Sygn. akt Il CSK 216/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2017 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Jacek Gudowski (przewodniczacy)
SSN Pawet Grzegorczyk (sprawozdawca)
SSN Marian Kocon

Protokolant Katarzyna Jéskowiak

w sprawie z powodztwa A. sp. z 0.0. sp.k. w [...]
przeciwko Spoétdzielni Mleczarskiej "M." w [...]

o zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 9 czerwca 2017 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. akt | ACa .../15,

uchyla zaskarzony wyrok w punkcie 2, w czesci oddalajacej
apelacje strony powodowej, oraz w punkcie 3 i w tym zakresie
przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego
rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowania

kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Powddka A. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa
w [...] domagata sie, po ostatecznym sprecyzowaniu powoddztwa, od Spotdzielni
Mleczarskiej M. w [...] zaptaty kwoty 3 247 418,46 =zt tytulem wydania
bezpodstawnie uzyskanych przez pozwang korzysci za okres od dnia 1 lutego 2009
r. do dnia 31 grudnia 2011 r., kwoty 187 896,43 zt tytutem wydania bezpodstawnie
uzyskanych przez pozwang korzysci za styczen i luty 2012 r. oraz kwoty 50 000 zt
tytutem odszkodowania, w kazdym przypadku z ustawowymi odsetkami, w zwigzku
z wprowadzaniem przez pozwang do obrotu produktu bedgcego mieszaning
ttuszczow roslinnych i zwierzecych w opakowaniu opatrzonym znakiem ,m. t.”, co
stanowito naruszenie przystugujgcego powoddce prawa do stownego znaku
towarowego ,m.”. Jako podstawe swojego roszczenia powoddka wskazata art. 296
ust. 1 w zwigzku z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

Sad pierwszej instancji — Sad Okregowy w [...] ustalit, ze powddka w okresie
poprzedzajgcym rok 2009, jak i w latach 2009-2012, dysponowata prawem do
znaku towarowego ,m.” i od 2004 r. sprzedawata produkt pod nazwg ,m. k.
Pozwana, wiodgcy producent nabiatu w skali kraju, w okresie od czerwca 2004 r.
do maja 2007 r. oferowata produkt pod nazwg ,m. t.”. Wyrokiem z dnia 25 czerwca
2007 r., sygn. | ACa .../07, Sad Apelacyjny w [...] nakazat pozwanej zaniechanie
wprowadzania do obrotu produktu do smarowania w opakowaniu o nazwie ,m. t.”,
w ktorej uzyty jest stowny znak towarowy ,m.”. W okresie od lutego 2009 r. do
lutego 2012 r. pozwana sprzedawata ten sam produkt pod nazwg ,m. £.”, nastepnie
zas pod nazwg ,mix £.”.

Podzielajgc ustalenia zawarte w opinii biegtego Sgd Okregowy ustalit
ponadto, ze pozwana nie uzyskata korzy$ci w zwigzku z wykorzystaniem do
oznaczania towaroéw nazwy ,m.”. PodkreSlit, w $Slad za bieglym, Ze ustalenie
poziomu bezpodstawnie uzyskanych korzysci przy pomocy przyjecia jako punktu
odniesienia wysokosci opfat licencyjnych, do czego zmierzata powoddka, nie moze
nastepowaé z oderwaniem od konkretnego stanu faktycznego, modelu tego nie

mozna zwlaszcza stosowac, jezeli prawdopodobienstwo zawarcia umowy



licencyjnej jest zerowe. Zarazem, na podstawie tej samej opinii, Sgd Okregowy
stwierdzit, ze pozwanej zostata wyrzgdzona szkoda w postaci rozmycia znaku
towarowego i zaakceptowat sformutowang przez biegtego propozycje wyliczenia
tej szkody.

Kierujgc sie tymi ustaleniami Sgd Okregowy uznat, ze powoédztwo okazato
sie czesciowo uzasadnione.

Przyjat, majgc na wzgledzie wyrok Sadu Apelacyjnego w [...] z dnia
25 czerwca 2007 r., sygn. | ACa .../07, ze wykorzystywanie przez pozwang
oznaczenia ,m.” przy sprzedazy produktu ,m. L.” stanowito naruszenie praw
powodki. Wyjasnit, ze réznica miedzy oznaczeniami ,mx.” i ,m.” jest znikoma w
warstwie wizualnej, zadna zas w warstwie fonetycznej. Zamiana litery ,x” na litery
,Iks” nie prowadzita do takiej zmiany w wymowie i postaci oznaczenia, aby mozna
przyja¢, ze sg to dwa niezalezne od siebie okreslenia, ktore mogtyby by¢
wykorzystywane w obrocie jako roznigce sie w wystarczajgcym stopniu od siebie
oznaczenia.

Oceniajgc zasadnosc¢ roszczen powodki, Sgd Okregowy nie zgodzit sie
z prezentowanym przez powodke pogladem, ze korzyscig jest sam fakt korzystania
ze znaku towarowego, niezaleznie od tego, jakie skutki zachowanie to wywotuje.
Po pierwsze, zdaniem Sadu, stanowisko powddki okazato sie sprzeczne, skoro
z jednej strony podkreslata ona brak potrzeby siegania do efektow uzywania znaku
towarowego w celu ustalenia, ze pozwana osiggneta korzy$¢, z drugiej zas
w celu wyliczenia tej korzysci odwotywata sie do efektdw uzywania znaku
towarowego, wskazujgc na korzy$¢ finansowg uzyskang przez pozwang wskutek
nieuprawnionego korzystania z prawa powodki. Po drugie, w przekonaniu
Sadu stanowisko powodki nie uwzgledniato nalezycie art. 296 ust. 1 p.w.p.,
wedtug ktérego nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego jest naruszeniem
prawa do znaku, ktére co najwyzej moze przynies¢ okreslone korzysci,
korzysci zatem nie mozna utozsamia¢ z samym faktem korzystania. W ocenie
Sadu korzyscig jest ,efekt korzystania ze znaku (...) przybierajgcy rozng
posta¢ niekoniecznie ograniczong do zysku finansowego”. Zdaniem Sadu,
ze stanowiskiem powodki mozna by sie zgodzi¢ tylko przy zatozeniu, ze nie

ma réznicy miedzy roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci



i roszczeniem o naprawienie szkody, co nie wydaje sie prawidtowe. W Swietle art.
296 ust. 1 p.w.p. przez zaptate sumy pienieznej odpowiadajgcej optacie licencyjnej
moze realizowac sie roszczenie odszkodowawcze, btedna jest natomiast koncepcja,
ze w kazdej sprawie wartosc¢ utraconych korzysci mozna przedstawic¢ jako wartosc
optaty licencyjnej. Model taki przybieratby w istocie posta¢c sankcji za
naruszenie prawa powodki. Aby mozna byto przyjgé, ze wartos¢ utraconych
korzysci to wartos¢ opfaty licencyjnej, nalezatoby wykazac, ze faktycznie, a nie
potencjalnie, naruszyciel te korzys¢ uzyskat, bo do tego sprowadza sie roszczenie
o wydanie faktycznie uzyskanych korzysci, a nie takich, ktére naruszyciel mégtby
jedynie uzyskac.

Sad pierwszej instancji dodat takze, Zze w okolicznosciach sprawy
wystgpienie przez pozwang do powoddki o udzielenie licencji byto nierealne
i nieracjonalne z racji roznicy potencjatdw gospodarczych powddki i pozwanej,
a poza tym brakowato jakichkolwiek podstaw, aby uzyskany przez pozwang efekt
sprzedazy wigzacC z korzystaniem przez nig ze znaku ,m.”. Na tej podstawie Sad
pierwszej instancji uznat za niezasadne dochodzone przez powodke roszczenie o
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

Jako uzasadnione Sagd ocenit natomiast roszczenie odszkodowawcze,
zasgdzajgc na rzecz powodki zgdang przez nig z tego tytutu kwote 50 000 zt.

Wyrok Sadu Okregowego zaskarzyty apelacjami obie strony. Wyrokiem
z dnia 22 grudnia 2015 r. Sad Apelacyjny w [...] zmienit zaskarzone orzeczenie w
czesci dotyczgcej kosztow procesu, oddalajgc apelacje powddki w pozostatym
zakresie, a apelacje pozwanej w catosci.

W ocenie Sadu Apelacyjnego aktualna tres¢ art. 296 ust. 1 p.w.p.,
pozbawiona odestania do zasad ogdlnych, ktére zostato zastrzezone tylko co do
roszczenia o naprawienie szkody, uzasadnia zatozenie, ze roszczenie o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzysci zostato oderwane od rezimu bezpodstawnego
wzbogacenia i obejmuje korzysci uzyskane w zwigzku z naruszeniem prawa do
znaku towarowego, rozumiane jako zysk, czyli przychody pomniejszone o wydatki
rzeczowe, osobowe czy podatkowe, zwigzane bezposrednio lub posrednio
z przychodami, ktére naruszyciel uzyskat w zwigzku z naruszeniem prawa do

znaku towarowego. Wartos¢ nieuiszczonych optat licencyjnych moze by¢



natomiast dochodzona jedynie jako sposéb naprawienia szkody, alternatywny do
odszkodowania na zasadach ogélnych (art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nawet gdyby
jednak przyjg¢ poglad odmienny, to i tak proponowany przez powodke sposéb
obliczenia optaty licencyjnej byt nieadekwatny w okolicznosciach sprawy.

Sad Apelacyjny zgodzit sie z Sadem Okregowym, 2ze podstawg
ewentualnych optat licencyjnych za korzystanie przez pozwang ze znaku ,m.”,
podobnego do znaku ,m.”, nie moze by¢ wartoS¢ osiggnietych przez pozwang
przychodow, poniewaz wartosc ta jest pochodng wielu czynnikow, sktadajgcych sie
na renome oferowanych przez pozwang produktow. Nawigzujgc do sporzgdzonej w
postepowaniu pierwszoinstancyjnym opinii biegtego, Sad Apelacyjny wywiodt, ze
zasadnicze znaczenie w tej mierze ma renomowany znak towarowy ,t.”, niezwykle
charakterystyczny i kojarzony powszechnie na rynku produktow mlecznych. To
postugiwanie sie znakiem ,L.”, nie zas dodanie okreslenia ,m.”, miato zasadnicze
znaczenie dla poziomu sprzedazy produktow pozwanej. Uporczywe postugiwanie
sie przez pozwang okresleniem ,m.”, czy tez obecnie ,m.”, nie byto obliczone na
zbudowanie renomy na bazie tych okreslen, lecz stanowito zabieg marketingowy
polegajagcy na sugerowaniu odbiorcom, ze tluszcz do smarowania, jakim jest miks
ttuszczowy, wykazuje cechy masta. Korzyscig, ktdrg pozwana chciata w ten sposob
osiggna¢, bylo wprawdzie zwiekszenie sprzedazy, jednak nie w ten sposoéb, ze
klient, kupujac towar pozwanej, bedzie dziatat w przekonaniu, iz kupuje towar
powodki, ale ze kupuje ,prawie masto”.

Sad Apelacyjny podzielit takze stanowisko biegtego co do tego, ze powddka
mogtaby zgdac¢ swiadczenia w postaci nieuiszczonych optat licencyjnych, czy to
jako odszkodowanie, czy tez jako zwrot korzysci, tylko gdyby w konkretnym
uktadzie stosunkow rynkowych jej znak towarowy rzeczywiscie statby sie albo
mogtby stac sie przedmiotem licencji. W realiach sprawy mozliwosci takiej nie byto,
powodka wielokrotnie czynita bezowocne starania, by pozwana zawarta z nig
umowe licencyjng, totez warto$¢ optaty licencyjnej nie stanowita adekwatnego
miernika ewentualnych korzysci strony pozwanej. Nawet zatem gdyby uznac
dopuszczalnos¢ domagania sie rownowartosci optaty licencyjnej jako korzysci
w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p., z czym Sad Apelacyjny sie nie zgodzit, brak

byto podstaw do ustalenia, ze powdd rzeczywiscie utracit korzy$¢ majgtkowg



w postaci optaty licencyjnej. Korzys¢ w postaci zaoszczedzonej optaty licencyjne;j
byta wytgcznie hipotetyczna, poniewaz pozycja stron na rynku i znikoma wartosc¢

znaku towarowego ,m.” wykluczata zawarcie przez strony umowy licencyjnej.

Sad Apelacyjny nie zgodzit sie rowniez z zarzutami apelacji strony pozwane;,
zmierzajgcymi do zakwestionowania zdolnosci odrozniajgcej znaku towarowego,
do ktérego uprawniona byta powddka. Podnidst, ze kwestia ta byla badana
w postepowaniu administracyjnym i sgdowoadministracyjnym, ocenit takze
samodzielnie, ze znak towarowy powoddki zachowat zdolnosé odrézniajgcg
w stopniu znikomym, minimalnym, w efekcie naruszen, ktérych dopuszczata sie
pozwana. Prawidtowosc¢ tej oceny potwierdzat fakt, ze pozwana we wrzesniu 2014 r.
skierowata wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego powddki do
znaku towarowego ,m.”, ktory nie zostat uwzgledniony przez Urzad Patentowy RP.
Sad Apelacyjny zaprzeczyt takze, aby na przeszkodzie udzieleniu powddce
ochrony stat fakt wykorzystywania przez pozwang znaku ,m.” wylgcznie
jako wskazowki co do rodzaju produktu, oddalit rowniez zarzuty zmierzajgce do
wykazania, ze miedzy znakiem towarowym ,m.”, a znakiem ,m. £.”, nie zachodzi

podobienstwo uzasadniajgce ryzyko wprowadzenia w btgd odbiorcow.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zaskarzyta skargg kasacyjng powoddka, w czesci
oddalajgcej jej apelacje, zarzucajgc, w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej
(art. 398% § 1 pkt 1 k.p.c.), naruszenie art. 296 ust. 1 p.w.p. przez jego btedng
wyktadnie i niewlasciwe zastosowanie. Na tej podstawie wniosta o uchylenie
wyroku Sadu Apelacyjnego w zaskarzonej czesci i przekazanie sprawy w tym

zakresie Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzuty skargi kasacyjnej byty skoncentrowane na dwdch zasadniczych
zagadnieniach. Pierwsze sprowadzato sie do tego, jak nalezy rozumiec
bezpodstawnie uzyskane korzysci, o ktérych stanowi art. 296 ust. 1 p.w.p.,,
w szczegolnosci, czy nalezy do nich takze korzy$¢ polegajgca na bezptatnym
korzystaniu w obrocie gospodarczym z oznaczenia objetego cudzym prawem

wylgcznym. Drugie zagadnienie dotyczyto adekwatnosci, w okolicznosciach sprawy,



metody wyceny tak okreslonych korzysci, opartej na zastosowaniu hipotetycznej
optaty licencyjnej.

Roszczenie o wydanie korzysci zwigzanych z naruszeniem prawa do znaku
towarowego, réwnolegle do roszczenia o naprawienie szkody, funkcjonuje
w polskim prawodawstwie od okresu miedzywojennego. Przewidywat je - w postaci
zgdania wydania niestusznego zbogacenia za okres trzech ostatnich lat - art. 188
ust. 1 rozporzgdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
0 ochronie wynalazkow, wzoréw i znakow towarowych (Dz. U. nr 39, poz. 384).
Unormowanie to przejeto do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1963 r.
0 znakach towarowych (Dz. U. nr 14, poz. 73), ktéry stanowit o koniecznosci
wydania uprawnionemu uzyskanych korzysci na zasadach ogolnych, a nastepnie
do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o ochronie znakéw towarowych
(Dz. U. nr 5, poz. 17; dalej - ,u.z.t.”), zezwalajgcego dotknietemu naruszeniem na
zgdanie, na zasadach ogolnych, wydania korzysci majgtkowej, uzyskanej bez
podstawy prawnej w nastepstwie naruszenia prawa z rejestracji. Przepis art. 296
ust. 1 p.w.p. uprawniat pierwotnie do zgdania, od osoby, ktdéra naruszyta prawo do
znaku, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a takze naprawienia szkody
na zasadach ogolnych. 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; dalej - ,ustawa nowelizujgca”), tre$¢ art. 296 ust. 1 p.w.p. zmieniono,
zastrzegajgc odestanie do zasad ogolnych jedynie co do roszczenia o naprawienie
szkody i wprowadzajgc mozliwosC¢ naprawienia szkody przez zaptate sumy
pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej opfacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Rownolegle
pozostawiono mozliwos¢ domagania sie wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci. Analogiczne unormowanie przewidziano w odniesieniu do naruszenia
innych praw wytgcznych regulowanych ustawg - Prawo wtasnosci przemystowe;j
(art. 287 ust. 1, art. 291, art. 292 ust. 1, art. 293 ust. 1, art. 302 ust. 1 p.w.p.).

Charakter prawny i przedmiot roszczenia o wydanie korzysci w prawie
wiasnosci przemystowej, a takze w ustawodawstwie z zakresu prawa autorskiego

(por. art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim



i prawach pokrewnych, jedn. tekst: Dz. U. 2016 r., poz. 666), nie jest jednolicie
postrzegany w orzecznictwie i piSmiennictwie. Na tle ustawy z dnia 31 stycznia
1985 r. o ochronie znakéw towarowych Sad Najwyzszy przyjat, lokujgc zadanie
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci w rezimie prawnym bezpodstawnego
wzbogacenia (art. 405 k.c.), ze wzbogacenie moze polega¢ na nieuprawnionym
korzystaniu z cudzego prawa wytgcznego przez jego bezprawne przywiaszczenie,
przy czym zubozenie uprawnionego polega wdéwczas na nieuzyskaniu
wynagrodzenia, ktore przystugiwatoby mu w wypadku postepowania naruszyciela
zgodnego z prawem (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 10 sierpnia 2006 r.,
V CSK 237/06, Biul. SN 2006, nr 11, s. 17). Poglad ten - w odniesieniu do art. 20
ust. 2 u.z.t. - Sgd Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 24 pazdziernika 2007 r.,
IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 3. Zaznaczyt przy tym, ze w swietle art. 296
ust. 1 p.w.p. zubozenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot
jego kosztem, bez podstawy prawnej, z jego prawa wytgcznego; uprawniony nie
musi zatem dowodzi¢, ze uzyskane przez naruszyciela w ten sposéb korzysci
powiekszyly jego majatek oraz Zze on sam uzyskatby korzys¢, ktorg uzyskat
naruszyciel (tak samo wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK
71/09, niepubl.).

Stanowisko, ze wkroczenie w sfere chroniong cudzym prawem wytgcznym
uzasadnia zgdanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci Sgd Najwyzszy
wyrazat takze w odniesieniu do innych dobr niematerialnych chronionych
prawami wytgcznymi (por. orzeczenie Sgdu Najwyzszego z dnia 1 marca 1955 r.,
| C 1859/53, PiP 1955, nr 7-8, s. 295, wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 10 stycznia
1962 r., 3 CR 410/61, RPEIS 1963, nr 3, s. 331, wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia
13 lutego 1990 r., Il CR 1165/89, OSP 1991, nr 1, poz. 11).

Poglad ten nalezato uzna¢ za aktualny takze na tle art. 296 p.w.p. po
zmianach wprowadzonych ustawg nowelizujgcg, a odmienne stanowisko Sgddéw
meriti, utozsamiajgce korzy$S¢ majgtkowg naruszyciela wytgcznie z osiggnietym
z tego tytutu zyskiem, okazato sie btedne.

Prawo ochronne na znak towarowy zapewnia uprawnionemu monopol
w zakresie korzystania z chronionego oznaczenia w obrocie, polegajgcy na tym,

ze moze on korzysta¢ z niego zarobkowo lub zawodowo z wylgczeniem innych



oséb (art. 153 p.w.p.). Prawo to ma charakter majgtkowy, totez ingerencja
w wynikajgcy z niego monopol, wyrazajgca sie w bezprawnym Kkorzystaniu
z chronionego dobra w obrocie, stanowi z punktu widzenia naruszyciela korzys$¢
majgtkowa - uzywa on bowiem we wiasnej dziatalnosci cudzego dobra, wkraczajgc
w sfere majgtkowg zastrzezong wytgcznie na rzecz innej osoby. Zblizone, trafne,
stanowisko zajmowane jest w judykaturze w konteksScie uzywania cudzej rzeczy
bez tytutu prawnego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 28 marca 2012 r.,
V CSK 157/11, niepubl.), z tym zastrzezeniem, ze sytuacja prawna korzystajgcego
modyfikowana jest w tym przypadku przez przepisy dotyczgce rozliczen miedzy
posiadaczem a wiascicielem (art. 224 i n. k.c.). Wkroczenie w sfere zastrzezong na
rzecz uprawnionego do znaku towarowego i korzystanie z niego we wiasnej
dziatalnosci gospodarczej, pocigga zatem za sobg powstanie korzysci majgtkowej,
nie ma przy tym znaczenia, czy z punktu widzenia naruszyciela korzystanie z dobra
byto konieczne, a takze to, czy naruszyciel bytby zainteresowany korzystaniem
z chronionego dobra na podstawie umowy. Na ocene tak rozumianej korzysci nie
rzutuje réwniez to, czy w zwigzku z uzywaniem cudzego oznaczenia po stronie
naruszyciela doszto do powstania jakichkolwiek dodatnich efektéw gospodarczych,
w szczegolnosci zysku. Odmienne zatozenie prowadzitoby do wniosku,
ze prowadzenie niedochodowej dziatalnosci eliminuje korzy$¢ polegajgcg na
korzystaniu z cudzego dobra chronionego prawem wytgcznym, czego nie mozna
akceptowac.

Relacja miedzy roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci
w dziedzinie prawa wtasnosci intelektualnej a ogdélnym roszczeniem z tytutu
bezpodstawnego wzbogacenia nie jest jednolicie postrzegana w piSmiennictwie.
Trzeba jednak mie¢ na wzgledzie, ze widoczna w literaturze, a czesciowo takze
w orzecznictwie (por. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 14 marca 1969 r., | CR
585/68, OSNCP 1970, nr 1, poz. 7, z dnia 22 lutego 1978 r., Il CR 25/78, OSNCP
1979, nr 1-2, poz. 8, i z dnia 18 grudnia 1979 r., lll CRN 74/79, niepubl.) tendencja
do usamodzielniania roszczenia o wydanie korzysci w obszarze prawa wtasnosci
intelektualnej byta powodowana wolg unikniecia stawiania naruszyciela na rowni
z legalnym uzytkownikiem i wzmocnienia ochrony uprawnionego przez przyznanie

mu prawa do zgdania korzysci dalej idgcych, w tym zysku osiggnietego przez
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naruszyciela w zwigzku z naruszeniem. Nie negowano natomiast, co wynika
z przywotanego juz orzecznictwa, ze roszczenie o wydanie korzysci obejmuje
co najmniej korzysc¢ polegajgcg na bezpodstawnym korzystaniu z cudzego dobra,
postrzegang zazwyczaj jako zaoszczedzony wydatek w zwigzku z nieponiesieniem
naleznych optat licencyjnych.

Uzasadnienie ustawy nowelizujgcej (por. druk sejmowy V kadencji nr 1241,
pkt 1.5) prowadzi do wniosku, Ze intencjg ustawodawcy nie byto zerwanie
z dotychczasowym  postrzeganiem roszczenia o0 wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzysci w ustawie - Prawo wtasnosci przemystowej, lecz poszukiwanie
w nim srodka pozwalajgcego na implementacje art. 13 ust. 2 dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157, s. 45),
ktéry uprawnia panstwa cztonkowskie m.in. do wprowadzenia regulacji
zezwalajgcych na domaganie sie od naruszyciela zwrotu zyskow (account
of profits, Herausgabe der Gewinne). Spostrzezenie to moze prowadzi¢ do
wniosku, ze de lege lata roszczenie to obejmuje takze korzysci odniesione do
dochoddéw osiggnietych przez naruszyciela w nastepstwie naruszenia, nie
uzasadnia natomiast zatozenia, Zze roszczenie o wydanie bezpodstawnie
uzyskanych korzysci nie dotyczy, w obecnym stanie prawnym, korzysci polegajgce;j
na nieodptatnym korzystaniu z cudzego dobra chronionego prawem wytgcznym.
Poglad ten nie znajduje tez oparcia w jezykowej wyktadni art. 296 ust. 1 p.w.p.,
w ktorym postuzono sie ogolnym okresleniem ,korzys¢”, nie zas ,zysk”, brak
réwniez przekonujgcych racji aksjologicznych lub systemowych przemawiajgcych
za pozbawieniem uprawnionego prawa do zgdania zwrotu rozumianych w ten
Sposob korzysci na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Zarzut btednej w tym zakresie
wyktadni art. 296 ust. 1 p.w.p. dokonanej przez Sad Apelacyjny okazat sie
zatem trafny.

Przechodzac do drugiego z zagadnieh podniesionych w skardze kasacyjnej,
powodka domagata sie wydania wartosci bezpodstawnie uzyskanych korzysci
obliczajgc te wartos¢ wedtug hipotetycznej optaty licencyjnej, przy czym optate te
ustalono w stawce procentowej od wartosci sprzedazy towaréw oznaczonych

znakiem ,m. t..”.
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Koncepcja ustalania wartosci korzysci podlegajgcej wydaniu w zwigzku
z bezprawnym korzystaniem z cudzego znaku towarowego na podstawie optaty
licencyjnej, ktorg obowigzany bytby zaptaci¢ naruszyciel, gdyby korzystat
z dobra niematerialnego legalnie, zostata zaakceptowana w orzecznictwie Sgdu
Najwyzszego (por. wyroki Sagdu Najwyzszego z dnia 10 sierpnia 2006 r.,
V CSK 237/06, Biul. SN 2006, nr 11, s. 17, i z dnia 24 pazdziernika 2007 r., IV CSK
203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 3) i odpowiada praktyce innych panstw. Wpisuje sie
ona w ogolniejsze stanowisko orzecznictwa na tle innych dobr niematerialnych
i koresponduje z zatozeniem, ze w realiach gospodarki rynkowej dobra chronione
prawami wiasnosci intelektualnej sg udostepniane odptatnie na podstawie
umownej, ktora nie powinna by¢ omijana.

Wbrew opinii Sgdow meriti stosowanie tej metody wyceny korzysci nie jest
uzaleznione od prawdopodobienstwa, ze w okolicznosciach sprawy strony
zawartyby umowe licencyjng. Element ten mogtby mie¢ znaczenie przy ocenie
zasadnosci dochodzonego na zasadach ogdlnych roszczenia o naprawienie szkody
w zakresie utraconych przez uprawnionego korzysci (lucrum cessans),
w rozwazanych okoliczno$ciach nieuiszczona optata licencyjna nie stanowi jednak
wyznacznika rozmiaru hipotetycznej szkody, lecz stuzy rynkowej wycenie korzysci
realnie uzyskanej przez naruszyciela przez ingerencje w sfere wytgcznosci
zastrzezonej na rzecz uprawnionego. Tym bardziej na przeszkodzie stosowaniu
tej metody nie moze sta¢ twierdzenie naruszyciela, ze nie zawartby
z uprawnionym umowy licencyjnej, stanowisko takie, jak zarzucono w skardze
kasacyjnej, prowadzitoby do nieuzasadnionego uprzywilejowania podmiotéw,
ktore - odmawiajgc zawarcia umowy - naruszajg cudze prawa wytgczne. Nie mozna
tez zgodzi¢ sie z poglagdem Sadu Apelacyjnego, izby zwrot uzyskanej korzysci
szacowanej wedtug hipotetycznej optaty licencyjnej miat stanowi¢ sankcje
za naruszenie praw powddki, skoro kwestia sprowadzata sie do oszacowania
korzysci majatkowej osiggnietej przez pozwang kosztem powddki.

Przeszkody do zaakceptowania metody hipotetycznej optaty licencyjnej Sad
Apelacyjny upatrywat takze w obecnej tresci art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
Geneza tego rozwigzania wskazuje, ze prawodawca zrezygnowat z projektowanej

pierwotnie mozliwosci domagania sie przez uprawnionego, w ramach
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roszczenia odszkodowawczego, wielokrotnosci optaty licencyjnej, wprowadzajgc
zryczattowane odszkodowanie odpowiadajgce wysokosci optaty, ktora w chwili jej
dochodzenia byftaby nalezna tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego. Jego wprowadzenie stuzyto utatwieniu sytuaciji
uprawnionego, ktérego prawo zostato naruszone zawinionym dziataniem,
przez zwolnienie go m.in. od koniecznosci wykazania konkretnego uszczerbku
(por. odpowiednio wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 21 pazdziernika 2011 r., IV CSK
133/11, OSNC 2012, nr 5, poz. 62).

Rozwigzanie to nie rzutowato jednak na dotychczasowy normatywny ksztatt
roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci, ktore po wejsciu
w zycie ustawy nowelizujgcej pozostato roszczeniem konstrukcyjnie samodzielnym
wzgledem roszczenia odszkodowawczego, przy pozostawieniu wyboru miedzy tymi
roszczeniami uprawnionemu. Okoliczno$¢, ze prawodawca, dgzgc do wzmocnienia
sytuacji dysponenta prawa wytgcznego, uznat metode hipotetycznej optaty
licencyjnej za adekwatng do kalkulacji ryczattowego odszkodowania, nie uchyla
mozliwosci stosowania i przydatnosci tej metody przy wycenie korzySci
naruszyciela polegajgcej na korzystaniu ze znaku towarowego chronionego
prawem wytgcznym na rzecz innej osoby. Jest tak tym bardziej, jezeli zwazyc,
ze z dogmatycznego punktu widzenia rozwazana metoda, jako nawigzujgca do cen
rynkowych, odpowiada w petni ogolnym zatozeniom, wedtug ktorych powinna
nastepowacé wycena podlegajgcej zwrotowi korzysci majgtkowej, jest ona natomiast
odstepstwem od ogdlnych zasad ustalania rozmiaru szkody.

Wykorzystanie tego samego miernika w postaci hipotetycznej opfaty
licencyjnej nie oznacza przy tym zawsze tozsamosci rezultatow, jezeli wzigé
pod uwage, ze w przypadku roszczenia odszkodowawczego w art. 296 ust. 1 pkt 2
p.w.p. za miarodajny do oceny wysokosci optaty uznano moment jej dochodzenia
(por. odpowiednio wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 15 wrzesnia 2004 r., lll CK
366/03, OSNC 2005, nr 7-8, poz. 141, i z dnia 10 lipca 2009 r., Il CSK 89/09,
niepubl.), podczas gdy okreslenie wartosci korzysci uzyskanych przez naruszyciela
powinno uwzgledniaC optate, jakg mogtby uzyska¢ uprawniony w czasie, w ktorym
doszto do naruszenia. Wreszcie, nalezato zauwazy¢, ze rozwigzania, w ktorych

metoda hipotetycznych optat licencyjnych jest wykorzystywana zaréwno przy
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okresleniu wysokosci zryczattowanego odszkodowania, jak i okresleniu wartosci
podlegajgcej wydaniu korzysci w rezimie bezpodstawnego wzbogacenia, nie sg
obce takze zagranicznym porzgdkom prawnym.

Reasumujgc, w okolicznosciach sprawy Sad Apelacyjny, w $lad za Sgdem
Okregowym, btednie uznat, ze metoda hipotetycznej optaty licencyjnej nie moze
stuzy¢ wycenie korzysci uzyskanej przez pozwang, a sformutowane w tym zakresie
zarzuty skargi kasacyjnej okazaty sie zasadne.

Odrebnym problemem jest ocena wysokosci naleznej powodce optaty.
Zagadnienie to nalezy do skomplikowanych i wymaga uwzglednienia licznych
czynnikow. Warunki hipotetycznej licencji, jako metody wyceny korzysci, powinny
najogolniej odpowiadac kryteriom rynkowym w tym znaczeniu, ze naruszyciel nie
powinien by¢ traktowany ani lepiej ani gorzej, niz gdyby doszto do zawarcia umowy
w warunkach zwyktego obrotu rynkowego.

Przy szacowaniu wysokosci optaty mogg mie¢ znaczenie usrednione stawki
optat licencyjnych na konkretnym rynku, jezeli sg dostepne i miarodajne,
ze wzgledu na duzg rozpietos¢ nie mogg one jednak byé stosowane mechanicznie,
lecz jedynie orientacyjnie i pomocniczo, przy zatozeniu koniecznosci ich nawet
gtebokiej korekty, w zaleznosci od okolicznosci konkretnego przypadku.
Duzg ostrozno$¢ nalezy takze zachowaC przy odwotywaniu sie do stawek
optat przyjetych w dotychczasowym orzecznictwie, ze wzgledu na specyfike
konkretnych sytuacji. Ocenie podlegajg w tej mierze w szczegdlnosci takie
elementy, jak rozpoznawalnosc¢, renoma i potencjat znaku towarowego, sktadajgce
sie na jego ekonomiczng wartos¢, oraz prawdopodobienstwo wprowadzenia
w btgd odbiorcéw, z czym fgczy sie to, czy naruszyciel postugiwat sie znakiem
identycznym, czy podobnym do znaku towarowego uprawnionego. Konkretyzujgce
znaczenie w tym zakresie mogg mieC takie kryteria, jak udziat w rynku, skala
inwestycji na rzecz rozwoju znaku (marki) po stronie uprawnionego, wysokos$¢é
uzyskiwanych w przeszto$ci optat licencyjnych, jezeli znak byt przedmiotem licenciji,
lub optat proponowanych, jezeli prowadzone byty w tym zakresie negocjacje.
Wszystkie te informacje mogg bowiem stuzy¢ ustaleniu, jakg optate licencyjng
uzgodnityby podmioty rozsgdnie dziatajgce w warunkach rynkowych.
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Przy ksztattowaniu hipotetycznej optaty licencyjnej, tak jak w warunkach
rynkowych, nie bez znaczenia jest réwniez rozsgdnie oczekiwana rentownosc¢
dziatalnosci, stopien, w jakim korzystanie ze znaku przyczynia sie do sprzedazy
osigganej przez naruszyciela (efekt marki) i udziat naruszyciela w innych
korzysciach zwigzanych z uzywaniem znaku towarowego, takich jak infrastruktura,
kanaty dystrybucyjne etc.

Jezeli ocena tych elementéw wypada niekorzystnie dla uprawnionego
do znaku, konieczna moze okazacC sie, w zaleznosci od okolicznosci sprawy
i catosciowej oceny uwzglednianych czynnikéw, nawet istotna redukcja wyjsciowej
usrednionej stawki optaty. Z drugiej strony, nalezy mie¢ na wzgledzie, ze uzywanie
cudzego oznaczenia w dziatalnosci gospodarczej swiadczy o tym, iz naruszyciel
przywigzuje do niego okreslong wartosc.

Nalezy tez wzig¢ pod uwage, ze hipotetyczna opfata licencyjna nie musi
by¢ kalkulowana, cho¢ metoda ta jest najczesciej spotykana w praktyce, w stawce
procentowej od obrotu brutto (wartoSci sprzedazy, wzglednie zysku)
naruszyciela; jezeli schemat taki, nawet przy istotnym obnizeniu wyjsciowych
stawek, prowadzitby do wustalenia optaty oderwanej w konkretnych
okolicznosciach od realiéw gospodarczych, nie jest wykluczone okreslenie - przy
uwzglednieniu ogo6tu okolicznosci sprawy - hipotetycznej optaty licencyjnej
w postaci zryczattowanej sumy ptatnej na rzecz uprawnionego.

Z tych wzgledéw, na podstawie art. 398" § 1 k.p.c., Sad Najwyzszy orzekt

jak w sentencji.
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