Sygn. akt XXIl GWzt 56/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2019 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzorow Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska
Protokolant Magdalena Zabinska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa X. spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Warszawie
przeciwko K. S.A. z siedzibg w Warszawie

0 ochrone praw do unijnych znakéw towarowych

1. zakazuje K. S.A. z siedzibg w Warszawie naruszania prawa X. spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie do unijnego znaku towarowego nr 6217574, to jest:
produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, a takze magazynowania w

celu oferowania i wprowadzania do obrotu napojéw, w tym napojéw energetycznych, w opakowaniach z



oznaczeniami stownymi XT lub XT Energy drink oraz stowno-graficznymi: lub

Energy drink

2. nakazuje pozwanej zniszczenie w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, na jej
wytgczny koszt, opakowan napojéw energetycznych z oznaczeniami stownymi oraz stowno-graficznymi

XT i XT Energy drink wskazanymi w pkt. 1.;

3. zasgdza od K. S.A. z siedzibg w Warszawie na rzecz X. spofki z ograniczong odpowiedzialno$cig z
siedzibg w Warszawie kwote 143.713,69 (sto czterdziesci trzy tysigce siedemset trzynascie 69/100)

ztotych tytutem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci;
4. oddala powodztwo w pozostatej czesci;

5. zasgdza od K.S.A. z siedzibg w Warszawie na rzecz X. spofki z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Warszawie kwote 12.369,08 (dwanascie tysiecy trzysta szes¢dziesigt dziewie¢ 8/100) ztotych

tytutem zwrotu kosztow postepowania;

6. nakazuje K. S.A. z siedzibg w Warszawie wptacenie na rzecz Skarbu Panstwa Sgdu Okregowego w
Warszawie kwote 2.356,50 (dwa tysigce trzysta pie¢dziesigt szes¢ 50/100) ztotych tytutem nieuiszczonej
czesci wydatkdw na koszty ttumaczenia oraz kwote 5.653 (pie¢ tysiecy szeséset pieédziesiat trzy) ziote

tytutem brakujgcej czesci optaty sgdowej;

7. zwraca X. spoitce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie z kasy Sadu
Okregowego w Warszawie kwote 1.969,12 (tysigc dziewieCset szesédziesigt dziewie¢ 12/100) ztotych
tytutem niewykorzystanej czesci zaliczki na koszty opinii biegtego uiszczonej w dniu

11 grudnia 2018 r., zaksiegowanej pod poz. (...).

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 14 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 81/17 Sad

udzielit X. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w Warszawie zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie K. S.A. w Warszawie produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu,

eksportowania, sprzedazy a takze magazynowania w tych celach napojéw, w tym napojow



energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem XT lub XT Energy drink, w tym ze stowno-graficznym

lub Energy drink B

oznaczeniem:

2. nakazanie obowigzanej zniszczenia bedacych jej wtasnoscig opakowanh napojéw, w tym napojow
energetycznych, z oznaczeniem XT lub XT Energy drink, w tym stowno-graficznym oznaczeniem XT
przedstawionym w pkt. 1.,

poprzez:

a. zakazanie K. S.A. w Warszawie — na czas trwania procesu — produkcji, oferowania, wprowadzania do
obrotu, sprzedazy wywozu, eksportowania, a takze magazynowania w tych celach napojéw, w tym

napojow energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem XT lub XT Energy drink, w tym ze stowno-

graficznym oznaczeniem: T3y Creray drink B

b. zajecie — na czas trwania procesu — napojow, w tym napojéw energetycznych, w opakowaniach z
oznaczeniem XT lub XT Energy drink, w tym ze stowno-graficznym oznaczeniem przedstawionym w
pkt. a. lub opakowan napojow, w tym napojéw energetycznych, wykorzystujgcych oznaczenie XT lub XT
Energy drink, w tym stowno-graficzne oznaczenie przedstawione w pkt. a, bedacych wtasnoscig
obowigzanej, znajdujgcych sie w jej zaktadzie produkcyjnym pod adresem: K. S.A. Zaktad Produkcyjny

(...) H. oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika sgdowego.

Postanowienie nie zostato zaskarzone zazaleniem przez zadng ze stron.

Po ostatecznym sprecyzowaniu powoddztwa X. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z

siedzibg w Warszawie, wniosta o:

1. zakazanie K. S.A. z siedzibg w Warszawie naruszania prawa ochronnego do unijnego znaku
towarowego nr 006217574 przez zakazanie pozwanej produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu,
wywozu, eksportowania, sprzedazy a takze magazynowania w tych celach napojéw, w tym napojow
energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem XT lub XT Energy drink, w tym ze stowno-graficznym

lub Energy drink B

oznaczeniem:

2. nakazanie pozwanej zniszczenia w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku, na wytgczny
koszt pozwanej, opakowan napojéw, w tym napojow energetycznych, z oznaczeniem XT lub XT Energy
drink, w tym stowno-graficznym oznaczeniem XT przedstawionym w pkt. 1. oraz przedstawienia

protokotu zniszczenia wskazanych przedmiotow;



3. zaptate kwoty 65 584,20 zt tytutem odszkodowania w postaci rynkowej optaty licencyjnej;
4. zapfate kwoty 166 853 zt tytutem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci;

5. podanie w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku do publicznej wiadomosci informacji o

orzeczeniu zapadtym w niniejszej sprawie poprzez:

a. zobowigzanie pozwanej do publikacji na jej gtéwnej stronie internetowej dostepnej pod adresem www.
(...).com informaciji o tresci: ,Wyrokiem z dnia [...] Sad Okregowy w Warszawie, XXII Wydziat Unijnych
Znakéw Towarowych i Wzorow Wspdlnotowych zakazat K. S.A. naruszania prawa ochronnego X. Sp. z
0.0. do unijnego znaku towarowego ,ENERGY DRINK” zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wtasnosci Intelektualnej pod numerem 0062175734, poprzez zakazanie K. S.A. produkcji,

oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, sprzedazy a takze magazynowania

napojow, w tym napojéw energetycznych, w opakowaniach z oznaczeniem XT lub XT Energy drink w

]

tym ze stowno-graficznym oznaczeniem BEEEEEN Sad nakazat rowniez K. S.A. zniszczenie opakowan

]

z oznaczeniem XT lub XT Energy, w tym z oznaczeniem stowno-graficznym EEMEME " w formie tzw.
pop-up boxa (wyskakujgcej przy pierwszym wejsciu na strone ramki z informacjg), czcionka biata,

rozmiar nie mniejszy niz 12, tto granatowe, utrzymywanego na stronie pozwanej przez okres 30 dni
albo

b. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomos$ci czesci albo catosci orzeczenia lub

informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposéb i w zakresie okreslonym przez Sad;

6. zasgdzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztéw postepowania. (pozew k.2-154, pisma

zawierajgce rozszerzenie powodztwa k.357-359, 636-637)

K. S.A. z siedzibg w Warszawie wniosta o oddalenie powddztwa i zwrot kosztow procesu. W jej
przekonaniu, pozwana nie dopuscita sie naruszen prawa do znaku towarowego XL Energy Drink,
poniewaz nie oferowafa ani nie wprowadzata do obrotu napojow energetycznych pod tym znakiem na
terytorium Unii Europejskiej. Zarzucita powddce nieudowodnienie roszczen, ktdre uznata za nadmierne
w stosunku do wskazanego naruszenia. Sprzeciwita sie¢ Zgdaniom zwrotu korzysci i zaptaty

odszkodowania twierdzac, ze podlegajg one kompensacie, a nie sumowaniu. (k.174-203)

Na wniosek pozwanej Sgd zawiadomit o toczgcym sie postepowaniu T. Ltd. w R., ktérzy jednak

nie zgtosili interwencji uboczne;.

Postanowieniem wydanym 12 lutego 2018 r. Sgd zobowigzat pozwang do udzielenia powoédce

informacji dotyczacych:


http://www.krynicavitamin.com/
http://www.krynicavitamin.com/

a. danych adresowych (firm /nazw/ i adreséw) wszystkich podmiotéw, ktérym lub, na zlecenie ktérych

produkowata, sprzedawata i magazynowata napoje w opakowaniach z oznaczeniem stownym XT lub XT

]

Energy drink, lub oznaczeniem stowno-graficznym: lub SR

b. liczby wyprodukowanych, zbytych i zamdwionych napojow w opakowaniach noszgcych oznaczenie
XT lub XT Energy drink, lub oznaczenie stowno-graficzne wskazane w pkt a. oraz cen sprzedazy tych
napojow

za okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia udzielenia informacji. (k.247, 251-260)

Postanowienie nie zostato zaskarzone zazaleniem prze zadng ze stron.

W toku postepowania K. S.A. udzielita informacji zgodnie ze zobowigzaniem Sadu.

Sad ustalit:

X. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie jest producentem

i dystrybutorem napojow energetycznych XL Energy Drink” cieszacych sie uznaniem konsumentow,
dostepnych w sprzedazy w ponad 70 krajach na catym s$wiecie: w E., A.(S.), A. i w krajach (...).
Powddka jest liderem na izraelskim i palestynskim rynku napojow energetycznych. Jej napoje mozna
takze nabywa¢ za posrednictwem sklepu internetowego pod adresem https:/sklep. (...).com/. XL

Energy Drink jest markg znang i rozpoznawalng w E. dzieki efektywnemu dziataniu powddki i
prowadzonym przez nig kampaniom promocyjnym, m.in. outdoorowej kampanii reklamowej obejmujace;
zasiegiem catg P. , w ktorej reklamy XL Energy Drink” pojawialy sie na billboardach, wiatach

przystankowych i na rowerach miejskich. Od 2013 r. powddka prowadzi kampanie w tzw. social media
bedac aktywnym uzytkownikiem ogolno$wiatowych serwisow spotecznosciowych ((...),(...)). Jest

zaangazowana w sponsoring festiwali muzycznych i innych imprez masowych. Promocji marki XL
Energy Drink stuzg tez przygotowywane przez powddke konkursy i loterie. (dowdd: odpis z KRS k.37-
43, fotografie, materiaty informacyjne k.45-60, 125-150, zeznania swiadkéw M.L. i M.D.k.407)

Powddka jest aktywna na rynkach B., w tym I. i P.. Roczna wielko$¢ sprzedazy napojow XL w I.
przekracza (...) puszek. W celu wprowadzania produktu na rynek powddka zamawia okoto (...) sztuk

puszek miesiecznie. Na marketing marki XL przeznacza rocznie (...) euro. (dowod: faktura k.123,

zeznania $wiadkow M. L. i M.D. k.407, zeznania £.W. k.417)

Ene=gyDrink

Spotka X. uprawniona do stowno-graficznego unijnego znaku towarowego

zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod numerem 6217574 z



pierwszenstwem od 8 sierpnia 2007 r. dla towardéw w klasie 32. klasyfikacji nicejskiej: wody mineralne i
gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do

sporzgdzania napojow. (dowdd: wydruk z bazy EUIPO k.63-65)

E, 7 ‘Drink

wyGRAY
5 4Y

Znak ten wykorzystywany jest do oznaczania opakowan produktéw powddki:
(bezsporne) Nalezy on do szerszej grupy jej znakéw towarowych, ktére widniejg na opakowaniach

réznych rodzajéw i smakow jej napojow energetycznych, np.:

EncsgyCola

EUTM Nr 6217566 | EUTM Nr 6218085 | EUTM Nr 6218614 | EUTM Nr 8315657 | EUTM Nr 9094632

(dowdd: wydruki z bazy EUIPO k.66-79).

Od 6 lutego 2006 r. X. Limited uprawniona byta do uzywania na terytorium |. stownego znaku

towarowego XT Energy Drink i znaku stowno-graficznego =verevenmc nr 187218, Znak stowno-graficzny
XT Energy Drik nr 190706 zarejestrowany byt tam 11 marca 2010 r. na rzecz S. Ltd. (dowdd: wydruk z
bazy WIPO k.190-194)

K. S.A. z siedzibg w Warszawie prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie produkcji
napojow bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w tym napojow energetycznych i witaminowych
suplementéw diety. Pozwana oferuje kompleksowe rozwigzania dla klientéw z branzy spozywczej, od
opracowania receptury napoju, przez projektowanie, wyboér i produkcje odpowiedniego opakowania az
do wprowadzenia gotowego produktu na rynek. Dostarcza swoje produkty do krajow (...), m.in. do N.,
S., F. i S.i, a takZze na rynki B.. (dowdd: odpis z KRS k.198-202, print-screen ze strony internetowej k.86-
94, raport roczny za 2015 k.120-121) W 2007 r. Swiadczyta ustugi zwigzane z produkcjg napojéw m.in.
na rzecz powddki. (dowod: faktury k.224-225)



Pozwana byta producentem napojéw oferowanych i wprowadzanych do obrotu na terenie I. i P.

|7 Eneigipdrinks—X. Enery ! gy dulgk KT nigy 6

XTE drink

-

Energy drink

w opakowaniach o wygladzie: w okresie od 18 wrzesnia 2014
r. (dowdéd rzeczowy, tlumaczenie informacji zawartych na  opakowaniu  k.81-83)
Na zlecenie Z. Ltd. w R. K. S.A. wyprodukowata i wyeksportowata (...)zt puszek napoju w puszkach
wg wzoru dostarczonego przez zamawiajgcego, z czego w latach 2015-2016 sprzedano tgcznie 841.296

sztuk w cenie jednostkowej (...) euro i cenie wytworzenia (...)euro za sztuke. tgczna warto$¢
sprzedazy wyniosta (...)euro, to jest (...)zt. W efekcie wykonania zamdwienia pozwana osiggneta

korzysci odpowiadajgce zyskowi netto w wysokosci (...)zt. (dowdd: zeznania $wiadkéw K. S.k.407 i

B.S. k.417, oswiadczenie k.195, 396, faktury i dokumenty ksiegowe k.464, opinia i wyjasnienia biegtego
k.471-571, 628) Na zamowienie pozwanej C. S.A. z siedzibg w K. wyprodukowata tgcznie 862.950

opakowan - puszek, za co otrzymata wynagrodzenie w tgcznej kwocie (...)zt ((...)zt za puszke).

(dowdd: informacja k.386-v)

Uwzgledniajgc powodztwo X. Corp. sad (...) zakazat T., Ltd. w R. i K. uzywania na terytorium

I. oznaczenia XT Energy drink. (dowdd: odpisy orzeczen k.112-114,163-164, 220-222)

15 wrzesnia 2017 r. powddka wystosowata do pozwanej pismo wzywajgce do zaprzestania
naruszania jej praw wylgcznych do unijnych znakéw towarowych, to jest do zaniechania produkcji i
sprzedazy napoju XT Energy drink w kwestionowanych opakowaniach. Pozwana odmoéwita spetniania

zgdanh kwestionujgc zasadnos$¢ stawianych jej zarzutow. (dowdd: korespondencija k.96-110)

W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 21 listopada 2017 r. w magazynie
pozwanej zajetych zostato 5.500 puszek napojow energetycznych z oznaczeniem XT Energy drink.

(dowdd: protokét zajecia komorniczego k.116-118)

Istotne dla rozstrzygniecia sporu okolicznosci faktyczne zostaty ustalone przez Sgd w oparciu o
dowody zaoferowane przez strony, wzajemnie niekwestionowane. Zeznania Swiadkow i stron Sad
uwzglednit w takim zakresie, w jakim nie byty sprzeczne z pozostatym materiatem dowodowym.
Przedmiot sporu stanowity nie okolicznosci faktyczne lecz kwalifikacja prawna dziatan K. S.A. oraz
adekwatnos¢ wobec nich sankcji zadanych przez spétke X. . Pozwana podwazata w szczegolnosci
zasadnos$c¢ zarzutu naruszenia oraz roszczeh pienieznych przekonujgc o nie-prawidtowosci opinii wydanej
przez biegtego. Kwestia ta zostanie omoéwiona w dalszej czesci uzasadnienia. Juz jednak w tym miejscu
nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawac
wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawiaé dowody. Ewentualne ujemne

skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, ktéra nie dopetnita cigzgcego na niej obowigzku.



(wyrok Sgdu Najwyzszego z 15.07.1999 r., | CKN 415/99). Samo twierdzenie nie jest dowodem, a
twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢é udowodnione przez
strone je zgtaszajgca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sgdu Najwyzszego z 22.11.2001 r., | PKN
660/00 Wokanda 2002/7-8/44) Zgodnie z zasadag rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c.,
powddka miata zatem obowigzek udowodnienia, ze przystuguje jej prawo do znaku towarowego oraz fakt
jego naruszenia przez pozwang w efekcie bezprawnego uzywania kolizyjnych oznaczeh. Na niej takze
spoczywato wykazanie roszczen wywodzonych z naruszenia, co do zasady i co do wysokosci. Pozwana
winna byta przekona¢ Sad o braku bezprawnosci swego dziatania oraz wykaza¢ okolicznosci majgce
wplyw na okreslenie zakresu sankcji, w tym kwoty odszkodowania naleznego powddce i wysokosci

korzysci bezpodstawnie uzyskanych przez pozwang z naruszenia.

Oceniajgc stusznos¢ sankcji Sad opierat sie na catym materiale dowodowym. Ustaleniu wysokosci
korzysci bezpodstawnie uzyskanych z naruszenia oraz odszkodowania postuzyta w gtéwnej mierze
dokumentacja przedsiebiorstwa pozwanej oceniona przez biegtego specjaliste z zakresu rachunkowosci.
Sad uznal, ze ustalajgc wysokosé szkody biegty nie dysponowat materialem dowodowym pozwalajgcym
na stwierdzenie, ze skutkiem naruszenia jej prawa do znaku towarowego majatek przedsiebiorstwa
powddki doznat uszczerbku, spdtka X.nie wykazata takze, iz uszczerbek ten miat zwigzek z bezprawnym
dziataniem pozwanej. W koncu biegty nie dysponowat danymi rynkowymi umozliwiajgcemu przyjecie, ze
licencjonowanie praw do unijnych znakéw towarowych chronionych dla towaréw w klasie 32. klasyfikacji
nicejskiej wigze sie z optatami w okreslonej wysokosci. Stawki przyjete przez powodke na 10% i przez
biegtego na 5% wartosci sprzedazy napojéw energetycznych XT Energy drink nalezy uznaé¢ za catkowicie
dowolne, Sad nie moze zatem ich przyjg¢ jak podstawe wyliczenia wysokosci odszkodowania.
Zaoferowany w sprawie materiat dowodowy nie daje podstaw do zasgdzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych, co obcigza powddke, zgodnie z art. 6 k.c.

Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci [obecnie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej] z
23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w
sprawie C-304/06 (...), wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...)Prawo

wytgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wtascicielowi znaku towarowego ochrone jego szczegdinych
intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mdgt spetnia¢ wtasciwe mu funkcje wskazywania konsumentom
pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze funkcje komunikacyjng,
reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktérych

uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze negatywnie wplywaé na

petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a takze
wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...) z 23.03.2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08
do C-238/08 (...)



Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2017 r.
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity DZ.U.UE.L.2017. 154.1)
stanowi, ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierw-
szenstwa unijnego znaku towarowego jego wiasciciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug,

oznaczenia, ktore:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten
zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w biad, ktére
obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzysc lub jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna si¢ opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;.
Znaki nalezy porownywacé catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ beda elementy odrdzniajgce, a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez
dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne réznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)Znak i oznaczenie sg do siebie podobne, jezeli z punktu
widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub Kilku
istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...) Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znak i oznaczenie sg identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech i
ich catoSciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i

rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...) z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardéw i ustug nalezy braé pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zalezno$ci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00
(...), 2 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)Catosciowa ocena zaktada pewng wspdizaleznos¢ miedzy
branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem
towaréw/ustug, ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobiehAstwa towaréw i ustug moze by¢
zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakdw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci -

tak wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z

18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...)



W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-

biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97
(...), 24.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 (...), z 2.09.2010 r. w sprawie C-254/09 (...)i wyrok Sadu z 9.12.2010 r. w sprawie T-303/08
(...)Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno byé oceniane w sposdb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw

lub ustug, ktorych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w
sprawie C-591/12 P (...)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsagdnych, przy czym poziom ich uwagi moze sie rdznie ksztattowac¢ w
zaleznosci od kategorii towarow lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97
(...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...)i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)Przecietny konsument
rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakoéw towarowych, musi
zazwyczaj zdac sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze,
im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktory wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-

342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...)

Istnieje pewna wspoétzalezno$é pomiedzy znajomoscig znaku w$rdd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajagcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrdzniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajgcym z jego
znajomosci wsrod odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegollnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego uzywania,
wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzacych
z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub

stowarzyszenn zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...) Ciezar

udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3 art. 9

stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw

10



e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie
f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne jeszcze
sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzgdzenia, sgd powinien
je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to do przepiséw ustawy z 30
czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe;j (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej p.w.p.):

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajagc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o0 bedacych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na
jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a stanowigcego, ze sad, rozstrzygajac o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposoéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Bezsporne w sprawie jest, ze spotka X. jest wtascicielem, tworzgcych serie stowno-graficznych
unijnych znakéw towarowych ze wspdlnym elementem stownym ,XL” chronionych dla towarow w klasie

32 klasyfikacji nicejskiej, takich jak: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, w

szczegolnosci stowno-graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowa-nego w EUIPO pod
numerem 6217574 z pierwszenstwem od 8 sierpnia 2007 r. Znak ten jest intensywnie uzywany przez
powoddke na opakowaniach napojow energetycznych, w dokumentach handlowych i reklamie. Element
dystynktywny stanowig w nim litery ,XL”, czcionka jakg zostaty zapisane i kolorystyka. Stowa ,Energy

Drink” majg charakter opisowy wskazujgc rodzaj napoju.

Dla towaréw podobnych do tych, dla ktérych znak jest chroniony, nalezacych do tej samej 32

klasy w klasyfikacji nicejskiej, zaspakajajgcych takie same potrzeby, K. S.A. uzywata bardzo podobnych

]

oznaczenh stowno-graficznych i MEEEEEN Na opakowaniu towaru (puszce) zostaty one
umieszczone w identycznym uktadzie graficznym, czerwono-biato-niebieskiej kolorystyce, z

wyeksponowanymi literami ,XT” zapisanymi w bardzo podobny sposéb (nieréwne kontury liter ,XL”
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zastgpiono nieréwnymi konturami tta). Podobienstwo na ptaszczyznie wizualnej jest uderzajgce, nie-
usprawiedliwione przy tym zadnymi wzgledami produkcyjnymi lub handlowymi (brak dowodu przeciwne-
go). Oznaczenia XT w takiej kolorystyce nie stuzg opisaniu rodzaju towaru, jego smaku, czy innych
wiasciwosci, nie sg takze powszechnie uzywane przez przedsiebiorcéw na rynku napojéw energetycz-
nych. Wybdr oznaczenia byt niewatpliwie spowodowany wolg pozwanej jego upodobnienia do znanego i
popularnego na rynku oznaczenia napoju spoétki X..

W ocenie Sgdu podobienstwo znaku unijnego i oznaczenia pozwanej oraz towaréw, dla ktérych
znak jest chroniony, a oznaczenie uzywane, stwarza realne ryzyko wprowadzenia w btad potencjalnych
odbiorcow co do pochodzenia napojow ,XT Energy drink”. Mogg oni by¢ btednie przekonani, ze napoje
te pochodzg od powddki lub podmiotu powigzanego z nig gospodarczo. Mogg takze btednie uznaé, ze
oznaczenie XT Energy drink nalezy do serii znakéw towarowych spdétki X.. Oznaczenie pozwanej
niewatpliwie kojarzy sie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w EUIPO pod nr 6217574, ze wzgledu
na jego kolorystyke, uktad elementéw i wyeksponowanie liter ,XT”. Dziatania K. S.A. godzg wiec w
najistotniejszg funkcje znaku towarowego - funkcje oznaczenia pochodzenia. Poniewaz pozwana
dopuscita sie naruszenia prawa wylgcznego do unijnego znaku towarowego nr 6217574 w sposoéb
zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia, powoédce jako uprawnionej — co do zasady - stuza
roszczenia wynikajace z przepisow art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz z art. 296 ust. 1, art. 286 i art.

287 ust. 2w zw. z art. 296 ust. la p.w.p.

Przekonanie pozwanej, ze nie narusza ona prawa do unijnego znaku towarowego oparte byto
przede wszystkim na tym, ze napoje energetyczne ,XT Energy drink” nie byty wprowadzane do obrotu
na terytorium Unii Europejskiej. Tymczasem z przepiséw rozporzgdzenia jasno wynika, ze wytgcznos$é
uzywania zarejestrowanego znaku towarowego obejmuje: umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich
opakowaniach, oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu
pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem, przywoéz lub
wywoéz towaréw pod takim oznaczeniem, uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy
przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw, uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w
reklamie, a takze uzywanie oznaczenia w reklamie pordwnawczej w sposob sprzeczny z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE, a takze inne formy uzywania znaku w przynaleznej mu

funkcji, w szczegdlnosci oznaczenia pochodzenia, kazdg z nich odrebnie.

Zakres wytgcznosci uprawnionego do znaku nie zostat okreslony przez ustawodawce unijnego
w sposob pozytywny (inaczej niz uczynit to polski ustawodawca w art. 154 p.w.p.), wynika on jednak z
okreslonych w art. 9 ust. 3 zakazéw jakie mogg byé natoZzone przez osobe trzecig uzywajacg kolizyjnego
oznaczenia bez zgody uprawnionego. Kazde z tych dziatan podejmowane na terytorium ochrony, w tym
przypadku Unii Europejskiej, uzasadnia zastosowanie odpowiednich sankcji zakazowych oraz $rodkéw
zmierzajgcych do usuniecia skutkdéw naruszenia na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Nie mozna
sie zgodzi¢ z tezg, ze sankcje te mogg by¢ stosowane wzgledem naruszyciela wytgcznie woéwczas, gdy
oferuje on lub wprowadza do obrotu towary z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Unii Europejskie;.
Pozwana nie ma racji twierdzac, ze jedynie realne dziatania stron (uzywanie znaku i przeciwstawionego
mu oznaczenia przez uprawnionego i osobe trzecig) dokonywane wzgledem konsumenta pozwalajg na
ocene naruszenia zdefiniowanego w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia. Uprawnionemu stuzy ochrona takze
wowczas, gdy nie uzywa on w obrocie handlowym swego znaku towarowego. Sankcje wynikajgce z

naruszenia mogg by¢ naktadane na pozwanego, ktéry nie uzywa oznaczenia (o ile istnieje realna grozba
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naruszenia w przyszitosci) lub uzywa go w innej formie jakg stanowi wytwarzanie, przywo6z, wywoz lub
skladowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu. Nalezy pamieta¢, ze ocena naruszenia ma
charakter normatywny i jest dokonywana przez sad z punktu widzenia modelowego konsumenta, z
uwzglednieniem wszystkich okolicznosci faktycznych, ale tez teoretycznej mozliwosci skojarzenia przez
relatywny krgg konsumentéw oznaczenia pozwanego z zarejestrowanym na rzecz powoda znakiem
towarowym. Sam fakt, ze napoje energetyczne ,XT Energy drink” nie byly oferowane konsumentom w

Unii Europejskiej nie wyklucza naruszenia.

Nalezy zwréci¢ przy tym uwage na niewyjasnione przez K. S.A. okolicznosci faktycznego
uzywania spornych oznaczehn. Pozwana przyznata fakt otrzymania zamowienia na dostawe napoju
energetycznego w puszkach z oznaczeniem XT Energy drink z przeznaczeniem na rynki I. i P.. W P.
niewatpliwie miaty miejsce produkcja (napetnianie puszek) i wywoéz towaru. Zaleznie od warunkéw
zawartej umowy, ktérej Sgdowi nie przedstawiono, wprowadzenie do obrotu w rozumieniu przeniesienia
wlasnosci towaru na zamawiajgcego mogto mie¢ takze miejsce w P. lub szerzej, na terytorium Unii
Europejskiej. Pozwana nie wyjasnita jak towar byt transportowany, nie wskazata, w ktérym momencie i
miejscu nastepowalto przejscie na zamawiajgcego prawa wiasnosci. Nie jest zatem wykluczone, ze
nastgpito to na terytorium ochrony unijnego znaku towarowego XL Energy drink. W tej sytuacji
mielibySmy do czynienia z pigcioma formami naruszenia jakimi sg: opatrywanie towaru oznaczeniem
(umieszczanie napoju w puszkach), magazynowanie, wywo6z, uzywanie oznacze-nia jako nazwy

handlowej towaru i wprowadzenie do obrotu oznaczonego bezprawnie towaru.

Zastosowaniu odpowiednich sankcji nie sprzeciwia sie jednokrotno$¢ naruszenia i zaprzestanie
uzywania przez pozwang kolizyjnego oznaczenia przed wniesieniem pozwu. Warunek aktualnosci
naruszehn w dacie zamkniecia rozprawy odnosi sie wylgcznie do sankcji zakazowych okreslonych w art.
9 ust. 3 rozporzadzenia. Usuniecie skutkow w sposdb wskazany w art. 296 ust. 1, art. 286 lub w art. 287
ust. 2 w zw. z art. 296 ust. la p.w.p. moze mie¢ miejsce w kazdym przypadku, takze wowczas, gdy
pozwany zaprzestat naruszen. Warunkiem jest istnienie skutkbw wymagajgcych usuniecia. Zakazy na
przysztos¢ moga by¢ naktadane takze wowczas, gdy istnieje realna grozba naruszenia w przysztosci praw
powoda. Z takg sytuacjg mamy do czynienia w przypadku zastosowania sie przez pozwanego do srodkow
tymczasowych natozonych w trybie zabezpieczenia, ktérego upadek wraz z wydaniem prawomocnego
wyroku otwieratby mu droge do dalszych naruszeh. Za zastosowaniem sankcji zakazowych na przysztosé
przemawia w szczegdlnosci kwestionowanie przez pozwanego zasadnosci stawianych mu zarzutéw oraz
prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie w jakim doszto do naruszenia. Odnosi sie to do K. S.A,,
wobec ktdrej udzielono zabezpieczenia i dokonano zajecia napojow energetycznych z kolizyjnym
oznaczeniem, ktéra takze w toku procesu przekonywata o braku bezprawnosci swego dziatania i nadal

prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg polegajgca na wytwarzaniu napojow energetycznych.

W ocenie Sadu zasadne jest zatem zastosowanie wzgledem K. S.A., na podstawie art. 9 ust. 3
rozporzadzenia, na przyszto$¢, zakazéw wnioskowanych w pkt 1. pozwu - naruszania prawa X. spofki z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie do unijnego znaku towarowego nr 6217574, to
jest produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu, eksportowania, sprzedazy a takze

magazynowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu napojéw, w tym napojow energetycznych,

w opakowaniach z oznaczeniami stownymi XT lub XT Energy drink i stowno-graficznymi: :
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K]

lub EEEEEES W tym zakresie Sad oddalit powddztwo wylacznie w czesci w jakiej dokonat uscislen i

stylistycznych zmian sformutowan w poréwnaniu z trescig pozwu.

Przepis art. 286 p.w.p. uzasadniat natozenie na pozwang nakazu zniszczenia w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia sie wyroku, na jej wytgczny koszt, opakowan napojéw energetycznych z
oznaczeniami stownymi oraz stowno-graficznymi XT lub XT Energy drink wskazanymi w pkt. 1. pozwu.
Sad uznat, ze zgdana sankcja usunie skutki naruszenia zapobiegajgc wprowadzeniu do obrotu lub
wywozowi napojéw energetycznych z kolizyjnym oznaczeniem. Uwzgledniajgc realia prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej Sad wydiluzyt, z 7 do 14 dni, termin wyznaczony na wykonanie nakazu.
Oddalit takze powodztwo w zakresie w jakim spotka X. domagata sie przedstawienia jej przez pozwang
protokotu zniszczenia, ktéry to obowigzek nie ma uzasadnienia w zakresie ochrony znakéw towarowych,

stuzy raczej do weryfikacji prawidtowos$ci wykonania zasgdzonego nakazu.

W odhniesieniu do roszczenia o zaptate odszkodowania Sad zwazyt:

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze w razie zawinionego naruszenia uprawniony do znaku
towarowego moze zgdac¢ naprawienia wyrzadzonej przez naruszajgcego szkody:
1) nazasadach ogdlnych albo
2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez

uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciezar dowodu spetnienia wszystkich przestanek odpowiedzialnosci
odszkodowawczej spoczywa na poszkodowanym. (por. np. wyrok Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z
10.01.2013 r., V ACa 652/12) Powinien on wskaza¢ fakty i przedstawi¢ dowody na naruszenie jego
prawa, istnienie szkody i zwigzku przyczynowego pomiedzy zdarzeniem a szkodg. Konieczne jest takze
udowodnienie przezen winy, bedgcej ujemng oceng zachowania sie sprawcy szkody. Jej element
obiektywny obejmuje zachowanie sie niewtasciwe, niezgodne z prawem lub zasadami wspotzycia
spotecznego (bezprawnos¢ — sprzecznos¢ zachowania z szeroko rozumianym porzgdkiem prawnym —
nakazami i zakazami wynikajgcymi z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny
polega na umys$inosci lub niedbalstwie (niedotoZzeniu nalezytej starannosci). Ujemna ocena postepowa-
nia danej osoby, w poréwnaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny
zwigzek przyczynowy miedzy dziataniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest
konieczng przestankg odpowiedzialnosci odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy okreslona

przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewni¢ catkowitg kompensate doznanego uszczerbku majagtkowego
w granicach normalnego zwigzku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjetym poglgdem, szkodg
jest powstata wbrew woli poszkodowanego réznica miedzy obecnym jego stanem majgtkowym a
stanem jaki zaistniatby gdyby nie nastgpito okreslone zdarzenie. Polega ona na stracie jakg poniést
poszkodowany (damnum emergens) albo pozbawieniu go korzysci, kiére mogtby uzyskaé, gdyby mu

szkody nie wyrzgdzono (lucrum cessans). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasade petne
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odszkodowanie, podlegajgce ograniczeniom wynikajgcym z: granic odpowiedzialnosci wyznaczonych
przestankg adekwatnego zwigzku przyczynowego, przepisdow szczegdlnych (m.in. art. 362 k.c. przewi-
dujgcego zmniejszenie obowigzku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia sie poszkodowanego

do jej powstania lub zwiekszenia) i miarkowania odszkodowania (ius moderandi).

Wysokos¢ szkody okresla sie przy zastosowaniu metody subiektywnej uwzgledniajgcej wartosé
naruszonych débr z punktu widzenia poszkodowanego. Zgodnie z zasadg art. 6 k.c., udowodnienie jej
wysokosci obcigza poszkodowanego. Optaty licencyjne, o ktérych mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. nie
stanowig ryczaltowego zadoséuczynienia, stuzg jedynie okresleniu wysokosci odszkodowania,
szczegolnie tam, gdzie prawo wiasnosci przemystowej jest licencjonowane. Uprawnionemu nalezy sie
wiec okreslona kwota, na jakg mogtby liczyé, gdyby pozwany zawart z nim umowe uprawniajgcg go do
korzystania w okreslonym zakresie z prawa wytgcznego. W sytuacji, gdy doktadne wykazanie wysokosci
szkody jest niemozliwe lub nader utrudnione i powdd nie jest w stanie tego zrobi¢ pomimo uzycia
wszystkich mozliwych srodkéw dowodowych (a w szczegdlnosci opinii biegtego) sad ustala
odszkodowanie wg wtasnej oceny. Art. 322 k.p.c. pozwala na odstgpienie od ogdlnej zasady

udowodnienia w sposob Scisty i doktadny elementéw zgdania wyrazajgcych sie w kategorii wysokosci.

Dochodzenie na drodze sgdowej w sprawach o naruszenie praw wiasnosci przemystowej
roszczeh odszkodowawczych na zasadach ogdélnych sprawia z reguly powazne problemy, stad
powodowie najczesciej ograniczajg sie do zadania sankcji zakazowych oraz usuniecia skutkow
naruszen w sposob okreslony w art. 286 i zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci na podstawie art.
296 ust. 1 p.w.p. Jesli jednak zdecydujg sie zazgdaé naprawienia szkody, muszg uwzglednic¢
koniecznos¢ udowodnienia jej powstania, zakresu (wysokosci), zwigzku przyczynowego pomiedzy
szkodg a dziataniem pozwanego stanowigcym naruszenie, a takze winy naruszyciela. Obowiagzujace
przepisy nie dajg podstaw do uznania, ze kazde naruszenie wigze sie z uszczerbkiem majatko-
wym po stronie uprawnionego, ktéry musi wykazaé¢ fakt powstania szkody. Nalezy zgodzi¢ sie ze
stanowiskiem Sadu Apelacyjnego w Katowicach, ktory w wyroku wydanym 10.01.2013 r. (V ACa
652/12) stwierdzit: Jest oczywiste, Zze szkoda jako uszczerbek majgtkowy w dobrach prawnie
chronionych moze przybrac¢ réznorakg posta¢ w tym przyktadowo wskazywang przez doktryny. Rzecz
Jjednak w tym, Ze dla zasadnosci roszczenia odszkodowawczego, jego zasadno$ci, niewystarczajgce sg

same wywody teoretyczne, niezbedne jest udowodnienie, ze szkoda w danej postaci wystgpita w

majatku _powoda wystgpit uszczerbek bedagcy nastepstwem zachowania pozwaneqo, z ktérym

ustawodawca fgczy odpowiedzialnoS¢ odszkodowawczg |...].

Praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, ze powodowie zwykle nawet nie starajg
sie wykazywaé szkody, przyjmujgc zatozenie, iz nalezy im sie optata licencyjna, ktorej wysokosc okresli
biegly. Z takg sytuacja mamy takze do czynienia w tym postepowaniu. Powddka ograniczyta sie do
sformutowania zgdania odszkodowawczego i wyjasnienia, ze powinno by¢ ono liczone wedtug stawki
rynkowej optat licencyjnych wynoszgcej 10% wartosci sprzedazy przez pozwang napojoéw energetycz-
nych XT Energy drink. (k.14) Nie wyjasnita nawet, czy powstata w majgtku jej przedsiebiorstwa szkoda
ma charakter rzeczywisty, czy zmierza odzyskania utraconych w wyniku naruszenia korzysci (lucrum
cessans). Twierdzenia i wnioski dowodowe zgtoszone dopiero w toku postepowania bez uprawdo-
podobnienia przyczyn uchybienia terminowi wskazanemu w art. 207 § 1 k.p.c. nalezy uzna¢ za

spéznione. Poza opdznieniem, nie obrazujg one ponadto sytuacji majgtkowej przedsiebiorstwa spoétki X.
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w sposob umozliwiajgcy uznanie za dowiedziony faktu wyrzgdzenia powoddce szkody w okreslonym

przez nig rozmiarze.

Oceniajgc zaoferowany przez nig materiat dowodowy nalezy stwierdzi¢, ze powddka nie
przedstawita faktow, a tym bardziej dowoddéw przekonujgcych o tym, ze w majatku jej przedsiebiorstwa
powstata szkoda. Nie wyjasnita jak wytworzenie i wprowadzenie do obrotu towaréw z kolizyjnym
oznaczeniem wptyneto na jej wyniki finansowe, np. zmniejszenie eksportu (nie przedstawita chocéby
danych poréwnawczych). Brak zatem dowodu powstania szkody i istnienia zwigzku przyczynowego
pomiedzy nig i dziataniem pozwanej. Powddka nie uzasadnita takze, w czym upatruje wine pozwane;j.
Ograniczyta sie do przedstawienia szacunkowego wyliczenia naleznej optaty licencyjnej, choé jak
przyznata unijny znak towarowy XL Energy Drink nie jest przedmiotem licencji. Nie ma tez podstaw
faktycznych do przyjecia, ze rynkowe stawki optat licencyjnych odnoszgce sie do znakéw towarowych
uzywanych dla napojow energetycznych wynoszg w Unii Europejskiej 10%. Powddka arbitralnie przyjeta
takg stawke nie przedstawiajgc jednak odpowiednich uméw lub innych zrédet umozliwiajgcych
szacunkowe okreslenie wysokosci optat rynkowych. Nie ulega watpliwosci, ze stanowig one tajemnice
przedsiebiorstwa, stgd dotarcie do nich moze by¢é znacznie utrudnione, co znacznie zmniejsza

mozliwosé wyliczenia odszkodowania na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p..

W ocenie Sadu opfaty licencyjne powinny stanowi¢ podstawe wyliczenia odszkodowania tylko w
tych przypadkach, gdy powdd licencjonuje przystugujgce mu prawo wiasnosci przemystowej lub gdy na
okreslonym rynku produktowym licencjonowanie jest na tyle powszechne, a dane o wysokos$ci opfat
ujawniane, ze mozna okresli¢ ich wysokosc¢. (w wyroku z 9.06.2017 r., Ill CSK 216/16 Sad Najwyzszy
odnosi reguty ustalenia wysokosci odszkodowania do konkretnych stawek rynkowych) Ze tak jest w
przypadku napojow energetycznych powodka nawet nie starala sie przekonywac¢ Sgdu. Nie mozna sie
natomiast zgodzi¢ z przedstawiong w motywach pozwu konstrukcjg wyznaczania stawki optat licencyj-
nych wg wskaznikéw, ktore nie odnoszg sie do konkretnych danych zaczerpnietych z rynku lub odnoszg

sie do danych spoza terytorium ochrony znaku towarowego (w Izraelu).

Nieudowodnienia przez powoédke szkody (co do zasady i co do wysokosci) nie mogto byé
sanowane przez biegtego, ktdrego opinia nie opierata sie na dokumentacji przedsiebiorstwa uzasadnia-
jacej stwierdzenie, ze szkoda rzeczywiscie powstata. Przyjeta przez biegtego do rozliczeh stawka optaty
licencyjnej w wysokosci 5% oparta jest na danych pochodzgcych z opracowan naukowych (np. w USA),
a nie na wynikach badania unijnego rynku napojow energetycznych. Z doswiadczenia Sgdu orzekania w
tego rodzaju sprawach wynika, ze w sporzgdzanych opiniach biegli bardzo rzadko odwotujg sie do
konkretnych, weryfikowalnych danych zaczerpnietych z rynku. Zwykle ograniczajg sie do stwierdzenia,
ze opfata wynosi okreslony % sprzedazy. Budzi to uzasadnione zastrzezenia pozwanych i dyskwalifikuje
opinie, jak chodzi o ich przydatnos¢ do okreslenia naleznej kwoty. Taka sytuacja nie ogranicza jednak
dochodzenia odszkodowania przez powoda, ktdry na zasadach ogoinych moze dowodzi¢ wyrzadzenia

mu szkody i jej wysokosci.

Zwazywszy, ze powddka nie dowiodta faktu wyrzadzenia jej szkody, winy pozwanej ani zwigzku
przyczynowego miedzy jej dziataniem, a szkodg roszczenie z pkt 3. oparte na podstawie art. 296 ust. 1

p.w.p. nalezato oddali¢ jako nieudowodnione co do zasady i co do wysokosci.

W odniesieniu do roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci Sad zwazyt:
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Zgodnie z przepisem art. 296 ust. 1 p.w.p., uprawniony do znaku towarowego, ktérego prawo
zostato naruszone moze zgda¢ wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszajgcego 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 decydowaé bedzie
stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego lub wzoru przemystowego -
pozwany uzyskat korzy$¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc Naruszenie

wtasnosci przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Sposob obliczenia korzysci wywotuje spory doktrynalne. Ich podstawe stanowi z reguty
uzyskany przychod, sporne jest natomiast odliczanie od niego poniesionych przez naruszyciela kosztow
i ich wysokosci. Wg zwolennikéw penalnego charakteru obowigzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, kosztéw w ogdle sie nie odlicza. Przeciwne stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzysci o

koszty, ktérych poniesienie — przy racjonalnie podejmowanych dziataniach — bytoby w kazdym wypadku

konieczne. Obowigzek udowodnienia ich poniesienia — co do zasady i wysokosci — obcigza

naruszyciela, zgodnie z 0gding regutg rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c.

W pkt 4. pozwu spétka X. domagata sie ostatecznie zasgdzenia na jej rzecz od pozwanej kwoty
166.853 zt. Stusznos¢ roszczenia zostata zweryfikowana przez Sad do kwoty 143.713,69 zt, do ktoérej
zaptaty zostata zobowigzana K. S.A. Wyliczeniu korzysci postuzyty informacje udzielone przez pozwang
i przedstawione przez nig dokumenty odnoszgce sig¢ do wynikow sprzedazy napojow energetycznych XL
Energy drink wytworzonych na zamdéwienie Z. Ltd. Powotany w sprawie bieglty dokonat wyliczenia
wysokosci korzysci uwzgledniajagc wykazane przez pozwang koszty ich uzyskania. Opinia w tym
zakresie nie budzi watpliwosci Sgdu co do jej prawidiowosci. Jest jasna, przekonujgca, oparta na
danych zaczerpnietych z materialtu dowodowego. Dr Z. P. jest wysokiej klasy specjalistg czesto
opiniujgcym w sprawach o naruszenie praw wtasnosci przemystowej, jego kompetencje nie mogg zatem
budzi¢ zastrzezen. Sad odrzucit wnioski biegtego tylko w tej czesci, w jakiej wyliczone korzysci
powiekszyt on o stope kapitalizacji uzyskujgc kwote (...)zt. Takie podwyzszenie kwoty bezpodstawnie
uzyskanych korzysci o mozliwg kapitalizacje nie ma uzasadnienia konkretnych okolicznosciach sprawy
ani w przepisach prawa witasnosci przemystowej. Roszczenie X. spdlki z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie przekraczajgce kwote 143.713,69 zt podlegato oddaleniu

jako nieusprawiedliwione. (art. 296 ust. 1 p.w.p.)

W odniesieniu do roszczenia o podanie informacji o wyroku do publicznej wiadomosci:

Roszczenie podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako
roszczenie o charakterze majgtkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwoch przestanek. Po pierwsze
niezbednym jest stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, za$ po drugie wykaza-
nie celowosci zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje
sie w doktrynie i orzecznictwie, srodek ten petni zaréwno funkcje informacyjng, wychowawczg, jak i
kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast utozsamiany z formag represji wobec przedsiebiorcy
dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 25.05.2012 r., | CSK 498/11)
W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) Sad Najwyzszy
stusznie wskazat: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je orzeczenie

sgdu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, petni funkcje kompensacyjng, a

17



takze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie dla przedsigbiorcy,
ktérego prawa naruszono czynami hieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bezposrednio
poinformowanie opinii publicznej (klientéw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego oraz o

zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

W orzecznictwie i doktrynie podkresla sie, ze przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p
powinno stosowac¢ sie zasade proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenie publikacyjnego nalezy
kierowaé sie zakresem niedozwolonych dziatafi naruszyciela. Sgd powinien zwtaszcza wzigé pod
uwage, czy miafy one miejsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego cze$ci, czy dotyczyty klienteli w
cafosci, czy tylko jakiej$ jej czeSci, czy skutki naruszenia dotknety konsumentéw, jak dfugo trwat stan
naruszenia oraz jakie byly dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszto do utraty pozycji na rynku.
(R. Skubisz Prawo wtasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14B, Rozdziat L, strona
144, Nb 129)

W pkt 5. pozwu spétka X. zagdata podania w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku do

publicznej wiadomosci informacji o zapadtym orzeczeniu poprzez:

a. zobowigzanie pozwanej do publikacji na jej gtdbwnej stronie internetowej, dostepnej pod adresem
www. (...).com informacji 0 wskazanej tresci

albo

b. zobowigzanie pozwanej do podania do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub

informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposoéb i w zakresie okreslonym przez Sad.

W przekonaniu Sgdu publikacja wyroku lub informacji o wyroku, w ktdrym zakazuje sie naruszen
praw do znakéw towarowych i nakazuje usuniecie powstatych juz skutkéw takich naruszen ma na celu
przede wszystkim poinformowanie oséb moggcych by¢ wprowadzonymi w btad co do pochodzenia
towaru lub ustugi od okreslonego przedsiebiorcy, a wiec relatywny krag konsumentéw i ewentualnie
kontrahentéw naruszyciela o uznaniu jego dziatan za bezprawne. Publikacja nie moze pietnowac
pozwanego ani pozbawia¢ go wiarygodnosci w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Jedynym celem publikacji wyroku nie moze by¢ poinformowanie oséb trzecich o wydaniu wyroku

sankcjonujgcego naruszenie, szczegolnie, ze w jego tresci sgd nie wyjasnia na czym ono polegato.

W ustalonych okolicznosciach sprawy, w ktérej K. S.A. nie oferowata, nie reklamowata ani nie
wprowadzata do obrotu napojéw energetycznych z kolizyjnym oznaczeniem (ewentualnie z wyjgtkiem
ich sprzedazy zamawiajgcemu) nie ma uzasadnienia do publikacji wyroku ani informacji o nim.
Naruszenie odbywato sie w zamknietym kregu podmiotéw (zamawiajgcego Z. Ltd., wytworcy puszek z
oznaczeniem XT Energy drink i pozwanej jako wytworcy napoju) nie powstaty zatem skutki, ktorych
usunieciu powinno stuzy¢é podanie wyroku do publicznej wiadomos$ci. Z tej przyczyny Sad orzekt o

oddaleniu powdédztwa w odniesieniu do pkt 5.

O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. uznajac,
ze powinny one obcigza¢ powodke w 33%, a pozwang w 67%, stosownie do wartosci przedmiotu sporu
kazdego z roszczen (1. — 50.000 z}, 2. — 10.000 zt, 3. — 65.584,20 zl, 4. — 166.853, 5. — 10.000 zt) oraz
ich uwzglednienia (roszczenia 1., 2., 4. do kwoty 143.713,69 z) lub oddalenia (roszczenia 3., 4. do
kwoty 23.139,31 zt, 5.).
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W rozliczeniu kosztéw postepowania Sgd uwzglednit: poniesiong przez powddke optate od
pozwu 9.469 zt (nakazujac pobranie na rzecz Skarbu Panstwa brakujgcej czesci optaty 5.653 zt), koszty
opinii biegtego 8.030,88 zl, optate od wniosku o udzielenie zabezpieczenia 200 zt; poniesione przez
pozwang koszty ttumaczenia 5.413,08 zt (nakazujgc pobranie na rzecz Skarbu Pahstwa brakujgcej
czesci wydatkdw 2.356,50 zt); koszty zastepstwa procesowego w postepowaniu gtéwnym i

zabezpieczajgcym, w minimalnej wysokosci, a takze opfaty skarbowe od petnomocnictw.

Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagro-
dzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
W sprawach wszczetych w 2017 r. optaty okresla rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r.
w sprawie opfat za czynnosci adwokackie. Zasgdzajgc optate sad bierze pod uwage niezbedny naktad
pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie¢ do jej wyjasnienia i
rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki minimalne. Opfata nie
moze by¢ wyzsza od szesciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej wysokos$¢ zalezy od wartosci
przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§4 ust.1.) W sprawie 0 naruszenie prawa z rejestracji znaku
towarowego wynagrodzenie adwokata wynosi 1.680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta nie obejmuje optat od
roszczenh pienieznych dochodzonych tgcznie. (ust. 2) Przy wartosci przedmiotu sporu powyzej 200.000

zt stawka minimalna wynosi 7.200 zt (§ 1pkt 7)

W efekcie rozliczenia kosztow postepowania Sad:

- nakazat pozwanej wptacenie na rzecz Skarbu Panstwa Sgdu Okregowego w Warszawie kwote
2.356,50 zt tytutem nieuiszczonej czesci wydatkdow na koszty ttumaczenia oraz kwote 5.653 zt tytutem
brakujgcej czesci optaty sgdowej

- zwrécit powddce z kasy Sadu Okregowego w Warszawie kwote 1.969,12 zt tytutem niewykorzystanej
czesci zaliczki na koszty opinii biegtego

- zasgdzit od pozwanej na rzecz powoédki kwote 12.369,08 zt tytutem zwrotu kosztéw postepowania.
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