Sygn. akt I ACa 1280/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2013 1.

Sad Apelacyjny w Lodzi I Wydziat Cywilny

w skladzie:
Przewodniczacy: SSA Hanna Rojewska
Sedziowie: SSA Alicja Myszkowska
SSO del. Krystyna Golinowska (spraw.)
Protokolant: st. sekr. sagdowy Katarzyna Olejniczak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013 r. w Lodzi
na rozprawie

sprawy z powodztwa (...) z siedzibq

w M.

przeciwko S. P.

o zaplate

na skutek apelacji strony powodowe;j

od wyroku Sadu Okregowego w Sieradzu

z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt I C 76/11

1. oddala apelacje;

2. zasadza od (...)z siedziba w M. na rzecz S. P. kwote 1.800 (jeden tysigc osiemset) zlotych tytulem zwrotu kosztow
zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 1280/12

UZASADNIENIE

Zaskarzonym wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2012 r. Sad Okregowy w Sieradzu

oddalit powodztwo (...) z siedzibga w M. przeciwko S. P. o zaplate kwoty 10 126 zl z tytulu naruszenia praw ochronnych
do miedzynarodowych znakéw towarowych (...)i (...) oraz orzekl o kosztach procesu obcigzajac nimi powoda na
podstawie art. 98 kpc.



Sad I instancji ustalil, Ze oznaczenia (...) i (...) sa zastrzezonymi miedzynarodowymi znakami towarowymi wpisanymi
do rejestru znakow, ktére korzystaja z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiotami uprawnionymi
sq: (...) zsiedzibg w W. (w skrécie (...)) - do znaku (...)i (...)z siedziba w M. (w skrécie (...)) - do znaku (...). Wymienione
podmioty zawarly porozumienie, zgodnie w ktéorym (...) jest uprawniony do przejecia we wlasnym imieniu $cigania
prawnego w przypadku gdy naruszane sa w Polsce i Rumunii prawa ochronne (...) dla znaku przez sprzeczne z prawem
kopiowanie lub stosowanie znaku lub gdy przez tego rodzaju naruszenie dla (...) powstaly zwigzane z tym roszczenia,
w szczegdlnoSci roszczenia dotyczace odszkodowania lub wzbogacenia sie. (...) ustanowil (...) Komitet Narodowy z
siedziba w I. pelnomocnikiem do wystepowania w jego imieniu i podejmowania wszelkich krokéw zmierzajacych do
ochrony znakéw towarowych (...) oraz (...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlno$ci do dochodzenia
wszelkich roszczen odszkodowawczych o zado$éuczynienie, naruszenie dobr osobistych lub z tytulu bezpodstawnego
wzbogacenia zwigzanych z ochrona wyzej wymienionych znakow.

S. P. prowadzi od 1 kwietnia 2009 r. dzialalno$¢ gospodarczg, m.in. w zakresie produkcji opakowan drewnianych.
Prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Sieradzu z dnia 16 wrze$nia 2010 r. pozwany zostal skazany za to,
ze w okresie od 12 marca 2010 r. do 19 marca 2010 r. w S., prowadzac firme o nazwie (...), dzialajac wspdlnie
i w porozumieniu z J. S. i S. D., nie posiadajac licencji, w celu wprowadzenia do obrotu oznaczyt 1051 palet
drewnianych zastrzezonymi znakami towarowymi (...) i (...), dostarczajac narzedzia w postaci wypalarek i matryc
wyzej wymienionym, zatrudniajgc ich do pracy i oferujac wynagrodzenie, powodujac swoim dzialaniem narazenie
na strate w wysokosci 31 530 zl (...)Komitet Narodowy z siedziba w 1., tj. za czyn wypelniajacy dyspozycje art. 305
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasnoSci przemystowej w zw. z art. 12 kk. Jednocze$nie Sad na
podstawie art. 306 ust. 2 ustawy orzekl przepadek palet drewnianych oznaczonych znakami(...), (...) 1 (...) w lacznej
iloSci 651 sztuk.

Strona powodowa dochodzi zadania na podstawie przepisu art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
roku - Prawo wlasnoSci przemyslowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: ,,Pwp”), zgodnie z
ktorym osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala,
moze zadaé od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody poprzez zaplate sumy pienieznej w
wysokoSci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili dochodzenia
bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Stosownie do art.
296 ust. 2 powolanej ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym uzywaniu w
obrocie gospodarczym: znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych
towaréw ( pkt 1), znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w
szczegoblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2), znaku identycznego lub
podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardow, jezeli
takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nienalezng korzysé lub byé¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru
badz renomy znaku wczesniejszego (pkt 3).

Sad Okregowy wskazal, ze tre$¢ wyroku karnego skazujacego nie pozwala na ustalenie, ze pozwany dokonal obrotu
towarem, ktory oznaczyl, nie posiadajac licencji, zastrzezonymi znakami towarowymi (...) i (...). W tych warunkach,
poniewaz pow6d wywodzi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wylacznie ze zdarzenia stanowigcego
podstawe prawomocnego wyroku skazujacego pozwanego z art. 305 ust. 1 Pwp, uznaé nalezalo, ze nie zostala wykazana
przeslanka odpowiedzialno$ci z art. 296 Pwp polegajaca na bezprawnym uzywaniu znaku towarowego w obrocie
gospodarczym. Ciezar dowodu obcigzal powoda na mocy art. 6 ke. Skoro pozwany nie przyznal, ze palety zostaly
wprowadzone do obrotu, wyrok skazujacy tez takich ustalen nie zawiera, za$ innych dowodéw w tym zakresie powod
nie przedstawil sad I instancji uznal, ze dokonanie obrotu paletami zawierajacymi znaki (...) i (...) nie zostalo
udowodnione.



Sad Okregowy nie podzielil wyrazonego przez powoda stanowiska, ze ustalenia przywolanego wyroku skazujgcego
s3 wystarczajacym dowodem na to, ze pozwany naruszyl prawa ochronne do znakéw towarowych (...) i (...) przez
ich uzywanie w obrocie gospodarczym. Umieszczanie znaku na towarach objetych prawem ochronnym wchodzi co
prawda w zakres przyjetej w art. 154 ustawy definicji uzywania znaku towarowego, niemniej nie jest to rbwnoznaczne
ze spelnieniem przestanki uzywania w obrocie gospodarczym. Roéwniez fakt, ze pozwany prowadzil w dacie skazania
i prowadzi nadal dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca m.in. na produkcji palet, a nawet, ze oznaczal palety w celu
wprowadzenia ich do obrotu nie stanowi o ich uzywaniu w obrocie gospodarczym. Ochrona z art. 296 Pwp aktualizuje
sie za$ dopiero wtedy, gdy ma miejsce bezprawne rzeczywiste uzywanie znaku w obrocie gospodarczym, poza miejscem
gdzie taki znak zostal wytworzony (na co wprost wskazuje przepis art. 296 ust. 2 ustawy). Ponadto z samego wyroku
sadu karnego wynika, ze w stosunku do 651 palet - z przedmiotowych 1051 - orzeczono ich przepadek, wiec w sposéb
oczywisty nie znalazly sie w obrocie gospodarczym. Co do pozostalych, z przyczyn wyzej wskazanych, dowod ich
uzywania w obrocie gospodarczym nie zostal przez powoda przeprowadzony.

Sad Okregowy podnidsl takze, iz strona powodowa zglosila roszczenie o naprawienie wyrzadzonej szkody, ktore
ma odpowiadaé¢ wynagrodzeniu, ktore byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
z tych znakdéw. Dla realizacji takiego zadania konieczne jest wykazanie powstania szkody. Wprawdzie z uwagi
na wybor sposobu realizacji roszczenia - ryczaltowy (art. 296 ust. 1 pkt 2 Pwp), a nie na zasadach ogélnych
(art. 296 ust. 1 pkt 1 Pwp) nie ma potrzeby wykazywania wysoko$ci szkody, natomiast powod nie jest zwolniony
z obowigzku udowodnienia samego faktu jej powstania. Niezaleznie od powyzszego, w ocenie sadu I instancji,
rowniez wysoko$¢é dochodzonego roszczenia nie zostala wykazana w sposob dostateczny. Regulacja poszczegolnych
skladnikow wynagrodzenia za uzyskanie licencji i ich wysokosci przybiera¢ musi okre§lone formy ich procedowania
oraz poddana jest okreSlonym kompetencjom poszczegélnych organéw. Tymczasem powod przedstawil w tym
zakresie jedynie okre§lone informacje i czastkowe dowody - nie udokumentowat tych regulacji, nie wskazal Zrodel
obowigzywania poszczegélnych skladnikéw wynagrodzenia, a takze ich wysokoéci zwlaszcza w zakresie powolanej
oplaty 600 euro okreslonej jako koszty oceny zakladu.

Powyzsze orzeczenie zaskarzyl w caloéci powod, wnoszac o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez uwzglednienie
powodztwa ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sagdowi pierwszej instancji.
Nadto wniost o zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztéw postepowania za obie instancje.

Skarzacy zarzucil zaskarzonemu wyrokowi:
1) naruszenie przepiséw prawa materialnego, tj.:

a) art. 296 ust. 1 w zw. z art. 153 i 154 Pwp poprzez jego bledna wykladnie i przyjecie, iz bezprawne uzywanie
znakow towarowych polegajace na oznaczaniu towar6w podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich
do obrotu gospodarczego nie skutkuje powstaniem odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w sytuacji, gdy z przepiséw
tych w sposdb jednoznaczny wynika, iz zachowanie takie stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
skutkujace powstaniem takiej odpowiedzialno$ci,

b) art. 296 ust. 2 Pwp poprzez jego bledna wykladnie, skutkujaca pominieciem faktu, iz przepis ten okresla przede
wszystkim przedmiotowy zakres ochrony znaku towarowego, nie precyzuje natomiast czynnoSci skladajacych sie na
tre$¢ prawa ochronnego, ktérych dokonanie przez nieuprawnionego skutkuje odpowiedzialno$cia odszkodowawcza,

c) art. 296 ust. 2 w zw. z art. 154 Pwp poprzez jego bledna wykladnie, skutkujaca przyjeciem, iz okreélenie ,uzywania
w obrocie gospodarczym" oznacza¢ moze wylacznie wprowadzanie towar6w oznaczonych podrobionym znakiem
towarowym do obrotu gospodarczego lub dokonywanie obrotu takimi towarami, podczas gdy okreSlenie to jest
pojeciem odmiennym i znacznie szerszym,

d) art. 296 ust. 1 Pwp w zw. z art. 361 § 2 kc poprzez jego bledna wykladnie, a w konsekwencji niezastosowanie
i nieuznanie za szkode poniesiona przez powoda utraconego wynagrodzenia, naleznego za wydanie pozwolenia na



oznaczanie palet zastrzezonymi znakami towarowi w zakresie ustalonym w wyroku karnym, w sytuacji gdy przepis
ten za szkode takie utracone korzysci uwaza,

e) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) poprzez jego niezastosowanie, skutkujace
blednym przyjeciem, iz powdd nie udokumentowal zréodla obowiazywania oplaty 600 Euro okredlonej jako ,koszt
oceny zakladu", stanowiacej skladnik wynagrodzenia za korzystanie z zarejestrowanych znakéw towarowych (...) i
(...), gdy tymczasem wysoko$¢ tej oplaty wynika z tzw. Przewodnika, czyli dokumentu

skierowanego do kazdego podmiotu, ktéry zamierza uzywac oznaczen (...)lub (...), a jej wysoko$¢ zostala ustalona w
sposéb swobodny przez podmiot do tego uprawnionys;

2) naruszenie przepisOw postepowania, majgcych wplyw na wydanie zaskarzonego orzeczenia, tj.:

a) art. 233 § 1 kpc poprzez jego niewtaéciwe zastosowanie i dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny wiarygodnosci i
mocy przedstawionych przez strony dowodo6w, a takze dokonanie wybidrczej oceny zebranego materialu dowodowego,
polegajace na przyjeciu, ze:

- powdd nie wykazal zaistnienia zdarzenia powodujacego szkode, podczas gdy powod w szczegbdlnosci przedstawil
wyrok karny Sadu Rejonowego w Sieradzu w sprawie II K 850/10, ktéry w opisie czynu wskazuje na dzialanie
pozwanego polegajgce na bezprawnym uzywaniu zarejestrowanego znaku towarowego w obrocie gospodarczym,

- powod nie udowodnil wysoko$ci wynagrodzenia, ktére w chwili dochodzenia naprawienia wyrzadzonej szkody
byloby nalezne tytulem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie ze znakow towarowych, gdy tymczasem powod
przedstawil wszystkie skladniki dochodzonego pozwem roszczenia oraz ich Zroédlo,

- powod nie poniést w z zwigzku z bezprawnym oznaczaniem zarejestrowanymi znakami towarowymi 1051 sztuk palet
szkody, gdy tymczasem uprawnienie do oznaczania palet znakami towarowymi (...) i (...) zawsze uzaleznione jest od
zaplaty oznaczonego wynagrodzenia;

b) art. 231 kpc poprzez jego niezastosowanie, polegajace na nieustaleniu na podstawie faktow: oznaczania palet
drewnianych zarejestrowanymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, prowadzenia przez
pozwanego dzialalno$ci gospodarczej w zakresie m. in. produkcji opakowan drewnianych, oferowania wynagrodzenia
innym osobom za dzialania polegajace na bezprawnym oznaczaniu palet, oznaczenia az 1051 sztuk palet, innego
majacego istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy faktu, a mianowicie ze

bezprawne uzywanie zarejestrowanych znakéw towarowych mialo miejsce w obrocie gospodarczym.
Sad Apelacyjny w Lodzi zwazyl, co nastepuje:

Apelacja nie jest zasadna i podlega oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

Na wstepie stwierdzi¢ nalezy, ze sad odwolawczy podziela ocene materialu

dowodowego i ustalenia faktyczne sgdu I instancji oraz przyjmuje je za wlasne. Wbrew temu co wywodzi skarzacy
Sad Okregowy nie naruszyl art. 231 kpc. Stan faktyczny sprawy odpowiada tresci ustaleh prawomocnego wyroku
skazujacego pozwanego S. P. za przestepstwo z art. 305 ust. 1 Pwp. Tredcia tych ustalen sad cywilny jest przy
tym zwigzany zgodnie z zasadg wyrazona w art. 11 kpe. Zgodnie z powolanym przepisem ustawodawca penalizuje
dwie, wyliczone enumeratywnie formy zachowania sie sprawcy, ktére sprowadzaja sie do falszowania towaru w celu
wprowadzenia go do obrotu oraz do dokonania nim obrotu. Pozwany zostal skazany za czyn polegajacy na oznaczeniu
1051 palet drewnianych zastrzezonymi znakami towarowymi (...) i (...) w celu wprowadzenia ich do obrotu, zatem za
pierwsza ze wspomnianych, alternatywnie ujetych czynno$ci sprawczych. Oznacza to, ze powolany przepis uznaje za
przestepstwo tylko niektoére typy zachowan, sprowadzajace sie do bezprawnego uzywania znaku towarowego. Teza ta



znajduje jednoznaczne potwierdzenie w dyspozycji przepisu art. 154 Pwp, w ktéorym wymieniono inne formy uzywania
znaku towarowego.

Powyzsze uwagi potwierdzajg trafno$¢ konstatacji Sadu Okregowego, ze zgromadzony material dowodowy nie
pozwalal na ustalenie, iz pozwany uzywal w obrocie gospodarczym zastrzezonych znakéw towarowych (...) i (...), skoro
nie zostal skazany za dokonywanie nimi obrotu. Po mysli art. 11 zd. 1 kpc sad w postepowaniu cywilnym jest zwiazany
jedynie ustaleniami wydanego w postepowaniu karnym prawomocnego wyroku skazujacego co do popehlienia
przestepstwa. Dowodow na ewentualne inne dzialania pozwanego, poza oznaczaniem towaréw przedmiotowymi
znakami towarowymi, strona powodowa nie przedstawila. W okolicznoéciach sprawy za niezasadny uznac tez nalezy
zarzut naruszenia art. 231 kpc. Przewidziane w tym przepisie domniemanie faktyczne jest $rodkiem dowodowym
stosowanym w braku bezposrednich srodkéw dowodowych, konstruowanym z uwzglednieniem regul wskazanych w
przepisie art. 233 § 1 kpc. Treécia domniemania faktycznego jest uznanie za istniejacy okre$lonego faktu wynikajacego
z wzajemnego, logicznego zwigzku pomiedzy innymi, ustalonymi faktami i sadami o tych faktach. Z faktu, ze
pozwany dopuscit sie zachowania polegajacego na oznaczaniu towaréw podrobionym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym w rozumieniu art. 305 ust. 1 Pwp mozna jedynie wyprowadzi¢ wniosek, iz opisane dzialanie stanowilo
przygotowanie do popelnienia przestepstwa polegajacego na dokonywaniu obrotu tymi towarami. Wniosek, ze takiego
obrotu rzeczywiScie dokonano jest zbyt daleko idacy przy uwzglednieniu zasad logiki i dos§wiadczenia zyciowego,
chocby dlatego, ze sprawca czynno$ci podrobienia znaku towarowego mogl jeszcze nie przystapi¢ do planowanej
czynno$ci obrotu tak oznaczonymi produktami.

Niezasadne sg rowniez zarzuty naruszenia prawa materialnego w szczegélnosci art. 296 Pwp. Powolany przepis w ust.
2 pkt 1 — 3 wyodrebnia trzy postacie uzywania znaku osoby trzeciej, stanowigce naruszenie prawa ochronnego. W
Swietle tego przepisu naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, w uproszczeniu, jest bezprawna ingerencja
w prawo uprawnionego z tytulu rejestracji, polegajaca na uzywaniu w obrocie gospodarczym, przez osobe trzecia,
identycznego oznaczenia dla identycznych towaréw, identycznego lub podobnego oznaczenia dla identycznych
lub podobnych towaréw do objetych rejestracja, jezeli skutkiem uzywania jest powstanie niebezpieczenstwa
wprowadzenia w blad co do pochodzenia towarow oraz identycznego lub podobnego oznaczenia do renomowanego
znaku towarowego, dla jakichkolwiek towarow, przy spelieniu dodatkowych warunkow.

Jak prawidlowo podkreslil sad I instancji do przeslanek naruszenia prawa ochronnego o charakterze ogélnym nalezy
przeslanka uzywania powyzszego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Powyzsza przeslanka zostala ustanowiona
expressis verbis w art. 296 ust. 2 Pwp i oznacza, ze do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi tylko
w razie takiego uzywania znaku przez osobe trzecia, ktore dokonuje sie w toku dzialalnoSci gospodarczej . Pojecie
obrotu gospodarczego nie jest zdefiniowane w prawie wlasno$ci przemyslowej. Nalezy jednak pod nim rozumiec
caloksztalt dzialalnoéci zwigzanej funkcjonalnie ze zbytem towar6éw lub §wiadczeniem ustug. Innymi stowy, musi
dokonywac sie w handlu, ktérego przedmiotem jest dystrybucja towaréw lub ustlug na rynku, niezaleznie od tego czy
osoba trzecia (naruszyciel) prowadzi dzialalno$é gospodarcza. Za niezbedny uznac jednak nalezy fakt uczestniczenia
w obrocie gospodarczym przez zawieranie umoéw o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami. Chodzi zatem o
rzeczywiste uzywanie znaku towarowego (...)

W realiach sprawy, jak wyzej wskazano, okoliczno$ci takie nie zostaly udowodnione. Samo za$ podjecie czynnoSci
przygotowawczych do pojawienia sie okre§lonych produktow w obrocie nie moze by¢ uznane za rownoznaczne z ich
wejéciem do obrotu. Nalezy zgodzi¢ sie ze skarzacym, ze pojecie ,uzywania w obrocie gospodarczym” jest pojeciem
szerszym niz ,wprowadzanie do obrotu gospodarczego” , jednak nie ma to istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia.
Przez wprowadzenie do obrotu nalezy bowiem rozumie¢ przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy
do obrotu towar6éw oznaczonych podrobionym znakiem towarowym”, za$§ uzywanie w obrocie moze dotyczy¢ rowniez
na uczestniczeniu w dalszym obrocie towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi. Powyzsza uwaga
nie podwaza zatem prawidlowo$ci wyprowadzonego przez Sad Okregowy wniosku, ze dzialanie pozwanego polegajace
wylacznie na oznaczeniu przedmiotowych towaréw zastrzezonymi znakami towarowymi (...) i (...) nie stanowilo



bezprawnego uzywania tych znakéw w obrocie w rozumieniu art. 296 ust. 2 Pwp, gdyz nie wykazano gospodarczej
eksploatacji znaku towarowego przez pozwanego.

Z tych wszystkich wzgledéw apelacja podlegala oddaleniu. O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na
podstawie art. 98 kpc.



