Sygn. akt Il CSK 120/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2011 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :

SSN Jan Gérowski (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Bgczyk

SSA Roman Dziczek (sprawozdawca)

w sprawie z powodztwa M. sp. z 0.0. w K.

przeciwko M. Agencji Reklamowej sp. z 0.0. w K.

0 zaniechanie czynéw nieuczciwej konkurenciji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 9 grudnia 2011 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sgdu Apelacyjnego
z dnia 4 listopada 2010 r.,

1. oddala skarge kasacyjna,

2. zasadza od pozwanej na rzecz powoddki kwote 630
(szeséset trzydziesci) ziotych tytutem zwrotu kosztéw
postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie



M. Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w K. wystgpita przeciwko M.
Agencji Reklamowej Spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig w K. z zgdaniem
zakazania pozwanej uzywania w nazwie swej firmy stowa ,M.” oraz nakazania
usuniecia nazwy ,M.” ze strony internetowej pozwanej www.m. pl i jakichkolwiek
innych materiatow, a takze zmiany nazwy portalu www.ms.pl w sposob, ktéry nie
kojarzytby sie markg i zastrzezonym znakiem ,M.” oraz nakazanie stronie pozwanej
dwukrotnego opublikowania w Gazecie Wyborczej i Rzeczypospolitej w czesci
ogolnopolskiej oswiadczenia o tresci wskazanej w pozwie, w rozmiarze czcionki i w
czasie blizej tam okres$lonym. Jako podstawe prawng swych zgdan wskazata art. 3

ust. 1, art. 51 art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurenciji.
Strona pozwana wnosita o oddalenie powodztwa.

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2010 r. Sgd Okregowy oddalit powddztwo i orzekt
0 kosztach postepowania. Sad ten ustalit, Zze pozwana podaje informacje na temat
swego przedsiebiorstwa na domenie internetowej pod nazwg ,m.pl” i oferuje ustugi
wytgcznie z zakresu reklamy klientom z branzy technologicznej i informatycznej. Z
kolei, strona powodowa uzytkuje domene pod nazwg ,m.net”, a ustugi reklamowe
sg jedng z kilku dziedzin jej dziatalnosci, kierowang do innych, niz kontrahenci
pozwanej, odbiorcow. Pozwana w swej dziatalno$ci uzywa petnej nazwy swej firmy.
Strony nie znajg przypadkéw, ze klient ich firmy ma zamiar skorzystania z ustug

drugiej firmy.

Sad pierwszej instancji ustalit réwniez, ze strona powodowa zaczeta jako
pierwsza, od dnia 12 czerwca 2003 r., oznacza¢ prowadzong przez siebie firme
nazwg M., natomiast pozwana nabyta prawo do uzywania oznaczenia firmy M. z
dniem 21 lipca 2009 r., na podstawie prawomochego wpisu do rejestru
handlowego. Odwotujgc sie do przepiséw o witasnosci (art. 140 k.c. i nast.) oraz
wspotwiasnosci (art. 206 k.c.), Sad Okregowy uznat, ze z chwilg prawomocnego
wpisu do rejestru pozwana uzyskata prawo do postugiwania sie, wspdlnie
z powodkg, nazwg M., a art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ma

w tej sytuacji zastosowania.

Na skutek apelacji powodki Sad Apelacyjny zmienit wyrok Sgdu Okregowego

w ten sposob, ze zakazat stronie pozwanej uzywania stowa ,M.” w nazwie firmy
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(punkt 1.a), nakazat stronie pozwanej usuniecie nazwy ,M.” ze strony internetowe]
www.m. pl oraz z wszelkich materiatbw wskazujgcych na te nazwe (punkt 1b),
nakazat pozwanej zamieszczenie w ,Rzeczypospolitej” i w ,Gazecie Wyborczej” w
czesci ogolnopolskiej na jednej ze stron od 1 do 8 w wydaniach od poniedziatku do
pigtku, oswiadczen o wymiarach 17 cm x 12 cm, w terminie do trzech tygodni od
dnia prawomocnosci orzeczenia nastepujgcej tresci: ,Zarzad M. Agencja
Reklamowa sp. z 0.0. w K. wyraza ubolewanie i przeprasza M. sp. z 0.0. w K. oraz
wszystkich klientow, ktorzy zostali wprowadzeni w btad, poprzez uzywanie przez
naszg Spotke nazwy ,M.”, do ktorej prawa przystugujg M. sp. z 0.0. w K. Zarzad M.
Agencja Reklamowa sp. z 0.0. w K. niezwiocznie podejmie dziatania zmierzajgce
do usuniecia z nazwy spotki stowa ,M.” (punkt 1.c); oddalit powdédztwo w pozostatej
czesci i orzekt o kosztach postepowania (punkt 1 d i €) oraz oddalit apelacje w
pozostatej czesci i orzekt o kosztach postepowania apelacyjnego (punkt 2 i 3). Sad
drugiej instancji w oparciu o materiat zebrany przed Sgdem Okregowym
dodatkowo ustalit, ze obie firmy uzywajg wyrazu ,M.”, ktére jest wyrdznikiem w
nazwie firm, prowadzg dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki z ograniczong
odpowiedzialno$cig na terenie miasta K., a ich siedziby potozone sg w sgsiedztwie.
Jednym z przedmiotow dziatalnosci obydwu firm jest dziatalno$¢ w zakresie ustug
reklamowych ,74,4, REKLAMA”. Uzywanie stowa ,M.” w nazwie obu firm
wprowadza w bfgd uczestnikobw obrotu, w szczegdlnosci przy kierowaniu
korespondenciji, wywotuje pomyiki w doreczaniu przesytek oraz btedne telefony
klientow w sprawie realizacji zlecen. Nadto obie firmy postugujg sie adresem
internetowym, ktory zawiera ten sam wyroznik ,m.”, a réznica wynika jedynie z

dodatku do wyrdznika.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego zadanie pozwu oparte na przepisach art. 3 i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. — dalej ,u.z.n.k.”) byto w swej zasadniczej
czesci usprawiedliwione. Uzywanie w nazwie obu firm stowa ,M.”, jednakowo
brzmigcego, niewatpliwie moze wprowadzac¢ w btad klientéw co do tozsamosci firm,
zwtaszcza gdy obie firmy dziatajg na tym samym rynku geograficznym i wystepujg
na tym samym rynku przedmiotowym: oferujg ustugi reklamowe. Pozwalato to

powodowi skorzystaC z ochrony przewidzianej w art. 5 u.z.n.k. Z kolei zadanie



dotyczace usuniecia ze strony internetowej stowa ,m.” oraz wszelkich materiatéw
wskazujgcych na te nazwe znajdowato oparcie, wedtug Sadu drugiej instancji, w
art. 3 u.z.n.k.,, skoro powodowi przystugiwata ochrona wynikajgca z prawa
pierwszenstwa na podstawie art. 5 k.c. Natomiast Zgdana forma ochrony
znajdowata oparcie w art. 18 u.z.n.k., ale z ograniczeniem do jednokrotnej

publikacji we wskazanych czasopismach ogodlnopolskich.

Wyrok Sgdu Apelacyjnego zaskarzyta skargg kasacyjng pozwana Spoétka
w czesci uwzgledniajgcej powddztwo (punk 1 a — ¢ i €) oraz orzekajgcej o kosztach
w instancji apelacyjnej (punkt 3), podnoszgc zarzuty naruszenia prawa
materialnego: art. 5 u.z.n.k., art. 5w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 3 ust. 1
u.z.n.k., a takze zarzut naruszenia przepisu postepowania — art. 328 § 2 k.p.c,,
poprzez niepowotanie materialnoprawnej podstawy wyroku w Zzakresie

przypisanego pozwanemu deliktu zwigzanego z rejestracjg domeny internetowe;.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Nietrafny jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.
(ktérego notabene skarzacy juz nie powotat), albowiem orzeczenie Sgdu drugiej
instancji, wbrew odmiennemu stanowisku prezentowanemu w skardze kasacyjnej,
poddaje sie kontroli kasacyjnej, a tylko taki brak bytby zasadniczym warunkiem
skutecznego kwestionowania zaskarzonego orzeczenia sgdu drugiej instancji na tej
podstawie kasacyjnej (por. m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2 czerwca
2011r., | CSK 581/10, Lex nr 950715). Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c,
uzasadnienie wyroku powinno zawieraC wskazanie podstawy faktycznej
rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktére sad uznat za udowodnione,
dowodow, na ktorych sie opart, i przyczyn, dla ktérych innym dowodom odmowit
wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku
z przytoczeniem przepiséw prawa. Zgodnie z art. 391 § 1 k.p.c., jezeli nie ma
przepisOw szczegolnych o postepowaniu przed sgdem drugiej instancji, do
postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sgdem
pierwszej instancji. Naruszenie przez sad drugiej instancji art. 328 § 2 w zw. z art.
391 § 1 k.p.c. przez sporzgdzenie uzasadnienia nieodpowiadajgcego wymaganiom,

jakie stawia wymieniony przepis, moze wyjagtkowo wypetnia¢ podstawe kasacyjng



przewidziang w art. 398° § 1 pkt 2 k.p.c. Ma to miejsce wéwczas, gdy wskutek
uchybienia konkretnym wymaganiom okreslonym w art. 328 § 2 k.p.c. zaskarzone
orzeczenie nie poddaje sie kontroli kasacyjnej, czyli gdy stwierdzone wady mogty

mie¢ wyjgtkowo wptyw na wynik sprawy.

Wbrew zarzutowi skargi kasacyjnej z drugiej podstawy kasacyjnej (art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c.) zaskarzone orzeczenie w zakresie przypisanego pozwanemu
deliktu — czynu nieuczciwej konkurencji, zwigzanego z uzywaniem domeny
internetowej www.m.pl, wskazato przepisy art. 3 ust. 1 i art. 5 u.z.n.k., jak rowniez
odniosto sie do zasadniczych przestanek z nich wynikajgcych. Kwestia
prawidtowosci subsumpcji bedzie natomiast rozwazona przy ocenie zarzutow

z pierwszej podstawy kasacyjnej.

Odnoszac sie do zarzutdow naruszenia prawa materialnego — art. 5, art. 5
w zw. z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nalezy wskazac na wstepie, ze art. 3
ust. 1 u.z.n.k., jak trafnie podnosi sie w literaturze oraz w judykaturze (por. m.in.
wyroki SN: z dnia 26 listopada 1998 r., | CKN 904/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 97,
z dnia 9 maja 2003 r., V CKN 219/01, OSP 2004, nr 7, poz. 54, z dnia 30 maja
2006 r., | CSK 85/06, OSP 2008, nr 5, poz. 55), petni niewykluczajgce sie trzy
funkcje, okreslane powszechnie jako funkcja definiujgca, uzupetniajgca
i korygujgca.

Pierwsza polega na okresleniu, a wiec na zdefiniowaniu czynu nieuczciwej
konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy
lub klienta. Nie narusza to zasadniczo stypizowanych, konkretnych czynow
nieuczciwej konkurencji, ktére zostaty zawarte w art. 5-17 u.z.n.k. (a przyktadowo
wymienione w art. 3 ust. 2 u.z.n.k.) i wskazanych tam definicji, lecz — jako klauzula

generalna — pozwala na ich wlasciwe odczytanie.

Funkcja uzupetniajgca polega na uzupetnieniu katalogu czynéw nieuczciwej
konkurencji, nie jest bowiem mozliwe skatalogowanie i stypizowanie wszystkich
zachowan, ktére mogg by¢ zakwalifikowane jako naruszajgce zasady uczciwego
obrotu, dlatego takie zachowania, ktdére nie podpadajg pod hipotezy przepiséw

rozdziatu drugiego ustawy, ale sg sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami


http://www.medianus.pl/

I przy tym zagrazajg lub naruszajg interes innego przedsiebiorcy lub klienta,

rowniez stanowig czyn nieuczciwej konkurencji okreslony w art. 3 u.z.n.k.

Funkcja korygujgca polega na tym, ze w sytuacji, w ktorej zachowanie
podpada pod hipoteze ktéregos z przepiséw rozdziatu 2 ustawy, ale nie jest to
zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, to nie jest czynem

nieuczciwej konkurenciji.

Odnoszac sie do zarzutu naruszenia art. 5 u.z.n.k., zastosowanego
w sprawie przez Sad Apelacyjny w odniesieniu do zachowania pozwanego
polegajgcego na uzywaniu w nazwie firmy swego przedsiebiorstwa wyrazu ,M.”,
stwierdzi¢ nalezy, ze Sad drugiej instancji na podstawie ustalonego przez siebie
stanu faktycznego prawidtowo uznat, ze zaistnialy wszystkie wskazane przez ten
przepis, odczytywany takze w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., przestanki jego

zastosowania.

Art. 5 u.z.n k. udziela ochrony przedsiebiorcy, ktory jako pierwszy na danym
rynku rozpoczat uzywanie okreslonej nazwy dla zindywidualizowania swojego
przedsiebiorstwa; pierwszenstwo uzywania jest wytgcznym kryterium rozstrzygania
w przedmiocie kolizji oznaczen (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 marca
1997 r., Il CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113 i z dnia 11 marca 2003 r., V CKN
1872/00, ,lzba Cywilna" 2003, nr 11, s. 49).

Tak bylo w sprawie niniejszej: strona powodowa rozpoczeta uzywanie
terminu ,M.” w nazwie swego przedsiebiorstwa od 2003 r., a pozwany — od 2009 r.,
a zatem powoddka korzysta z prawa pierwszenstwa do uzywania w nazwie swego

przedsiebiorstwa tego oznaczenia.

Jednoczesnie przepis ten wymaga, aby takie uzywanie oznaczenia mogto

wprowadzac klientow w btgd co do jego tozsamosci.

Réwniez te przestanke ustalit Sad drugiej instancji, wskazujgc nie tylko takg
mozliwos¢ (ryzyko konfuzji), z uwagi na geograficzny i przedmiotowo tozsamy
(w czesci) przedmiot dziatania, ale takze ustalit i wskazat konkretne, zaistniate
przypadki wprowadzenia klientdw w btgd co do tozsamosci obu przedsiebiorstw.



Przestanka mozliwosci wprowadzenia w bigd co do tozsamosci
przedsiebiorstwa w zwigzku z uzywaniem tozsamego lub podobnego oznaczenia
przedsiebiorstwa, jest wyspecyfikowang przez ustawodawce postacig przestanki
zagrozenia lub naruszenia intereséw przedsiebiorcy lub klienta z klauzuli generalnej
(art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Jako taka, miesci sie w niej, w postaci ustalonej przez Sad

meritii; niewatpliwie zagraza interesom konsumentdéw poprzez ryzyko konfuz;ji.

W tym kontekscie, w zwigzku z podnoszong w skardze kasacyjnej
rozbieznoscig w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego co do rozumienia terminu
konkurencji pomiedzy przedsiebiorcami na tle art. 5 u.z.n.k.,, za przewazajgce
nalezy uzna¢ stanowisko, w my$l ktérego pojecie przedsiebiorstwa
konkurencyjnego nalezy rozumie¢ szeroko i obejmowa¢ nim nie tylko
przedsiebiorstwa konkurencyjne w $cistym tego stowa znaczeniu, tj. dziatajgce
w takiej samej lub podobnej sferze produkciji, ustug lub handlu, ale takze wszystkie
przypadki, w ktérych oznaczenie przedsigebiorstwa moze wprowadzi¢ w btad
klientéw co do tozsamosci z innym przedsiebiorstwem (por. min.: wyrok SN z dnia
19 marca 2004 r., IV CK 157/03, OSNC 2005, nr 3, poz. 53, wyrok SN z dnia
17 czerwca 2004 r., V CK 550/03, OSG 2005, nr 1, poz. 2). Ryzyko konfuzji co do
tozsamosci przedsigebiorstw moze nastgpi¢ takze wéwczas, gdy przedsiebiorstwa
dziatajg na innych obszarach i majg rozny przedmiot swojej dziatalnosci (zob. wyrok
SN z 11 marca 2010 r., IV CSK 379/09, OSNC 2010, nr 11, poz. 149). Pozostaje to
w zgodzie z wyznaczong przez norme generalng przestankg zagrozenia interesu,

ktorym jest w tym przypadku, ryzyko konfuzji co do tozsamosci przedsiebiorstw.

Niezasadny okazat sie takze zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k
odnoszony do nienazwanego (niestypizowanego) czynu hieuczciwej konkurenciji
przypisanego pozwanemu przez Sad Apelacyjny, zwigzanego z uzywaniem przez

niego nazwy ,M.” na stronie internetowej www.m.pl.

Jak juz zasygnalizowano na wstepie, art. 3 ust. 1 u.z.n.k. moze petnic
funkcje uzupetniajgcg katalog czyndéw nieuczciwej konkurencji, nie jest bowiem
mozliwe skatalogowanie i stypizowanie wszystkich zachowan, ktére mogg byc¢
zakwalifikowane jako naruszajgce zasady uczciwego obrotu. Trzeba dodac,

ze funkcja uzupetniajgca nie wyklucza stosowania do tego samego zachowania



rowniez przepisu szczegétowego; art. 3 oraz przepisy wymienione w rozdziale
2 uzupetniajg sie i mogg by¢ stosowane kumulatywnie (por. wyrok SN z dnia
16 kwietnia 2009 r., | CSK 24/09, OSP 2011, nr 1, poz. 12).

Do takiej konstrukcji odwotat sie w istocie Sad drugiej instancji, wskazujgc
przy opisie prawnym czynu nieuczciwej konkurencji przypisanego pozwanemu

zarowno art. 3 ust. 1, jak i art. 5 u.z.n.k. Byto to prawnie dopuszczalne.

Zastosowanie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w jego funkcji uzupetniajgcej moze
polegaC na uzupetnieniu katalogu czynow nieuczciwej konkurencji takze w ten
sposob, ze do danego zachowania znajdzie zastosowanie w catosci lub czesci
przepis szczegdétowy, wymieniony w rozdziale drugim tej ustawy; w szczegolnosci,
umieszczenie w adresie internetowym cudzego wyrdznika nazwy przedsiebiorstwa,
korzystajgcego z prawa pierwszenstwa (art. 5 u.z.n.k.), moze stanowi¢ czyn

nieuczciwej konkurencji, jezeli zagraza interesom tego przedsiebiorcy lub klienta.

Kwestia naruszenia prawa wynikajgca z prawa pierwszenstwa, wywiedziona
z faktow ustalonych przez Sgd Apelacyjny, zostata juz wyzej omdwiona i pozostaje
aktualna takze dla tego niestypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji.
Ocena zagrozenia intereséw klientéw, poczyniona w ramach swobody przyznanej
sadowi meriti (art. 398 § 2 in fine k.p.c.), wiaze Sad Najwyzszy, wypeniajac

zarazem konieczny katalog przestanek z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Z tych wszystkich wzgledéw, wobec uznania, ze zarzuty skargi kasacyjnej
nie mialy usprawiedliwionych podstaw, na podstawie art. 398 k.p.c., Sad
Najwyzszy orzekt jak w sentencji. O kosztach postepowania kasacyjnego Sad
Najwyzszy orzekt na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 398%
K.p.c. oraz art. 98 w zw. z art. 99 k.p.c. i § 10 pkt 18 wzw. z § 5i § 12 ust. 4 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzesnia 2002 r. w sprawie
optat za czynnosci radcow prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Panstwa
kosztow pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego
z urzedu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349).






