Sygn. akt VI ACa 896/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27grudnia 2012r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczacy - Sedzia SA — Ryszard Sarnowicz
Sedzia SA —Barbara Godlewska - Michalak

Sedzia SA — Ksenia Sobolewska — Filcek (spr.)
Protokolant: - sekr. sadowy Ewelina Murawska

po rozpoznaniu w dniu 12grudnia 2012r. w Warszawie
na rozprawie

sprawy z powodztwa Instytutu (...) S.A. w K.
przeciwko (...) Sp.z0.0.wW.

o zaplate

na skutek apelacji powodki

od wyroku Sadu Okregowego w Warszawie

z dnia 21 marca 2012r.

sygn. akt XXGC 521/11

I oddala apelacje,

II zasadza od Instytutu (...) S.A. w K. na rzecz (...) Sp. z 0.0. w W. kwote 2700 z} (dwa tysigce siedemset zlotych)
tytulem zwrotu kosztéw postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 896/12

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 21 marca 2012r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powddztwo o zaplate kwoty 110.800 zt
wraz z kosztami procesu, wniesione przez Instytut (...) S.A. w K. (dalej (...)) przeciwko (...) Sp.zo0.0. wW. (dalej (...))
i obcigzyl powoda kosztami procesu. Powyzsze rozstrzygniecie Sad Okregowy poprzedzil nastepujacymi ustaleniami
faktycznymi:

W dniu 11 kwietnia 2006r. (...) wprowadzil na rynek produkty oznaczone nazwa (...), a w dniu 25 maja 2008r.
Urzad Patentowy RP udzielil mu prawa z rejestracji wzoru przemystowego pt. "Opakowanie", ktérego przedmiotem
jest opakowanie przeznaczone do przechowywania saszetek z preparatami spozywczymi skladajace sie z dwoch
wzajemnie dopasowanych elementéw posiadajgcych ksztalt prostopadloScianéw, umieszczonych jeden w drugim,
sposrod ktérych wewnetrzny element opakowania ma ksztalt prostopadlo$ciennego pudelka otwartego od gory z
wykonanym w jednym z naroznikéw wyprofilowaniem ulatwiajgcym dozowanie plynéw, a drugi - zewnetrzny stanowi



prostopadlo$cienne pudetko zamykane od gory wieczkiem. Urzad Patentowy RP udzielil takze (...) prawa ochronnego
nr (...) na znak towarowy stowno - graficzny (...) przeznaczony do oznaczania towar6w: m. in. zywnosci dietetycznej,
preparatow bakteryjnych do celow medycznych, substancji dietetycznych do celéw leczniczych, suplementow diety,
a takze prawa ochronnego na znak towarowy slowny (...) przeznaczony do oznaczania towaréw w Kklasyfikacji
nicejskiej: 05, 29, 32, 35, w tym m.in. zywno$ci dietetycznej dla celow leczniczych, preparatoéw bakteryjnych do celéw
medycznych, substancji dietetycznych do celow leczniczych, suplementéw diety do celdbw wspomagania leczenia,
napojow leczniczych, lekow wspierajacych, lekow do celéw medycznych, preparatéw farmaceutycznych. (...) jest tez
uprawniony z tytulu prawa ochronnego udzielonego przez Urzad Patentowy RP (Prawo Ochronne nr (...)) na znak
towarowy graficzny w postaci stylizowanej barwnej rybki z ré6znokolorowymi kropkami na policzkach, przeznaczony
do oznaczania ww. towarow.

Natomiast produkty "(...) dla niemowlat od 1 miesigca zycia" oraz "(...) dla dzieci od 1 roku zycia" zostaly wprowadzone
do obrotu w czerwcu 2008r przez ich producenta — (...) Sp. z0.0. w O. (dalej (...)), jako dietetyczne $rodki spozywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego. (...) oraz (...) sa spétkami powigzanymi zaréwno osobowo, jaki i kapitalowo.
(...) posiada w (...) 50 % udzialéw. Ponadto M. P. pelni funkcje prezesa zarzadu zaréwno w (...), jakiw (...), zas§ M.
K. i M. J. pehili w obu spétkach funkcje wiceprezeséw zarzadu.

Decyzja z dnia 19 sierpnia 2008r. Urzad Patentowy RP udzielil na rzecz (...) prawa ochronnego na znak towarowy
(...). W dniu 27 sierpnia 2009r. do Urzedu Patentowego RP wplynal sprzeciw (...) wobec w/w decyzji. Jednak decyzja
z dnia 29 kwietnia 2011r. Urzad Patentowy RP sprzeciw ten oddalil.

Przed Sadem Okregowym Warszawa - Praga w Warszawie toczy sie pod sygnatura akt X GC 57/09 proces, w ktorym
(...) domaga sie od (...) ochrony swych praw wynikajacych z przyslugujacych mu znakoéw towarowych, prawa z
rejestracji wzoru przemystowego, jak rowniez z tytulu czynow nieuczciwej konkurencji.

W dniu 17 czerwca 2011r. (...) wystosowal do (...) wezwanie do zaplaty kwoty 134.576 zt tytulem 80 % zysku
osiagnietego ze sprzedazy produktéow "(...) dla niemowlat od 1 miesigca zycia" oraz "(...) dla dzieci od 1 roku Zycia".
Pozwany nie uznal jednak tego roszczenia, ani co do zasady, ani co do wysokoSci.

W uzasadnieniu pozwu wniesionego w sprawie niniejszej powdd wyjasnil, ze dochodzi od (...) wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzySci z tytulu naruszenia przystugujacych (...) praw ochronnych na znak towarowy oraz prawa z
rejestracji wzoru przemyslowego (...), jak rowniez roszczen z tytulu popelienia czynu nieuczciwej konkurencji,
polegajacego na wprowadzeniu do obrotu preparatow "(...) dla niemowlat od 1 miesigca zycia" oraz "(...) dla dzieci
od 1 roku zycia". Zdaniem powoda produkty pozwanego sg nasladowniczo wobec produktéow (...) opakowane i
oznakowane, co wprowadza w blad co do ich pochodzenia. Produkty (...) oraz (...) sa produktami podobnymi
- stanowig dietetyczne S$rodki specjalnego przeznaczenia medycznego do uzupeliania plynow i skladnikow
mineralnych podczas biegunki lub wymiotéw, maja postaé proszkow, ktéry po rozpuszezeniu w wodzie podaje sie,
jako doustny plyn nawadniajacy. Za$ podstawowa cecha dajaca przewage konkurencyjng i wyr6zniajaca produkty z
grupy (...) jest opakowanie, a w szczegolno$ci miarka pozwalajgca precyzyjnie odmierzy¢ wode i rozpusci¢ zawarto$é
saszetki. Nadto powdd wskazal, ze jako uprawniony z tytulu rejestracji wzoru przemyslowego pt. (...) oraz posiadajacy
prawo ochronne na znak towarowy i stowno — graficzny (...) nie udzielil pozwanemu zgody na uzywanie w obrocie
handlowym opakowania i oznaczen identycznych lub podobnych w odniesieniu do podobnych towaréw. Zdaniem
powoda sposéb oraz ksztalt opakowania i oznakowania preparatow "(...) dla niemowlat od 1 miesigca Zzycia" oraz
"(...) dla dzieci od 1 roku zycia", powoduje, ze zachodzi ryzyko wprowadzania odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w
szczegolnosci ryzyko skojarzenia ich z produktami (...).

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) wniést o oddalenia powodztwa, podnoszac w pierwszym rzedzie zarzut
przedawnienia roszczenia z uwagi na wypelnienie dyspozycji art. 289 ust 11 art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.
Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz.U.2003.119.1117 j.t., dalej: p.w.p.). Powdd bowiem, jako podmiot profesjonalny,
prowadzacy dzialalno$é gospodarcza w zakresie produkeji dietetycznych Srodkéw przeznaczenia medycznego, mial
$§wiadomos$¢ istnienia na rynku produktu o zastosowaniu podobnym do produktu dostepnego we wlasnej ofercie.



Pozwany wywiodt tez, ze produkty "(...) dla niemowlat od 1 miesigca Zycia" oraz "(...) dla dzieci od 1 roku zycia" zostaly
wprowadzone do obrotu przez ich producenta (...), ktéry tym samym jest odpowiedzialny z tego tytulu. Za$ zarzuty
powoda wobec (...) sa bezpodstawne, a jego roszczenia oparte na art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art.
10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t., dalej: u.z.n.k.) —
nieuprawnione.

Ustosunkowujac sie do odpowiedzi na pozew, a w szczegblnosci do zarzutu przedawnienia roszczenia (...) podniosl, ze
dopiero w maju 2011r., w wyniku wydania przez bieglego opinii w toczacej sie przed Sgdem Okregowym Warszawa-
Praga w Warszawie pod sygn. akt X GC 57/09 sprawie z powddztwa (...) przeciwko (...) dowiedzial sie, ze cala korzy$c
uzyskang z wprowadzenia na rynek spornych produktéw osiagnat (...). Zatem, zdaniem powoda, dopiero od daty tej
opinii rozpoczal sie bieg terminu przedawnienia jego roszczen przeciw temu ostatniemu.

Pozwany wywidd} natomiast, ze graficzny znak towarowy (...), umieszczony na opakowaniu spornych produktow, jest
obecny w obrocie od 1999r. oraz jest z pewnoscia znakiem rozpoznawalnym.

W ocenie Sqdu Okregowego, w Swietle zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego roszczenie strony
powodowej jest bezzasadne z uwagi na skutecznie podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia.

Skoro bowiem zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p., roszczenia z tytulu naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z
uplywem 3 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu
swego prawa i o osobie naruszyciela, zas zgodnie z art. 292 ust. 1 p.w.p. w odniesieniu do wzoréw uzytkowych oraz
do wzorow przemystowych przepisy art. 287 - 291 p.w.p. stosuje sie odpowiednio, a roszczenia z tytulu naruszenia
prawa z rejestracji wzoru przemyslowego, jezeli sprawca dzialal w dobrej wierze, moga by¢ dochodzone za okres
rozpoczynajacy sie po dniu ogloszenia w "Wiadomosciach Urzedu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa, a w
przypadku wcze$niejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszajacej prawo o dokonanym zgloszeniu
— od daty tego powiadomienia i w sprawie niniejszej nie wykazano, by pozwany zrzek! sie zarzutu przedawnienia,
uznac nalezy, iz pow6d mial juz weze$niej mozliwosé skutecznego podniesienia tego zarzutu. Stosownie wiec do art.
117 § 2 k.c. po uplywie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przyshuguje roszczenie, moze uchyli¢ sie od jego
zaspokojenia, chyba ze zrzeka sie korzystania z zarzutu przedawnienia. Sad Okregowy stwierdzil tez, ze pozew w
sprawie niniejszej zostal wniesiony do w dniu 27 lipca 2011r., a zatem roszczenie powoda przedawnilo sie w catosci
przed ta data z uwagi na uplyw trzech lat od chwili wprowadzenia $rodka (...) do sprzedazy, co mialo miejsce 27
czerwca 2008r. (faktura VAT (...) z dnia 27 czerwca 2008r.).

Odnoszac sie natomiast do prezentowanego przez powoda pogladu, jakoby termin przedawnienia winien by¢ liczony
od powziecia przez niego wiedzy o tym, ktéra z powigzanych ze soba spdlek w rzeczywistoSci czerpie korzysci
majatkowe z zarzucanego naruszania, Sad Okregowy stwierdzil, ze powolane wyzej przepisy w sposob precyzyjny
oznaczaja poczatek biegu terminu przedawnienia, abstrahujac od kwestii wiedzy uprawnionego w ww. przedmiocie.

Sad Okregowy stwierdzit ponadto, Ze jak wynika z dokumentéw przedstawionych w sprawie, producentem spornych
specyfikow i domniemanym naruszycielem uprawnien powoda wynikajgcych nie tylko z p.w.p. ale rowniez u.z.n.k.
byt (...). Zatem wylacznie przeciwko niemu, jako sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 u.z.n.k.
powdd moglby kierowaé swoje roszezenia. Nadto, powdd nie podjal nawet proby wykazywania okolicznosci, ktore
moglyby pozwolié¢ na ustalenie, ze rzeczywiScie doszlo do naruszenia art. 10 u.z.n.k oraz w jakiej dacie. W tej sytuacji
nie mozna wykluczyé, ze takze to roszczenie powoda jest przedawnione, a fakt malo precyzyjnego sformulowania
pozwu w tym zakresie, w sposob oczywisty utrudniajacy obrone, nie moze rodzié skutkow korzystnych dla powoda. Sad
Okregowy stwierdzil tez, ze roszczenie z art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. wynika ze zobowigzania bezterminowego. Zatem,
zgodnie z art. 120 § 1 zdanie drugie k.c. w zw. z art. 455 k.c., poczatek biegu jego przedawnienia nalezy wiaza¢ z chwila,
z ktora mozliwe bylo podjecie przez uprawnionego czynnosci stuzacej zaspokojeniu roszczenia. Przyjecie takiego
rozwigzania zmierza do zapobieZenia sytuacji, w ktorej uprawniony bezpodstawnie zwlekalby z uruchomieniem biegu
przedawnienia, utrzymujac dluznika w przedtuzajacym sie bez konca stanie niepewnosci. Zatem wezwanie do wydania
bezpodstawnie uzyskanej korzysci i rownocze$nie rozpoczecie sie biegu przedawnienia roszczenia, winno nastgpié



niezwlocznie po jej powstaniu, niezaleznie od tego, kiedy sie pow6d dowiedzial o tym w czyim majatku ta korzy$é sie
znalazla.

Sad Okregowy stwierdzil tez, ze zgodnie z art. 479" § 1 k.p.c., z punktu widzenia mozliwoéci uwzgledniania zadania
pozwu rownie istotne jak wykazanie zasady roszczenia jest wykazanie jego wysoko$ci, co w sprawie niniejszej winno
nastapi¢ juz w pozwie. Z tej przyczyny Sad ten oddalil dalsze wnioski dowodowe powoda, jako objety prekluzja
dowodowa. Skoro bowiem pozwany juz na etapie przedprocesowym (pismem z 14 lipca 2011r.) wyraznie o§wiadczyl,
Ze uwaza roszczenie powoda za bezpodstawne tak co do zasady, jak i co do wysokosci, pomimo, ze powod powolal
sie w wezwaniu przedprocesowym na opinie bieglego wydang w sprawie X GC 57/09, skazane na niepowodzenie
jest twierdzenie powoda, ze potrzeba powolania dowodu z opinii bieglego w sprawie niniejszej wynikla dopiero po
zapoznaniu sie z odpowiedzia na pozew, gdzie tenze wniosek dowodowy (opinia biegltego ze sprawy X GC 57/09) zostal
zakwestionowany.

W apelacji od powyzszego wyroku powod — Instytut (...) S.A. w K., zaskarzajac go w caloSci, zarzucil Sadowi
Okregowemu:

1. naruszenie prawa materialnego w postaci: art. 289 ust. 1 w zw. z art. 292 p.w.p. poprzez przyjecie, ze roszczenie
powoda przedawnilo sie z uplywem 3-letniego terminu od chwili wprowadzenia do sprzedazy spornych preparatow
(...) bez uwzglednienia daty, w ktorej powdd uzyskal informacje, iz pozwany narusza jego prawa, cho¢ dopiero lgczne
spelienie obu przestanek wymienionych w art. 289 ust. 1 p.w.p. powoduje rozpoczecie biegu tego terminu; art. 287,
206 ust. 11 3 p.w.p poprzez przyjecie, ze roszczenia powoda skierowane przeciwko (...) sa bezpodstawne, gdyz nie
jest on podmiotem ,wprowadzajacym do obrotu" sporne preparaty (...) z uwagi na okoliczno$¢, ze powiadomienia
o pierwszym wprowadzeniu 6w preparatéw do obrotu dokonal inny podmiot; art. 3 pkt 8 Rozporzadzenia (WE) nr
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiajacego ogoélne zasady i wymagania
prawa zywnoéciowego, powolujacego Europejski Urzad ds. Bezpieczenistwa Zywnosci oraz ustanawiajacego procedury
w zakresie bezpieczenstwa zywno$ci (Dz.Urz. UE.L 2002 Nr 31, str. 1) w zw. z art. 3 ust. 3 pkt 52 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnoSci i zywienia poprzez dokonanie blednej wykladni pojecia ,wprowadzenie do
obrotu", co doprowadzilo do uznania, iz pozwany nie jest podmiotem ,wprowadzajacym do obrotu" kwestionowane
preparaty;

2. naruszenie prawa procesowego w postaci: art. 479'> § 1 k.p.c. poprzez przyjecie, ze wniosek o dopuszczenie
dowodu z opinii bieglego do spraw rachunkowoéci i finanséw zgloszony w pi$émie procesowym stanowigcym replike
na odpowiedZ na pozew pozwanego, wniesionym z zachowaniem 2 — tygodniowego terminu, byl spézniony; art.
233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodoéw, polegajace na bezpodstawnym twierdzeniu,
ze powdd zalaczonymi do pozwu dokumentami nie wykazal zasadnoéci swych roszczen; art. 328 § 2 k.p.c. poprzez
nie przytoczenie przez Sad I instancji w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla ktérych Sad ten odmoéwit walorow
dowodowych opinii bieglego P. B. sporzadzonej w sprawie X GC 57/09, jako opinii prywatne;j.

W oparciu o powyzsze zarzuty powod wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania sagdowi I instancji oraz pozostawienie temu sgdowi orzeczenia w przedmiocie kosztéw postepowania
odwolawczego.

W uzasadnieniu apelacji powdd ponownie podkresdlil, ze dopiero 8 czerwca 2011r. (z opinii bieglego P. B.) dowiedzial
sie, ze nie tylko (...) naruszy! jego prawa, poniewaz dzialal wspoélnie i w porozumieniu ze sp6ika (...), ktéra zlecala mu
produkcje preparatow (...), ktére nastepnie nabywata po zanizonych kosztach i wprowadzala na rynek. Wywiddt tez,
ze na opakowaniach spornych produktéw oraz na ulotkach informacyjnych i stronie internetowej nie ma wskazan,
czy odniesieni do pozwanego (...), a dokumenty wewnetrzne obu podmiotéw naruszajacych jego prawa objete byly
tajemnica przedsiebiorstwa. Stad o fakcie zaangazowania i oczywistych dzialaniach pozwanego (...) powdd nie mog}
uzyskac informacji wezesniej. Skarzacy zarzucit tez Sadowi Okregowemu bledna wykladnie art. 10 u.z.n.k. w sytuacji,
w ktoérej zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 52 ustawy z dnia ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnoSci i
zywienia (Dz.U.2010.136.914 j.t.) ,wprowadzenie zywnoSci do obrotu” oznacza wprowadzenie na rynek w rozumieniu



art. 3 pkt 8 Rozporzadzenia (WE) nr 178/2002. A zatem bledne bylo przyjecie przez Sad Okregowy, ze powod moze
kierowa¢ swoje roszczenie wylacznie przeciwko (...), jako producentowi spornych preparatéw oraz podmiotowi, ktéry
dokonal zgloszenia pierwszego wprowadzenia na rynek, skoro zgodnie z ww. przepisami réwniez (...) jest podmiotem
wprowadzajacym je na rynek. Pozwany stwierdzil tez, ze wobec tresci art. 20 u.z.n.k. i przyjetym w orzecznictwie i
doktrynie pogladzie co do wykladni zawartego w nim odeslania w sprawie tej nie znajduje zastosowania art. 120 k.c.

w zw. z art. 445 k.c., a wobec jednolitego orzecznictwa dotyczacego stosowania art. 479( 12) § 1 k.p.c. do dowodoéw
zgloszonych przez powoda w postepowaniu gospodarczym w zwiazku z odpowiedzia na pozew oraz faktu zgloszenia
w pozwie dowodu z dokumentu prywatnego — opinii bieglego P. B., a takze z innych dokumentéw — wydrukéw z
Farmaceutycznej Bazy Danych I. oraz pisma (...), bledne byto uznanie przez Sad Okregowy, jakoby powdd nie wskazatl
srodkéw dowodowych stuzgcych wykazaniu wysoko$ci swoich roszczen.

Pozwany — (...) Sp. z 0.0. w W. wniosl o oddalenie powodztwa z uwagi na bezpodstawno$é zarzutoéw oraz roszczen
opartych na art. 296 ust 1 p.w.p. oraz art. 18 ust 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:
Apelacja powoda nie zaslugiwala na uwzglednienie pomimo czeSciowej zasadno$ci podniesionych w niej zarzutow.

W pierwszym rzedzie nalezy podkresli¢, ze powdd nie zakwestionowal w apelacji ustalen faktycznych dokonanych
przez Sad Okregowy, a podniesione przez niego zarzuty naruszenia prawa procesowego dotyczyly jedynie zaniechania
przez Sad oceny dowodow shuzacych wykazaniu wysokoéci dochodzonego roszczenia oraz odmowy dopuszczenia
dowodu z opinii bieglego z uwagi na jego prekluzje. W ocenie Sadu Apelacyjnego Sad Okregowy blednie uznal
dzialania powoda zmierzajace do wykazania wysokoéci dochodzonego roszczenia za bezskuteczne, a jego dalsze
wnioski dowodowe za objete prekluzja dowodowa. Jak slusznie zarzuca skarzacy, Sad Okregowy dostrzegajac
konieczno$é¢ wykazania przez powoda wysokosci dochodzonej kwoty nie odnibst sie bowiem w zaden sposéb do
dowoddw dotaczonych do pozwu, a stuzacych temu wla$nie celowi, w postaci opinii bieglego P. B. i dolaczonych do niej
dokumentéw — faktur i opinii bieglego rewidenta, a takze wydruku z Farmaceutycznej Bazy Danych I.. Tymczasem
fakt, ze dokumenty te nie maja waloru opinii bieglego w rozumieniu art. 278 i nast. k.p.c. nie pozbawia ich znaczenia
srodkéw dowodowych podlegajacych ocenie stosownie do art. 233 w zw. z art. 232 k.p.c.

W ocenie Sadu Apelacyjnego takze analiza dostarczonej przez strony korespondencji przedprocesowej nie daje
podstaw do stwierdzenia, jakoby wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii bieglego do spraw rachunkowosci i
finansow zgloszony w piSmie procesowym powoda stanowigcym replike na odpowiedz na pozew i zlozonym w terminie

wskazanym w art. 479'* § 1 zd. drugie k.p.c., byt sp6Zniony. W piémie przedprocesowym z dnia 14 lipca 2011r. pozwany
o$wiadczyl bowiem jedynie, ze uwaza roszczenie powoda za bezpodstawne tak co do zasady, jak i co do wysokoSci.
Nie wyjasénit jednak, ktéry z elementéw wywodu powoda, stuzacego wykazaniu kwoty dochodzonego roszczenia,
kwestionuje. Dopiero w odpowiedzi na pozew pozwany odniost sie szczegblowo do wyliczenia zaproponowanego przez
powoda, przedstawiajac wlasne dane co do cen i ilo$ci sprzedanych produktéw. Racje ma wiec skarzacy (trafnie
powolujacy sie na bogate orzecznictwo w tym wzgledzie) twierdzac, ze dopiero z chwila otrzymania odpowiedzi na
pozew uzyskal pewno$c co do przyjetej przez pozwanego linii obrony i mogt zglosi¢ dowody stuzace unicestwieniu tej
obrony.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, pomimo powyzszych uchybien, w niespornych pomiedzy stronami okoliczno$ciach
tej sprawy, Sad Okregowy zasadnie jednak oddalil powodztwo, wobec skutecznie podniesionego przez strone
pozwang zarzutu przedawnienia roszczenia. Zadanie wskazane w pozwie wynikalo z faktu wprowadzenia przez
pozwanego do obrotu produktéw opakowanych i oznakowanych nasladowniczo wzgledem produktéw powoda,
bedacych takze produktami podobnymi co do postaci i przeznaczenia, co zdaniem powoda uzasadnialo zarzuty
naruszenia przystugujacych mu praw ochronnych na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemyslowego oraz
dopuszczenia sie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji. Sad Okregowy stusznie wiec wskazal jako podstawe



oceny tych roszczen, przepisy art. 296 ust 1 p.w.p. oraz art. 287 ust 1 w zw. z art. 292 ust 1 p.w.p. i art. 18 ust 1 pkt
5w zw. z art. 10 u.z.n.k.

W odniesieniu do zadan wynikajacych ze stuzacych powodowi praw ochronnych na znak towarowy i prawa z rejestracji
wzoru przemystowego Sad ten zasadnie tez ocenil podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia,
w Swietle art. 289 ust. 1 w zw z art. 292 ust 1 p.w.p. Majac za$ na wzgledzie, ze zgodnie z ww. przepisem bieg
przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedzial sie o naruszeniu swego prawa i o osobie
naruszyciela, oddzielnie co do kazdego naruszenia oraz, ze naruszenie zarzucane w tej sprawie ma charakter ciagly
(jako polegajace na zleceniu wytwarzania przez pewien okres okreS§lonych produktéw w ilo$ci pozwalajacej na stalg
sprzedaz w wielu niewielkich dawkach oraz na ich wprowadzaniu do obrotu — patrz wyrok Sadu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2010r. wydany w sprawie I ACa 1270/09, Apel.-W-wa 2010/4/32 i powolany
tam wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 30 kwietnia 1974r. wydany w sprawie II CR 161/74, OSP 1975/10/212), Sad
ten prawidlowo ustalil, iz bieg przedawnienia wyznacza pierwsza chwila, w ktorej poszkodowany dowiedzial sie
o czynie i osobie odpowiedzialnej, bez wzgledu na to, jak dlugo ten czyn trwal oraz ile partii spornych wyrobow
wprowadzil na rynek w ramach czynu ciaglego jego sprawca. W okolicznoS$ciach tej sprawy, w stosunku do roszczenia
powoda wynikajacego z naruszenia przystugujacego mu prawa do ochrony znaku towarowego, pojecie naruszenia
zdefiniowane jest w art. 296 ust 2 pkt. 2 p.w.p., ktory stanowi, ze naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towar6éw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosSci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
Natomiast w stosunku do roszczenia powoda wynikajacego z naruszenia sluzgcego mu prawa z rejestracji wzoru
przemystowego pojecie naruszenia zdefiniowane jest w art. 66 ust 1 p.w.p., ktory stanowi, ze uprawniony z patentu
moze zakazac osobie trzeciej, niemajacej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy
polegajacy na wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow
produktu bedacego przedmiotem wynalazku. Drugim elementem, ktoérego zaistnienie jest niezbedne dla rozpoczecia
biegu przedawnienia roszczen jest w obu wypadkach uzyskanie przez uprawnionego wiedzy o osobie naruszyciela. Sad
Okregowy stusznie podkre§lil przy tym, ze w $wietle ww. przepiso6w definiujacych pojecie naruszenia prawa do ochrony
wzoru przemystowego i znaku towarowego, moment powziecia przez uprawnionego wiedzy o tym ktora z powigzanych
ze soba spolek w rzeczywistoSci czerpie korzySci majatkowe z zarzucanego naruszania, pozbawiony jest doniostoSci.
Whbrew prze$wiadczeniu skarzacego, w okoliczno$ciach tej sprawy nie ma tez podstaw do utozsamiania momentu
powziecia przez uprawnionego wiedzy o tym ktora z powigzanych ze soba spolek w rzeczywistosci czerpie korzysci
majatkowe z zarzucanego naruszania, z momentem uzyskania przez uprawnionego wiedzy o osobie naruszyciela.
Jak bowiem trafnie ustalil Sad Okregowy, juz z chwila wprowadzenia §rodka (...) do sprzedazy, co mialo miejsce 27
czerwca 2008r. (faktura VAT (...) z dnia 27 czerwca 2008r.), powdd mial wszelkie dane, by ustalié, ze rowniez pozwany
jest osoba naruszajaca jego prawa. Na opakowaniach obu spornych produktéw znajduje sie bowiem znak towarowy
pozwanego skladajacy sie m.in. ze slowa (...) na niebieskim tle. Nalezy tez podkresli¢, ze o blednos$ci twierdzen
powoda dotyczacych chwili uzyskania przez niego informacji o osobie pozwanego, jako naruszyciela jego praw (maj
2011r.), $wiadczy takze to, ze juz w dniu 27 sierpnia 2009r. (...) wniost sprzeciw wobec decyzji Urzedu Patentowego
RP z dnia 19 sierpnia 2008r. o udzieleniu (...) prawa ochronnego na znak towarowy (...). Juz woéwczas nie mial wiec
watpliwosci, ze to pozwany jest osoba uzywajaca w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do
zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych oraz, ze zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia uzywanego przez pozwanego
znaku (...) ze znakiem towarowym (...), a takze, ze to pozwany jest podmiotem korzystajacym ze stuzacego powodowi
wzoru przemyslowego pt. ,Opakowanie”. Ustalenie przez bieglego, ze to pozwany, a nie bezpoéredni producent,
czerpie finansowe korzySci ze sprzedazy spornych produktéw, w zadnym zakresie okoliczno$ci tej juz nie zmienilty. W
szczegolnosci powod, jako osoba uprawniona w §wietle przepiséw Prawa wlasno$ci przemyslowej, dysponowal juz od

chwili wprowadzenia érodka (...) do sprzedazy szeregiem narzedzi (np. wskazanych art. 286" p-w.p.) pozwalajacych

na zabezpieczenie dowodow i uzyskanie informacji stuzacych m.in. realizacji roszczen okre$lonych w art. 287 ust. 1
iart. 296 ust. 1 p.w.p.



W tym stanie rzeczy nie jest uzasadniony zarzut naruszenia przez Sad Okregowy prawa materialnego w postaci art.
289 ust. 1w zw. z art. 292 p.w.p.

W ocenie Sadu Apelacyjnego takze orzeczenie przez Sad Okregowy o niezasadnos$ci powodztwa opartego na przepisach
art. 18 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 10 w.z.n.k. odpowiada prawu, cho¢ nie sposéb podzieli¢ wszystkich poprzedzajacych
je stwierdzen.

Zgodnie z art. 10 ust 11 2 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzajace konsumenta w blad oznaczenie
przez przedsiebiorce towardw lub ustug oraz wprowadzenie przez przedsiebiorce do obrotu towaréw w opakowaniu
mogacym wywola¢ ryzyko konfuzji, przy czym powod zarzucil pozwanemu dopuszczenie sie takiego czynu w obu
postaciach. Nie sposob przy tym uznaé, by uzyte w ww. przepisie pojecie "wprowadzanie do obrotu" odnosilo sie
jedynie do producenta lub podmiotu, ktéry dokonal powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Skoro
bowiem istota czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 u.z.n.k. jest wprowadzajace w blad dzialanie lub
zaniechanie w odniesieniu do towaréw (opakowan) lub uslug, a celem tego przepisu jest eliminacja nieuczciwych
zachowan w obrocie (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..., red. J. Szwaja, 2006, s. 93; B. Gadek, Generalna
klauzula..., s. 73), pojecie to nalezy rozumie¢ szeroko, obejmujac jego zakresem takze oferowanie, udostepnienie,
sprzedaz, czy nawet korzystanie z towaru lub ustugi, z ktéra zwigzane jest dane oznaczenie. Stad racje ma skarzacy
zarzucajgc Sadowi Okregowemu bledng wykladnie art. 10 u.z.n.k. polegajacg na przyjeciu nieprawidlowej definicji
pojecia "wprowadzanie do obrotu", skutkujacej uznaniem, ze domniemanym naruszycielem uprawien powoda jest
jedynie (...).

W ocenie Sadu Apelacyjnego nie sposob takze podzieli¢ stanowiska Sagdu Okregowego, jakoby wymagalno$¢ roszczenia
wskazanego w art. 18 ust 1 pkt 5 u.z.n.k. uzalezniona byla od wskazania daty, w jakiej doszlo do bezpodstawnego
uzyskania korzySci przez pozwanego. Z brzmienia przepisow wynika bowiem, ze wszystkie roszczenia wymienione
w art. 18 ust 1 u.z.n.k. powstaja z chwilag dokonania czynu nieuczciwej konkurencji i stosownie do art. 20 u.z.n.k.
ulegaja przedawnieniu z uplywem lat trzech. Natomiast art. 442 k.c. stosuje sie odpowiednio, a nie wprost, co
wynika stad, ze art. 18 u.z.n.k. stluzy nie tyle ochronie praw zagrozonego przedsiebiorcy i naprawieniu jego szkdd, co
eliminacji nieuczciwych zachowan w obrocie oraz usunieciu ich skutkéw. Poniewaz art. 442 k.c. utracil moc, a zasady

przedawnienia roszef o naprawienie szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym reguluje art. 442" k.c., uznaje sie
w doktrynie i orzecznictwie, ze ten ostatni przepis znajduje tu obecnie zastosowanie per analogiam. Jak wiec trafnie
zarzuca skarzacy, w sprawie niniejszej nie znajduje zastosowania art. 120 k.c.

Sad Apelacyjny zwazyl tez, ze jak juz byla mowa powyzej, dzialania pozwanego w sprawie niniejszej mialy charakter
czynu cigglego. Zatem, poczatek biegu przedawnienia roszczen powoda wyznacza pierwsza chwila, w ktorej dowiedzial
sie on o czynie i osobie odpowiedzialnej, bez wzgledu na to, jak dlugo ten czyn trwal oraz ile partii spornych wyrobow
wprowadzil na rynek w ramach czynu ciaglego jego sprawca. Majac wiec na uwadze, ze jak juz wyzej stwierdzono
w sprawie niniejszej chwila ta jest moment wprowadzenia $rodka (...) do sprzedazy, to znaczy dzien 27 czerwca
2008r., Sad Apelacyjny uznal, iz réwniez w stosunku do roszczen powoda opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia okazal sie uzasadniony.

Pomimo wiec cze$ciowej trafnoéci podniesionych w apelacji zarzutow naruszenia prawa materialnego oraz zasadnosci
zarzutéw naruszenia prawa procesowego, apelacja powoda podlegala oddaleniu. Pozwany bowiem skutecznie uchylil
sie od zaspokojenia roszczen powoda z uwagi na ich przedawnienie.

W tym stanie rzeczy Sad Apelacyjny orzekl, jak w sentencji, na zasadzie art. 385 k.p.c. rozstrzygajac o kosztach pro
postepowania apelacyjnego zgodnie ze wskazang w art. 98 § 11 3 k.p.c. zasada odpowiedzialno$ci za wynik procesu.



