Sygn. akt XXII GWzt 13/10

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2011 .

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych

w skladzie nastepujacym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sadowy Dorota Zagorska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa (...) z siedziba w M. (Wielka Brytania)
przeciwko (...) spblce z ograniczona odpowiedzialnosScia w W.

- 0 ochrone praw z rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego i zaplate

1.

zasadza od (...) spo6lki z ograniczong odpowiedzialnos$cia w W. na rzecz (...) z siedziba w M. kwote 200.000 (dwieScie
tysiecy) zlotych, tytulem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci;

2.

zasgdza od pozwanego na rzecz powoda kwote 28.057 (dwadzieScia osiem tysiecy pie¢dziesiat siedem) zlotych, tytulem
zwrotu kosztoéw postepowania.

Sygn. akt XXII GWzt 13/10

UZASADNIENIE

Wyrokiem czeSciowym wydanym 30 lipca 2010 r. Sad :
3.

zakazal pozwanej (...) spolce z ograniczonga odpowiedzialnos$cig w W. wprowadzania do obrotu i oferowania oprawek
do okularéw optycznych i przeciwslonecznych oraz wszelkich akcesoriéw do okularéw z oznaczeniem (...) ;

4.

zakazal pozwanej uzywania w reklamie, w tym réwniez internetowej, oznaczenia slownego (...), a takze stowno-
graficznego, zawierajacego sformulowanie (...) i element graficzny w postaci r6zy wiatrow wpisanej w okrag
stylizowany na kolo sterowe zaglowca, dla oprawek do okularéw optycznych i przeciwslonecznych oraz wszelkich
akcesoriow do okularow;

5.



oddalit zadania zakazania pozwanej naruszania praw (...) w M. do wspdlnotowego znaku towarowego (...) (C. (...))
w pozostalej czesci;

6.

oddalil powddztwo w zakresie zadania podania wyroku do publicznej wiadomoéci. (k.359)

Apelacja (...) spolki z 0.0. w W. zostala oddalona w calo$ci przez Sad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem wydanym 6
maja 2011 r. w sprawie sygn. akt IACa 1114/10. (k.359) Przesadzona zostala zatem — co do zasady - kwestia naruszenia
przez pozwang prawa z rejestracji wspoélnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)).

Rozstrzygniecie o zasadnosci roszczenia zawartego w pkt 3. pozwu.

(...) Ltd w M. domaga sie zasadzenia na jego rzecz od (...) sp6iki z 0.0. w W. kwoty 200.000 zl, z tytulu bezpodstawnie
uzyskanych korzyéci, odpowiadajacych cenie uzyskanej ze sprzedazy, za posrednictwem sieci dystrybutoréw, oprawek
okularowych z oznaczeniem prawomocnie uznanym za naruszajace prawo wylaczne powoda. Zadanie to odnosi sie
do okresu 3 lat przed data wniesienia pozwu, tj. od 19 V 2007 r. do 19 V 2010 r. Pow6d nie zaoferowal na poparcie
roszczenia zadnych dowodéw. Wnidst natomiast (pkt 5. pozwu) o zobowigzanie pozwanej do udzielenia informacji
koniecznych do okreslenia wymiaru bezpodstawnie uzyskanych przez nig korzysci. (k.2, 13-14, 341-348)

(...) spotka z o.0. w W. zada oddalenia powodztwa w caloéci i zwrotu kosztow procesu. W motywach zarzuca
nieudowodnienie przez powoda roszczenia pienieznego, a nawet niewyjasnienie sposobu wyliczenia bezpodstawnie
uzyskanych korzysci na kwote 200.000 zl. Sprzeciwia sie udzieleniu zadanych informacji. (k.161, 170)

Uwzgledniajac wniosek powoda, 30 VII 2010 r. Sad zobowigzal (...) do udzielenia informacji zawierajacej :
1.

liczbe sprzedanych w Polsce (samodzielnie lub za przez sie¢ dystrybucyjna) opraw okularowych z oznaczeniem
stownym lub slowno-graficznym (...),

2.
wysoko$é przychodu ze sprzedazy takich opraw okularowych,
3.

wysoko$¢ i rodzaj kosztow uzyskania tego przychodu,

za okres od dnia 19 V2007 . do dnia 19 V 2010 r. - z wyodrebnieniem poszczegolnych lat — w terminie dwoch miesiecy
pod rygorem uznania za prawdziwe twierdzen powoda i przyjecia kwoty 200.000 zl, jako wysoko$ci bezpodstawnie
uzyskanych przez pozwana korzysci. (k.358)

(...) wyjasénila, ze nie ma zadnej zorganizowanej sieci dystrybucyjnej. (k.278) Wykonujac zobowigzanie Sadu
poinformowala, ze :

Liczba sprzedanych w Polsce przez nia opraw okularowych z oznaczeniem slownym lub slowno-graficznym (...)
Wynosi :

- za okres od 19 V 2007 r. do 31 XII 2007 r. — 18.784 sztuki,

- za rok 2008 — 37.186 sztuk,



- zarok 2009 r. — 20.032 sztuki,

- za okres od 11 20010 r. do 19 V 2010 r. — 7.443 sztuki.
Przychdd netto z ich sprzedazy wynosi :

- za okres od 19 V 2007 r. do 31 XII 2007 r. — 844.394,80 z},
- zarok 2008 — 1.535.625,40 zl,

-zarok 2009 r. — 985.790,70 zl,

-za okres od 1120010 r.do 19 V 2010 1. — 427.493,48 z}.
Calkowity koszt uzyskania tego przychodu wynosi :

- za okres od 19 V 2007 r. do 31 XII 2007 r. — 848.956,52 zl,
- zarok 2008 — 1.572.034,49 zi,

-zarok 2009 r. — 919.114,77 zl,

-za okres od 1120010 r.do 19 V 2010 1. — 426.565,34 zl.
Powdd zakwestionowal rzetelno$¢ zlozonego oSwiadczenia, w odniesieniu do, nad-miernych i w zaden sposo6b

nieudokumentowanych, kosztéw uzyskania przychodu. Wniost o zobowiazanie pozwanej do zlozenia dodatkowych
informacji, ich udokumentowania i dopuszczenia dowodu z opinii bieglego do spraw ksiegowosci. (k. 452-461)

Whnioski te Sad oddalil, jako sp6znione, w rozumieniu art. 479" § 1 k.p.c.

Na rozprawie 21 XII 2011 r. powod stwierdzil, ze wskazany koszt uzyskania przychodu odnosi sie do ogblnych kosztow
dzialalnoSci spolki. Nie ma to jednak znaczenia, poniewaz koszty uzyskania przychodu nie powinny by¢ odliczane
od bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzySci. Nawet gdyby uwzglednia¢ koszty uzyskania przychodu,
obowiazek ich udowodnienia spoczywa na pozwanej. (k.539)

Oswiadczenie pozwanej Sad potraktowal jako przyznanie okoliczno$ci dotyczacych wysokoS$ci przychodu uzyskanego
ze sprzedazy opraw okularowych z oznaczeniem stownym lub stowno-graficznym (...). (art. 229 k.p.c.) Stanowi ono
podstawe do ustalenia, ze w okresie od 19 V2007 r. do 19 V 2010 r., naruszajac prawa powoda, pozwana uzyskala
przych6d w wysoko$ci 3.793.304,38 z1, znacznie przekraczajacy zadana kwote 200.000 zt. Koszty jego uzyskania nie
zostaly w tym postepowaniu dowodnie potwierdzone.

Sad zwazyl co nastepuje :

Skutki wspoélnotowego znaku towarowego podlegaja wylacznie przepisom rozporzadzenia, ktore - w ust. 2 art. 9 -
stanowi, ze w celu zapewnienia wlascicielowi znaku realizacji jego praw moga by¢ zakazane - w szczeg6lnoSci :

a.

umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b.



oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

C.

przywoéz lub wywoz towardéw pod takim oznaczeniem,
d.

uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Zgodnie z art. 102 ust. 1, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyl, lub, ze z jego strony istnieje grozba naruszenia
wspoélnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegblne powody, decyzje zakazujaca pozwanemu
dzialan naruszajacych prawa powoda. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa
krajowego, ktorych celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Oznacza to, ze, jeSli w
prawie krajowym istniejg inne jeszcze sposoby ($rodki) ochrony znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku wspolnotowego.

Stosownie do art. 296 ust. 1 p.w.p., wlaSciciel prawa ochronnego na znak towarowy, ktére zostalo naruszone moze
zadaé wydania 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 - pozwany uzyskal jaka$ korzysé (w rozumieniu
przychodu, a nie dochodu). (por. A. Szewc Naruszenie wlasnosci przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2003 8.187-192)

Sposob obliczenia korzySci wywotuje spory doktrynalne, ich podstawe stanowi jednak zawsze przychdd uzyskany przez
naruszyciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez naruszyciela przychodu poniesionych przezen
kosztoéw i ich wysoko$ci. Wg zwolennikow penalnego charakteru obowigzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, kosztow w ogdle sie nie odlicza. Przeciwne stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzysci o koszty, ktorych
poniesienie — przy racjonalnie podejmowanych dzialaniach — byloby w kazdym wypadku konieczne. Obowiazek
udowodnienia ich poniesienia — co do zasady i wysoko$ci — obciaza naruszyciela, zgodnie z ogbdlng regula rozkladu
ciezaru dowodu wyrazona w art. 6 k.c.

Stosownie bowiem do art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest zglasza¢ wnioski dowodowe. Ma takze obowiazek dawac
wyjaénienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i przedstawiaé dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne
skutki nieprzedstawienia dowodu obciazaja strone, ktéra nie dopeila ciazacego na niej obowigzku. (wyrok Sadu
Najwyzszego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace
istotnej dla sprawy okolicznoéci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zglaszajaca. (art. 232 k.p.c.
iart. 6 k.c.) (tak wyrok Sadu Najwyzszego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c., uprawnienie sagdu do dopuszczenia dowodu nie-wskazanego przez strony ma
charakter wyjatkowy. (tak wyrok Sadu Najwyzszego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzedu
jest prawem, a nie obowigzkiem sadu. (tak postanowienie Sadu Najwyzszego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00)
Sad podejmuje z urzedu inicjatywe dowodowg jedynie w sytuacjach szczegolnych. (tak uchwala skladu 7 sedziow
Sadu Najwyzszego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w zadnym razie
nie obliguja go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzedu postepowania dowodowego. Obowiazujaca w
procesie cywilnym zasada kontradyktoryjno$ci zwalnia sad orzekajacy z odpowiedzialnoSci za rezultat postepowania
dowodowego, ktérego dysponentem sg same strony. (tak wyrok Sadu Najwyzszego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97
OSNAPiUS 1998/21/641).

Zadanie powoda zasadzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 200.000 zl ograniczalo kwotowo rozstrzygniecie
Sadu o obowiazku spélki (...) zwrotu H. L. bezpodstawnie uzyskanych korzyéci. Pozwana przyznala fakt osiagniecia



ze sprzedazy oprawek okularowych, opatrzonych oznaczeniem naruszajacym prawo wylaczne powoda, kwoty
3.793.304,38 zl. Nie udowodnila natomiast faktu poniesienia jakichkolwiek kosztéw uzyskania tego przychodu.
Nie wyjasnila nawet, co konkretnie sklada sie na deklarowana kwote. Zwazywszy zasady prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej w celu osiagniecia zysku, stuszne sa zarzuty powoda podwazajacego rzetelno$¢ udzielonej informacji.

Konsekwencja nieudowodnienia kosztéw uzyskania przychodu, jest uznanie przez Sad, ze — naruszajac prawo powoda
z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (...) pozwana osiagnela korzy$ci w wysokoSci 3.793.304,38 zl
Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 rozporzadzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. zobowigzana jest zatem zwroécié
uprawnionemu zadang przezen kwote 200.000 zl.

O kosztach postepowania Sqd orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.
Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie
wyzsze niz stawki oplat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty
nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Oplaty za czynnoSci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwoéci okreSla rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci z 28 IX 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztoéw nieoplaconej pomocy prawnej udzielonej z urzedu. Zasadzajac oplate sad bierze pod uwage niezbedny naklad
pracy, a takze charakter sprawy i wklad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§
2 ust.1.)

Podstawe stanowia okreslone w rozdzialach 3-5 stawki minimalne. Oplata nie moze by¢ wyzsza od szeSciokrotnej
stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysoko$é zalezy od wartoSci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.)
Zgodnie z § 6 pkt 6., przy wartoSci przedmiotu sporu 50.000 do 200.000 zl, stawki minimalne wynosza 3.600 zt. W
sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zl (§ 11 ust. 1 pkt 18). W postepowaniu
zazaleniowym przed sadem apelacyjnym stawki minimalne wynosza 50%. (art. 12 ust. 2 pkt 2)

Zwazywszy charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania postepowania, Sad uznal, ze adekwatne
do naktadu pracy pelnomocnika powoda, wykonujacego zaw6d adwokata jest wynagrodzenie w podwojnej minimalnej
wysokoSci i w minimalnej wysoko$ci w postepowaniu zazaleniowym. Koszty zastepstwa procesowego w postepowaniu
apelacyjnych zasadzone zostaly na rzecz powoda wyrokiem z 6 maja 2011 r. wydanym w sprawie sygn. akt IACa
1114/10.

Pozwana zobowigzana jest zwrdci¢ powodowi poniesione przezen oplaty sadowe. H. L. nie moze od niej jednak zadac
zwrotu kosztow opinii prywatnej, ktorych zlozenia nie mozna uzna¢ za niezbedne w rozumieniu art. 98 § 3 k.p.c.



