Sygn. akt IV CSK 139/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2019 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Pawet Grzegorczyk (przewodniczacy)
SSN Anna Koztowska

SSN Marta Romanska (sprawozdawca)

Protokolant Katarzyna Joskowiak

w sprawie z powodztwa A. z siedzibg w G. (Szwecja)
przeciwko P. S.

o nakazanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 22 lutego 2019r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 19 pazdziernika 2017 r., sygn. akt V ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok w pkt. Il - IV i sprawe przekazuje
Sadowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i

orzeczenia o kosztach postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Powdd - A. w G. (Szwecja) na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 286 w zw. z
art. 296 ust. 2 pkt 1-3 i art. 155 ust. 1-3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo



wiasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 776, dalej jako ,p.w.p.”)
oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, dalej jako
,=u.z.n.K.”) - wniost o: 1) nakazanie pozwanemu P. S. zaniechania naruszeh praw
ochronnych na stowny znak towarowy ,S.”, zarejestrowany w Urzedzie Patentowym
RP pod numerem R - (...)1 oraz na stowno-graficzny znak towarowy ,S.”,
przedstawiajgcy napis S., kreslony czcionkg fantazyjng, pod ktérym znajduje sie
schematyczny rysunek tozyska, zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod
numerem R - (...)7, tj. dziatan polegajgcych na sktadowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, imporcie i eksporcie oraz reklamie tozysk, w tym ich
opakowan, bezprawnie opatrzonych oznaczeniami identycznymi z co najmnigj
jednym z powyzszych znakow towarowych lub oznaczeniami zawierajgcymi skrot
»S.  pisany dowolng czcionkg; 2) nakazanie pozwanemu zaniechania naruszen
praw ochronnych na powyzsze znaki towarowe polegajgcych na wprowadzaniu do
obrotu oryginalnych tozysk S. bez opakowan; 3) nakazanie pozwanemu
zaniechania naruszen praw ochronnych na powyzsze znaki towarowe polegajgcych
na wprowadzaniu do obrotu nieoryginalnych tozysk S. w opakowaniach, na ktorych
bezprawnie zostat umieszczony co najmniej jeden ze znakéw towarowych powoda
lub opatrzonych oznaczeniami zawierajgcymi skrot ,S.” pisany dowolng czcionkg;
4) nakazanie pozwanemu zniszczenia konkretnie wskazanych fozysk i opakowan
stanowigcych jego wiasnos¢ oraz fozysk przestarzatych, znajdujgcych sie w
depozycie Wydziatu do Walki z Przestepczoscig Gospodarczg Komendy Miejskiej
Policji (KMP) w B.; 5) nakazanie pozwanemu zamieszczenia na jego koszt, w
dwoch kolejnych wydaniach ogdlnopolskiego dziennika ,G.”, dziennika ,R.” i
dziennika ,P.” (1j. tgcznie 6 razy), na jednej z trzech pierwszych stron bez ogtoszen,
ogtoszenia o wielkosci co najmniej 72 strony, sformatowanego przy pomocy czcionki
0 rozmiarze co najmniej 12 pkt, o tresci: ,P. S. prowadzacy dziatalno$¢
gospodarczg pod nazwg Agencja Handlowo - Ustugowa T. w B. przyznaje, ze
dokonywat obrotu tozyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz A., tj. stownym i stowno-graficznym znakiem towarowym
S., oraz oryginalnymi, lecz nie nadajgcymi sie do obrotu ftozyskami S., czym

naruszyt prawa ochronne na znaki towarowe oraz zasady uczciwej konkurencji. P.



S. w zwigzku z tym przeprasza przedsiebiorstwo A. i jego klientow oraz
zobowigzuje sie nie podejmowaC dziatan naruszajgcych prawa tego
przedsiebiorstwa w przysztosci.” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie
orzeczenia; 6) zezwolenie na opublikowanie przez powoda ogtoszenia o powyzszej
tresci na koszt pozwanego w wypadku, gdyby pozwany nie wykonat orzeczenia.

Pozwany P. S. wniést o oddalenie powoddztwa, a ponadto nakazanie
powodowi zamieszczenia na wiasny koszt, w trzech kolejnych wydaniach
ogolnopolskich dziennikow: ,G.”, ,R.”, ,P.” (ij. tgcznie 9 razy), na jednej z trzech
pierwszych stron bez ogtoszen, ogtoszenia o wielkosci co najmniej "2 strony,
sformatowanego przy pomocy czcionki co najmniej 12 punktéw, zawierajgcego
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 22 u.z.n.k. o tresci: ,A. przeprasza P. S.,
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Agencja Handlowo - Ustugowa
T. za ztozenie oczywiscie bezzasadnego powddztwa z tytutu nieuczciwej
konkurenciji, ktérego przedmiotem bylo naruszenie praw ochronnych na znaki
towarowe S.”, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku oraz o zezwolenie
na opublikowanie tego ogtoszenia na koszt powoda, gdyby ten nie wykonat
orzeczenia.

Prawomocnym postanowieniem z 9 wrzesnia 2011 r. Sgd Okregowy
zabezpieczyt w sprawie dowody w postaci tozysk lub opakowan tozysk.

Wyrokiem z 6 maja 2016 r. Sagd Okregowy w B.: 1) nakazat pozwanemu
zamieszczenie na wtasny koszt w wydaniach ogolnopolskiego dziennika ,R.” i
dziennika ,P.” ogtoszenia o wielkosci co najmniej % strony, sformatowanego przy
pomocy czcionki 0 rozmiarze co najmniej 12 punktoéw, o tresci: ,P. S. prowadzgcy
dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwg Agencja Handlowo-Ustugowa T. w B.
przyznaje, ze dokonywat obrotu tozyskami bezprawnie opatrzonymi znakami
towarowymi zarejestrowanymi na rzecz A., tj. stownym istowno-graficznym
znakiem towarowym S.; oraz oryginalnymi, lecz nienadajgcymi sie do obrotu
tozyskami S., czym naruszyt prawa ochronne na znaki towarowe oraz zasady
uczciwej konkurencji. P. S. w zwigzku z tym przeprasza przedsigebiorstwo A. i jego
klientéw oraz zobowigzuje sie nie podejmowac dziatah naruszajgcych prawa tego
przedsiebiorstwa w przysziosci.” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie

orzeczenia; 2) zezwolit powodowi na opublikowanie powyzszego ogtoszenia



na koszt pozwanego, gdyby ten nie wykonat orzeczenia; 3) nakazat pozwanemu
zniszczenie tozysk o wyszczegodlnionych numerach; 4) oddalit powodztwo
w pozostatym zakresie.

Sad Okregowy ustalit, ze powdd jest obecnie najwiekszym na $wiecie
producentem tozysk tocznych, opraw i smarow tozyskowych. Posiada 110 fabryk
w 28 panstwach (w tym w Polsce). Dziata od 1907 r., obecnie w 130 krajach,
posiada wiasne instytuty badawcze, wprowadza na rynek nowe standardy i typy
tozysk tocznych. Jego produkty sg oferowane na terytorium Polski nieprzerwanie od
1923 r. i powszechnie cieszg sie bardzo dobrg renomg, a marka S. jest
rozpoznawana przez polskich klientéw. tozyska produkowane przez powoda sg
sprzedawane na terenie catej Polski gtownie przez sie¢ autoryzowanych
dystrybutorow przemystowych, ktérzy zamawiajg towary w centrach dystrybucji S.
znajdujgcych sie gtdéwnie w Belgii, Szwecji, Niemczech, Wtoszech i Francji. Udziat
tozysk S. na polskim rynku szacuje sie na ok. 30% w ujeciu wartosciowym.

Do oznaczania swoich produktéw powod uzywa wielu stownych i stowno -
graficznych znakéw towarowych, zarejestrowanych jako znaki krajowe w trybie
rejestracji miedzynarodowej oraz jako znaki wspodlnotowe. Powadd jest
w szczegolnosci uprawniony z rejestracji znaku towarowego S., zarejestrowanego
przez Urzad Patentowy RP pod nr R-(...)1 oraz stowno-graficznego znaku
towarowego S., zarejestrowanego przez Urzgd Patentowy RP pod nr R-(...)7. Oba
znaki zarejestrowane sg dla towaréw w klasach 4, 6, 7, 9, 12, w tym tozysk do
pojazdow, objetych klasg 7 klasyfikacji nicejskiej. Znak stowno-graficzny
przedstawia napis S. kreslony czcionkg fantazyjng, pod ktérym znajduje sie
schematyczny rysunek tozyska, oba w biatym kolorze, umieszczone na niebieskim
kwadratowym polu, ktérego podstawe stanowi czerwony szeroki pas. Powdd
udzielit licencji na korzystanie ze znakéw towarowych S. na terenie Polski spotkom
S.SAiIS.sp.zo.o.

Na tozyskach produkowanych przez powoda znajduje sie znak S.
wykonany metodg trawienia lub laserowg, a na starszych tozyskach - metodg
wyttaczania lub grawerowania. Opakowania fozysk majg charakterystyczng
niebiesko-czerwong kolorystyke i umieszczony w centralnym miejscu znak

towarowy S., w ktorym aktualnie nie wystepuje schematyczny wizerunek tozyska.



Dla ustalenia oryginalnosci produktdow powoda niezbedna jest wiedza
specjalistyczna, ktorg nie dysponujg inne osoby niz upowaznione przez niego.
Obecnie nie ma w Polsce podmiotu uprawnionego do kontroli oryginalnosci tozysk
powoda. Powdd wprowadzit specjalny system znakowania opakowan. Weryfikacja
znaku nasyconego substancjg chemiczng wymaga specjalnego czytnika i
poréwnania z dokumentacjg techniczng, dostepu do bazy koddw, badz np. zdjecia
blaszki ochronnej.

Pozwany od 1991 r. pod nazwg Agencja Handlowo - Ustugowa ,T.” w B.
prowadzi sprzedaz tozysk pochodzgcych od réznych przedsiebiorcow, w tym
opatrzonych znakami towarowymi S.. Pozwany zwracat sie do powoda o udzielenie
informacji niezbednych do skutecznej weryfikacji oryginalnosci zakupionych tozysk i
0 przeszkolenie w tym zakresie jego pracownikdw. Powdd oswiadczyt, ze nie
Swiadczy ustug polegajgcych na weryfikacji oryginalnosci tozysk i nie prowadzi
szkolen.

W ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej pozwany 14 maja
2008 r. sprzedat M. sp. z 0.0. w W. 84 sztuki tozysk, ktérych opakowania byty
opatrzone oznaczeniem identycznym ze stownym i stowno-graficznym znakiem
towarowym S.. Na tozyskach znajdowat sie znak towarowy S. odcisniety w metalu.

W toku wszczetego przez Prokurature Rejonowg B. postepowania karnego
dokonano przeszukan w magazynach pozwanego, w trakcie ktorych ujawniono
wiele tysiecy tozysk. Zajete tozyska i opakowania zostaty 24 i 27 czerwca 2008 r.
zabezpieczone w magazynach w B. przy ul. W. i w B. przy ul. P., a nastepnie
oddane na przechowanie P. P. - przedstawicielowi powoda, celem szczegdtowej
analizy pod katem oryginalnosci. 5 czerwca 2009 r. P. P. zajgt na pisSmie
stanowisko, Zze pomiedzy tozyskami zabezpieczonymi w czerwcu 2008 r.
a przekazanymi mu do zbadania, sg rozbieznosci wskazujgce na ich podmiane,
gdyz czes$¢ tozysk i opakowan jest oryginalna, lecz podmieniona, a cze$¢ -
podrobiona.

Postepowanie przygotowawcze dotyczgce wprowadzania do obrotu
podrobionych tozysk zostato umorzone postanowieniem prokuratora z 5 lutego
2010 r., w uzasadnieniu ktérego prokurator stwierdzit, ze pozwany nabywajgc

tozyska oznaczone znakami towarowymi firmy S. nie miat Swiadomosci,



iz sg podrobione. 19 pazdziernika 2010 r. Sgd Rejonowy orzekt przepadek czesci
tozysk, ktérych dotyczy zgdanie pozwu i ich opakowan. Umorzone zostato takze
postepowanie przygotowawcze w sprawie podmiany zabezpieczonych tozysk.

Pozwany dokonywat obrotu tozyskami opatrzonymi bezprawnie znakami
towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda oraz oryginalnymi, lecz
nienadajgcymi sie do obrotu tozyskami S. 10 stycznia 2008 r. pozwany sprzedat A.
A., prowadzgcemu dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg W. s.c. cztery sztuki tozysk,
po ktérych dostarczeniu do finalnego odbiorcy okazato sie, ze tozyska te nie sg
oryginalnymi produkowanymi przez S. Dochodzenie w sprawie wprowadzania tych
tozysk do obrotu zostato umorzone postanowieniem Prokuratora Rejonowego B. z
26 lipca 2010 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.

10 czerwca 2009 r. pozwany sprzedat tozyska do J. SA. Pismem z 16 lipca
2009 r. spotka ta ztozyta pozwanemu reklamacje odnosnie 4 sztuk tfozysk,
zarzucajgc, ze dwa z nich sg ,oryginalne, ale bardzo stare”, zas zastrzezenia co do
pozostatych dwodch dotyczyty nieoryginalnego opakowania i ztego oznaczenia.
Pismem z 20 pazdziernika 2009 r. powdd ztozyt do Prokuratury Rejonowej w J.
wniosek o Sciganie i ukaranie pozwanego, jako sprawcy dokonywania obrotu
tozyskami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi zastrzezonymi na rzecz
S. i przestepstwa z art. 305 ust. 1 p.w.p. Postepowanie przygotowawcze w tej
sprawie zostato umorzone postanowieniem z 14 wrzesnia 2010 r. wobec braku
znamion czynu zabronionego.

4 listopada 2008 r. powdd wystgpit do pozwanego o zaprzestanie naruszen
jego praw. Strony prowadzity negocjacje, ktore zostaty przerwane.

W toku procesu Komisja Europejska natozyta na powoda kare finansowg z
tytutu udziatlu w latach 2004-2011 w zmowie cenowej dotyczacej uzgadniania
polityki cenowej w stosunku do klientébw z branzy motoryzacyjnej, celem
przerzucania na nich skutkow wzrostu cen stali na terenie catego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Sad Okregowy uznat, ze znaki towarowe powoda sg znakami
renomowanymi. W odniesieniu do takich znakéw towarowych przestankg
zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie jest istnienie

prawdopodobienstwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie mozliwos¢ samego



skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wczesnie;.

W sprawie ma zastosowanie art. 296 p.w.p., gdyz pozwany wprowadzat do
obrotu towary niepochodzgce od powoda, a oznaczone znakiem towarowym, na
ktéry powodowi przystuguje prawo ochronne. Z przeprowadzonej w sprawie opinii
biegtego, opracowanej na podstawie ogledzin zbiorow tozysk zdeponowanych
w depozycie KMP w B., magazynie J. P. oraz depozycie Sadu Rejonowego w B.,
wynika, ze na 1877 zajetych u pozwanego tozysk poddanych ogledzinom, 75
stanowito tozyska ,nieoryginalne” (w tym 73 podrébki), co stanowi prawie 4% ogotu
badanych tozysk. tozyska te nie zostaty wyprodukowane przez powoda, jednak ich
nieznany producent chciat, aby wygladaty tak, jak wyprodukowane przez powoda.
Wsrod badanych tozysk wyprodukowanych przez powoda znajdowaty sie tozyska
przestarzate. Opakowania fozysk sg w stanie utrudniajgcym ocene ich
oryginalnosci, ale ocena ta nie jest takze mozliwa z uwagi na brak informacji co do
znakowania opakowan przez powoda. Opakowania zajete w magazynach
pozwanego nie mogg by¢ uznane za podrobione.

Pozwany nie jest tylko ,uczestnikiem obrotu”, lecz podmiotem
~wprowadzajgcym do obrotu” nieoryginalne tozyska, gdyz powszechnie przyjmuje
sie, ze ,wprowadzaniem do obrotu” sg wszelkie czynnosci prawne i faktyczne,
skutkiem ktorych jest stworzenie osobom trzecim choéby samej mozliwosci
korzystania z towarow. Z kolei ,oferowanie” jest szerokim pojeciem,
nieograniczconym do czynnosci prawnej skfadania oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Postuzenie sie przez ustawodawce w art. 305 p.w.p. pojeciem
,wprowadzenia do obrotu” nie oznacza, ze czynnos¢ ma by¢ wytgcznie ,czynnoscig
jednorazowg”. Pozwany nie wykazat, zeby wszystkie tozyska objete sporem nabyt
od autoryzowanych dystrybutoréw, co zresztg takze nie gwarantowato oryginalnosci
towaru. Autoryzowani dystrybutorzy nie majg bowiem obowigzku zaopatrywac sie
wytgcznie u powoda.

Pozwany, w ktérego siedzibie zabezpieczono nieoryginalne tozyska
pochodzgce od nieznanego producenta, a oznaczone znakiem towarowym
powoda, dopuscit sie naruszenia, o ktérym mowa w art. 296 ust. 2 i 3 p.w.p. Jego
dziatanie wypetnia tez znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3

ust. 1iart. 10 u.z.n.k.



Sad Okregowy uwzglednit zgdanie powoda o ztozenie przez pozwanego
oswiadczenia stuzgcego usunieciu skutkdw niedozwolonych dziatah z odwotaniem
sie do art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., ktory jest podstawg dla takiego roszczenia. Uznat
jednak, ze wystarczajgce bedzie jednokrotne opublikowanie Zzgdanej tresci
oswiadczenia w dwdch dziennikach ogdlnopolskich.

Na podstawie art. 286 p.w.p., Sad Okregowy nakazat pozwanemu
zniszczenie konkretnych tozysk, gdyz sg to tozyska nieoryginalne, oznaczone
znakiem towarowym powoda bez jego zgody.

W pozostatym natomiast zakresie Sgad Okregowy powodztwo oddalit.
Znaczna czes¢ wymienionych w pozwie tozysk zostata bowiem zniszczona w
zwigzku z wykonaniem postanowienia Sgdu Rejonowego w B. z 19 pazdziernika
2010 r. o przepadku czesci tozysk i ich opakowan, a czes¢ tozysk zostata zwrécona
pozwanemu. Aktualnie przedmiotem sporu pozostaty jedynie probki réznych
rodzajéw tozysk i ich opakowan, a sam powdd nie jest w stanie doktadnie okresli¢
ich ilosci.

Sad Okregowy nie uwzglednit zgdania powoda dotyczgcego nakazania
pozwanemu zaniechania naruszen przystugujgcych mu praw ochronnych
na stowne znaki towarowe, tj. dziatan polegajgcych na sktadowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie, reklamie ftozysk, w tym ich
opakowan, bezprawnie opatrzonych oznaczeniami identycznymi z co najmnigj
jednym ze znakow towarowych powoda, oryginalnych tozysk S. w opakowaniach,
na ktorych bezprawnie zostat umieszczony co najmniej jeden ze znakow
towarowych powoda oraz oryginalnych tozysk powoda bez opakowan. Uznat
to zgdanie za nieprawidtowe z punktu widzenia Zzgdanej ochrony, gdyz jego
uwzglednienie prowadzitoby do powtdrzenia obowigzujgcych zakazéw ustawowych.

Wyrokiem z 19 pazdziernika 2017 r. Sad Apelacyjiny w (...)
w uwzglednieniu apelacji pozwanego od wyroku Sgdu Okregowego z 6 maja
2016 r., zmienit ten wyrok w pkt 1, 2 i 3 w ten sposéb, ze powodztwo oddalit oraz
oddalit wywiedziong od niego apelacje powoda.

Sad Apelacyjny dodatkowo wustalit, ze 24 i 27 czerwca 2008 r.
w magazynach pozwanego miato miejsce przeszukanie z udziatem funkcjonariuszy

Policji, pracownika powoda P. P. i pracownika pozwanego M.H. Znaleziono tozyska



i opakowania wyszczegoélnione w opisie, ktére zabezpieczono w zaniknietych na
klucz i oplombowanych pomieszczeniach pozwanego. Podczas przeszukania
magazynow dokonano jedynie sprawdzenia opakowan za pomocg czytnika
pochodzgcego od powoda, nie sprawdzano natomiast towaru znajdujgcego sie w
tych opakowaniach. Zabezpieczone wraz z opakowaniami tozyska zostaty oddane
na przechowanie pozwanemu.

2 grudnia 2008 r. w obecnosci funkcjonariuszy Policji oraz P. P. i M.H.
dokonano ogledzin pomieszczen magazynowych pozwanego. Drzwi nie nosity
zadnych $ladéw uszkodzen plomby i byty zamkniete na klucz. Po ponownym
przeliczeniu i spisaniu, caty zabezpieczony towar zostat przewieziony samochodem
wynajetym przez powoda do KMP w B. W protokole omdéwiono skreslenia
dokonane w spisie zabezpieczonych rzeczy, stwierdzajgc, ze w trakcie spisywania
tozysk znajdujgcych sie w pomieszczeniach nie przeprowadzono ich sprawdzenia
czytnikiem umozliwiajgcym weryfikacje, nie sprawdzono kodow paskowych oraz dat
produkcji. 9 grudnia 2008 r. w pomieszczeniach KMP w B. dokonano ogledzin
tozysk, ktore zostaty tam przewiezione z pomieszczen pozwanego. W ogledzinach
uczestniczyt P. P. oraz G.L. Drzwi pomieszczenia otwarto kluczem oraz zerwano
plombe. Weryfikacji dokonywano czytnikiem kodu kreskowego. Podczas weryfikaciji
okazato sie, ze protokdt zabezpieczenia rzeczy zawiera btedy co do ilosci sztuk
oraz oznaczenia zabezpieczonych tozysk. Ogledziny byty kontynuowane 10 i 11
grudnia 2008 r. Sporzadzony zostat protokét weryfikacji rzeczy zabezpieczonych w
magazynie pozwanego i odebranych przez policje. Wskazano w nim, ktére z
zabezpieczonych przedmiotéw bedg zabrane z pomieszczenn KMP w B.

Postanowieniem z 20 kwietnia 2009 r. w sprawie 2 Ds (...)/08 Prokurator
Prokuratury Rejonowej B. w B. uznat zabezpieczone tozyska oraz opakowania za
dowody rzeczowe, ponadto czesc¢ tozysk polecit zwrdci¢ pozwanemu, bowiem byty
oryginalne. tozyska uznane za podrobione przez eksperta powoda P. P. zostaty
przez niego zabrane do dalszych badan.

Pismem z 20 lutego 2009 r. powdd zawiadomit 0 mozliwosci popetnienia
przestepstwa z art. 300 § 2 k.k. lub z art. 239 § 1 k.k., uznajgc, ze wiekszos¢
zabezpieczonych w magazynie pozwanego towarow zostata usunieta, a w ich

miejsce pojawity sie nowe towary, bedgce oryginalnymi odpowiednikami
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zabezpieczonych wczesniej probek. Cze$¢ tozysk, co do ktérych powstata
watpliwos¢, komu nalezy je wydac, bowiem niewatpliwie zostaty podmienione
w trakcie przechowywania, zostata ztozona do depozytu sgdowego, a czes¢ tozysk
oryginalnych zostata zwrécona pozwanemu. Postanowieniem z 17 listopada 2010 r.
orzeczono o przechowywaniu tozysk w magazynie KWP w B. do 2 grudnia 2018 r.,
tj. do czasu przedawnienia karalnosci przestepstwa.

Postanowieniem z 30 stycznia 2010 r. w sprawie 2 Ds (...)/08 rozstrzygnieto
o tym, ktore tozyska jako dowody rzeczowe majg by¢ przechowywane w depozycie
KMP w B. (164 pozycje), a ktore jako oryginalne nalezy zwroci¢ pozwanemu (242
pozycje).

24 lutego 2009 r. P. P. odebrat tozyska z KMP w B. za pokwitowaniem do
analizy. Zawiozt je do magazynu w L., nastepnie czesc z tych tozysk przewiézt do
siedziby powoda na ul. P. 4 maja 2009 r. petnomocnik powoda powiadomit organy
procesowe, ze opinia w sprawie oryginalnosci tozysk pobranych przez P. P. nie
zostata jeszcze sporzadzona, tozyska te zostaty przestane do weryfikacji do
poszczegodlnych zaktaddéw powoda, w ktorych dany produkt zostat wyprodukowany,
tj. do Francji, Niemiec i Chin. 5 czerwca 2009 r. P. P. sporzadzit ekspertyze
techniczng dotyczacg fozysk i opakowan opatrzonych znakiem S. Nastepnie
ekspertyze te uzupetnit w oparciu 0 wewnetrzng dokumentacje powoda objetg
tajemnicg przedsiebiorstwa. 13 pazdziernika 2009 r. P. P. zwrdcit tozyska do KMP
w B.

Postanowieniem z 28 stycznia 2010 r. uznano za dowody rzeczowe
i postanowiono przechowywac¢ w depozycie Wydziatu do Walki z Przestepczoscig
Gospodarczg KMP w B. fozyska i ich opakowania wyszczegdlnione w tym
postanowieniu.

Postanowieniem z 5 lutego 2010 r. umorzono Sledztwo w sprawie
oznaczenia podrobionymi znakami towarowymi firmy S. w celu wprowadzenia do
obrotu zabezpieczonych u pozwanego tozysk i opakowan, oraz w sprawie
usitowania wprowadzenia do obrotu przez pozwanego fozysk i opakowan
z podrobionymi znakami towarowymi firmy S. Dowody rzeczowe w postaci tozysk i
opakowan polecono przechowywa¢ w depozycie Wydzialu do Walki

z Przestepczoscig Gospodarczg KMP w B., a nastepnie wystgpi¢ o ich przepadek,
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natomiast czes¢ tozysk wytgczono do innego postepowania. W uzasadnieniu
wskazano, ze fakt oznaczenia zabezpieczonych tozysk i opakowan podrobionymi
znakami towarowymi powoda ustalono wytgcznie w oparciu o stanowisko
pokrzywdzonego, zwtaszcza jego przedstawiciela P. P., natomiast nie badano ich
oryginalnosci poprzez opinie biegtego. Sgd Rejonowy w B. postanowieniem z 19
pazdziernika 2010 r. orzekt przepadek tozysk zabezpieczonych jako dowody
rzeczowe w sprawie 4 Ds (...)/09.

Z uwagi na postepowanie w niniejszej sprawie, Prokurator Prokuratury
Rejonowej B. w B. 16 listopada 2010 r. zarzadzit wydanie powodowi po dwie sztuki
kazdego rodzaju tozysk wyszczegolnionych w postanowieniu z 28 stycznia 2010 r.
z obowigzkiem przechowywania izastrzezeniem zwrotu. Zostato ono uchylone
zarzgdzeniem z 6 grudnia 2010 r.

Po wydaniu przez Sgd Okregowy w B. postanowienia z 9 wrzesnia 2012 r.
w przedmiocie zabezpieczenia dowodow, 24 lutego 2012 r. komornik sgdowy J. K.
zajgt u pozwanego rozne rodzaje tozysk, ktére nastepnie oddal pod dozér J. P.

Sad Apelacyjny nie zaakceptowat ustalen faktycznych Sgdu Okregowego,
ze pozwany dokonywat obrotu fozyskami bezprawnie opatrzonymi znakami
towarowymi powoda oraz ze pozwany dostarczyt swiadkowi A. A. nieoryginalne
tozyska. W pozostatym zakresie podzielit ustalenia faktyczne Sgdu Okregowego i
uczynit je podstawg rowniez swojego rozstrzygniecia.

Sad Apelacyjny stwierdzit, Zze ingerencja w towar opatrzony znakiem
towarowym moze w praktyce przybierac trzy postaci: dotyczy¢ towaru jako takiego,
samego znaku lub opakowania. Powdd w niniejszej sprawie dochodzit ochrony
w zakresie ingerencji w jego znak towarowy umieszczony zarowno na produkcie,
jak i na jego opakowaniu. Z powotaniem sie na przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw.
z art. 155 ust. 3 p.w.p. domagat sie ochrony rowniez w zakresie tych tozysk, ktére
byty oryginalne, ale przestarzate. Z art. 18a u.z.k. wynika wprawdzie, ze ciezar
dowodu prawdziwosci oznaczen lub informacji umieszczanych na towarach albo ich
opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, ktorej
zarzuca sie czyn nieuczciwej konkurencji zwigzany z wprowadzeniem w btad, ale
samo zarzucenie stosowania mylgcego oznaczenia nie moze przerzuci¢ ciezaru

dowodu na pozwanego, ktéremu w pozwie zarzucane jest popetnienie tego czynu
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niedozwolonego. Warunkiem udzielenia powodowi ochrony byto wykazanie
przez niego, na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.,
ze pozwany naruszyt jego prawo ochronne na znak towarowy oraz dopuscit sie
czynu nieuczciwej konkurenciji j., ze tozyska i opakowania odebrane od pozwanego
2 grudnia 2008 r. z jego magazynu nie byly oryginalne lub byly przestarzate.
Dopiero wéwczas moégt by¢c zastosowany art. 18a u.z.n.k. Zarzuty niewsparte
dowodami nie mogg uruchomié¢ mechanizmow stworzonych przez art. 18a u.z.n.k.

Na dowdd wprowadzenia przez pozwanego do obrotu tozysk pochodzgcych
od innych producentéw, a bezprawnie opatrzonych znakiem towarowym powoda
oraz przestarzatych, powdd przedstawit ekspertyze sporzgdzong przez wtasnego
eksperta P. P. Ekspertyza ta zostata sporzadzona po zabraniu spornych tozysk i
opakowan z miejsca, w ktérym zostaty zabezpieczone. Skoro zabezpieczony towar
zostat wydany stronie bezposrednio zainteresowanej wynikiem postepowania w
celu jego zbadania, to obecnie nie mozna w sposob kategoryczny uznac, ze
zwrécony przez eksperta powoda towar jest tym samym, ktory podlegat
zabezpieczeniu w magazynach powoda w czerwcu 2008 r. Ani ekspertyza P. P.,
ani opinia biegtego nie mogg stanowi¢ wprost dowodu na okolicznos¢, ze
znajdujgce sie w obrocie w czerwcu 2008 r. towary, zabezpieczone u pozwanego w
jego magazynach, sg tymi, ktére w swojej ekspertyzie oraz opinii opisali P. P. i
biegty sgdowy M. S. W czerwcu 2008 r. nie doszto do zbadania oryginalnosci
tozysk zabezpieczonych w pomieszczeniach magazynowych pozwanego. Badaniu
przez P. P. podlegaty tylko opakowania i zatozono, ze skoro sg one nieoryginalne,
to w nich beda sie znajdowaty nieoryginalne tozyska. To zatozenie jest zbyt daleko
idgce, aby przypisa¢ pozwanemu popetnienie deliktu nieuczciwej konkurencji oraz
naruszenia prawa ochronnego powoda na znak towarowy. 2 grudnia 2008 r., kiedy
P. P. wraz z funkcjonariuszami policji przybyt do magazynéw pozwanego w celu
zabrania zabezpieczonego towaru rowniez nie dokonano jego sprawdzenia pod
katem oryginalnosci zarobwno co do pudetek, jak przede wszystkim co do tozysk,
ktérych dotychczas nie sprawdzono.

Powdd w uzasadnieniu pozwu stwierdzit, ze pozwany podmienit
zabezpieczony towar pomiedzy czerwcem a grudniem 2008 r., co nie zostato

poparte zadnym dowodem, a prowadzone w tej sprawie dochodzenie zostato przez
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Prokurature umorzone, sprawca tego czynu dotychczas nie zostat ujawniony.

Przez zabranie towaru z miejsca jego zabezpieczenia powdd pozbawit sie
mozliwosci uznania go za zrodto wiarygodnych ustalen faktycznych. Zabezpieczony
towar nie stanowit rzeczy oznaczonych co do tozsamosci, oznaczenia numeryczne
tozysk dotyczg okreslonych typodw produkowanych seryjnie. Zabezpieczony towar
byt nie tylko zabrany z pomieszczenh KMP B., ale przewozony nastepnie w rozne
miejsca w Polsce, nastepnie wysytany do fabryk powoda potozonych w réwnych
panstwach na swiecie, m.in. do Francji, Niemiec, Chin. W tych okolicznosciach
trudno obecnie ocenic, czy towar, ktory powrdcit do pomieszczen KMP w B. 13
pazdziernika 2009 r., byt tym, ktéry zabezpieczono w czerwcu 2008 r. w
magazynach pozwanego. W protokotach dotyczgcych zabezpieczonego towaru
pojawiaty sie liczne niescisto$ci odnoszgce sie zarowno do oznaczenia, jak i jego
ilosci. Watpliwosci budzi réwniez to, kto byt autorem ekspertyz ztozonych przez
powoda, skoro to nie P. P. badat towar, ale nieustalone osoby w fabrykach powoda
w réznych krajach na swiecie. Obie ekspertyzy P. P., jak i opinia bieglego M. S.
zostaty sporzgdzone po zabraniu przez bezposrednio zainteresowanego wynikiem
postepowania powoda towaréw do siebie na wiele miesiecy, podczas ktorych towar
ten podlegat przemieszczaniu zarébwno w kraju, jak i na Swiecie. Opinia biegtego
co do pewnych tozysk pozostaje w sprzecznosci z ekspertyzg P. P., bowiem P. P.
uznat okreslone tozysko za oryginalne, a biegty za nieoryginalne. Zabezpieczone u
pozwanego w toku zajecia komorniczego tozysko nr (...)/0 zostato pozwanemu
pierwotnie wydane przez Prokurature jako oryginalne, jako takie ocenit je réwniez
P. P., natomiast biegly uznat je za nieoryginalne, a Sgd Okregowy nakazat jego
zniszczenie. W ocenie Sgdu Apelacyjnego brak byto podstaw do uzupetniania
postepowania dowodowego w tym zakresie na etapie odwotawczym, skoro
zarowno ekspertyzy, jak i opinia biegtego zostaly sporzgdzone po wydaniu
spornego towaru przedstawicielowi powoda.

Sad Apelacyjny uznat, ze powdd nie wykazat, aby pozwany w czerwcu lub
grudniu 2008 r. dopuscit sie deliktu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw
ochronnych na znak towarowy powoda, a nawet gdyby uznac, ze do tego doszto, to
z akt sprawy nie wynika, aby nadal takie naruszenia miaty miejsce lub istniato

zagrozenie, ze wystgpia.
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W skardze kasacyjnej od wyroku Sadu Apelacyjnego z 19 pazdziernika
2017 r. powdd zarzucit, ze orzeczenie to zostato wydane z naruszeniem prawa
materialnego, tj.: - art. 18a u.z.n.k. przez btedng wyktadnie i odmowe zastosowania
w zwigzku z przyjeciem, ze przewidziany w nim odwrocony ciezar dowodu,
tji. obcigzajgcy pozwanego obowigzek wykazania prawdziwosci oznaczen
umieszczonych na towarach (tozyskach) oraz ich opakowaniach nie znajduje
zastosowania w sprawie, i to powdd powinien byt wykazaé wszystkie przestanki
czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 i 2 u.z.n.k., w tym nieprawdziwosc¢
(nieoryginalnos¢) oznaczen umieszczonych na tozyskach i opakowaniach; - art. 18
ust. 1 pkt 1-3 u.z.n.k. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 10 ust. 2 u.z.n.k. oraz art.
296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p. przez ich niewfasciwe
zastosowanie i odstgpienie od sankcji w nich przewidzianych pomimo stwierdzenia,
ze opakowania tozysk sg podrobione.

Powdd zarzucit takze, ze zaskarzony wyrok zostat wydany z naruszeniem
prawa procesowego, tj.: - art. 365 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez odmédwienie
mocy dowodowej wszystkim dowodom rzeczowym, tj. tozyskom i opakowaniom
zebranym w sprawie, ktére podlegaty ogledzinom i badaniu przez biegtych
sgdowych, chociaz zostaty one zabezpieczone jako dowody rzeczowe dla potrzeb
postepowania cywilnego prawomocnym orzeczeniem Sadu Okregowego
z 9 wrzesnia 2012 r., ktére wigze Sad Apelacyjny orzekajgcy w sprawie takze co do
przedmiotu zabezpieczenia; - art. 382 w zw. z art. 212 § 1 w zw. z 391 § 1 k.p.c.
przez niedokonanie kategorycznych ustalen faktycznych, czy przedstawiciel
powoda po przeprowadzeniu wiasnego badania zwrdcit te same, czy inne prébki
tozysk i opakowan; - art. 6 k.c. w zw. z art. 231, art. 232, art. 234 w zw. z art. 391
§ 1 k.p.c. przez przyjecie, ze pobranie przez przedstawiciela powoda probek
towarow w celu badania jest rébwnoznaczne z ich podmiang i na tej podstawie
odmowienie mocy dowodowej wszystkim dowodom rzeczowym zabezpieczonym
prawomocnym orzeczeniem Sgdu Okregowego z 9 wrzesnia 2012 r. oraz
przerzucenie na powoda ciezaru dowodu, ze nie podmienit prébek, cho¢ to
pozwany powinien byt udowodni¢, iz przedstawiciel powoda owej podmiany
dokonat; - art. 328 § 2 w zw. z art. 382 i art. 391 § 1 k.p.c. polegajgce na

niewyjasnieniu, z jakich przyczyn i na jakiej podstawie Sad Apelacyjny uznat,
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ze przedstawiciel powoda i biegty sgdowy badali doktadnie te same probki
(egzemplarze) tozysk i przyjecie, ze biegty badat probki, ktére mogly byc¢
zamienione przez przedstawiciela powoda; - art. 2 i 45 ust. 1 Konstytucji w zw.
zart. 382, art. 217 § 1, art. 6, art. 363 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. polegajgce
na przyjeciu, ze dowody rzeczowe, tj. fozyska i opakowania zabezpieczone
w sprawie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sgdu Okregowego
z 9 wrzesnia 2012 r. nie majg mocy dowodowej i nie mogg by¢ ,zrodtem ustalen”
i uznanie, ze przedstawiciel powoda, w okresie kiedy badat probki towaréw zajete
u pozwanego dokonat ich zamiany, co miato istotny wptyw na wynik postepowania
i doprowadzito do uznania powddztwa za nieudowodnione oraz jego oddalenia.

Powdd wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci i przekazanie
sprawy Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, a ewentualnie
o uchylenie zaskarzonego wyroku w catosci i orzeczenie co do istoty sprawy
zgodnie z zgdaniem pozwu.

Pozwany wnidst o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Ocene zasadnosci skargi kasacyjnej nalezy rozpoczyna¢ od zarzutow
zgtoszonych w ramach drugiej podstawy kasacyjnej (art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c.),
bowiem badanie, czy w konkretnej sprawie prawo materialne zostato wiasciwe
zastosowane, jest mozliwe po wykluczeniu takich uchybien procesowych, ktére by
mogty istotnie wptyngé na ustalong podstawe faktyczng rozstrzygniecia.
W niniejszej sprawie spor, jaki prowadzity strony koncentrowat sie jednak raczej
wokot faktow doniostych dla zastosowania przepiséw prawa materialnego, z ktérych
powdd wywodzit zgtoszone roszczenia, niz na samej ich wyktadni. Gdy zas chodzi
o te fakty, to w postepowaniu cywilnym co do zasady kazda ze stron obowigzana
jest wykazac okolicznoéci, z ktérych wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne
(art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.). Niepodotanie temu obowigzkowi oznacza, ze fakty, na
ktére powotuje sie strona, zostang uznane za nieudowodnione. Fakty
nieudowodnione procesowo, jezeli nie sg notoryjne (art. 228 k.p.c.) lub bezsporne,
w tym i przyznane (art. 229 k.p.c.), nie mogg by¢ wpisane w podstawe faktyczng
rozstrzygniecia, ktérej sad w orzeczeniu konczgcym postepowanie w sprawie

przypisuje konsekwencje prawne.
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Powdd, ktory dochodzi roszczeh majgcych oparcie w art. 296 ust. 1 p.w.p.,
ma obowigzek wykaza¢, ze przystuguje mu prawo ochronne na znak towarowy,
a pozwany prawo to naruszyt w sposob okreslony w art. 296 ust. 2 p.w.p. Powdd
dochodzacy roszczen przewidzianych w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. ma obowigzek
wykazac, ze pozwany dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji, ktérego postac
ustawodawca oznaczyt w art. 3 u.z.n.k. Czynem takim w rozumieniu art. 10 u.z.n.k
jest takze takie oznaczanie towarow albo jego brak, ktore moze wywotywac u
klientow btgd co do pochodzenia, jakosci oraz innych istotnych cech,
a takze wprowadzanie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym spowodowac
tego rodzaju btad.

W art. 18a u.z.n.k.,, wprowadzonym do systemu prawnego ustawg
nowelizujgcg z 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 29, poz. 356),
dostosowujgcej prawo polskie do dyrektywy Rady 84/450/EWG z 10 wrze$nia
1984r. w sprawie zblizenia przepisébw ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Panstw Cztonkowskich dotyczacych reklamy wprowadzajgcej w
btagd, w wersji nadanej jej przez art. 1 pkt 8 dyrektywy 97/55/WE,
ustawodawca postanowit, ze ciezar dowodu prawdziwosci oznaczen lub informacji
umieszczonych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartej
w reklamie spoczywa na osobie, ktérej zarzuca sie czyn nieuczciwej konkurencji
zwigzany z wprowadzaniem w btad. Jesli nawet dyrektywa, ktorej implementaciji
stuzyto uchwalenie art. 18a u.z.n.k., dotyczyta wylgcznie czyndédw nieuczciwej
konkurenciji zwigzanych z reklamg, to ustawodawca byt wtadny odnies¢ stworzone
rozwigzanie do szerszego spektrum zachowan bedgcych czynami nieuczciwej
konkurencji. Brzmienie art. 18a u.z.n.k. wskazuje na to, ze tak wtasnie uczynit.
Przepis art. 18a u.z.n.k. ma zastosowanie bowiem nie tylko do czynéw nieuczciwej
konkurencji wymienionych w art. 16 u.z.n.k., ale i w art. 10 ust. 1i 2 u.z.n.k., gdyz
ione sg ,zwigzane z wprowadzeniem w btgd”. Dalszg kwestig jest natomiast
odpowiedZz na pytanie, jakiego rodzaju okolicznosci odnoszgcych sie do
stypizowanych w art. 10 ust. 1 i 2 u.z.n.k. czynéw nieuczciwej konkurencji moze

dotyczy¢ art. 18a u.z.n.k.
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Trafne jest stanowisko Sgdu Apelacyjnego, ze z art. 18a u.z.n.k. nie wynika,
zeby dochodzgcy roszczen przewidzianych w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. mogt poprzestac
w procesie na stwierdzeniu, iz pozwany popetnit czyn nieuczciwej konkurencji
zwigzany z wprowadzeniem w btagd. W art. 18a u.z.n.k. ustawodawca przerzucit
na pozwanego wytgcznie ciezar dowodu prawdziwosci oznaczenh lub informacji
umieszczonych na towarach albo ich opakowaniach, ale nie ciezar wykazania, ze
nie jest przedsiebiorca, ktory by podejmowat dziatania zwigzane z wprowadzaniem
w btad. Zadaniem powoda, ktéry zarzuca pozwanemu, ze ten wprowadza do obrotu
towary z oznaczeniami wprowadzajgcymi klientow w btad jest zatem wykazanie, ze
pozwany ma status przedsiebiorcy i prowadzi dziatalno$¢ polegajgcg na
wprowadzaniu towaréw do obrotu. Jesli powdd zarzuci, ze towary wprowadzane
przez pozwanego do obrotu nie majg prawdziwych oznaczen, to rozktad ciezaru
dowodu ustalony w art. 18a u.z.n.k. wymaga, zeby pozwany wykazat prawdziwosc
oznaczenh towarow, ktore wprowadza do obrotu. Konsekwencjg niesprostania temu
obowigzkowi jest przyjecie, ze pozwany popetnit czyn nieuczciwej konkurenciji.
Roztozenie w pewien sposob ciezaru dowodu nie stoi na przeszkodzie temu, zeby
okolicznosci, ktére powinna wykazac jedna ze stron, zostaty ustalane na podstawie
materiatu dowodowego dostarczonego przez jej przeciwnika albo zebranego przez
sad z urzedu. Obowigzywanie takiej zasady oznacza jednak, ze jezeli pewne fakty
nie zostaty ustalone, gdyz brak na nie dowodow albo dostarczone dowody nie sg co
do nich rozstrzygajgce, to konsekwencje prawne niewykazania tych faktow musi
ponies¢ strona, na ktérej spoczywat ciezar ich dowiedzenia. W sprawach
dotyczgcych czyndw nieuczciwej konkurencji polegajgcych na wprowadzaniu w
btad, ze wzgledu na szczegodlne roztozenie w art. 18a u.z.n.k. ciezaru dowodu
okolicznosci doniostych dla odpowiedzi na pytanie o zasadnos¢ roszczen powoda,
to pozwany ma wykazac¢ prawdziwos¢ oznaczen towardow, ktére wprowadza do
obrotu, a niesprostanie temu obowigzkowi powoduje, iz mozna mu przypisac
popetnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

W niniejszej sprawie Sady obu instancji nie miaty watpliwosci co do tego,
ze pozwany jest przedsiebiorcg, a charakter dziatalnosci, ktérg prowadzi kaze
w nim widzie¢ podmiot wprowadzajgcy do obrotu towary z oznaczeniami takimi,

jakie przynalezg towarom produkowanym przez powoda. Stwierdzenie w trakcie
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czynno$ci podjetych 24 i 27 czerwca 2008 r. w magazynach pozwanego,
ze wprowadza on do obrotu ztozone w nich tozyska, w tym takze opatrzone
znakami, na ktére prawo ochronne przystuguje powodowi, stwarzato sytuacje,
w ktérej pozwany powinien byt - jak tego wymaga art. 18a u.z.n.k. - wykazac
prawdziwos¢ oznaczen umieszczonych na tych towarach, z konsekwencjami
w postaci przypisania mu odpowiedzialno$ci za czyn nieuczciwej konkurenciji.
Punktem wyjscia dla badania przytoczonych okolicznosci powinno by¢ jednak
zidentyfikowanie stanu towaréw w magazynach pozwanego 24 i 27 czerwca 2008 r.
oraz ich oznaczen, ktéry to stan powinien by¢ pozwanemu znany i to on miat
obowigzek wykazania, ze towary te byly oznaczone w sposob nienaruszajgcy praw
powoda.

Z ustalen dokonanych w sprawie wynika, ze 24 i 27 czerwca 2008 r.
tozyska w magazynach pozwanego zostaty zabezpieczone przez organa scigania
jako dowody w postepowaniach przygotowawczych, w ktérych nie
miatyby zastosowania reguty ciezaru dowodu ustalone w art. 18a u.z.n.k., gdyz
obowigzujgca w postepowaniu karnym zasada domniemania niewinnosci sprawcy
wigzata sie z obcigzeniem obowigzkiem udowodnienia przez organa scigania,
ze popetnit on czyn zabroniony ustawg w warunkach uzasadniajgcych przypisanie
mu odpowiedzialnosci. Pozwany zostat wdéwczas pozbawiony wiadania nad
zabezpieczonym w jego magazynach towarem, a policja i prokurator,
we wspotdziataniu z powodem powotujgcym sie na status pokrzywdzonego, podjel
czynno$ci zmierzajgce do zweryfikowania prawdziwosci oznaczen towarow
zabezpieczonych u pozwanego. Wszystkie postepowania przygotowawcze
prowadzone w zwigzku z zawiadomieniami powoda odnosnie dziatan pozwanego
polegajgcych na naruszaniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa
wiasnosci przemystowej zostaty umorzone. Moc wigzacg dla sgdu w postepowaniu
cywilnym majg wprawdzie tylko prawomocne wyroki skazujgce w postepowaniu
karnym, a takie wyroki przeciwko pozwanemu nie zapadty, ale na podstawie
postanowien odnoszgcych sie do dowoddw rzeczowych zebranych w postepowaniu
przygotowawczym mozna wnioskowaé o tym, jakie tozyska zostaly odebrane
z magazynéw pozwanego. Organa $cigania badaty watek podmienienia tozysk

zabezpieczonych u pozwanego, ale podejrzenie, ze do takiej podmiany doszto
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nie dotyczyto wszystkich fozysk odebranych ostatecznie z magazynéw pozwanego.
O tym, czy do podmiany dosztio, mozna by wnioskowa¢ tylko po poréwnaniu
danych o tozyskach zabezpieczonych 24 i 27 czerwca 2008 r. z danymi o tozyskach
poddawanych badaniom na kolejnych etapach postepowania. Trudno przy tym
zgodzi¢ sie z tezg Sadu Apelacyjnego, ze ,przedmioty zabezpieczone u pozwanego
nie byty przedmiotami oznaczonymi co do tozsamosci’. Samo ztozenie pewnych
tozysk w magazynach pozwanego, a nastepnie ich zabezpieczenie w postepowaniu
przygotowawczym byto dziataniem wyodrebniajgcym ze zbioru rzeczy pewnego
gatunku te, ktére poddane zostaty czynno$ciom procesowym w zwigzku z zarzutem
popetnienia przestepstwa i czynu nieuczciwej konkurencji. Czynnos$ci procesowe
w postepowaniu przygotowawczym dotyczyty zatem konkretnych tozysk, sposrod
ktérych pewna czes¢ zostata uznana za podmienione, czyli niewatpliwie niebedgce
tymi, ktore byly ztozone w magazynach pozwanego 24 i 27 czerwca 2008 r.
Sad Apelacyjny potraktowat podmienienie tozysk jako okolicznos¢ przytoczong
w ramach twierdzen przez samego powoda. Trzeba jednak zaznaczyc¢, ze powdd
tylko czes¢ tozysk pozostajgcych w dyspozycji organow $cigania uznat za
podmienione i nie twierdzit, zeby problem ten dotyczyt wszystkich dowodow
rzeczowych zabezpieczonych w postepowaniu przygotowawczym. W tej sytuaciji
ustalenia faktyczne bedace bazg dla rozstrzygniecia powinny zawieraé wypowiedz
o tym, czy Sady meriti przyjety, ze takie zdarzenie miato miejsce, jaka byta jego
skala i czy tozyska zabezpieczone w magazynach pozwanego 24 i 27 czerwca
2008 r. (zastgpione ewentualnie podmienionymi) byty wprowadzane do obrotu
Z prawdziwymi oznaczeniami.

Organy procesowe w toku postepowania przygotowawczego w celu
przeprowadzenia ekspertyz wydawaty przedstawicielom powoda probki towaréw
zabezpieczonych w tych postepowaniach jako dowody rzeczowe. Prébki te zostaty
nastepnie zwrocone z ekspertyzami. Z zaprezentowanej przez Sgd Apelacyjny
oceny prawnej sprawy zdaje sie wynika¢, ze sam kontakt powoda i jego
przedstawicieli z dowodami rzeczowymi zabezpieczonymi w postepowaniu
przygotowawczym uznat on za okolicznos¢ dyskredytujgcg ten materiat dowodowy.
Takie wnioskowanie nie ma oparcia w przepisach o postepowaniu dowodowym (art.
6 k.c. w zw. z art. 231, art. 232, art. 234 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.), gdy Sad nie
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poczyni ustaleh, Zze w czasie przeznaczonym na badania towarow doszto do
podmienienia ich probek i te tozyska, ktére zostaty zwrocone organom scigania, nie
odpowiadajg tozyskom wydanym powodowi w celu przeprowadzenia badan.
Ciezar dowodu, ze takie zdarzenie miato miejsce spoczywa przy tym na tym, kto
wysungt tego rodzaju twierdzenie i wywodzi z niego korzystne dla siebie skutki
prawne. Skonstruowanie oceny prawnej sprawy z odwofaniem sie do spornej
okolicznosci, ktéra nie zostata objeta ustaleniami Sgdu Apelacyjnego, prowadzito
do naruszenia art. 382w zw. zart. 212§ 1wzw. 2391 § 1 k.p.c.

W postepowaniu w niniejszej sprawie doszto do wydania postanowienia z 9
wrzesnia 2012 r. o zabezpieczeniu dowoddéw. Sad Apelacyjny takze
zabezpieczonym na podstawie tego postanowienia dowodom w postaci tozysk
odebranych z magazynéw pozwanego i magazyndw organow procesowych
odmowit wiasciwosci moggcych postuzyé ocenie, czy pozwany wprowadzat
do obrotu wifasciwe oznaczone towary. Skarzgcy stanowisko to kwestionuje
zarzucajgc, ze nie uwzglednia ono mocy wigzgcej postanowienia
zabezpieczajgcego dowody, a zatem ma byC¢ sprzeczne z art. 365 § 1 w zw.
zart. 391 § 1 k.p.c. Z tak postawionym zarzutem nie mozna sie zgodzi¢, gdyz
postanowienie zabezpieczajgce dowody wydane zostato w odniesieniu do tych
tozysk, ktoére w dacie jego wykonania pozostawaly w dyspozycji organow
procesowych i pozwanego. Jesli bylty w tej grupie jakies tozyska podmienione przez
nieznane osoby w miejsce zabezpieczonych u pozwanego 24 i 27 czerwca 2008 r.,
to oczywiscie moc wigzgca postanowienia zabezpieczajgcego dowody nie bytaby
wystarczajgca do przypisania pozwanemu, ze sg to tozyska wprowadzane przez
niego do obrotu z wadliwymi oznaczeniami. Art. 2 i 45 ust. 1 Konstytucji w zw. z art.
382, art. 217 § 1, art. 6, art. 363 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oczywiscie nie stojg
na przeszkodzie pominieciu w ramach oceny prawnej sprawy wiasciwos$ci rzeczy
zabezpieczonych jako dowody rzeczowe w niniejszej sprawie, ale wytgcznie pod
warunkiem ustalenia, ze nie sg to rzeczy, ktére pozwany jako przedsiebiorca
wprowadzat do obrotu.

Czes¢ tozysk zabezpieczonych w postepowaniu przygotowawczym zostata
wydana pozwanemu przy zatozeniu, ze sg oryginalne, ale nastepnie przynajmniej

jedno z nich ((...)/C3) zostato zabezpieczone jako dowdd rzeczowy w niniejszej
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sprawie i powotany w niej biegty ocenit je jako nieoryginalne. Sad Apelacyjny nie
wypowiedziat sie jednoznacznie o tym, czy czyni takie ustalenie na podstawie opinii
biegtego, ale o zaakceptowaniu przezen ustalenia o nieoryginalnosci przynajmniegj
tego tozyska zabezpieczonego w magazynach pozwanego 24 i 27 czerwca 2008 r.
mozna wnioskowaC na podstawie ogodlnego odestania przez ten Sad do ustalen
Sadu Okregowego, ktore nie zostaty wyraznie skorygowane.

O zastosowaniu w sprawie art. 296 ust. 1 i art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2
pkt 1-3 i art. 155 ust. 1-3 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 iart. 3 ust. 1
u.z.n.k. mozna wypowiedzie¢ sie wytgcznie po usunieciu uchybien procesowych,
ktére popetnione zostaty w zwigzku z konstruowaniem podstawy faktycznej
rozstrzygniecia.

Majgc powyzsze na uwadze, na podstawie art. 398 § 1 i art. 108 § 2

w zw. z art. 398%! oraz art. 391 § 2 k.p.c., Sad Najwyzszy orzekt, jak w sentenciji.
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