Wyrok z dnia 24 pazdziernika 2007 r., IV CSK 203/07

1. Bezpodstawne uzyskanie korzysci, ktérych mowa w art. 296 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (jedn.
tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) nie stanowi bezpodstawnego

wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i nast. k.c.

2. Do roszczenia przewidzianego w art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 ze zm.) o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzysci moze

mie¢ zastosowanie w drodze analogii art. 322 k.p.c.

Sedzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczgcy)
Sedzia SN Antoni Gorski

Sedzia SN Iwona Koper (sprawozdawca)

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa "P.W.T." S.A. w G. przeciwko "R.P.",
spotce z 0.0. w W. z udziatem interwenienta ubocznego po stronie powodowe]
Tatiany K.-J. 0 zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego i 0
odszkodowanie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24
pazdziernika 2007 r. skargi kasacyjnej interwenienta ubocznego od wyroku Sgdu
Apelacyjnego w Gdansku z dnia 7 listopada 2006 r.

uchylit zaskarzony wyrok i przekazat sprawe Sgdowi Apelacyjnemu w
Gdansku do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygniecia o kosztach

postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powodowe "P.W.T." S.A. w G. domagato sie zakazania pozwanemu "R.P.",
spotce z 0.0. w W. korzystania z oznaczenia "V." i jakichkolwiek oznaczeh
podobnych oraz naruszania prawa z rejestracji tego znaku przez zaniechanie
dziatah naruszajgcych prawo z rejestracji, usuniecia skutkdw naruszenia, a takze

naprawienia szkody w wysokos$ci 800 000 zt.



Sad Okregowy w Toruniu wyrokiem czesciowym z dnia 10 marca 2003 r.
nakazat pozwanemu zaprzestania korzystania z oznaczenia "V." i jakichkolwiek
oznaczenh podobnych, a w konsekwencji naruszania prawa do znaku towarowego
"V." przez zaniechanie opatrywania tym znakiem ,skweréw handlowych” oraz
innych budowli i urzgdzen, dokumentacji handlowej, wprowadzania do obrotu
towaréw oznaczonych tym znakiem, albo postugiwania sie nim w srodkach
masowego przekazu w celu reklamy, bgdz publikacji materiatéw prasowych,
usuniecia znaku towarowego ze wszystkich ,skweréw handlowych” i innych
budowli, urzgdzen, towaréw i dokumentacji handlowej, bedgcej w jego dyspozyciji.
Ponadto nakazat pozwanemu opublikowanie na jego koszt w trzech dziennikach,
oswiadczenia stwierdzajgcego, ze pozwany prowadzgcy osiedlowe centra
ustugowo-handlowe pod nazwa ,V. skwer handlowy”, w okresie od wrzesnia 2000 r.
bezprawnie stosowat do oznaczenia tych obiektéw oraz ich intensywnej reklamy
znak towarowy "V.", naruszajgc tym prawa wytgczne powoda, oraz przeproszenie
powoda, jak rowniez wprowadzong w btgd klientele, wraz z zapewnieniem, Ze takie
dziatania nie bedg miaty miejsca w przysztosci. Upowaznit powoda, w razie
niewykonania przez pozwanego czynnosci polegajgcych na zamieszczeniu
ogtoszen, do wykonania tej czynnosci na koszt pozwanego oraz zobowigzat
pozwanego do zwrotu powodowi poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Apelacja pozwanego od tego wyroku zostata oddalona przez Sgd Apelacyjny
w Gdansku wyrokiem z dnia 19 marca 2004 r., kasacje zas pozwanego od wyroku
Sadu Apelacyjnego oddalit Sgd Najwyzszy wyrokiem z dnia 13 stycznia 2005 r.

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2006 r. Sgd Okregowy w Toruniu oddalit
powodztwo "P.W.T." S.A. o zaptate kwoty 800 000 zt. Przyjat, ze naruszenie przez
pozwanego prawa powoda, wynikajgcego ze swiadectwa ochronnego na znak
towarowy "V.", zostato przesgdzone prawomocnym wyrokiem czesciowym z dnia 10
marca 2003 r., a okreslony przez powoda zakres naruszen nie jest przez
pozwanego kwestionowany. W pismie z dnia 23 grudnia 2005 r. pozwany przyznat,
ze dopiero od marca 2004 r. zaprzestat oznaczania swoich centrow handlowych
tym znakiem.

Na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 — dalej:
"Pr.w.p.") Sad Okregowy uznat, ze w sprawie majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm. — dalej



"u.z.t."). Stwierdzit, ze zaréwno Prawo wtasnosci przemystowej jak i ustawa o
znakach towarowych nie rozstrzygajg wprost problemu odszkodowania w
przypadku naruszenia znaku towarowego, a w szczegolnosci jego wysokosci,
odsytajgc do zasad ogolnych.

W zwigzku z twierdzeniem powoda, ze poniesiona przez niego szkoda jest
réwna optacie licencyjnej, ktora nalezataby sie powodowi, gdyby pozwany uzywat
znaku "V." na podstawie zawartej z nim umowy, a jej wysokoS¢ miesci sie w
przedziale od 0,5 do 5 % uzyskanego przychodu, poréwnywalnego po stronie
powoda i pozwanego na podstawie kryterium powierzchni prowadzonych sklepow,
Sad Okregowy ustalit wysokos¢ obrotéw, przychoddw netto oraz warto$¢ sprzedazy
detalicznej uzyskanych przez powoda w latach 2000-2004. Odnoszgc sie do
dowodow z opinii biegtych Matgorzaty R. i Jacka C., powotanych w celu wskazania
sposobu okreslenia odszkodowania w przypadku naruszenia znaku towarowego,
ocenit, ze majg one charakter wytgcznie teoretyczny i nie stanowig miarodajnego
dowodu w zakresie poniesionej przez powoda szkody i jej wysokosci. Odmowit
takze waloréw miarodajnego dowodu opinii biegtego Wtodzimierza K., poniewaz —
jak stwierdzit —zostata ona oparta tylko na hipotetycznych rozwazaniach, na
poparcie ktorych biegty nie podat wystarczajgcych argumentéw. Wyliczone przez
biegtego odszkodowanie (3 491 526,01 zt) nie ma odzwierciedlenia w dokumentach
oraz rzeczywistym stanie rzeczy. Ponadto biegty ten przyjat btedne zatozenie co do
okresu, za jaki powodowi nalezy sie odszkodowanie, obejmujgcego okres
naruszenia do sporzadzenia opinii, jak tez nie skontaktowat sie z pozwanym w celu
zweryfikowania danych potrzebnych do jego obliczenia, przyjmujac je w takiej
formie jak uczynit to powaod.

Na tym tle za zasadniczy problem rozstrzyganej sprawy uznat Sgd Okregowy
przesgdzenie metody ustalenia dochodzonego przez powoda odszkodowania za
naruszenie znaku towarowego, wskazujgc, ze w rachube wchodzi fikcyjna optata
licencyjna i oparcie odszkodowania na unormowaniach kodeksu cywilnego. Zgodnie
z art. 20 ust. 2 u.z.t. uprawniony z rejestracji znaku towarowego moze zgdac na
zasadach ogdlnych naprawienia wyrzgdzonej szkody, wydania korzysci majgtkowe;j
uzyskanej bez podstawy prawnej w nastepstwie naruszenia prawa z rejestracji.
Powdd nie udowodnit jednak, a nawet nie twierdzit, ze w wyniku naruszenia

pozwany osiggnat korzys¢ majgtkowa.



Dochodzone roszczenie ma charakter odszkodowawczy, zatem zastosowanie
fikcyjnej optaty licencyjnej — zdaniem Sgdu Okregowego — budzi powazne
zastrzezenia, poniewaz nie odpowiada ona rzeczywistej szkodzie. Nie ma tez
dostatecznych podstaw do przyjecia w sprawie, ze powdd zawartby umowe
licencyjna, w ktorej wysokos¢ wynagrodzenia bytaby rowna fikcyjnej optacie
licencyjnej. Taka zaleznosc¢ jest wiasciwa dla instytucji bezpodstawnego
wzbogacenia, powod jednak nie powotywat sie na przestanki z art. 405 k.c. ani nie
przytaczat twierdzen faktycznych, ktére stanowityby podstawe do oceny powddztwa
w ramach tego przepisu. (...)

Sad Okregowy uznat za wiasciwg metode ustalania odszkodowania wedtug
rzeczywistej szkody i utraconego zysku. Regulacji zawartej w art. 362 § 2 w
zwigzku z art. 415 k.c., do ktorej odsyta art. 20 u.z.t., odpowiada metoda polegajgca
na ustaleniu wysokosci szkody w wysokosci obejmujgcej rzeczywisty uszczerbek
oraz utracony zysk. Wszystkie przestanki tej odpowiedzialnosci powinien udowodnic
powdd, jednak wykazany zostat jedynie fakt naruszenia znaku towarowego "V.", co
potwierdzit wyrok czesciowy przesgdzajgcy bezprawnosc¢ uzywania przez
pozwanego tego znaku. Powdd nie wykazat natomiast, Ze poniost szkode w postaci
damnum emergens lub lucrum cessans i nawet nie podjat takiej proby. Nie
udowodnit swoich twierdzen zawartych w pismie z dnia 25 lipca 2002 r. oraz w
nastepnych pismach procesowych okreslajgcych co sie w jego rozumieniu miesci
sie pojeciu odszkodowania. Nie ma tez uzasadnienia stanowisko powoda, ze nie
musi on wykazywad, iz uzyskatby korzys¢, ktérg osiggnat pozwany, szkodg nie jest
bowiem samo naruszenie, lecz uszczerbek wywotany tym naruszeniem w sferze
majgtkowych intereséw uprawnionego. Zdaniem Sgdu Okregowego,
nieudowodnienie przez powoda faktu poniesienia szkody w nastepstwie naruszenia
znaku wytgcza zasgdzenie na jego rzecz odpowiedniej sumy tytutem
odszkodowania wedtug oceny sgdu opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci
sprawy (art. 322 k.p.c.).

W apelacji od wyroku Sgdu Okregowego wniesionej przez powoda skarzgcy
zarzucat naruszenie art. 193 § 1 iart. 318 § 1 k.p.c., art. 315 ust. 2 Pr.w.p., art. 187
§ 1 pkt 2 k.p.c., art. 296 ust. 1 Pr.w.p. i art. 20 ust. 2 u.z.t. oraz art. 233 k.p.c. przez
btedng ocene dowoddw z opinii biegtych.

Sad Apelacyjny w Gdansku podzielit zarzut naruszenia art. 193 k.p.c. i przyjat,

ze skoro powdd zmienit okres, z ktdorym wigze sie dochodzone roszczenie, to nawet



bez zmiany wysokosci samego roszczenia nastgpita zmiana przedmiotowa
powddztwa. Rownoczesnie jednak zaakceptowat stanowisko Sgdu Okregowego, ze
skoro powdd na rozprawie w dniu 30 stycznia 2006 r. oswiadczyt, ze nie musi
wykazywac konkretnego okresu, za ktory dochodzi odszkodowania, to przez to
uniemozliwit Sgdowi — gdyby ten nawet dysponowat wystarczajgcym materiatem
dowodowym w zakresie wysokosci szkody i dalszych przestanek odpowiedzialnosci
odszkodowawczej — zasgdzenie odszkodowania. (...)

Sad Apelacyjny ocenit jako nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 315 Pr.w.p.
ktéry wszedt w zycie z dniem 22 sierpnia 2001 r., zatem nie ma zastosowania w
stosunku do pierwotnie sformutowanego przez powoda zgdania, obejmujgcego
okres do dnia 28 lutego 2001 r. Powdd wprawdzie rozszerzyt zgdanie o dalszy
okres, jednak ostatecznie zakresu czasowego swojego roszczenia nie sprecyzowat,
prawidtowo wiec Sad Okregowy przyjat, ze majg zastosowanie przepisy ustawy o
znakach towarowych, wtasciwe dla roszczenia okreslonego w pozwie.

Sad Apelacyjny — odmiennie niz Sgd Okregowy — uznat, ze juz wskazana
przez powoda podstawa prawna jego zgdania opartego na przepisach art. 296 ust.
1 Pr.w.p. i art. 20 ust. 2 u.z.t. pozwala je zakwalifikowac zaréwno jako roszczenie
odszkodowawcze, jak wywodzgce sie z bezpodstawnego wzbogacenia. Podtrzymat
stanowisko Sgdu Okregowego odnosnie do nieprzydatnosci dla rozstrzygniecia
sprawy dowodow z opinii biegtych z przyczyn przez ten Sgd wskazanych, a w
konsekwencji takze jego ocene dotyczgcg niewykazania dochodzonych roszczen
opartych na obu tytutach. Za niemiarodajne dla mozliwosci ustalenia fikcyjnej optaty
licencyjnej, a tym samym wysokosci naleznego powodowi odszkodowania, lub tez
zgdanego zamiennie zwrotu wzbogacenia uzyskanego przez pozwanego bez
podstawy prawnej, uznat dane dotyczace obrotu uzyskiwanego przez powoda,
niedajgce sie wprost odnies¢ do wysokosci obrotéw uzyskiwanych przez
pozwanego. Z przyczyn wskazanych przez Sgd Okregowy odrzucit takze mozliwo$¢é
zastosowania w sprawie art. 322 k.p.c. i wyrokiem z dnia 7 listopada 2006 r. oddalit
apelacje.

W skardze kasacyjnej interwenienta ubocznego ponowione zostaty zarzuty
podnoszone w apelacji powoda, dotyczgce naruszenia art. 193 § 1 k.p.c. przez
przyjecie, ze na ostatniej rozprawie powod ponownie dokonat zmiany powddztwa
uniemozliwiajgc — wobec nieokreslenia zakresu czasowego dochodzonego

roszczenia — wydanie orzeczenia uwzgledniajgcego powddztwo, naruszenia art.



315 ust. 2 Pr.w.p. przez btedng wyktadnie polegajgca na przyjeciu, ze zastosowanie
ma nie Prawo wtasnosci przemystowej, ale wytgcznie ustawa o znakach
towarowych, naruszenia art. 296 ust. 1 Pr.w.p. w zwigzku z art. 20 u.z.t. w zwigzku
art. 405 k.c. przez btedng wyktadnie polegajacg na przyjeciu, ze metoda fikcyjnej
optaty licencyjnej nie jest wiasciwa dla obliczenia wysokosci bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, bedgcych nastepstwem naruszenia cudzego znaku
towarowego oraz naruszenie art. 322 k.p.c.

Domagat sie uchylenia zaskarzonego wyroku i przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania Sgdowi Apelacyjnemu lub jego uchylenia i orzeczenia co
do istoty sprawy przez zasgdzenie powodztwa.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

(...) Uwzgledniajgc zarzut apelacji powoda w zakresie zarzutu naruszenia art.
193 k.p.c. Sad Apelacyjny przyjat, ze po pierwotnej zmianie powodztwa powdd
domagat sie zasgdzenia od pozwanego kwoty 800 000 zt tytutem rekompensaty za
catos¢ naruszen jego prawa do znaku towarowego w okresie od wrzesnia 2000 r.
do lutego 2005 r. Pozwany przyznat, ze zaprzestat oznaczania swoich centréw
handlowych znakiem "V." od marca 2004. Ze wzgledu na motywy rozstrzygniecia,
ktorymi kierowaty sie oba Sady, sporna miedzy stronami data zamykajgca ten okres
nie zostata w sprawie ustalona.

O ile prawidtowos$¢ tego stanowiska nie budzi zastrzezen, o tyle trafnie
skarzgcy podniost, ze przyjecie przez Sgd Apelacyjny, iz powdd na ostatniej
rozprawie przed Sgdem Okregowym dokonat kolejnej zmiany powddztwa byto
nieuzasadnione. Do wnioskowania takiego nie uprawnia ztozone przed tym Sgdem
na ostatniej rozprawie w dniu 30 stycznia 2006 r. oswiadczenie petnomocnika
powoda, stwierdzajgce, ze ,wprawdzie w pozwie okreslit okres za jaki wyliczyt
roszczenie w kwocie 800 000 zt, ale poniewaz za caty okres naruszenia roszczenie
jest wieksze, to nie musi wskazywac konkretnego okresu, za ktéry dochodzi
odszkodowania”. Z tresci oswiadczenia nie wynika, by powdd dokonat zmiany
samego zgdania lub jego podstawy faktycznej. Na tle wczesniejszych oswiadczen
powoda precyzujgcych jego zgdania oraz wnioskow dowodowych zmierzajgcych do
jego wykazania nie powinno budzi¢ watpliwosci, mimo braku precyzji sformutowan
uzytych w oswiadczeniu z dnia 30 stycznia 2006 r., Ze roszczenie powoda obejmuje
caty okres naruszen i przenosi dochodzong kwote, jednak powdd domaga sie z
tego tytutu zasgdzenia jedynie kwoty 800 000 zt.



Doniostos¢ kwestii objetej tym zarzutem skargi kasacyjnej wigze sie z trafnym
zarzutem naruszenia art. 315 ust. 2 Pr.w.p. Przepis ten zostat przez oba sady
orzekajgce btednie wytozony, zgodnie bowiem z utrwalonym kierunkiem
orzecznictwa (wyroki Sgdu Najwyzszego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03
OSNC 2005, nr 3, poz. 53, z dnia 17 lutego 2005 r., | CK 626/04, OSP 2005, nr 12,
poz. 148 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, nie publ.), do skutkow
naruszenia po dniu 22 sierpnia 2001 r. prawa z rejestracji znaku towarowego
stosuje sie przepisy Prawa wtasnosci przemystowej rowniez wéwczas, gdy prawo z
rejestracji istniato w dniu wejscia w zycie tego Prawa. Do zastosowania art. 296 ust.
1 Pr.w.p. jest wystarczajgce, by okreslony w nim czyn rozpoczety przed jego
wejsciem w zycie w dniu 22 sierpnia 2001 r. byt kontynuowany po tym dniu. Z tego
wzgledu trzeba podzieli¢ zarzut skarzgcego, ze roszczenie powoda podlegato — w
granicach czasowych, ktére wyznacza data wejscia w zycie Prawa wtasnosci
przemystowej — ocenie kolejno na podstawie ustawy o znakach towarowych i Prawa
wiasnosci przemystowe;j.

Sad Apelacyjny, ktory — akceptujgc stanowisko Sgdu pierwszej instancji —
przyjat zatozenie, ze zgdanie powoda, uprawnionego z tytutu rejestracji znaku
towarowego uzyskanej przed tg datg, podlega ocenie takze po niej na podstawie
ustawy o znakach towarowych, poprzestat na stwierdzeniu podobienstwa regulaciji
prawnych zawartych w art. 20 ust. 2 u.z.t. i art. 296 ust. 1 Pr.w.p., nie przytaczajac
szerszej argumentacji na jego uzasadnienie. Dostrzezone roéznice w brzmieniu tych
przepisOw uznat za nieistotne dla oceny zasadnosci rozpoznawanej apelacji, tym
wiecej — ze jak stwierdzit — powdd nie wykazat wysokos$ci korzysci bezpodstawnie
uzyskanej przez pozwanego.

Skarzgcy podnidst zasadnie, ze po wejsciu w zycie Prawa wlasnosci
przemystowej w zakresie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych
korzysci nastgpita istotna zmiana stanu prawnego zmieniajgca przestanki jego
dochodzenia. Przepis art. 20 ust. 2 u.z.t. stanowit, Ze uprawniony z tytutu rejestracji
moze rowniez na zasadach ogolnych zgdac¢ naprawienia wyrzgdzonej szkody i
wydania korzysci majgtkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w nastepstwie
naruszenia prawa z rejestracji oraz ogtoszenia stosownego oswiadczenia.
Brzmienie tego przepisu nie pozostawia watpliwosci, ze odestanie do zasad
ogolnych obejmuje zaréwno roszczenie odszkodowawcze, jak i roszczenie o zwrot

bezpodstawnie uzyskanej korzysci. Zgodnie z utrwalong jego wyktadnig, w



odniesieniu do drugiego z wymienionych roszczen, pod pojeciem zasady ogolne;j
rozumieC nalezy art. 405 k.c., roszczenie to jest wiec tozsame z roszczeniem z
tytutu bezpodstawnego wzbogacenia.

Oparte na art. 20 ust. 2 u.z.t. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanej
korzysci majgtkowej wymaga wiec wykazania braku tytutu do uzywania znaku
towarowego przez naruszyciela, uzyskania korzysci majgtkowej (wzbogacenia)
cudzym kosztem i odpowiadajgcego temu zubozenia po stronie uprawnionego oraz
zwigzku pomiedzy zubozeniem uprawnionego a wzbogaceniem naruszyciela,
ujmowanego jednak nie jako zwigzek przyczynowy, ale wspotzaleznos¢ miedzy
uzyskaniem korzysci majgtkowej przez wzbogaconego a doznaniem uszczerbku
majgtkowego przez zubozonego. Naruszyciel bezprawnie uzywajacy cudzego
znaku towarowego wzbogaca sie o wartos¢ tego uzywania, nie ponoszgc wydatku
w postaci optaty licencyjnej, ktéra bytaby nalezna w razie uzywania tego znaku na
podstawie umowy licencyjnej i ktérej nie uzyskuje uprawniony z rejestracji znaku
towarowego (wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06,
"Biuletyn SN" 2006, nr 11, poz. 17).

Unormowanie art. 296 ust. 1 Pr.w.p. zmienito charakter roszczenia o wydanie
korzysci majatkowej przez zerwanie jego zwigzku z instytucjg bezpodstawnego
wzbogacenia; odestanie w nim do zasad ogdlnych nie obejmuje roszczenia o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci i ogranicza sie do roszczenia
odszkodowawczego. W tym stanie prawnym zuboZzenie uprawnionego polega na
korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej z jego prawa
wytgcznego. Nie musi on wiec dowodzi¢, ze uzyskane przez naruszyciela w ten
sposbb korzysci powiekszyty jego majatek oraz ze on sam uzyskatby korzys¢, ktorg
uzyskat naruszyciel.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci w nastepstwie
naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego zachowato autonomiczny
charakter po zmianie art. 296 ust. 1 Pr.w.p. ustawg z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. Nr 99, poz. 662). Ustawa ta wprowadzita do art. 296 ust. 1 u.z.t. w zakresie
odszkodowania, obok roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogdéinych,
roszczenie o naprawienie szkody przez 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 ze znaku towarowego.

Powdd opierat roszczenie na podstawie deliktowej, w ramach ktérej domagat
sie naprawienia szkody w postaci utraconych korzysci oraz — alternatywnie — na
podstawie z art. 405 k.c. Sad pierwszej instancji rozpoznat sprawe i ocenit
roszczenie powoda jedynie na podstawie rezimu odpowiedzialnosci ex delicto;
oddalenia powoddztwa, a nastepnie apelacji powoda na tej podstawie skarzgcy w
skardze kasacyjnej nie zakwestionowat, a zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 Pr.w.p. i
art. 20 u.z.t. zwigzat z art. 405 k.c.

W tym zakresie Sad Apelacyjny uznat za bezspornie wykazane przez powoda,
ze pozwany naruszyt jego prawo ochronne do znaku towarowego, ze uczynit to bez
podstawy prawnej i ze bez tej podstawy uzyskat korzys¢ majgtkowa. Przestanki te
sg wystarczajgce do dochodzenia przez powoda wydania bezpodstawnie uzyskanej
przez pozwanego korzysci na podstawie art. 296 ust. 1 Pr.w.p. Nie mozna tez
poming¢ wyktadni art. 405 k.c. dokonanej w wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 10
sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, w sprawie o wydanie na podstawie art. 20 ust. 2
u.z.t. korzysci majgtkowej uzyskanej bez podstawny prawnej w nastepstwie
naruszenia znaku towarowego. Zgodnie z wyrazonym w nim pogladem, gdy
nastepuje bezprawne przywlaszczenie cudzego prawa wytgcznego, wymagany w
art. 405 k.c. zwigzek miedzy wzbogaceniem a zubozeniem nie moze by¢ zasadnie
kwestionowany, skoro bezpodstawnie wzbogacony nie ponosi wydatku, ktérego nie
uzyskuje zubozony, bedgcy uprawnionym z prawa rejestracji znaku towarowego.

Sad Apelacyjny nie zanegowat stanowiska powoda, ktéry jako miare
wysokosci korzysci uzyskanych przez pozwanego wskazat wysokos¢ sumy
odpowiadajgcej wysokosci opfaty licencyjnej, odrzucit jednak przyjety przez biegtych
spos6b oraz wynik wyliczenia korzysci pozwanego metoda fikcyjnej licenciji.
Wskazat, ze przedstawione przez powoda dane dotyczgce jego dziatalnosci nie
prowadzg do jej ustalenia, gdyz obrot uzyskiwany przez podmioty nawet
prowadzgce porownywalng dziatalnos¢ moze réznic sie w zaleznosci od miejsca
potozenia obiektéw, w ktorych dziatalnosc jest prowadzona, ich wielkosci, czasu
prowadzenia, skutecznos$ci reklamy, atrakcyjnosci ekspozycji towardw itp.

Wykazanie korzysci uzyskanej przez wtargniecie w prawnie chroniong sfere
innego podmiotu z zasady nasuwa istotne trudnosci dowodowe ze wzgledu na to,

ze Sad Apelacyjny, ekonomiczne skutki dziatalnosci na rynku uprawnionego i



naruszyciela stanowig wypadkowg licznych i majgcych rézny charakter
okolicznosci. Nie moze to jednak prowadzi¢ do akceptacji uzyskiwania korzysci
przez wzbogaconego drogg dziatan sprzecznych z porzgdkiem prawnym. (...)

Skarzgcy zasadnie wskazat mozliwosc przezwyciezenia istotnych trudnosci
dowodowych w wykazaniu przez powoda jego roszczenia o zwrot bezpodstawnie
uzyskanych przez pozwanego korzysci przez zastosowanie art. 322 k.p.c., ktéry
daje sgdowi uprawnienie do zasgdzenia z tego tytutu odpowiedniej sumy wedtug
swej oceny, opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy. W odniesieniu
do roszczenia opartego na art. 296 ust. 1 Pr.w.p. przepis ten bedzie mogt by¢
stosowany w drodze analogii ze wzgledu na bliskie podobienstwo z instytucjg
bezpodstawnego wzbogacenia, z ktérego roszczenie to w obecnym ksztatcie sie
wywodzi. Artykut 322 k.p.c. moze by¢ stosowany, jezeli uprawniony udowodnit
powstanie bezpodstawnie po stronie pozwanego uzyskanej korzysci, chociazby w
jakiej$ nieokreslonej wysokosci, oraz gdy wykorzystat mozliwe do przeprowadzenia
dowody w celu przyblizonego wykazania rozmiaru korzysci. Przestanki te zostaty w
sprawie spetnione.

Ciezar oceny wptywu wskazanych przez Sad Apelacyjnych okolicznosci,
determinujgcych efektywnosc¢ dziatalnosci rynkowej powoda i pozwanego, na
wysokos¢ kwoty korzysci uzyskanej przez pozwanego spoczywat na sadzie, ktéry
nie powinien obcigza¢ powoda obowigzkiem $cistego wykazania jej wysokosci
ponad mozliwos¢ jego wykonania. Nadmiernie rygorystyczne, w okolicznosciach
sprawy, stanowisko Sgdu Apelacyjnego dotyczgce ciezaru dowodu, nie bez racji
okreslit skarzacy jako prowadzgce do uchylenia sie od wymierzenia
sprawiedliwosci.

Z tych przyczyn Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentendii (art. 398'° § 1 k.p.c.)



