Sygn. akt VII AGa 246/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2018 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VII Wydziatl Gospodarczy w skladzie:
Przewodniczqcy: SSA Marcin LEochowski (spr.)

Sedziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplinska

SO del. Pawel hvaniuk

Protokolant: sekr. sqdowy Izabela Sokolowska

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powédztwa L. A. (...) z siedzibqw S. (...) 1 (...) sp. z 0.0. z siedzibg w S.
przeciwko (...) S.A. z siedzibg w W.

o ochrone prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 5 wrzesnia 2016 r., sygn. akt XXII GWzt 21/16

I. oddala apelacje;

II. zasqdza od (...) S.A. z siedzibg w W. na rzecz L. A. (...) z siedzibq w S. (...) i (...) Sp. Z 0.0. z
siedzibg w S. kwoty po 540 zl (pieéset czterdziesci zlotych) tytulem zwrotu kosztéw postepowania
apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 246/18

UZASADNIENIE

(..) C.)C)wS.i (...) sp. zo.o. wS. wniosly o: (1) zakazanie (...) S.A. w W. umieszczania oznaczenia (...)
na produktach spozywczych, w szczegblnosci wyrobach cukierniczych lub na ich opakowaniach, oferowania tak
oznaczonych towaréw, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu, przywozu i wywozu towaréw
pod takim oznaczeniem, uzywania oznaczenia (...) w reklamie; (2) podanie wyroku do publicznej wiadomosci; (3)
upowaznienie powodéw do zastepczego wykonania; (4) zasadzenie od pozwanego na rzecz powodow solidarnie kwoty
20 000 euro z odsetkami, tytulem kary umownej za niewywiazywanie sie z zobowigzan okreslonych w ugodzie sadowej
zawartej 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15; (5) zasadzenie kosztéw procesu.

Pismem datowanym 6 czerwca 2016 r., na wypadek nieuwzglednienia zadan z pkt 1. — 3. pozwu, powodowie zglosili
zadanie ewentualne o: (1) zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia (...) na innych powierzchniach opakowan
biszkoptow niz awers albo rewers opakowania; (2) zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia (...) w charakterze
znaku towarowego, w szczegoblnosci przez: (a) zakazanie uzywania oznaczenia (...) samodzielnie, bez poprzedzajacych
go stow Zaklad (...) lub (...) lub uzywania tego oznaczenia w polaczeniu ze stowami Zaklad (...) lub (...), gdy ich
wielko$¢ jest mniejsza od oznaczenia (...), (b) zakazanie pozwanemu uzywania oznaczenia (...) na tle odr6zniajacym sie



kolorystycznie od reszty opakowania biszkoptéw, jako ze wykracza to poza zakres dozwolonego uzywania oznaczenia
(...) okreslonego ugoda sadowa zawarta 277 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15.

Pozwany wnio6st o oddalenie powddztwa i zwrotu kosztow procesu. Podniosla zarzut powagi rzeczy ugodzone;.
Zdaniem pozwanego, oznaczenie stowne (...) uzywane jest zgodnie z warunkami ugody.

Wyrokiem z dnia 5 wrze$nia 2016 r. Sad Okregowy w Warszawie zasadzil od pozwanego solidarnie na rzecz
powoddéw kwote 20 000 euro z odsetkami ustawowymi za op6znienie w wysoko$ci rownej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktéw procentowych, obecnie 7%, za czas od dnia 5 wrze$nia 2016 r. do dnia
zaplaty; oddalil powbdztwo w pozostalej czesci i obciazyl pozwanego kosztami procesu.

Sad Okregowy ustalil, ze (...) (...) (...) z siedzibg w S. prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w zakresie handlu i
dystrybucji wszelkiego rodzaju towaréw i uslug. Spoétka handluje surowcami, opakowaniami oraz polproduktami i
produktami gotowymi, ktére sg przeznaczone do zastosowania w przemysle spozywezym. Zajmuje sie tez kreowaniem
i wprowadzaniem na rynek produktéw i koncepcji marketingowych lgcznie z opakowaniami, pozycjonowaniem cen
i marek artykuléw spozywczych, w szczegblno$ci wypiekanych przekasek. (...) sp. z 0.0. w S. prowadzi dziatalno§é
gospodarcza m.in. w zakresie produkeji artykutéw spozywezych i sprzedazy hurtowej zywno$ci.

Pozwany prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza w m.in. zakresie produkeji sucharéw i herbatnikéw, konserwowanych
wyrobdw ciastkarskich i ciastek, sprzedazy hurtowej cukru, czekolady, wyrobéw cukierniczych i piekarskich. Po
zawarciu w dniu 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15 ugody sadowej strona pozwana
rozpoczela wprowadzanie do obrotu biszkoptow w opakowaniu, na ktérego $ciance bocznej, na granatowym tle
znajduje sie pisane biala czcionka slowne oznaczenie (...). Ugoda, a w szczego6lnodci jej § 1., wylaczala uprawnienie
pozwanego do uzywania takiego oznaczenia na Sciankach bocznych i jego eksponowania przez stosowanie wyrazistego,
kontrastowego tla. Opakowanie kwestionowane przez powoddéw w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15 nie zawieralo
granatowego paska.

Sad Okregowy przyjal, ze zgodnie z art. 917 k.c. przez ugode strony czynia sobie wzajemne ustepstwa w zakresie
istniejacego miedzy nimi stosunku prawnego. Ugoda zawarta przed sadem nie korzysta z powagi rzeczy osadzonej,
ktora zastrzezona jest dla prawomocnych orzeczen, natomiast ksztaltuje stan prawny wyrazajacy sie w powadze rzeczy
ugodzonej (res transacta), ktora zaklada, ze ugoda wiaze sad i strony dopoki nie zostanie prawnie podwazona (por.
wyroki Sagdu Najwyzszego: z 13 pazdziernika 1972 r., III PRN 66/72 oraz z 8 grudnia 2010 r., V CSK 157/10). W razie
ponownego wytoczenia powodztwa o roszczenie objete tre$cia ugody sadowej pozwany moze podnieé¢ zarzut rzeczy
ugodzonej, ktérego uwzglednienie prowadzi do oddalenia powodztwa. Taka koncepcja jest wyrazem zwigzania sadu
postanowieniami zawartej wczesniej przez strony ugody.

Wedlug Sadu pierwszej instancji, objete ugoda zobowiazanie pozwanego do niepodejmowania w przyszloSci
okre$lonych dzialan naruszajgcych prawa i interesy gospodarcze powoda jest mozliwe do wyegzekwowania zaréwno
w odniesieniu do dzialan lezacych u podstawy porozumienia, jak réowniez do tych, ktére odmienne, mieszcza
sie w granicach zobowigzania. Naruszenie warunkow ugody (podobnie jak zakazu ustanowionego prawomocnym
wyrokiem) uprawnia powodéw do egzekucji Swiadczen niepienieznych w trybie art. 1049 i nast. k.p.c.

Wobec zawarcia przez strony w tym zakresie ugody, Sad pierwszej instancji oddalil zadanie zakazowe z pkt 1. pozwu (i
zadanie ewentualne). Roszczenia z pkt 2. (warunkowane uwzglednieniem powddztwa z pkt 1.) i 3. — majace charakter
akcesoryjny — podlegaly natomiast oddaleniu, jako calkowicie nieusprawiedliwione.

W pozostalej czesci Sad Okregowy uznal powodztwo za zasadne. Umowa zawarta 27 kwietnia 2015 r. miesci sie

w granicach swobody kontraktowania wyrazonej w art. 353" k.c. Konsekwencja uznania (co do zasady) roszczen
powodow stalo sie zobowiazanie do nienaruszania ich praw i intereséw gospodarczych sankcjonowane zaplata kary
umownej (za kazdy przypadek naruszenia), ewentualnie takze odszkodowania przenoszacego warto$¢ kary umowne;j.



Zgodnie z przepisem § 1 art. 483 k.c., mozliwe jest zastrzezenie umowne, mocg ktoérego naprawienie szkody wyniklej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego nastapi przez zaplate okre$lonej sumy. W
zdaniu pierwszym § 4. ugody zawartej 27 kwietnia 2015 r. jej strony postanowily, ze przypadku niewywigzania sie
przez pozwanego chocby z jednego ze zobowiazan okre§lonych w §§ 1 — 3 pozwany bedzie zobowiazany do zaplaty
kary umownej w wysokos$ci 20 000 euro.

Czynno$¢ prawna wywoluje zaré6wno skutki w niej wyrazone (objete o$wiadczeniem woli) jak réwniez te, ktore
wynikaja z ustawy, zasad wspoétzycia spotecznego i ustalonych zwyczajow. (art. 56 k.c.). Ogoélne reguly interpretacyjne
prowadzace do ustalenia znaczenia o$wiadczen woli okreSla przepis art. 65 k.c. Za wiazacy uznaje sie taki sens
o$wiadczenia woli, w jakim rozumiala je zar6wno osoba skladajaca, jak i odbierajaca o$§wiadczenie. (wykladnia
subiektywna — art. 65 § 2 k.c.). Jezeli przy wykladni okaze sie, ze kazda ze stron przypisywala o§wiadczeniu woli
roznorakie znaczenie, za wigzace uznaje sie, przyjmujac kryterium obiektywne, rozumienie o$§wiadczenia woli przez
adresata. Decyduje przy tym nie indywidualny, lecz normatywny punkt widzenia odbiorcy o$wiadczenia, ktory z
nalezyta staranno$cia wymagang w obrocie dokonuje interpretacji zmierzajacej do odtworzenia tresci mysSlowej
skladajacego o§wiadczenie. Formulujacy o§wiadczenie woli jego nadawca, tym bardziej, jedli korzysta z profesjonalnej
pomocy prawnej, winien uczyni¢ to w taki sposoéb, by bylo ono zrozumiane przez adresata zgodnie z jego wola (tak
m.in. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 7/01).

Zgodnie z art. 65 § 2 k.c., w umowach nalezy raczej badac, jaki byl zgodny zamiar stron i cel umowy, anizeli opieraé¢
sie na jej dostownym brzmieniu. Oznacza to, ze argumenty jezykowe (gramatyczne, semantyczne) maja znaczenie
drugorzedne i ustepuja argumentom odnoszacym sie do woli stron, ich zamiaréw i celow. Mimo to nie powinno budzi¢
watpliwosci, ze prawidlowa, pelna i wszechstronna wykladnia umowy nie moze pomijaé tresci zwerbalizowanej na
piSmie, uzyte bowiem (napisane) sformulowania i pojecia, a takze sama systematyka i struktura aktu umowy, sa
jednym z istotnych wykladnikoéw woli stron, pozwalaja ja poznaé i ocenié. Jest wiec jasne, ze wykladnia umowy nie
moze prowadzi¢ do stwierdzen w sposob oczywisty sprzecznych z jej trescia (tak m.in. Sad Najwyzszy w wyroku z
dnia 19 lipca 2000 r., II CKN 313/00). Przez zgodny zamiar stron rozumie sie wspdlne uzgodnienie istotnych dla
danego typu czynno$ci prawnych postanowien badz w samej umowie, badZ poza nia (np. w rokowaniach). Jezeli strony
uprzednio pozostawaly w takich samych stosunkach prawnych, trzeba mie¢ na wzgledzie ponadto takie znaczenie
niezbyt jasnych sformutowan umowy, jakie nadawaly im poprzednio same strony (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia
4 lipca 1975 r., III CRN 160/75).

W razie zawarcia umowy w formie pisemnej przez przedsiebiorcow nie mozna powolywaé sie na to, ze zgodnym
zamiarem stron bylo zawarcie odmiennych, istotnych postanowienn umowy niz te, ktore zostaly pisemnie wyrazone.
W obrocie gospodarczym powinno sie stosowac bardziej rygorystyczne wymagania co do sporzadzania umow. Z
tekstu samej umowy powinny wynikaé jednoznacznie i niewatpliwie podstawowe elementy zobowiazania, skoro
przedsiebiorca ma mozliwo$é korzystania przy redagowaniu umowy z pomocy prawnika. Dopuszczenie badania
zgodnego zamiaru stron, bedacych profesjonalistami, odmiennego co do istotnych postanowienn umowy niz tekst
umowy godziloby w bezpieczenstwo obrotu. Z tych wzgledéw zasadne jest przyjecie, ze w razie zawarcia przez
przedsiebiorcow umowy w formie pisemnej nie mozna powolywac¢ sie na to, ze zgodnym zamiarem stron bylo zawarcie
odmiennych, istotnych postanowien umowy niz te, ktore zostaly pisemnie wyrazone (tak Sad Najwyzszy w wyroku
z dnia 9 maja 2001 r., IT CKN 444/00). Gdy jednak, wbrew regulom prawidlowego formulowania postanowien
kontraktu umawiajace sie strony nie ureguluja pewnych kwestii w spos6b jednoznaczny mozliwe bedzie, a nawet
konieczne dokonywanie wyktadni ich woli zgodnie z regula okre$long przepisem art. 65 § 2 k.c.

Wedlug Sadu Okregowego, z zeznan Swiadkow wynika, ze strony objely ugoda wszystkie elementy (slowne i
graficzne) opakowania, negocjowaly kazdy warunek objety § 1 ugody. Co do zasady zatem, pozwany nie moze uzywac
slownego oznaczenia (...) (§ 1 ust. 1) tylko w granicach zakre$lonych w ust. 2 ugody. Skoro strony nie przewidzialy
uprawnienia pozwanego do umieszczania tego oznaczenia na $ciankach bocznych opakowania i jego eksponowania
na kontrastowym (granatowym) tle nalezalo uznac, ze nowe opakowanie biszkoptéw narusza warunki ugody.



W ocenie Sadu pierwszej instancji, zastrzezenie przez strony kary umownej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan niepienieznych nie sprzeciwialo sie obowiazujacym przepisom prawa. W
okolicznoS$ciach sprawy speliony zostal tez wymog dostatecznego (kwotowego) okreslenia wysoko$ci kary umownej
(art. 483 § 1 k.c.).

Pozwany uzasadnial zadanie oddalenia powoddztwa w czeSci obejmujacej roszczenie pieniezne dochowaniem
warunkoéw ugody. Nie przedstawil natomiast wlasnego rozumienia zapisu § 4., nie domagal sie miarkowania wysokoSci
kary ze wzgledu np. na zakres wykroczenia poza dopuszczalne granice uzywania slownego oznaczenia (...). Sad
Okregowy wskazal, ze sformulowanie ugody w ten sposob, iz generalnie ustanowiono zakaz (§ 1.1), ktoéry nie
obowiazywal w wyraZnie okre§lonych warunkach (§ 1.2) sprawia, iz uzycie stownego oznaczenia (...) w inny niz
wyjatkowo dopuszczalny stanowi naruszenie zakazu i rodzi po stronie pozwanego obowiazek zaptaty kary umownej
w kwocie 20 000 euro (art. 481 § 11 2 k.c. w zw. z. art. 455 k.c.)

O kosztach postepowania Sad pierwszej instancji orzekl na zasadzie art. 100 zd. 1 k.p.c., obcigzajac nimi strony
stosunkowo do wyniku postepowania, czesci zadan pozwu uwzglednionych (40%) i oddalonych (60%), odpowiednio
do warto$ci przedmiotu sporu (84 774 zt i 126 793 zl).

Apelacje od tego wyroku wni6st pozwany, zaskarzajac wyrok w zakresie pkt 1. i 3., zarzucajac temu orzeczeniu:

- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. przez przyjecie, ze pozwany, wprowadzajac do
obrotu biszkopty w opakowaniu stanowigcym zalgcznik do pozwu nie wykonat lub nienalezycie wykonal zobowiazanie
umowne, wskutek czego po stronie powodéw powstalo uprawnienie do kary umownej zgodnie z § 4 ugody sadowej
zawartej w dniu 277 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15;

- sprzeczno$¢ istotnych ustalen sadu z zebranym w sprawie materialem dowodowym przez przyjecie, ze sporne
opakowanie nie jest zgodne z § 1 ust. 2 ugody sadowej zawartej w dniu 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII
GWzt 1/15, a w szczegblnosci, ze ugoda zawiera zakaz zastosowania niebieskiego lub innej barwy tta kontrastowego
w stosunku do napisu zawierajacego oznaczenie stowne (...);

- sprzeczno$¢ istotnych ustalen sadu z zebranym w sprawie materialem dowodowym przez uznanie, ze
niedopuszczalne sa modyfikacje opakowania biszkoptéw pozwanego niedozwolone w sposéb pozytywny w ugodzie
z dnia 27 kwietnia 2015 r., a w konsekwencji, ze modyfikacje takie stanowig naruszenie zobowigzan pozwanego
zawartych w tej ugodzie.

W konsekwencji, pozwany wnidst o zmiane wyroku w zaskarzonej czeSci i oddalenie pow6dztwa w caloSci, wzglednie
o uchylenie wyroku w zaskarzonej czeSci i w tym zakresie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sad Apelacyjny ustalil i zwazyl, co nastepuje:
Apelacja pozwanego jest bezzasadna.

Sad Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne Sadu Okregowego i przyjmuje je za wlasne. Stan faktyczny nie byt
zreszta w niniejszej sprawie sporny. Sad pierwszej instancji dokonal réwniez prawidlowej oceny prawnej zasadno$ci
dochodzonego roszczenia, ktéra Sad Apelacyjny w pelni akceptuje.

Zarzuty apelacji koncentruja sie wokdl wykladni ugody sadowej z dnia 277 kwietnia 2015 r. Strony pozostaja w sporze
co do tego, jaki byl cel i zamiar stron przy ksztaltowaniu zakresu uprawnien pozwanego okre$lonych ta ugoda.
Sad Okregowy przyjal, ze ugoda co do zasady zakazywala pozwanemu postugiwania sie oznaczeniem slownym (...),
przewidujac jednoczes$nie okresSlone w ugodzie wyjatki. W nastepstwie takich postanowien, pozwany jest uprawniony
do postugiwania sie oznaczeniem stlownym (...) tylko w odniesieniu do produktéw wymienionych w ugodzie i tylko
w spos6b tam wskazany. Poniewaz pozwany postuzyl sie oznaczeniem stownym (...) na bocznej $ciance opakowania,



czego ugoda nie przewidywala, zaktualizowalo sie roszczenie powodéw o zaplate kary umownej, wobec naruszenia
warunkow ugody.

W tym kontekécie, Sad Apelacyjny zwraca uwage, ze zarzuty apelacji sa wadliwie sformulowane. Pozwany w istocie
kontestuje dokonana przez Sad Okregowy wykladnie ugody, a wiec wskazuje na naruszenie art. 65 k.c., chociaz zarzutu
naruszenia tego przepisu nie podnosi. Skarzacy zarzuca natomiast sprzeczno$¢ ustalen Sadu pierwszej instancji z
zebranym w sprawie materialem dowodowym przez przyjecie, ze sporne opakowanie nie jest zgodne z § 1 ust. 2 ugody
z dnia 277 kwietnia 2015 r. oraz, ze niedopuszczalne sg modyfikacje opakowania biszkoptéw pozwanego niedozwolone
w sposob pozytywny w ugodzie. Drugi z tych zarzutéw w sposob oczywisty odnosi sie do wykladni ugody, a nie ustalen
faktycznych. Natomiast trafno$¢ pierwszego z nich jest catkowicie uzalezniona od wyktadni ugody. Podobnie zreszta
zarzut apelacji dotyczacy naruszenia art. 483 § 11484 § 1 k.c. w istocie odnosi sie do wykladni ugody.

Sad Apelacyjny nie przeprowadzit postepowania dowodowego ani nie zmienil ustalen faktycznych sadu pierwszej
instancji, a w apelacji nie zgloszono zarzutdéw dotyczacych tych ustalen, wobec tego uzasadnienie wyroku moze

zawiera¢ jedynie wyja$nienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepiséw prawa (art. 387 § 2" k.p.c.).

Wedlug Sadu Apelacyjnego, Sad Okregowy dokonal trafnej wykladni zawartej ugody sadowej, opierajac sie na tekScie
ugody, analizowanym w kontekécie zeznan $§wiadkéw. Sad pierwszej instancji przekonujaco uzasadnil, dlaczego celem
i zamiarem stron bylo wylaczenie mozliwoéci postugiwania sie przez pozwanego oznaczeniem stownym (...), poza
sytuacjami wprost wskazanymi w ugodzie. Ocena ta jest zgodna z dyrektywami zawartymi w art. 65 § 2 k.c. Sad
Apelacyjny w pelni ta argumentacje podziela i nie ma koniecznoéci jej powtarzania.

Skoro ugoda nie przewidywala mozliwoSci umieszczania oznaczenia (...) na bocznej §ciance opakowania, to uzywanie
przez pozwanego spornego opakowania, z napisem (...) na bocznej $ciance, oznaczalo naruszenie warunkéow ugody.
Bezprzedmiotowe sg natomiast dywagacje pozwanego co do kolorystyki opakowania oraz ewentualnych innych
ksztaltbw opakowan. Dla przyjecia, ze doszlo do naruszenia warunkéw ugody wystarczajace jest uznanie, iz ugoda
nie dopuszczala umieszczania oznaczenia (...) na bocznych Sciankach opakowania. Tym samym, kwestia kolorystyki
schodzi na drugi plan i wywody Sadu Okregowego na tej plaszczyznie nie mogly mie¢ wplywu na wynik sprawy.
Poza tym przedmiotem sporu jest konkretne opakowanie w postaci prostopadloScianu, a nie wszelkie mozliwe do
pomyslenia ksztalty opakowan.

Sad Okregowy trafnie uznal, ze postanowienie ugody dotyczace obowiazku zaplaty kwoty 20 000 euro na wypadek
naruszenia przez pozwanego warunkow tej ugody, stanowi kare umowna za przyszle (nieistniejgce jeszcze w chwili
zawierania ugody) naruszenia. W konsekwencji, naruszenie warunkéw ugody skutkowalo w oparciu o postanowienia
§ 4 ugody oraz art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § k.c. powstaniem po stronie powodéw roszczenia o zaplate kary
umowne;.

Dlatego tez, Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalil apelacje pozwanego, jako bezzasadna.

Nadto, Sad Apelacyjny na podstawie art. 98 § 1i 3 k.p.c. wzw. zart. 319 § 1k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 2 wzw. z § 8 ust. 1
pkt 20 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 22 paZzdziernika 2015 r. w sprawie oplat za czynnoéci radcow
prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 265) — w brzmieniu obowiazujacym do dnia 27 pazdziernika 2016 r. — zasadzit od
pozwanego na rzecz powoddéw kwoty po 540 zt tytulem zwrotu kosztoéw postepowania apelacyjnego.

Wobec powyzszego Sad Apelacyjny orzekl, jak w sentencji.



