Sygn. akt [| CSKP 104/22

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2022 .
Sad Najwyzszy w skfadzie:

SSN Karol Weitz (przewodniczacy)
SSN Wiadystaw Pawlak

SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa E. spoitki z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki
komandytowej w L.

przeciwko O. spétce akcyjnej w S.

0 nakazanie i zaptate,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 20 czerwca 2022 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w [...]

z dnia 27 grudnia 2018 r., sygn. akt VIl AGa [...],

1) oddala skarge kasacyjna;
2) zasadza od pozwanej na rzecz powodki kwote 5400 (piec

tysiecy czterysta) zt z tytutu kosztéw postepowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2018 r. Sgd Apelacyjny w [...] oddalit apelacje

powddki E. [...] sp. z 0. 0. spétki komandytowej w L. (dalej takze - E. [...]") i



pozwanej O. S. A. w S. (,0.”) od wyroku Sadu Okregowego w W. Sadu
Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych z dnia 20 marca
2017 r., zasgdzajgcego od pozwanej na rzecz powodki kwote 268.092 zt (pkt 1),
umarzajgcego postepowanie w zakresie zgdania zaptaty kwoty 6.142.954,15 zt (pkt
2), oddalajgcego powodztwo w pozostatej czesci (pkt 3) i orzekajgcego o kosztach
(pkt 4-8).

W sprawie ustalono m.in., ze powodka jest nastepcg prawnym spotki E. [...]
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowo-akcyjnej, ktéra
nabyta prawa ochronne na stowny znak towarowy G. [...] R-[...] oraz na blizej
oznaczony stowno-graficzny znak towarowy, ustanowione decyzjami Urzedu
Patentowego RP odpowiednio z dnia 25 lutego 2010 r. (dla towaréow w klasach 3 i 5
klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kosmetykow: kremow, emulsji, ptynéw, maseczek), z
pierwszenstwem od 14 grudnia 2008 r., i z dnia 27 wrzesnia 2010 r. (dla towaréw
w klasach 3i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kremow, maseczek, zelu, ptyndw,
kosmetykow do zastosowan medycznych - kremdéw i zelu do skory wrazliwej i

wymagajacej), z pierwszenstwem od 16 grudnia 2008 r.

Od przetomu lat 2008/2009 pozwana wytwarzata, wprowadzata do obrotu
i oferowata do sprzedazy kremy w opakowaniach z oznaczeniem [x], a takze
maseczki, tonik i mleczko kosmetyczne. Produkty kosmetyczne O. wytwarzane w
Polsce byly eksportowane - bezposrednio albo za posrednictwem innych

podmiotéw - m.in. na Litwe i Biatorus.

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r. Sgd Okregowy w W. zakazat pozwanej
naruszania praw na stowny znak towarowy G. [...] R-[...], tj. uzywania w polskim
obrocie gospodarczym oznaczenia G. [...] dla kremdw, maseczek, toniku, mleczka
kosmetycznego, produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwang (pkt
1), nakazat jej usuniecie skutkdw naruszenia przez zniszczenie wszelkich
znajdujgcych sie w jej posiadaniu opakowan, etykiet oraz wszelkich materiatéw
reklamowych odnoszagcych sie do kremdéw, maseczek, toniku, mleczka
kosmetycznego, a zawierajgcych oznaczenie G. [...] (pkt 2) oraz nakazat pozwane;j
usuniecie skutkdw naruszenia poprzez wycofanie z obrotu kreméw, maseczek,

toniku, mleczka kosmetycznego, w opakowaniach z oznaczeniem G. [...] (pkt 3).



Apelacja pozwanej zostata oddalona przez Sad Apelacyjny w [...] wyrokiem z dnia

13 maja 2014 r. wydanym w sprawie sygn. akt VI ACa [...].

Przychdéd pozwanej z eksportowanych poza granice Polski kosmetykow
z oznaczeniem G. [...] wyniost w okresie od dnia 16 lutego 2012 r. do dnia 15 lutego
2015 r. fgcznie 416.421 zt. Po odliczeniu koniecznych kosztow, poniesionych w

zwigzku z wytworzeniem tych produktow, korzysci pozwanej wyniosty 268.092 zi.

Przyjmujac, ze O. naruszyta przystugujace E. [...] prawa ochronne na znak
towarowy - co potwierdzat prawomocny wyrok Sgdu Okregowego w W. z dnia 25
lutego 2013 r. (art. 365 § 1 k.p.c.) - Sady obu instancji byly zgodne, iz roszczenie
pieniezne powodki jest uzasadnione w sSwietle art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo witasnosci przemystowej (obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
324; dalej - ,p.w.p.”), ktéry stanowi m.in., ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak
towarowy zostatlo naruszone, moze Zzgda¢ wydania przez naruszyciela
bezpodstawnie uzyskanych korzysci. Przyjety, ze jest to roszczenie swoiste (sui
generis), o0 charakterze kompensacyjno-prewencyjnym, spoza rezimu
bezpodstawnego wzbogacenia, w zwigzku z czym uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy nie musi wykazywac zwigzku pomiedzy wtasnym zubozeniem a
wzbogaceniem naruszyciela - co sprawiatoby, iz de facto naruszyciel nie ponositby
zadnego ryzyka swojej bezprawnej dziatalnosci, gdyz bytyby narazony jedynie na
zasgdzenie kwoty odpowiadajgcej optatom licencyjnym za korzystanie z danego
prawa wiasnosci przemystowej - a kluczowa jest zmiana majgtkowa po stronie
naruszyciela. Istotne sg zatem jego korzysci (zyski) pochodzace z dziatalnosci
zZwigzanej z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, ktore pozostajg w
zwigzku przyczynowym z naruszeniem. Podstawg obliczenia tych korzysci powinien
by¢ przychod osiggniety w zwigzku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa
wytgcznego, pomniejszony o koszty pozostajgce w bezposrednim zwigzku z
uzyskaniem tego przychodu. Przy czym zgodnie z ogdlng regutg rozktadu ciezaru
dowodu (art. 6 k.c.) obowigzek udowodnienia poniesienia takich kosztéw - co do

zasady i wysokosci - obcigza naruszyciela, ktéry dysponuje tego rodzaju danymi.

Sady obu instancji zgadzaty sie tez co do tego, ze w sprawie zasadnicze

znaczenie miat dowdd z opinii biegtego sporzgdzonej na podstawie dokumentac;ji



ksiegowej przedsiebiorstwa pozwanej. W szczegdlnosci uzupetniajgca opinia
biegtego, w ktérej - w oparciu o dodatkowe materiaty, przede wszystkim
sprawozdania finansowe pozwanej za lata 2012-2015 - oszacowat korzysci (zyski)
pozwanej uzyskane ze sprzedazy eksportowej kosmetykdw z oznaczeniem G. [...]
w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r., na kwote 268.092 z,
odpowiadajgcg bezspornemu przychodowi z tej sprzedazy (416.421 zt),
pomniejszonemu o usrednione koszty uzyskania tego przychodu obejmujgce koszty
zakupu materiatow, surowcoéw i opakowan, energii na cele produkcyjne oraz
robocizny bezposredniej oséb zatrudnionych w produkcji (odpowiadajgce
stosunkowi ogolnych kosztéw zmiennych zakupu materiatdw, surowcéw
i opakowan, zakupu energii na cele produkcyjne i robocizny bezposredniej osob
zatrudnionych w produkcji do ogodlnych przychodow netto pozwanego ze sprzedazy
produktow w latach 2012-2015), tj. wynoszace (korzysci) 64,38% przychodu.
W ocenie bowiem Sgdu Apelacyjnego istotne jest ,nie to, czy koszty majg charakter
staty, czy tez zmienny, ale to, czy koszty te pozostajg w bezposrednim zwigzku
z dziataniami naruszycielskimi, tj. czy powstaty one i osiggnety okreslong wielkos¢
w zwigzku z tego rodzaju dziataniami. Zamiast zatem koncentrowaé sie na
teoretycznych rozwazaniach na temat kosztéw statych i zmiennych, pozwany
powinien - zdaniem Sadu - wykazac (przedstawic¢ twierdzenia i dowody), ze biegly
W swojej opinii uzupetniajgcej pomingt okreslone kategorie kosztow, ktore
pozostawaly w bezposrednim zwigzku z uzyskaniem przychodéw uzyskanych
z eksportowej sprzedazy kosmetykdédw zawierajgcych naruszajgce prawa powoda
oznaczenie G. [...], czego jednak nie uczynit. Tym niemniej Sad odwotawczy
zaaprobowat stanowisko Sgdu Okregowego, ktéry za biegtym przyjat, ze istotne w
sprawie koszty bezposrednie nie ograniczaty sie do kosztow zmiennych (zakup
sktadnikéw produktéw kosmetycznych i ich opakowan), ale obejmowaty takze
koszty energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezposredniej o0so6b

zatrudnionych w produkcji.

Skarge kasacyjng od wyroku Sagdu Apelacyjnego wnidst pozwany,
zaskarzajgc go w punkcie 1, w czesci oddalajgcej apelacje pozwanej, i w punkcie 2
- w catosci. Zarzucit naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 1 p.w.p., jak

rowniez naruszenie przepisOw postepowania, tj. art. 378 § 1 w zwigzku z art. 382



k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. Wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku w zaskarzonej
czesci oraz jego zmiane przez oddalenie powddztwa w catosci i zasgdzenie od
powodki na rzecz pozwanej kosztéw procesu w tym Kkosztow zastepstwa
procesowego za obie instancje wedtug norm przepisanych oraz o zasgdzenie od
powodki na rzecz pozwanej kosztow procesu za postepowanie przed Sgdem
Najwyzszym, ewentualnie o wuchylenie zaskarzonego wyroku w catosci
i przekazanie sprawy Sadowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania z
pozostawieniem temu Sagdowi rozstrzygniecia o kosztach postepowania

kasacyjnego.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Zarzucane w skardze kasacyjnej naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. miato polegac
na niewyjasnieniu przez Sad drugiej instancji, jak nalezy definiowa¢ uznang
przezehn za kluczowg kategorie kosztow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku
z korzyscig uzyskang przez naruszyciela znaku towarowego czy z dziataniami
naruszyciela. Skarzgca zauwazyta, ze kategoria ta nie jest zdefiniowana w ustawie
(w przeciwienstwie do definicji kosztéw uzyskania przychodow), a ma charakter
0golny i wymaga doprecyzowania. W zwigzku z tym nie wiadomo, ktére z kosztow
statych i zmiennych (do ktérych odwofat sie biegty i Sgd Okregowy) pozostajg
w takim bezposrednim zwigzku, a ktére nie. Ponadto wysoko$¢ korzysSci
naruszyciela zostata obliczona zgodnie z zatozeniem biegtego, ktory odwotywat sie
do pojecia kosztéw zmiennych, a wiec rozréznienia uznanego przez Sad
Apelacyjny za nieistotne. Pozwana zwrdcita tez uwage, ze w apelacji wskazywata
na wewnetrzng sprzecznos¢ uzasadnienia wyroku Sgdu pierwszej instancji co
do okreslenia kosztéw wptywajgcych na wysokos¢ korzysci naruszyciela - Sad ten
bowiem uznat, iz przy obliczaniu tych korzysci nalezy uwzgledni¢ pewne koszty
state, a zarazem odwotat sie do opinii biegtego, ktéry uwzglednit tylko koszty
zmienne - jednakze Sad Apelacyjny nie rozpoznat tego zarzutu, naruszajgc art. 378
§ 1 w zwigzku z art. 382 k.p.c.

Wigze sie z tym zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p. przez przyjecie,
ze przepis ten okresla bezpodstawnie uzyskane korzysci naruszyciela znaku
towarowego jako jego przychod osiggniety ze sprzedazy towaréw oznaczonych

takim znakiem pomniejszony tylko o blizej niesprecyzowang kategorie kosztow



okreslonych jako pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z uzyskaniem tego
przychodu. Pozwana wskazata, ze koszty te nawigzywaty do opinii uzupetniajgce;j
z dnia 2 grudnia 2016 r., gdzie biegty okreslit jej przychéd na podstawie faktur
sprzedazy towarow z oznaczeniem G. [...] oraz pomniejszyt go o tzw. ,koszty
zmienne” wybrane przez siebie jako ,bez watpienia poniesione” na uzyskanie tego
przychodu i okreslone w tabeli na stronie 10 (w tym koszty poniesione przez
naruszyciela na wynagrodzenia pracownikow produkcyjnych). Pomingt zas inne
koszty, jakie byly ujete w sprawozdanych finansowych pozwanej, na podstawie
ktérych opracowywana zostata opinia biegtego. Tymczasem, zdaniem skarzgcej,
wszystkie koszty ujete w sprawozdaniu finansowym majg bezposredni zwigzek z
przychodem - zostaty poniesione w celu jego osiggniecia, takze w odniesieniu do
towarow z oznaczeniem G. [...]. Wyktadnia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyjeta przez Sad
Apelacyjny jest zatem btedna, w przepisie tym bowiem nie ma tresci, ktéra
pozwalatby na takie rozumienie korzysci. Doprowadzita ona natomiast do tego, ze
przepis ten ma w zasadzie wylgcznie charakter penalny, gdyz tzw. korzysc¢
naruszyciela w postaci zysku stanowi znaczng wiekszos¢ jego przychodu; o ile
bowiem Srednia rentownos¢ branzy ze sprzedazy kosmetykow w latach 2013 -
2015 wyniosta 7,67%, o tyle korzys¢, jaka ma zosta¢ wydana powodowi, wynosi
64,38% przychodu O..

Pozwana zwrdcita tez uwage, ze wbrew wywodom Sagdu odwotawczego
przedtozyta caty materiat dowodowy, jakim dysponowata w zakresie kosztéw jej
przedsiebiorstwa (sprawozdania finansowe, a w szczegdlnosci rachunki zyskéw
i strat za poszczegdlne lata, wymagane przez ustawe o rachunkowosci),
zawierajgcy zestawienie wszystkich rodzajéw kosztow poniesionych na
wygenerowanie dochodu, takze tego ze sprzedazy wyroboéw z oznaczeniem G. [...].

Rozpatrzenie przedstawionych zarzutéw trzeba rozpoczg¢ od przypomnienia,
ze Sad Apelacyjny wyraznie stwierdzit, iz podstawe do okreslenia bezpodstawnie
uzyskanych korzysci naruszyciela (w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p.) stanowi
przychdéd uzyskany w zwigzku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa
wytgcznego, pomniejszony ,0 Kkoszty pozostajgce w bezposrednim zwigzku
z uzyskaniem tego przychodu”, i obie te wielkosci (tj. przychdd i koszty) ,muszag

pozostawacC w zwigzku przyczynowym z naruszeniem prawa do znaku towarowego”



(por. s. 18 uzasadnienia). Wyjasnit rébwniez, ze podziat na koszty state i zmienne
nie ma tu kluczowego znaczenia, a rozstrzygajgce jest to, czy koszty pozostajg
w bezposrednim zwigzku ,z dziataniami naruszycielskimi” czy tez ,z uzyskaniem
przychodow (...) z eksportowej sprzedazy kosmetykéw zawierajgcych naruszajgce
prawa powoda oznaczenie G. [...]" (,koszty zwigzane bezposrednio z dziataniami
naruszajgcymi wytgcznos¢ powodowej spotki, koszty uzyskania przychodu”).
Kategoria ta zostata ponadto uszczegotowiona przez wskazanie uwzglednionych
kosztéw obejmujgcych koszty zakupu skiadnikéw produktéw kosmetycznych i ich
opakowan, energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezposredniej oséb
zatrudnionych w produkcji. Ustosunkowujgc sie do zarzutu sprzecznosci w
uzasadnieniu wyroku Sadu pierwszej instancji (rozpoznajgc ten zarzut), Sad
odwotawczy zaaprobowat réwniez poglad Sadu Okregowego, ze nie jest trafne
uwzglednianie w ramach tych kosztéw wytgcznie kosztow zmiennych ,rozumianych
jako koszty zakupu skfadnikow produktow kosmetycznych i ich opakowan” (por. s.
20-21 uzasadnienia) i ze nalezy rowniez wzigé pod uwage - jak uczynit to biegty -
koszty energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezposredniej o0s6b
zatrudnionych w  produkcji. Wbrew stanowisku skarzgcego wszystkie
te uwagi rzucajg wystarczajgce Swiatto na sposob rozumienia przez Sadu
Apelacyjny kategorii  kosztow zwigzanych bezposrednio 2z dziataniami
naruszajgcymi wytgcznos¢ E. [...]. Pozwalajg bowiem stwierdzi¢, ze Sadowi
chodzito o wszystkie koszty, ktdére zostaty poniesione na potrzeby eksportowej
sprzedazy kosmetykéw zawierajgcych naruszajgce prawa powoda oznaczenie G.
[...], a ktére nie zostalyby poniesione, gdyby pozwana nie naruszyta prawa
powodki, co obejmuje zaréwno koszty okreslane przez Sagd Okregowy jako
zmienne (koszty zakupu skfadnikéw produktow kosmetycznych i ich opakowan),
jak i cze$¢ kosztow kwalifikowanych przez ten Sad - inaczej niz przez biegtego -
jako state (koszty poniesione na wynagrodzenia pracownikow produkcyjnych,
koszty zuzycia energii).

Ujecie to pozostaje w zgodzie z nowszym orzecznictwem Sgdu Najwyzszego,
z ktérego wynika, ze przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, bedgce de lege lata roszczeniem

samodzielnym wzgledem roszczenia z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia,



obejmuje co najmniej korzysC¢ polegajagcg na bezpodstawnym Kkorzystaniu
z cudzego dobra, postrzegang zazwyczaj jako zaoszczedzony wydatek w zwigzku
Z nieponiesieniem naleznych optat licencyjnych, moze jednak wykraczaC -
co odpowiada art. 13 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
iRady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci
intelektualnej (Dz.Urz.UE.L 157, s. 45) - poza te kategorie, uprawniajgc do zgdania
korzysci dalej idgcych, w tym zysku (dochoddéw) osiggnietego przez naruszyciela
w nastepstwie naruszenia (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 9 czerwca 2017 r.,
[l CSK 216/16, niepubl. i tam przywotywane orzecznictwo). Przedmiotem tego
roszczenia nie jest zatem przychod, ale zysk, ktory zostat osiggniety przez
naruszyciela w wyniku bezprawnego naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy. Przychod stanowi jedynie punkt wyjscia do ustalenia wysokosci korzysci
uzyskanych bezpodstawnie przez naruszyciela i podlega pomniejszeniu przede
wszystkim o koszty jego uzyskania, przy czym obie te wielkoSci muszg pozostawacé
w zwigzku przyczynowym z naruszeniem prawa podmiotowego (por. na gruncie art.
287 ust. 1 p.w.p. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 174/17,
niepubl.). Sad Najwyzszy wyjasnit tez, ze zgodnie z ogdlnymi regutami rozkfadu
ciezaru dowodu, obowigzkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia,
natomiast wykazanie okolicznosci zmniejszajgcych to Zzgdanie obcigza strone
pozwang, a niepewnos¢ co do rozmiarow zysku uzasadnia siegniecie do art.
322 k.p.c. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 174/17;
por. obecnie art. 479% k.p.c.).

Akceptujgc wyliczenie korzysci dokonane przez biegtego, uwzgledniajgce
usredniony stosunek niektorych kosztow (kosztéw zakupu materiatdw, surowcow
i opakowan, zakupu energii na cele produkcyjne, robocizny bezposredniej osob
zatrudnionych w produkcji) do ogdlnych przychoddw netto pozwanej ze sprzedazy
produktéw w latach 2012-2015, Sad Apelacyjny uznat implicite, ze sg to
koszty uzyskania przychodu zwigzane bezposrednio z dziataniami naruszajgcymi
wytgcznosé powodki. Skarzgcy nie kwestionuje szacunkowej (odwotujgcej sie do
wartosci usrednionej) metody okreslania tych kosztéw, lecz zbyt waski ich zakres
rodzajowy, sugerujgc, ze powinny one obejmowac np. (blizej nieokreslone) koszty

zarzadu, koszty ustug obcych czy amortyzacje. Sg to jednak kategorie zbyt ogdine,



poniewaz jest jasne, ze czerpanie korzysci z naruszenia cudzego prawa
ochronnego do znaku towarowego nie musi generowa¢ - w rozumieniu zwigzku
przyczynowego - zadnych kosztow zarzgdu czy ustug obcych dodatkowych
wzgledem tych, ktére naruszyciel ponositby takze w razie braku naruszenia.
Jest to szczegdlnie prawdopodobne w przypadkach, w ktérych udziat przychodow
z bezprawnej dziatalnosci (in casu sprzedazy eksportowej kosmetykow
zawierajgcych naruszajgce prawa powoda oznaczenie G. [...]) w ogdlnej kwocie
przychodow przedsiebiorcy jest niewielki czy wrecz marginalny. W zwigzku z tym,
jezeli naruszyciel domaga sie pomniejszenia kwoty bezpodstawnie uzyskanych
korzysci takze o koszty tego rodzaju, powinien wykazaé, ze nie powstatyby one,
gdyby nie dziatalno$¢ naruszajgca cudze prawa wylgczne oraz - przynajmniej
szacunkowo - ich wysokos$¢. In casu pozwany tego nie uczynit, co wytkngt mu Sad
Apelacyjny, a ocena ta co do zasady nie podlega kontroli kasacyjnej (por. art. 39813
§ 2 k.p.c.) i takze z tej przyczyny sformutowane przez pozwanego zarzuty
kasacyjne nie mogty odnies¢ zamierzonego skutku.

Z tych wzgledoéw, na podstawie art. 398 k.p.c., Sgd Najwyzszy orzekt,

jak w sentenciji.
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