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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 wrzeénia 2012 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy — Sedzia SA Edyta Jefimko

Sedzia SA Maciej Dobrzynski (spr.)

Sedzia SO (del.) Jacek Sadomski

Protokolant st. sekr. sqd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 20 wrze$nia 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powodztwa H. — (...) z siedziba w M. (Wielka Brytania)
przeciwko (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w W.
o zaplate

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011r.

sygn. akt XXII GWzt 13/10

1. oddala apelacje;

2. zasqdza od (...) spolki z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibqg w W. na rzecz H. — (...)
z siedzibq w M. (Wielka Brytania) kwote 2.700 (dwa tysiace siedemset) zlotych tytulem zwrotu
kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

I ACa 251/12
UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 19 maja 2010 r. skierowanym przeciwko (...) sp. z 0.0.
z siedziba w W. powod H. - (...) z siedziba w M.(...)) wniodsl o ochrone prawa z rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego H. L. nr (...) poprzez:

1. zakazanie (...) sp. z 0.0. wprowadzania do obrotu i oferowania towaréw w postaci oprawek do okularéw optycznych
i przeciwslonecznych oraz wszelkich akcesoriow dotyczacych ww. oprawek z oznaczeniem (...) lub podobnym,



2. zakazanie (...) sp. z 0.0. uzywania oznaczenia (...) lub zawierajacego ponadto element graficzny w postaci rozy
wiatrow wpisanej w okrag stylizowany na sterujace koto zeglarskie lub oznaczenia podobnego w reklamie, w tym
rowniez reklamie internetowej,

3. zasadzenie od (...) sp.z0.0.narzecz H. - (...) kwoty 200.000 z} z tytulu bezpodstawnie uzyskanych korzyséci, tj. ceny
uzyskanej przez strone pozwana ze sprzedazy oprawek okularowych zawierajacych ww. oznaczenia za posrednictwem
sieci dystrybutorow,

4. podanie tresci orzeczenia do publicznej wiadomosci poprzez jego opublikowanie na stronie 2 w wydaniu sobotnio-

. . . . . )
niedzielnym Gazety (...) z zastosowaniem czcionki duzej a”.

Ponadto strona powodowa wniosta o zabezpieczenie roszczen sformutowanych w pozwie poprzez zobowigzanie strony
pozwanej do:

- udzielenia informacji, ktoére sa niezbedne do dochodzenia roszczenia finansowego okre$lonego w pkt 3, o
dystrybutorach towar6w w postaci oprawek do okularéw serii (...) L., naruszajacych prawo ochronne w okresie 3
lat przed data zlozenia pozwu poprzez podanie informacji o firmach (nazwach i adresach dystrybutoréw/partnerow,
zaré6wno hurtowych, jak i indywidualnych);

- wskazania, czy poza siecia dystrybutoréw (...) sp. z 0.0. prowadzi samodzielnie sprzedaz ww. towardow, a jezeli tak,
to wskazania przychodu ze sprzedazy tych towaréw w okresie 3 lat przed data zlozenia pozwu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 czerwca 2010 r. pozwany wniost o oddalenie powddztwa w caloci oraz zasadzenie od
powoda kosztéw postepowania sagdowego, w tym kosztow zastepstwa adwokackiego wedlug zalgczonego zestawienia.

Wyrokiem cze$ciowym z dnia 30 lipca 2010 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemyslowych:

1. zakazal (...) sp. z 0.0. z siedziba w W. wprowadzania do obrotu i oferowania oprawek do okularéw optycznych i
przeciwslonecznych oraz wszelkich akcesoriow do okularéw z oznaczeniem (...),

2. zakazal pozwanemu uzywania w reklamie, w tym réwniez internetowej, oznaczenia stlownego (...), a takze
slowno-graficznego, zawierajacego sformutowanie (...) i element graficzny w postaci r6zy wiatrow wpisanej w okrag
stylizowany w kolo sterowe Zaglowca, dla oprawek do okular6éw optycznych i przeciwstonecznych oraz wszelkich
akcesoriow do okularéw,

3. oddalil zadanie zakazania pozwanemu naruszania praw H. - (...) z siedziba w M. z rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego H. - (...) (C. (...)) w pozostalej czeéci,

4. oddalil powbdztwo w zakresie zagdania podania wyroku do publicznej wiadomoSci.

Apelacje od powyzszego orzeczenia wywiodla strona pozwana, ktéra wniosla o uchylenie zaskarzonego wyroku
czeSciowego w zakresie punktow pierwszego i drugiego oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sagdowi
I instancji.

Wyrokiem z dnia 6 maja 2011 r. Sad Apelacyjny w Warszawie oddalil apelacje oraz zasadzil od pozwanego na rzecz
powoda kwote 630 z} tytulem zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

W toku dalszego postepowania przed Sadem I instancji strona powodowa podtrzymala zadanie zasgdzenia kwoty
200.000 z} z tytutu bezpodstawnie uzyskanych korzysci, za$ strona pozwana wnosila o oddalenie powodztwa w tym
zakresie.



Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. Sad Okregowy w Warszawie Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych zasadzil od (...) sp. z 0.0. na rzecz H. - (...) kwote 200.000 zl tytulem zwrotu bezpodstawnie
uzyskanych korzyS$ci oraz kwote 28.057 zl tytulem zwrotu kosztéw postepowania.

Sad pierwszej instancji oparl swaje rozstrzygniecie na nastepujacych ustaleniach faktycznych oraz
rozwazaniach prawnych:

Odwoluja sie do wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie oddalajacego apelacje pozwanego od wyroku cze$ciowego z
dnia 30 lipca 2010 r., Sad I instancji wskazal, ze przesadzona zostala — co do zasady — kwestia naruszenia przez (...)
Sp. z 0.0. praw z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego H. L. (C. (...)). Aktualnie pow6d domagat sie zasadzenia
na swoja rzecz od pozwanego kwoty 200.000 zl z tytulu bezpodstawnie uzyskanych korzysci, odpowiadajacych cenie
uzyskanej ze sprzedazy, za posrednictwem sieci dystrybutoréw, oprawek okularowych z oznaczeniem prawomocnie
uznanym za naruszajace prawo wylaczne strony powodowej. Zadanie to odnosilo sie do okresu 3 lat przed data
wniesienia pozwu, tj. od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 19 maja 2010 r. Pow6d nie przedstawil na poparcie roszczenia
zadnych dowoddéw, natomiast wni6st o zobowiazanie pozwanego do udzielenia informacji koniecznych do okreslenia
wymiaru bezpodstawnie uzyskanych przez niego korzySci. Strona pozwana wnosila o oddalenie powo6dztwa z uwagi na
nieudowodnienie przez powoda roszczenia pienieznego, a nawet niewyjasnienie sposobu wyliczenia bezpodstawnie
uzyskanych korzysci na kwote 200.000 zl. Sprzeciwila sie takze udzieleniu zagdanych informacji.

W oparciu o informacje przedstawione przez (...) sp. z 0.0. w wykonaniu zobowiagzania nalozonego przez Sad
Okregowy na pozwanego postanowieniem z dnia 30 lipca 2010 r. do udzielenia informacji zawierajacej liczbe
sprzedanych w Polsce (samodzielnie lub przez sie¢ dystrybucyjng) opraw okularowych z oznaczeniem slownym lub
stowno-graficznym (...), wysokosci przychodu ze sprzedazy takich opraw okularowych, a takze wysokosci i rodzaju
kosztoéw uzyskania tego przychodu za okres od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 19 maja 2010 r. — z wyodrebnieniem
poszczegdlnych lat — pod rygorem uznania za prawdziwe twierdzeh powoda i przyjecia kwoty 200.000 zl, jako
wysokosci bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzysci, Sad I instancji ustalil, Ze liczba sprzedanych w Polsce
przez pozwanego opraw okularowych z oznaczeniem stownym lub slowno-graficznym (...) wyniosla:

- za okres od 19 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. — 18.784 sztuki;
- za rok 2008 — 37.186 sztuk;

- zarok 2009 — 20.032 sztuk;

- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r. — 7.443 sztuki.
Przychod netto z ich sprzedazy wyniost:

- za okres od 19 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. — 844.394,80 zl;
- zarok 2008 — 1.535.625,40 zl;

- za rok 2009 — 985.790,70 zl;

- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r. — 427.493,48 zl.
Calkowity koszt uzyskania tego przychodu wyniost:

- za okres od 19 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. — 848 956,52 zl;
- zarok 2008 — 1.572.034,49 z};

- za ok 2009 — 919.114,77 zk;



- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r. — 426.565,34 zl.

Powod zakwestionowal prawdziwo$¢ zlozonego oswiadczenia w zakresie podanych przez pozwanego kosztow
uzyskania przychodu i wni6sl o zobowiazanie strony pozwanej do zlozenia dodatkowych informacji, ich
udokumentowania i dopuszczenia dowodu z opinii bieglego do spraw ksiegowych, jednak Sad Okregowy oddalil
te wnioski jako sp6Znione. W toku postepowania przed Sadem I instancji powdd podniodsl, ze koszty uzyskania
przychodéw w ogole nie powinny by¢ odliczane od bezpodstawnie uzyskanych przez pozwang korzysci.

Sad Okregowy potraktowal o$wiadczenie strony pozwanej jako przyznanie okolicznoéci dotyczacych wysoko$ci
przychodu uzyskanego ze sprzedazy opraw okularowych z oznaczeniem stlownym lub stlowno-graficznym (...) (art.
229 k.p.c.). Na tej podstawie Sad I instancji ustalil, Ze w okresie od 19 maja 2007 r. do 19 maja 2010 r. pozwana spdtka
osiagnela przych6d w wysokos$ci 3.793.304,38 zl, co znacznie przekraczalo dochodzong przez powoda kwote 200.000
zk. Sad Okregowy uznal takze, iz koszty uzyskania przychodu nie zostaly w niniejszym postepowaniu wykazane przez
pozwanego.

Powolujac sie na tresé art. 9 ust. 2 oraz art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.09.78.1), dalej jako Rozporzadzenie, Sad I instancji
uznal, iz stronie powodowej przystuguja srodki ochrony, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu dzialan naruszajacych prawa wlasciciela wspbélnotowego znaku towarowego, co
oznacza, ze jezeli w prawie krajowym sa inne jeszcze sposoby ochrony znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzadzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku wspo6lnotowego. Takim przepisem
jest art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoS$ci przemyslowej (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119,
poz. 1117 ze zm.; dalej jako p.w.p.), zgodnie z trescia ktérego wilasciciel prawa ochronnego na znak towarowy, ktore
zostalo naruszone, moze zada¢ wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyéci. O uwzglednieniu roszczenia decyduje
stwierdzenie, ze w efekcie bezprawnego uzywania znaku towarowego naruszyciel uzyskal korzy$¢ w rozumieniu
przychodu, a nie dochodu. Sad Okregowy, zwracajac uwage na to, ze sposéb obliczania korzySci wywoluje spory
doktrynalne, stwierdzil, ze podstawe do dokonywania obliczen zawsze stanowi przychod uzyskany przez naruszyciela.
Obowiazek udowodnienia poniesienia kosztow zaréwno co do zasady, jak i co do wysokosci, obciaza naruszyciela,
zgodnie z og6lna regula rozkladu ciezaru dowodu wyrazong w art. 6 k.c. Zgodnie z art. 232 k.p.c. to strona zobowigzana
jest zglasza¢ wnioski dowodowe, a ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzaja strone, ktéra nie
dopeknila cigzacego na niej obowigzku. Uprawnienie sadu do dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma
charakter wyjatkowy, zwlaszcza w sprawach gospodarczych.

Zadanie powoda zasadzenia od pozwanego kwoty 200.000 z} ograniczalo kwotowo rozstrzygniecie Sadu I instancji
o obowigzku (...) sp. z 0.0. zwrotu H. - (...) bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci. Pozwana spo6lka przyznala fakt
osiagniecia ze sprzedazy oprawek okularowych, opatrzonych oznaczeniem naruszajacym prawo wylaczne powoda,
kwoty 3.793.304,38 zk. Nie udowodnila natomiast faktu poniesienia jakichkolwiek kosztéw uzyskania tego przychodu,
ani co sklada sie na deklarowang kwote. W tym kontekscie, zdaniem Sadu Okregowego, stuszne byly zarzuty powoda,
podwazajace rzetelno$c udzielonej informacji.

Konsekwencja nieudowodnienia kosztow uzyskania przychodu bylo uznanie przez Sad I instancji, ze naruszajac prawo
powoda z rejestracji wspolnotowego znak towarowego (...), pozwany osiagnal korzy$¢ w wysokoéci 3.793.304,38 zl,
a tym samym na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporzadzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. zobowigzany byt zwrdcic¢
powodowi kwote 200.000 zt.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelacgje od wyroku Sqdu I instancji wniésl pozwany, zaskarzajac go w calosci. Zaskarzonemu
orzeczeniu zarzucil:



1. obraze przepis6w prawa materialnego w postaci naruszenia art. 286' p.w.p. poprzez bledna wykladnie wskazanego
przepisu przejawiajgca sie w wadliwym przyjeciu, ze informacja udzielona powodowi na jego podstawie ma charakter
twierdzen procesowych, podczas gdy instytucja roszczenia informacyjnego ma charakter materialnoprawny, w
zwigzku z czym wszelkie dane zawarte w udzielonej informacji stanowi¢ moga tylko podstawe i przyczynek dla
formulowania ewentualnych twierdzen i wnioskoéw dowodowych do wykorzystania w procesie,

2. obraze przepiséw prawa procesowego w postaci naruszenia art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c. oraz art. 236 k.p.c.
W postaci czynienia istotnych ustalen faktycznych w sprawie na podstawie dokumentu prywatnego — informacji z
dnia 27 wrze$nia 2010 r. — z zaniechaniem wlaczenia przez Sad rzeczonego dokumentu do materialu dowodowego
poprzez wydanie stosownego postanowienia dowodowego, co w konsekwencji pozbawito strone pozwana mozliwosci
kwestionowania zasadno$ci procedowania Sadu w oparciu

o informacje znajdujace sie w przedmiotowym dokumencie i mialo istotny wplyw na wynik sprawy, w szczegoélnosci
w konteks$cie zasad prekluzji procesowej w sprawach gospodarczych,

3. obraze przepiséw postepowania cywilnego w postaci naruszenia art. 229 k.p.c. poprzez jego niewlasciwe
zastosowanie w stosunku do informacji zawartych w piSmie pozwanego do powoda z dnia 27 wrze$nia 2010 r.,
przejawiajace sie w wadliwym przyjeciu, iz pozwany przyznat fakt wysokosSci uzyskanych przychodéw w sytuacji, gdy

powod w ogdle takiej wysokoéci nie wskazal, mimo uzyskania informacji w trybie art. 286" p.w.p.

Wskazujac na powyzsze zarzuty, pozwany wnidst o zmiane zaskarzonego wyroku poprzez oddalenie powo6dztwa i
zasgdzenie od powoda zwrotu kosztéw procesu wraz
z kosztami zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych za obie instancje.

W odpowiedzi na apelacje z dnia 17 lutego 2012 r. strona powodowa wniosta o oddalenie apelacji w calo$ci oraz
zasadzenie od pozwanego kosztow zastepstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym wedlug norm przepisanych.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja pozwanego nie zaslugiwala na uwzglednienie, jakkolwiek niektérym zarzutom w niej podniesionym nie
mozna odmowié stusznosci.

Na wstepie podkresli¢ nalezalo, ze zasada odpowiedzialno$ci pozwanej spdlki zostala przesadzona prawomocnym
wyrokiem czeSciowym Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 30 lipca 2010 r. Sad I instancji w tym orzeczeniu
zakazal pozwanemu wprowadzania do obrotu i oferowania oprawek do okularéw optycznych i przeciwslonecznych
oraz wszelkich akcesoriéw do okularéw z oznaczeniem (...), a takze zakazal uzywania w reklamie, w tym réwniez
internetowej, oznaczenia slownego (...), a takze slowno-graficznego, zawierajacego sformulowanie (...) i element
graficzny w postaci r6zy wiatrow wpisanej w okrag stylizowany w koto sterowe zaglowca, dla oprawek do okularow
optycznych i przeciwslonecznych oraz wszelkich akcesoriow do okularéw. Sad Okregowy stwierdzil, ze pozwana spotka
naruszyla prawa powoda z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego H. L., a ta ocena Sadu I instancji zostala
w calo$ci potwierdzona przez Sad Apelacyjny w wyroku z dnia 6 maja 2011 r. oddalajacym apelacje pozwanego od
wyroku czedciowego. Okolicznosci dotyczace zasady odpowiedzialno$ci strony pozwanej nie byly tez juz podnoszone
w apelacji.

Obecnie przedmiot rozstrzygniecia ograniczony byt do zadania zasadzenia kwoty 200.000 zt z tytulu bezpodstawnie
uzyskanych korzySci.

Odnoszac sie do zarzutu apelacji dotyczacego naruszenia art. 286" p.w.p. stwierdzié¢ nalezalo, iz zarzut ten byl
bezzasadny. Skarzacy zarzucil, ze Sad Okregowy dokonal blednej wykladni wskazanego przepisu poprzez wadliwe
przyjecie, ze informacja udzielona powodowi na jego podstawie ma charakter twierdzen procesowych, podczas gdy
instytucja roszczenia informacyjnego ma charakter materialnoprawny, w zwiazku z czym wszelkie dane zawarte
w udzielonej informacji stanowi¢ moga tylko podstawe dla formulowania ewentualnych twierdzen i wnioskow



dowodowych do wykorzystania w procesie, z czego powdd jednak nie skorzystal. Konsekwencja powyzszych uchybien
bylo poczynienie przez Sad I instancji istotnych dla rozstrzygniecia sprawy ustalen faktycznych w sposéb naruszajacy
przepisy procedury cywilne;j.

Przepis art. 286" ust. 1 pkt 2 p.w.p. uprawnia wlasciwy sad do zabezpieczenia roszczen poprzez zobowigzanie
naruszajacego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji,
ktére sa niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 11 art. 296 ust. 1 p.w.p., o pochodzeniu i
sieciach dystrybucji towarow lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo
z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. Informacje te moga dotyczy¢ wylacznie firm
(nazw) i adresow producentow, wytworcoéw, dystrybutordéw, dostawedw oraz innych poprzednich posiadaczy towarow
lub $wiadczacych ustugi, ktore naruszaja patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,
jak réowniez przewidzianych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub uslug,
jak roéwniez iloéci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamoéwionych towaréw lub ustug
naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a takze cen uiszczonych

za te towary lub ustugi (art. 286" ust. 2 p.w.p.).

Przepis art. 286" p.w.p., z uwagi na sposéb sformulowania, wywoluje istotne watpliwoéci interpretacyjne
co do kwalifikacji prawnej wniosku o udzielenie informacji. Nie przesadzajac kwestii, czy ma on charakter
materialnoprawny, czy tez procesowy, stwierdzi¢ nalezy, ze ma on samodzielny charakter, mimo okre$lenia go w art.

286" ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. jako postaci wniosku o zabezpieczenie roszczen, a to z uwagi na odmienne przedmioty i
cele realizowane przez oba te Srodki. Wniosek o udzielenie informacji ma przede wszystkim umozliwi¢ podmiotowi,
ktérego prawo wylaczne zostalo naruszone, okre$lenie tresci i rozmiaru roszczen wynikajacych z naruszenia praw
wlasno$ci przemystowej. Jakkolwiek uzyskanie tych informacji wiaze sie z dochodzeniem roszczen przed sadem, to
jednak nie pozostaje w zadnym zwigzku z zapewnieniem wykonalnos$ci lub skuteczno$ci przyszlego wyroku, co jest
celem postepowania zabezpieczajacego.

Zakres przedmiotowy obowigzku informacyjnego okreéla art. 286" ust. 2 p.w.p. i z uwagi na szczegélnych charakter
tego przepisu, jak i samej instytucji wniosku informacyjnego, nie podlega on wykladni rozszerzajacej. W tym
kontekscie zauwazy¢ nalezalo, ze zakres informacji, do ktorych udzielenia zobowiazana zostala pozwana spotka w
postanowieniu Sadu Okregowego z dnia 30 lipca 2010 1., nie byl adekwatny do zakresu wynikajacego z art. 286" ust. 2
p.w.p., wszczegblno$ci przepis ten nie przewiduje udzielania informacji dotyczacych wysokos$ci przychodu uzyskanego
ze sprzedazy towarow oznaczonych kwestionowanym znakiem oraz wysokoSci i rodzaju kosztéw poniesionych w
celu uzyskania tego przychodu, tj. informacji, co do znaczenia ktérych dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy, strony
pozostaja w sporze.

Powyzsze postanowienie ogloszone zostalo po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 lipca 2010 r., lgcznie z wyrokiem
cze$ciowym (vide k. 357-358). Strona pozwana zlozyla wylacznie wniosek o sporzadzenie uzasadnienia i doreczenie
wyroku czeSciowego (vide k. 366), nie zlozyla natomiast wniosku o sporzadzenie uzasadnienia postanowienia z dnia
30 lipca 2010 r., co zgodnie z treécig art. 357 § 1 k.p.c. stanowilo konieczny warunek doreczenia postanowienia wraz
z uzasadnieniem. W apelacji pozwany podniosl, ze wniosek taki zawarty zostal w piSmie z dnia 2 sierpnia 2010 r.,
wystanym do Sadu Okregowego w dniu 3 sierpnia 2010 r., jednakze z akt sprawy wynika, ze we wskazanym pi$mie
znajdowal sie wylacznie wniosek o sporzadzenie uzasadnienia i doreczenie wyroku cze$ciowego.

W $wietle powyzszego uznac¢ nalezalo, ze postanowienie z dnia 30 lipca 2010 r. uprawomocnilo sie i jego tres¢ nie
moze juz by¢ obecnie kwestionowana, w szczegdlno$ci w trybie wskazanym w art. 380 k.p.c.

W wykonaniu powyzszego postanowienia, w piSmie z dnia 27 wrze$nia 2010 r. strona pozwana przedstawila zadane
od niej informacje (vide k. 429).



Nie mozna zgodzié sie z pozwanym, ze informacje te, same w sobie, nie mialy zadnego znaczenia procesowego. Pismo z
dnia 27 wrzesnia 2010 r. podpisane zostalo przez pelnomocnika procesowego strony pozwanej i zawiera szereg faktow
o istotnym znaczeniu dla rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy.

Zauwazy¢ nadto nalezalo, ze w niniejszym przypadku wniosek o udzielenie informacji nie mial shuzy¢ okresleniu treéci
irozmiaru roszczen przystugujacych powodowi w zwigzku z naruszeniem jego praw wlasnos$ci przemystowej, bowiem
takie roszczenie sformulowane zostalo juz w pozwie — tj. zadanie zaplaty kwoty 200.000 zl z tytulu bezpodstawnie
uzyskanych korzyéci, ale zmierzal do uzyskania informacji §wiadczgcych o zasadnos$ci sformulowanego juz zadania.
Charakterystyczne jest przy tym, ze w przedmiotowym postanowieniu Sad Okregowy zobowiazal pozwanego do
udzielenia stosownych informacji pod rygorem uznania za prawdziwe twierdzen powoda i przyjecia kwoty 200.000
z} jako wysokoéci bezpodstawnie uzyskanych przez strone pozwana korzysci.

Sad Apelacyjny ma zastrzezenia do tak sformulowanego rygoru, bowiem wniosek o udzielenie informacji nie mozne
zmieniac¢ rozkladu ciezaru dowodu okre§lonego przez przepis art. 6 k.c. oraz zasad dowodzenia faktéw wynikajacych
z k.p.c., tym niemniej — jak juz powyzej byla o tym mowa — pozwany postanowienia nie zakwestionowal w drodze
dostepnych §rodkéw odwolawczych i stosownych informacji udzielil.

W ocenie Sadu II instancji przedstawione informacje, z uwagi na ich charakter, mialy tez charakter twierdzen o faktach
iw zwigzku z tym mogly stanowi¢ dla Sadu Okregowego podstawe do dokonania ustalen faktycznych. Trudno znalezé
przekonujace argumenty za pogladem, Ze twierdzenia te winny by¢ pominiete, w sytuacji, gdy w oparciu o nie strona
powodowa nie zglosila stosownych wnioskow dowodowych.

Pismo z dnia 27 wrzeénia 2010 r. nalezalo uznaé za pismo procesowe zwigzane z tokiem niniejszej sprawy, bowiem
zlozone zostalo w wykonaniu obowigzku nalozonego przez sad. Pismo to zawieralo okreSlone twierdzenia o faktach
pochodzace od strony sporu, podlegalo zatem takiej samej ocenie jak inne twierdzenia stron o faktach (art. 229-230
k.p.c.). Pismo to nie moglo by¢ zatem uznane za dokument prywatny wymagajacy stosownego postanowienia
dowodowego w przedmiocie dopuszczenia jako dowodu. Nie zaslugiwaly zatem na uwzglednienie zarzuty apelacji
dotyczace naruszenia przez Sad Okregowy art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c. i art. 236 k.p.c.

Zarzuty apelacji dotyczace naruszenia art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c. i art. 236 k.p.c. nie moglyby zostac
uznane za zasadne rowniez w przypadku przyjecia za trafne stanowiska strony pozwanej co do tego, ze pismo
z dnia 27 wrze$nia 2010 r. stanowilo dokument prywatny. Wydanie postanowienia dowodowego jest formalng
podstawa przeprowadzenia dowodu. Jest to istotny element postepowania dowodowego, albowiem podstawa ustalen
faktycznych moga by¢ tylko dowody prawidlowo przeprowadzone. Dokonanie przez sad ustalen faktycznych w oparciu
o dowody, ktoére nie zostaly w formalny spos6b dopuszczone i przeprowadzone na rozprawie, narusza ogblne reguly
postepowania dowodowego w zakresie bezposrednio$ci, jawno$ci, rownosci stron i kontradyktoryjnosci (np. wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 20 sierpnia 2001 1., I PKN 571/00, OSNP 2003, nr 14, poz. 330). Niewydanie postanowienia
dowodowego stanowi zatem naruszenie prawa procesowego, jednakze generalnie nie majace istotnego wplywu
na rozstrzygniecie sprawy. Tak jest szczegblnie wowczas, gdy sad w sposob dostatecznie pewny okresli material
dowodowy stanowiacy podstawe merytorycznego orzekania (np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 stycznia 2007 1.,
III CSK 368/06, LEX nr 277293). Taka sytuacja zachodzila w niniejszej sprawie, bowiem Sad Okregowy nie wydatl
postanowienia o dopuszczeniu dowodu z dokumentu z dnia 27 wrze$nia 2010 r., jednakze uchybienie to nalezalo
potraktowac jako nie majace wplywu na tre$¢ orzeczenia konczacego. Te$é przedmiotowego pisma byla referowana
na rozprawie poprzedzajacej wydanie wyroku w dniu 21 grudnia 2011 r., a tym samym Sad I instancji w sposéb
dostateczny zwrocit uwage na ten dokument, jako element materialu procesowego.

Pozwany, co wydaje sie by¢ oczywiste, ani w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, ani w apelacji nie kwestionowat
prawdziwo$ci udzielonych przez siebie informacji. W pidmie z dnia 27 wrzeénia 2010 r. strona pozwana wskazala, ze
uzyskala ze sprzedazy opraw okularowych ze spornym oznaczeniem w okresie od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 19 maja
2010 1. przychod w kwocie 3.793.304,38 zt. Twierdzenia tego powdd nie kwestionowal, Sad I instancji mogl zatem
uznac¢ te okoliczno$¢ za bezsporna i jako taka nie wymagajaca dowodu.



W tej sytuacji za oczywiScie zasadny nalezalo uznac zarzut apelacji dotyczacy naruszenia przez Sad Okregowy art. 229
k.p.c. poprzez zastosowanie tego przepisu do o§wiadczenia pozwanego dotyczacego wysoko$ci przychodu, zawartego
w pi$mie z dnia 27 wrze$nia 2010 r. Przyznanie co do tej okoliczno$ci moglo pochodzi¢ (i pochodzilo) od powoda,
nie za$ od pozwanego.

Sporna w sprawie byla natomiast wysoko$é¢ kosztéw uzyskania powyzszego przychodu. Powod zakwestionowal w tej
czesci rzetelnos¢ o$wiadczenia ztozonego przez strone pozwana.

Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci nie jest przychod — jak wskazywat Sad 1
instancji — ale zysk, ktory zostal osiagniety przez naruszyciela w wyniku bezprawnego korzystania z prawa do znaku
towarowego (np. A. Tischner, Odpowiedzialno$¢ majatkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa
2008, str. 223; M. du Vall [w:] E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnoS$ci przemystowej, Warszawa
2005, str. 157). Przych6d ma znaczenie o tyle, ze stanowi punkt wyj$cia do ustalenia wielko$ci bezpodstawnie
uzyskanych przez naruszyciela korzySci. Przychéd podlega pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania.
Wielkoéci te musza nadto pozostawac w zwigzku przyczynowym z naruszeniem prawa do znaku towarowego. O ile
zatem, zgodnie z og6lnymi regutami rozkladu ciezaru dowodu, obowigzkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru
roszczenia, to wykazanie okoliczno$ci zmniejszajacych to zadanie obciaza strone pozwana. Wynika z tego, ze
okolicznos$ci dotyczace wysokoéci kosztow niezbednych do poniesienia w celu uzyskania przychodu — w sytuacji
ich spornoéci — wymagaly udowodnienia przez strone pozwang. Poniewaz takich dowodéw pozwana spédtka nie
przedstawila, zasadnie Sad I instancji zasadzil od pozwanego na rzecz powoda kwote 200.000 z} tytulem wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci.

Majac powyzsze na wzgledzie, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje jako bezzasadna.

O kosztach postepowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 11 3 k.p.c., art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art.
391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 28
wrzednia 2002 r. w sprawie oplat za czynnoSci adwokacie oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa kosztéw nieoplaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzedu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).



