zgodzi¢ sie ze stanowiskiem powoda, iz r6znica
pomiedzy oznaczeniami m. i m. jest znikoma w warstwie wizualnej i wrecz zadna w warstwie fonetycznej. Nie mozna
zgodzi¢ sie ze stanowiskiem pozwanej, iz zamiana litery (...) na litery (...)prowadzi do takiej zmiany w: wymowie i
postaci oznaczenia, ze mozna przyjaé, iz oznaczenia m. i m. r6znia sie na tyle, aby uznac, ze sa to dwa niezalezne od
siebie pojecia, ktore moga by¢ wykorzystywane jako réznigce sie¢ w wystarczajacym stopniu od siebie oznaczenia. Na
marginesie doda¢ nalezy, ze do takiego samego wniosku doszedl Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 10
kwietnia 2014 r. (sygn.akt II GSK 255/13 k.826 i nast.).



Dlatego nie mozna uznaé, iz z chwila zaprzestania przez pozwanego korzystania z oznaczenia m. na rzecz m. ustalo
naruszanie praw powoda . W efekcie Sad stoi na stanowisku, iz wykorzystywanie przez pozwanego oznaczenia m.
stanowi naruszenie praw powoda i przy takim zalozeniu bedzie prowadzil dalsza analize sporu.

Przyjecie ww. stanowiska wymusza konieczno§¢ przeprowadzenia merytorycznej analizy twierdzenn powoda
dotyczacych konsekwencji naruszania jego praw przez pozwana.

Najdalej idgacym zarzutem strony pozwanej jest zarzut przedawnienia. Pozwany wywodzi zarzut przedawnienia
roszczenia z faktu, iz termin przedawnienia roszczen z tytutu naruszenia praw do znaku towarowego winien by¢ liczony
od poczatkowego momentu naruszenia znaku, a nie od momentu zakonczenia naruszenia (art.289 w zwigzku z art.298

ustawy Pwp).

Z przedstawiong przez pozwanego wykladnig termindéw przedawnienia nie sposéb sie zgodzié. Istotnie, uznac nalezy,
iz powo6d dowiedzial sie o zastosowaniu przez pozwanego nowego oznaczenia — m. niezwlocznie po wprowadzeniu
do sprzedazy produktu z ww. oznaczeniem. Oznacza to, ze jezeli produkt oznaczany jako m. L.zostal wprowadzony
do obrotu w 2007 r. to roszczenie odszkodowawcze za 2007 r. przedawnilo sie w terminie trzyletnim, czyli w 2010 r.
Ale nie mozna uznaé, ze bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego za szkode wyrzadzona w 2009 r. liczonego
jako 3 lata od daty dowiedzenia sie przez uprawnionego o fakcie naruszenia znaku rozpoczal sie juz w 2007 r., czyli 2
lata przed faktem naruszenia. OczywiScie, ustawa moze przewidywacé i przewiduje rozpoczecie biegu przedawnienia
niezaleznie od wiedzy uprawnionego, ale wowczas termin przedawnienia wynosi 5 lat. Przede wszystkim powstaje
pytanie, czy art.289 ustawy Pwp nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze po pieciu latach od dnia rozpoczecia naruszania
majatkowych praw bezwzglednych przedawniaja sie wszelkie roszczenia wynikajace z tego tytulu — niezaleznie od
tego, kiedy wystapila szkoda wywolana naruszeniem, czy tez raczej jako sytuacje, w ktorej niezaleznie od wiedzy
uprawnionego roszczenia przedawniaja sie 5 lat od poczatku okresu naruszenia rozumianego jako konkretny moment
naruszenia. W realiach sporu niezaleznie od wyboru koncepcji roszczenie nie jest przedawnione. Jezeli bowiem przyjac
koncepcje najbardziej korzystna dla pozwanej, iz bieg terminu przedawnienia rozpoczyna sie z chwila gdy powod
dowiedzial sie o wykorzystaniu przez pozwang oznaczenia m. — pozwana przyjmuje, ze byto to w polowie 2007 r. to
wszelkie roszczenia z tego tytulu przedawnilyby sie w polowie 2012 r., co oznacza, ze zawezwanie do proby ugodowej
z lutego 2012 r. przerwalo bieg przedawnienia.

Jednakze wydaje sie z brzmienia art.289 ustawy Pwp, ze taka konstrukcja bylaby bledna.Wedle ww.przepisu
roszczenie przedawnia sie z uplywem trzech lat od momentu, gdy uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu lub pieciu
lat od dnia, w ktérym nastapilo naruszenie. Skoro zatem naruszenie bylo ciagle to roszczenia majatkowe z tytulu
naruszenia prawa za kazdy okres (dzien, tydzien, miesiac) przedawniajg sie z uptywem odpowiednio trzech lub pieciu
lat po ww. okresie, co tym bardziej wyklucza uznanie roszczenia za przedawnione.

Podsumowujac zatem zarzut przedawnienia to jakkolwiek nie liczy¢ biegu terminu przedawnienia to roszczenie nie
jest przedawnione, bo albo nie uplynal termin przedawnienia albo ww. termin zostal przerwany zawezwaniem do
proby ugodowej z lutego 2012 1.

Skoro zatem roszczenie nie jest przedawnione to nalezy ocenic¢ jego zasadno$c.

Specyfika wystepujace w sprawie sytuacji sprowadza sie do tego, ze z materialu dowodowego zgromadzonego w
sprawie wynika, ze pow6d w wyniku wykorzystywania jego znaku towarowego przez pozwana nie uzyskat zadnych
korzysci.

Spoér w tym zakresie sprowadza sie do tego, iz zdaniem powoda korzy$¢ pozwanej nie powinna by¢ postrzegana w
kategoriach przychodu, czy dochodu zwiazanego z korzystaniem — korzy$¢ nie jest zatem skutkiem korzystania. Dla
powoda korzyscia jest juz sam fakt korzystania ze znaku niezaleznie od tego jakie skutki wywoluje takie korzystanie.
Z taka wykladnia stanowiska powoda nie sposoéb sie zgodzié.



Po pierwsze, juz samo stanowisko powoda jest wewnetrznie sprzeczne, co Sad rozumie w ten sposob, iz powod z
jednej strony podkresla brak potrzeby siegania do efektow korzystania dla ustalenia, ze pozwana osiagnela korzysé i
wskazuje, ze korzyScig jest sam fakt korzystania, a z drugiej strony dla wyliczenia wartoSci korzySci siega do efektéw
korzystania wskazujac jaka finansowa korzy$¢ uzyskala pozwana wskutek nieuprawnionego korzystania z prawa
powoda.

Po drugie, wykladnia zaproponowana przez powoda nie bierze pod uwage treéci art.296 ust.1 ustawy Pwp, wedle
ktoérego osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone [...] moze zadaé od osoby, ktora naruszyla
to prawo [...] wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci [...]. Jezeli przyjaé, ze w omawianym stanie faktycznym
naruszenie prawa do znaku towarowego przybralo posta¢ nieuprawnionego umieszczania zblizonego oznaczenia na
opakowaniu produktu to wowczas nie mozna uznaé, iz korzyscia jest samo nieuprawnione korzystanie ze znaku.
To nieuprawnione korzystanie ze znaku jest naruszeniem, ktére co najwyzej moze przyniesé okre$lone korzysci. A
zatem nie mozna utozsamiac¢ korzysci z samym faktem korzystania. Akceptacja stanowiska powoda, iz korzyécig jest
sam fakt korzystania, gdyz pozwana tym samym realizuje swoja wole, a zatem osigga korzys$¢ prowadziloby do tego,
ze gdyby pozwana korzystala z ww. znaku jedynie w obiegu wewnetrznym — Sad ma $wiadomo$¢, iz jest to malo
prawdopodobnym przebieg zdarzen, ale teoretycznie mozliwy — i nie wykorzystywala znaku w jakikolwiek sposob w
sprzedazy to i tak doszloby do naruszenia praw powoda do znaku, a w rezultacie do uzyskania korzy$ci rozumiane;j
w sposoéb przedstawiony przez powoda.

Dlatego wedtug Sadu korzy$¢ to efekt korzystania ze znaku oczywiScie przybierajgca r6znorodna postaé niekoniecznie
ograniczona do zysku finansowego.

Zauwazona w poprzednich akapitach wewnetrzna sprzeczno$c¢ stanowiska powoda i wadliwa wykladnia art.296
ustawy Pwp stajg sie jeszcze bardziej widoczne w ramach analizy konkretnych podstaw przedstawienia
bezpodstawnych korzySci i wyliczenia ich wartosci.

Powod siega bowiem do oplaty licencyjnej jako metody ustalenia wartoéci bezpodstawnie uzyskanych korzysci.
Stanowisko to bylo szczegblnie widoczne w wystapieniu koncowym,gdy z jednej strony pelnomocnik powoda
podkreslal, iz wystarczajace dla ustalenia uzyskania korzySci jest stwierdzenie samego faktu nieuprawnionego
korzystania ze znaku, a to z kolei uzasadnia ustalenie wysoko$ci korzysci przy wykorzystaniu efektu korzystania, czyli
poziomu sprzedazy.

Sad nie mog} zgodzié sie z ww. argumentacja z dwoch przyczyn: po pierwsze, dlatego, iz jest ona sprzeczna z trescia
art.296 ustawy Pwp, a po drugie, dlatego, ze nie bierze pod uwage ujawnionych w toku sporu okoliczno$ci faktycznych.

Ot6z powdd domaga sie wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwana korzysci definiujac ww. korzysé jako
warto$¢ oplaty licencyjnej. Ze stanowiskiem powoda mozna sie zgodzi¢ tylko w jednym wypadku: gdyby przyjac, ze
nie ma réznicy pomiedzy roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyéci i roszczeniem o naprawienie
szkody.To znaczy, jezeli zamiennie mozna domagac sie badz to wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, badz to
naprawienia szkody i w obydwu wypadkach mamy do czynienia z tym samym roszczeniem, to wowczas istotnie sposéb
opisania i wyliczenia korzy$ci uzyskanych przez pozwana moglby zostac zaakceptowany. Nie wydaje sie jednak, aby
takie stanowisko bylo prawidlowe. W $wietle treSci art.296 ustawy Pwp co najmniej watpliwy jest wniosek, iz warto§é
korzysci, ktéra uzyskala pozwana wskutek nieuprawnionego korzystania ze znaku to wartoé¢ oplaty licencyjne;.
Przypomnie¢ raz jeszcze nalezy tre$c art.296 ust.1 ustawy Pwp, wedle ktérego osoba, ktérej prawo ochronne na znak
towarowy zostalo naruszone [...] moze zada¢ [...] wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego
naruszenia roOwniez naprawienia wyrzadzonej szkody [...] poprzez zaplaty sumy pienieznej odpowiadajacej oplacie
licencyjnej [...]. W rezultacie ustawodawca jednoznacznie wyodrebnia 3 roszczenia: zaniechania naruszenia, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzySci i naprawienia szkody. I tylko dochodzenie tego trzeciego roszczenia moze
realizowac sie poprzez zaplate sumy pienieznej odpowiadajacej oplacie licencyjnej. A zatem o ile art.296 ust.1 ustawy
Pwp uzasadnia przyjecie jako punktu odniesienia do naprawienia szkody warto$ci oplaty licencyjnej to przepis ten
nie daje podstaw do tego, aby przyja¢ jako automatyczny miernik wartosci korzysci wartos$¢ oplaty licencyjnej. Nie



oznacza to, ze Sad odrzuca co do zasady mozliwo$¢ przyjecia miernika wartosci oplat licencyjnych jako sposobu
wyliczenia warto$ci uzyskanych korzysci, ale z cala pewnoscig nie moze to przybraé postaci takiej jak przedstawia to
powod: czyli utozsamiania korzysci z samym faktem korzystania i wyliczania warto$ci korzysci poprzez ocene efektu
korzystania. Aby mozna bylo przyjaé, ze warto$¢ utraconych korzysci to warto$¢ oplaty licencyjnej nalezaloby wykazaé,
ze faktycznie (a nie potencjalnie) naruszyciel uzyskat dang korzy$é, bo przeciez do tego sprowadza sie roszczenie o
wydanie (faktycznie) uzyskanych (a nie takich, ktére moglby naruszyciel uzyskaé) korzysci. Natomiast bledna jest
konstrukcja, iz w kazdej sprawie, w ktorej dochodzi do naruszenia prawa do znaku towarowego warto$¢ utraconych
korzy$ci mozna przedstawi¢ jako warto$¢ oplaty licencyjnej.

Wadliwo$¢ takiej konstrukeji jest szczegblnie widoczna w realiach niniejszego sporu, w ktérym powdd liczy warto$é
tych bezpodstawnie uzyskanych korzysci jako warto$c¢ oplaty licencyjnej, ktéra pozwany ponosilby, gdyby zwrdcil sie
do powoda o udzielenie licencji na wykorzystanie znaku towarowego powoda.

Rzecz w tym, ze przyjety model wyliczenia wartosci bezpodstawnie uzyskanych korzysSci nie znajduje jakiegokolwiek
zwigzku ze stanem faktycznym w sprawie i przybiera w istocie postaé sankcji za naruszenie praw powoda, a
nie utraconych korzyéci. Sad nie kwestionuje mozliwosci przyjecia okreSlonego modelu schematu dla wyliczenia
okres$lonych kwot,ale schemat ten musi odnosic sie do konkretnego stanu faktycznego,a sposdb wyliczenia utraconych
korzysci przez powoda nie spelnia tego wymogu.

Po pierwsze, réznica potencjatlu pomiedzy stronami wyklucza przyjecie, ze realne byloby wystapienie przez pozwanego
do powoda o udzielenie licencji. Podjecie dzialan zmierzajacych do uzyskania zgody na wykorzystanie znaku
towarowego na podstawie udzielonej licencji ma ekonomiczny sens wowczas, gdy dany znak towarowy ma okres$lona
warto$¢é, a dodatkowo mozna przyjaé, ze udzielajacy licencji zapewni zwiekszenie warto$ci tego znaku. Tymczasem
w sprawie taka sytuacja nie wystepuje. Podmiotem, ktéry dysponuje realng mozliwoScig zwiekszenia warto$ci znaku
jest pozwana. Zupelnie nieuzasadnione jest zatem uznanie, ze pozwana, ktéra prowadzi sprzedaz produktéow w skali
ogolnopolskiej i dysponuje wielokrotnie wiekszymi mozliwo$ciami reklamy i promocji produktu anizeli powo6d, zwroci
sie o udzielenie licencji na korzystanie ze znaku powoda, wykorzysta swoje §rodki finansowe i kontakty handlowe na
osiagniecie okre$lonego pulapu sprzedazy produktow i zgodzi sie na to, aby tak osiagniety poziom sprzedazy stanowit
punkt odniesienia dla wyliczenia wartoSci oplaty licencyjne;.

Wystapienie przez pozwana z wnioskiem o udzielenie jej przez powoda licencji na korzystanie ze znaku towarowego
byloby z jej strony dzialaniem nieracjonalnym.

Po wtore, brak jest jakichkolwiek podstaw, aby wigzaé¢ uzyskany przez pozwang efekt sprzedazy z korzystaniem przez
nig ze znaku towarowego m. Na osiagniety przez pozwana warto$¢ sprzedazy wplyw miato szereg czynnikow, ale
wsrod nich brak jest korzystania ze znaku m.. Wéréd czynnikow wplywajacych na poziom sprzedazy mozna wyr6znié
ogoblnopolski charakter dzialalno$ci pozwanej, duze naklady na reklame i promocje, konsekwentne promowanie znaku
towarowego pozwanej k..

Nie mozna zatem — tak jak to czyni powod — przyjac, ze korzyScia jest sam fakt korzystania, a nastepnie ustalié warto$é
uzyskanych korzysci na podstawie poziomu sprzedazy osiagnietego dzieki czynnikom nie majacym zadnego zwigzku
7 naruszeniem.

W tym miejscu nalezy odwolaé sie do ustalenn w sprawie IX GC 42/11, ktéra dotyczyla roszczen powoda za wezesniejszy
okres, w ktérym pozwana wykorzystywala oznaczenie m.. W sprawie IX GC 42/11 Sad uwzglednil w czesci roszczenie
oparte na zadaniu zaplaty oplaty licencyjnej. Jednakze z uzasadnienia do wyroku w ww. sprawie wynika, iz nie
ma sprzecznos$ci w stanowiskach Sadu w sprawie IX GC 42/11 i niniejszej. Wprost przeciwnie — w sprawie IX GC
42/11 powod przedstawil czeSciowo swoje roszezenie jako roszezenie odszkodowawcze wyliczone poprzez odniesienie
sie do wartoSci licencji, co bylo i dopuszczalne i prawidlowe w $wietle art.296 ust.1 ustawy Pwp. Sad parokrotnie
podkreslal w uzasadnieniu do wyroku w sprawie IX GC 42/11, ze prawdopodobienstwo wystapienia przez pozwanego
o udzielenie licencji w realiach relacji pomiedzy stronami nalezy ocenié jako zerowe, a czeSciowe uwzglednienie



roszczenia spowodowane bylo li tylko faktem, iz powdd cze$¢ dochodzonego roszczenia odszkodowawczego wylicza
odnoszac sie do warto$ci optat licencyjnych.

Stanowisko Sadu, iz pozwana nie uzyskala korzysci z faktu korzystania ze znaku m. znajduje potwierdzenie w opinii
bieglego M. O.. Co wiecej, w sprawie IX GC 42/11 Sad przeprowadzil dowdd z opinii innego bieglego — specjalisty
do spraw wlasnoSci przemyslowej, ktérego wnioski byly analogiczne do wnioskdw bieglego M. O.. Opinia bieglej M.
K. zostala sporzadzona na potrzeby sprawy IX GC 42/11, wobec czego nie mozna traktowaé ww. opinii jako opinii w
niniejszej sprawie i dlatego Sad nie czyni zadnych ustalen na jej podstawie. Nie mozna jednak poming¢ faktu, iz w
sprawie, w ktdrej okolicznosSci naruszenia prawa powoda byly jeszcze bardziej wyraziste inny biegly doszed! do takich
samych wnioskéw (z punktu widzenia oceny stanowiska powoda) jak biegly M. O..

Natomiast Sad uznal za uzasadnione roszczenie o zaplate kwoty 50 000 z} tytulem odszkodowania za szkode wywotlang
wprowadzaniem do obrotu produktu oznaczonego m. Lprzy czym Sad nie zgadza sie z wszystkim argumentami
podnoszonymi przez powoda w tym zakresie.

I tak, powdd postrzega szkode w zablokowaniu mu dostepu do rynku, w tym do sieci supermarketéw poprzez
uzywanie przez pozwang znaku towarowego m.. Jest to wniosek zdecydowanie zbyt daleko idacy. Sad Apelacyjny nie
zakazal pozwanej produkcji i sprzedazy mieszanin m. i t.. Nie mozna wiec uznaé, ze gdyby pozwana nie naruszala
praw powoda to powod nadal sprzedawalby swoj produkt w supermarketach. Nie ma zatem zwigzku przyczynowego
pomiedzy brakiem sprzedazy produktéw przez powoda w supermarketach i zachowaniem pozwanej. Nalezy pamietaé,
Ze pozwana z uwagi na swdj potencjal ekonomiczny ma wieksze mozliwoSci zaoferowania nizszej ceny produktu,
dysponuje wiekszymi mozliwoéciami negocjacji warunkoéw sprzedazy i lepszym dostepem do sieci handlowych.
Zwiekszenie asortymentu produktow sprzedawanych przez pozwang w supermarketach o jeszcze jeden nie jest w jej
przypadku rzecza trudng.

Nie mozna tez uznac, ze w realiach sprawy wystapila szkoda sprowadzajaca sie do skutkéw okolicznosci, ze potencjalny
konsument wybierze produkt o nazwie m. bedac przekonanym, ze kupuje produkt powoda. Zdaniem Sadu nalezy
rozdzieli¢ kwestie naruszenia przez pozwanego prawa do znaku towarowego, ktore jak wynika z poprzednich
fragmentdéw uzasadnienia rzeczywiscie wystapilo oraz skutkbw ww. naruszenia, ktdre moga przybiera¢ réznorodng
postaé w zaleznosci od ustalonej postaci naruszenia ww.prawa.W realiach sprawy nalezy uznaé, ze posta¢ naruszenia
prawa powoda nie prowadzila do negatywnych skutkéw finansowych rozumianych jako skutki omylki klientow,
ktoérzy nabywali produkt pozwanego bedgc przekonanym, iz kupuja produkt powoda. Gdyby spréobowaé zdefiniowaé
elementy produktu takie jak: rodzaj produktu, wielko§¢ opakowania, nazwa produktu, kolor liter i opakowania,
elementy graficzne to identyczno$é wystepuje w wypadku rodzaju produktu (co do zasady,gdyz Sad nie badal,czy
produkty stron nie r6znig sie poszczegdlnymi skladnikami) oraz wielkoScia jednostkowego produktu (kostki). Ponadto
na produktach stron wystepuja oznaczenia m.im. .

W tym miejscu odnie$é sie nalezy do stanowiska powoda, iz analiza takich aspektéw jak wymienione elementy
graficzne jest zbedna, a wrecz niedopuszczalna, gdyz powo6d nie wywodzi roszezen z podobienstwa opakowan, a z faktu
nieuprawnionego korzystania ze znaku towarowego. Z takim stanowiskiem nie sposob sie zgodzié. Oczywistym jest, ze
powdd upatruje naruszenia prawa w nieuprawnionym korzystaniu z oznaczenia zblizonego do oznaczenia jego znaku
towarowego. Jednakze, aby ocenié jaka szkode wyrzadzila ww. postaé naruszenia nalezy oceni¢ wszystkie elementy,
ktére moga mie¢ wplyw na wysoko$¢ szkody — zwiekszajac ja lub zmniejszajac.

Wracajac do analizy mozliwo$ci wywolania konfuzji potencjalnego klienta to przypomnie¢ nalezy, iz okreS§lenia m.i
m. s na tyle zblizone do siebie, iz zdaniem Sadu stanowi to naruszenie praw uprawnionego. Natomiast wszystkie inne
istotne elementy,ktére moga prowadzi¢ do blednej lub wlasciwej oceny pochodzenia produktu roznia sie od siebie
diametralnie wykluczajac mozliwo$¢ konfuzji. Podkreslenia przy tym wymaga, ze Sad ocenia kwestie konfuzji nie z
punktu widzenia, czy ona wystapila, ale z punktu widzenia, czy w ogble jest mozliwa dochodzac w tym zakresie do
negatywnej odpowiedzi.



I tak, opakowania produktow stron maja zupelnie odmienna kolorystyke, inny uklad graficzny. Niemozno$é¢ konfuzji
bierze sie nie tylko z odmiennego wygladu opakowan produktéw stron, ale takze z tego, iz produkt pozwanej przybiera
postaé typowego produktu z rodziny produktéw pozwanej, ktérego podstawowymi elementami wyr6znionymi przez
pozwang sq: oznaczenie 1. i specyficzne elementy graficzne, ktére nawet przy zastosowaniu odmiennej kolorystyki
sprawiajg, ze nie tylko nie jest mozliwe pomylenie produktéw stron, ale wrecz zaden z przecietnych konsumentow,
ktorzy wiedza, ze w zakresie n. istnieje przedsiebiorca sprzedajacy produkty pod nazwa L.nie moglby uznac, ze produkt
pozwanego nie nalezy do niego.

Przedstawione powyzej stanowisko Sadu znajduje potwierdzenie w opinii bieglego M. O.. Ponownie odwolaé sie nalezy
takze do sprawy IX GC 42/11, w ktdrej Sad doszedl do analogicznego wniosku na podstawie miedzy innymi opinii
bieglej M. K..

Podsumowujac, nie mozna przyjaé, aby skutkiem korzystania przez pozwana ze znaku towarowego powoda byta
szkoda rozumiana jako pogorszenie sie wyniku finansowego sprzedazy przez strone pozwana produktéw przy
wykorzystaniu oznaczenia m..

Jednakze szkoda wywolana naruszeniem prawa do znaku towarowego nie musi przejawiaé sie li tylko pogorszeniem
wynikow sprzedazy. Akceptacja, ze ograniczenie skutkéw naruszania znaku towarowego powinno postrzegaé sie
li tylko poprzez wymierne negatywne finansowo konsekwencje prowadziloby do tego, ze przedsiebiorcy o duzym
potencjale gospodarczym mogliby przejmowac znaki towarowe innych przedsiebiorcow, ktoérych potencjal jest
nieporé6wnywalnie mniejszy bez negatywnych konsekwencji.

Niewatpliwie racje ma powdd, iz konfuzja moze polega¢ na tym, ze potencjalny konsument bedzie postrzegal
oznaczenia m. i w efekcie takze m.jako nalezace do pozwanej. Takie naruszenie prawa powoda do znaku towarowego
prowadzi do powstania szkody definiowanej jako skutek rozmycia znaczenia ww. znaku. Taki efekt naruszenia znaku
towarowego znalazl potwierdzenie w opinii bieglego M. O., ktory w sposéb prawidlowy opisal negatywne skutki
naruszania znaku towarowego, przedstawil finansowe skutki naruszenia wskazujac w jaki sposéb uzyskal ww. kwote.
Odwolujac sie znowu do sprawy IX GC 42/11 nalezy wskazaé¢, iz w obydwu sprawach Sad analogicznie postrzega szkode
wywolang wskutek naruszania prawa do znaku przez pozwana, przy czym w sprawie IX GC 42/11 Sad nie dysponowat
dowodem, ktory pozwolilby mu w sposob precyzyjny ustali¢ wysoko$é szkody. W niniejszej sprawie dysponuje takim
dowodem w postaci opinii bieglego.

Podsumowujac, Sad w punkcie I wyroku na podstawie art.296 § 1 pkt 1 ustawy Pwp zasadzil od pozwanej na rzecz
powoda kwote 50 000 zl.

O odsetkach Sad orzekl na podstawie art.481 § 1 kc zgodnie z zagdaniem pozwu.

W punkcie II wyroku Sad oddalil powodztwo w pozostalym zakresie, czyli w zakresie roszczenia o zaplate kwot: 3
247 418,46 z} tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwana korzySci za okres od 1 lutego 2009 r. do
31 grudnia 2011 r. i 187 896,43 7l tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwana korzysci za styczen i
luty 2012 1.

W punkcie III wyroku Sad orzekl o kosztach na podstawie art.98 § 1 i 2 kpe. Na koszty procesu zlozyly sie kwoty:
17 zt tytulem oplaty od pelnomocnictwa i kwota 10 000 z} tytulem zastepstwa procesowego, ktoéra to warto$é Sad
ustalil na poziomie okolo 1,5 stawki minimalnej w sprawie majac na uwadze naklad pracy pelnomocnika i stopien
skomplikowania sprawy.

W punkcie IV wyroku Sad nakazat §ciggniecie od powoda na rzecz Skarbu Panstwa kwote 87 500 zl tytulem brakujacej
czedci oplaty od pozwu, ktory to obowiazek uiszczenia oplaty powstal w wyniku rozszerzenia powddztwa. W tym
miejscu wskazac nalezy, iz rozstrzygniecie Sadu w tym zakresie jest wadliwe, gdyz uszlo uwadze Sadu, iz powod w toku
procesu ui$cil brakujaca oplate w kwocie 87 500 zl (k.895). W razie wniesienia przez powoda zazalenia na punkt IV



wyroku, zazalenie takie zostanie potraktowane jako oczywiScie uzasadnione, a ww. punkt wyroku zostanie uchylony
w trybie art.395 kpc.



