Sygn. akt V CSK 162/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dnia 14 listopada 2008 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczgcy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Dariusz Zawistowski

w sprawie z powddztwa D. L.

przeciwko "K.(...)" Spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscig w R.

0 zaniechanie czyndw nieuczciwej konkurencji i zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 listopada 2008 r.,

skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia 8 listopada 2007 r.,
sygn. akt V ACa (...),

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania Sgdowi
Apelacyjnemu, pozostawiajgc temu Sadowi rozstrzygniecie o kosztach

postepowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powod D. L. wniést o zakazanie pozwanej K.(...) sp. z 0. 0. w R. oferowania,
reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu i eksportu dtugopiséw z serii M.(...),
nakazanie zniszczenia posiadanych dtugopiséw tej serii i zlozenia stosownego

oswiadczenia w prasie. Nadto zazgdat powdd zasgdzenia od pozwanej na jego rzecz



odszkodowania w kwocie 101842,39 zt z odsetkami za szkody wyrzgdzone dziataniem
pozwanej.

Sad Okregowy w G. wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r. oddalit powddztwo.
Rozstrzygniecie to opart na nastepujgcych ustaleniach i ocenach. Strony prowadzg
konkurencyjng dziatalnos¢ gospodarczg w tym samym segmencie rynku (artykuty
piSmienne). Powdd jest producentem artykutow pismiennych, za$ pozwana dziata jako
handlowiec, specjalizujgc sie w imporcie takich artykutow m.in. z krajow Dalekiego
Wschodu. Powdd uzyskat prawo ochronne do wzoru przemystowego ,O.(...)" nr Rp-(...)
o nazwie D.(...), jednak prawo z rejestracji tego wzoru decyzjg urzedu Patentowego z
dnia 23 listopada 2006 r. zostato uniewaznione. Powotywanie sie zatem przez powoda
na ochrone prawng wzoru i dochodzenie roszczen z tytutu naruszenia praw wytgcznych
do wzoru przemystowego w oparciu 0 ustawe prawo witasnosci przemystowej nie jest
mozliwe. Rozwazajgc, czy roszczenia powoda znajdujg podstawe w przepisach ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sgd Okregowy zwrdcit uwage, ze art. 13 tej
ustawy sankcjonuje nasladownictwo w waskim zakresie, obejmujgc przypadki, w ktorych
dla przecietnego odbiorcy nie jest mozliwe odrdznienie kopii od oryginatu. Odbiorcami
produktéw oferowanych przez powoda byli profesjonalidci, ktorzy nie ulegali konfuzji
przy okresleniu pochodzenia wyrobu i to nawet przy pobieznym poréwnaniu spornych
dtugopiséw. Nie nastgpit zatem przypadek niewolniczego nasladownictwa =z
jednoczesnym wprowadzaniem w bigd klienta. Pozwana spodtka nie produkuje
dtugopiséw M.(...), nie dopuscita sie wiec dziatania polegajgcego na ,kopiowaniu”
zewnetrznej postaci produktu ,dtugopisu D.(...)” za pomocg technicznych srodkow
reprodukciji, w celu uzyskania imitacji ,dtugopisu M.(...)". Faktu kopiowania dtugopisu
D.(...) powdd nie udowodnit - stagd nie jest mozliwe uwzglednienie przez Sad roszczen
powoda w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwana wprowadzata ponadto do
obrotu importowane dtugopisy oznakowane dodatkowo swoim znakiem towarowym oraz
nalezycie je oznaczata na opakowaniach zbiorczych.

Na skutek apelacji powoda Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 8 listopada 2007 r.
zmienit powyzszy wyrok w ten sposob, ze: 1) zakazat pozwanej oferowania,
reklamowania, importu i eksportu oraz wprowadzania do obrotu dtugopiséw z serii M.(...)
chinskiej firmy N.(...) o symbolach M.(...) HF, M.(...) S i M.(...) AF bez trwatego ich
oznaczenia znakiem towarowym ,1St”; 2) nakazat pozwanej wycofanie ze sprzedazy
posiadanych przez nig diugopiséw z serii M.(...) opisanych w pkt. 1 nieopatrzonych

trwatym znakiem towarowym ,1St”; 3) nakazat pozwanej opublikowanie w terminie 14



dni od daty uprawomocnienia sie wyroku, na trzeciej stronie dziennika ,R.(...)" (wydanie
ogolnopolskie) oraz na czwartej stronie czasopisma ,P.(...)" ogtoszenia o wymiarach i
tresci wskazanych blizej w wyroku, a w pozostatej czesci powodztwo oddalit.

Sad Apelacyjny uznat ustalenie faktyczne poczynione przez Sad pierwszej
instancji za prawidtowe. Odmiennie jednak niz Sgad Okregowy ustalit, ze powdd,
poczynajgc od 2002 roku, czynit starania o uruchomienie produkcji dtugopisu, ktory
mogtby by¢é uzywany jako produkt reklamowy innych przedsiebiorcow. Opracowat
koncepcje artystyczng, zlecit wykonanie projektu technicznego i wdrozyt ten projekt do
produkcji. Dtugopisy produkowane przez powoda posiadajg trwate oznaczenie ,D.(...)",
w postaci wyttoczenia na mostku tgczgcym korpus dtugopisu z naczepem. Od kwietnia
2003 r. dtugopisy D.(...) byly sprzedawane odbiorcom hurtowym. Pozwana trwate
oznaczenie importowanych dtugopiséw serii ,M.(...)” rozpoczeta dopiero w styczniu 2006
r., pozwany do obrotu wprowadzit je pézniej, niz powdd.

Dokonujgc powyzszych ustalen Sad Apelacyjny nie podzielit oceny, ze powdd nie
wykazat, iz pozwany dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji okreslonego w art. 13
ust. 1 u.zn.k. Sad ten, koncentrujgc sie na sposobie oznaczania produktéw, uznat, ze
wytgczenie mozliwosci wywotania btedu co do ich pochodzenia wchodzi w gre jedynie w
razie wyraznego i petnego oznaczenia producenta na opakowaniu towaru, a zwtaszcza
trwatego umieszczenia znaku towarowego bezposrednio na produkcie. Wprowadzony
przez pozwang do obrotu gospodarczego produkt nie byt trwale oznaczony, a to mogto
wprowadzi¢ nabywcow w btgd co do jego producenta lub pochodzenia.

W ocenie Sadu Apelacyjnego, powodowi przystugiwata ochrona wynikajgca z
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - mimo uchylenia rejestracji wzoru
uzytkowego — poniewaz jako pierwszy wprowadzit przedmiotowy wzor dtugopisu do
obrotu. Dziatanie pozwanej wyczerpuje w konsekwencji przestanki czynu nieuczciwej
konkurenciji okreslonego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Sad Apelacyjny odstgpit jednak od nakazania zniszczenia posiadanych przez
pozwang diugopisow serii M.(...), albowiem ich odpowiednie trwate oznaczenie znakiem
towarowym oraz odpowiednie oznakowanie opakowania zbiorczego uniemozliwia
wprowadzenie w btgd nabywcoéw. W ocenie Sgdu Apelacyjnego brak takze podstaw do
uwzglednienia roszczenia odszkodowawczego, bowiem powdd nie wykazat istnienia
bezposredniego zwigzku przyczynowego miedzy bezprawnym dziataniem pozwanej a
koniecznos$cig udzielenia przez powoda rabatow przy sprzedazy swoich produktow.

Skarge kasacyjng od powyzszego wyroku wniosty obie strony.



Powodd zaskarzyt wyrok w czesci oddalajgcej apelacje w czesci dotyczgcej
roszczenia odszkodowawczego, opierajgc skarge na obu podstawach kasacyjnych, to
jest naruszenia prawa materialnego (art. 393* § 1 pkt 1 k.p.c.) i prawa procesowego (art.
393° § 1 pkt 2 k.p.c.). W ramach pierwszej podstawy zarzucit naruszenie: 1) art. 361 § 1
k.c. w zwigzku z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. oraz art. 6 k.c. poprzez btedng wykfadnie i
niewtasciwe zastosowanie polegajgce na przyjeciu, ze przestankg odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzong czynem nieuczciwej konkurencji, ktérg powinien byt wykazac
powod, jest istnienie bezposredniego zwigzku przyczynowego pomiedzy czynem a
szkoda, co pozostaje w sprzecznosci z art. 361 § 1 k.c.; 2) art. 361 § 2 w zwigzku z art.
18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. poprzez btedng wyktadnie i ich niezastosowanie polegajgce na
przyjeciu, ze udzielone rabaty stanowig normalng instytucje marketingowg, pomimo ze
ich udzielenie w niniejszej sprawie pozostawato w czasowym i funkcjonalnym zwigzku z
wprowadzaniem przez pozwanego do obrotu tahnszych kopii wyrobu powoda
I prowadzito do utraty czesci zysku przez powoda.

W ramach drugiej podstawy zarzucat naruszenia art. 328 § 2 w zwigzku z art. 391
§ 1 zd. 1 k.p.c., polegajace na niedokonaniu przez Sad Apelacyjny witasnych,
stanowczych ustalen faktycznych warunkujgcych rozstrzygniecie apelacji w zakresie
roszczenia odszkodowawczego, co znalazto wyraz w pisemnych motywach wyroku w
postaci stwierdzen, ze w niniejszej sprawie mogty hipotetycznie istnie¢ inne niz
niedozwolone dziatania pozwanego przyczyny udzielania rabatéw przez powoda, co
miato istotny wptyw na wynik sprawy, gdyz doprowadzito do oddalenia apelacji co do
roszczenia odszkodowawczego.

W konkluzji powdd wnosit o uchylenie zaskarzonego wyroku w cze$ci oddalajgcej
apelacje w zakresie roszczenia odszkodowawczego i przekazanie sprawy w tej czesci
do ponownego rozpoznania.

Pozwana spétka zaskarzyta wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach w czesci
uwzgledniajgcej apelacje powoda. Skarga kasacyjna oparta zostata na podstawie
naruszenie prawa materialnego, a to: 1) art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego niewtasciwe
zastosowanie pomimo ustalenia, ze pozwana nie kopiowata za pomocg technicznych
Srodkow reprodukcji produktu powoda oraz poprzez jego btedng wyktadnie polegajgca
na przyjeciu, ze mozliwo$¢ wprowadzenia klienta w btagd co do pochodzenia produktu
nie jest zwigzana z rodzajem klientéw, nabywajgcych towar i z wykazanymi w sprawie
okolicznosciami towarzyszgcymi wyborowi przez klientow towaru powoda lub pozwanej;

2) art. 13 ust. 2 u.z.n.k. poprzez jego niewtasciwe zastosowanie pomimo ustalenia, ze



pozwana nie nasladowata produktow powoda, gdyz nie jest ich producentem oraz
poprzez btedng wyktadnie polegajacg na przyjeciu, ze tylko oznaczenie trwate spetnia
wymog oznaczenia odpowiedniego; 3) art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez btedng wyktadnie
polegajgca na przyjeciu, ze wprowadzajgc do obrotu produkt podobny do produktu
powoda pozwany popetnit jako producent czyn nieuczciwej konkurencji, tozsamy z
czynem opisanym w art. 13 ust. 1 i 2 tejze ustawy. W konkluzji wnosit o uchylenie
wyroku w zaskarzonej czesci i oddalenie apelacji, ewentualnie o przekazanie sprawy w
tym zakresie Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci podlega rozpoznaniu skarga kasacyjna pozwanej spotki,
skoro kwestionuje samg zasade odpowiedzialnosci. Wobec podnoszonych w skardze
zarzutow nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce kwestie. Przepis art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tekst jedn. Dz. U. 2003 r.
Nr 153, poz. 1503; dalej — u.z.n.k.) okresla jako czyn nieuczciwej konkurencji tzw.
niewolnicze nasladownictwo, polegajgce na kopiowaniu za pomocg technicznych
srodkow reprodukcji zewnetrznej postaci produktu, jesli moze wprowadzi¢ klientow w
btgd co do tozsamosci producenta lub produktu. Skarzgca zarzucata w skardze
kasacyjnej, ze skoro nie wytwarzata dtugopiséw ,M.(...)", nie mogta skopiowac
zewnetrznej postaci dtugopiséw ,D.(...)", zatem nie mozna jej dziatan zakwalifikowac
jako wypetniajgcych dyspozycje przytoczonego przepisu. Istotnie, literalna wyktadnia art.
13 ust.1 u.z.n.k. moze prowadzi¢ do wniosku, ze okre$lonego w nim czynu moze
dopusci¢ sie tylko producent produktu, bowiem tylko on moze skopiowa¢ jego
zewnetrzng posta¢. Oznaczatoby to, ze dalsze stadia gospodarczej eksploataciji
skopiowanego produktu, w szczegdélnosci wprowadzanie go do obrotu, pod ten czyn nie
podpadajg. Wykfadnia systemowa nasuwa jednak inne rozwigzanie. Jak bowiem wynika
z art. 24 u.z.n.k., odpowiedzialno$¢ karng okreslong w tym przepisie ponosi nie tylko
ten, kto za pomocag technicznych s$rodkéw reprodukcji kopiuje zewnetrzng postaé
produktu, lecz rowniez ten, kto tak skopiowany produkt wprowadza do obrotu,
stwarzajgc tym mozliwos¢ wprowadzenia klientow w btad co do tozsamosci producenta
lub produktu, czym wyrzadza powazng szkode przedsiebiorcy. Sankcjg objete jest
zatem rowniez wprowadzanie skopiowanego produktu do obrotu. Biorgc zas pod uwage,
ze penalizowane moze byC¢ jedynie zachowanie stanowigce czyn nieuczciwej
konkurenciji, nalezy przyjgc, ze swiadome wprowadzanie do obrotu przez osobe trzecig

produktéw skopiowanych w warunkach objetych hipotezg art. 13 ust. 1 u.z.n.k. rowniez



narusza ten przepis. Konstatacja ta nie jest wystarczajgca do uznania, Zze skarga
kasacyjna pozwanej jest niezasadna. W sprawie ustalono jedynie bezsporny fakt
wprowadzania przez skarzgcg dlugopiséw ,M.(...)” do obrotu, a takze znaczgce
podobienstwo tych dtugopiséw do dtugopiséw ,D.(...)", $wiadczace o tym, Ze jeden z
nich jest kopig drugiego. Ustalono tez, Zze skarzgca rozpoczeta wprowadzanie
dtugopisow do obrotu pozniej niz uczynit to powod. Natomiast brak ustalen odnosnie do
tego, czy rzeczywiscie dlugopisy ,M.(...)" stanowig podrébke dtugopiséw ,D.(...)",
nie wiadomo, ktére z nich powstaty wczesniej, a jezeli nawet chinskie dtugopisy ,M.(...)”
sg niewolniczg kopig dtugopisdw wytwarzanych przez powoda, to czy skarzgca o tym
fakcie wiedziata i ze Swiadomoscig owego faktu wprowadzata podrobione dtugopisy na
polski rynek. Brak takich ustaleh nie pozwala na stanowczg ocene zarzutow naruszenia
art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Za przedwczesne natomiast w tej sytuacji nalezy uznac
rozwazania, czy stosowane przez skarzgcg oznaczenia mogty wprowadzi¢ odbiorcow,
bedacych przedsiebiorcami, w btagd co do pochodzenia produktow. W kazdym razie, dla
uznania danego czynu za czyn nieuczciwej konkurencji wedtug art. 13 ust. 1 konieczne
jest takze ustalenie, ze kopiowanie, albo sSwiadome wprowadzanie podrobionych
produktow do obrotu moze wprowadzi¢ klientow w btgd co do tozsamosci producenta
lub produktu; przestankg uznania nasladownictwa za czyn nieuczciwej konkurencji jest
wiec wprowadzenie w btgd tych klientéw, ktoérzy sg i mogg by¢é nabywcami tego
gotowego produktu, ktéry jest przedmiotem nasladownictwa (por. wyrok SN z dnia 11
sierpnia 2004 r., Il CK 487/03, niepubl.). Nie wytgcza mozliwosci wprowadzenia w bitgd
okolicznos¢, ze odbiorcami produktu sg przedsiebiorcy. Sposdb oznaczania produktow
wprowadzanych do obrotu ma przy tym znaczenie dla oceny, czy odbiorcy mogli by¢
wprowadzeni w btgd co do tych okolicznosci. W orzecznictwie Sgdu Najwyzszego
ugruntowany jest poglad, ze wyczerpujace iwyrazne oznaczenie producenta na
opakowaniu towaru oraz trwate umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na
produkcie wprowadzanym do obrotu wytgcza mozliwos¢ wywotania btedu zaréwno co do
tozsamosci producenta, jak i produktu (por. zamiast wielu wyrok SN z dnia 11 lipca 2002
r., | CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73).

Nie sg zasadne zarzuty dotyczgce naruszenia art. 13 ust. 2 u.z.n.k. odnoszgce
sie do sposobu oznakowania produktow. W przepisie tym chodzi o nasladowanie
funkcjonalnych cech produktu, podczas gdy podstawg faktyczng dochodzonego w

sprawie roszczenia jest skopiowanie zewnetrznej formy dtugopisow, a nie ich cech



funkcjonalnych, ten przepis zatem nie miat zastosowania do ustalonego przez Sad
Apelacyjny stanu faktycznego.

Zarzut dotyczgcy naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego btedng wyktadnie jest
o tyle chybiony, ze Sad Apelacyjny w ogodle nie rozwazat, czy dziatanie skarzgcej mogto
przepis ten naruszaé. Wystarczy zatem jedynie podkresli¢, ze w orzecznictwie Sgdu
Najwyzszego za dominujgce uznawane jest stanowisko, zgodnie z ktorym ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje ochrony wytgcznie w przypadku, w
ktérym zachowanie naruszyciela stanowi czyny stypizowane w rozdziale drugim.
Przepisy tego rozdziatu okreslajg tylko niektore z czyndéw, ktére uznaje sie za
nieuczciwg konkurencje, generalnie natomiast nieuczciwe w rozumieniu u.z.n.k. jest
kazde zachowanie sie przedsiebiorcy (w tym - stypizowane w art. 13 u.z.n.k.), ktore
narusza m.in. dobre obyczaje i kazde takie zachowanie, jesli zagraza lub narusza
interes innego przedsiebiorcy, podlega ochronie (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Wymaga to
jedynie wskazania, jaki dobry obyczaj, inny niz wymieniony w konkretnym przepisie
rozdziatu drugiego, doznat naruszenia oraz udowodnienia, ze nieprzestrzeganie tego
obyczaju zagrozito lub naruszyto interes konkurenta (por. m. in. wyrok SN z dnia 2
stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007/5/11).

Odnosnie zas do zarzutow podnoszonych w skardze kasacyjnej powoda nalezy
podzieli¢ ocene, ze oddalenie powddztwa o odszkodowanie za szkode wyrzgdzong
czynem nieuczciwej konkurencji wymaga poczynienia stanowczych, a nie jedynie
hipotetycznych ustalen dotyczacych zaréwno jej wysokosci, jak iistnienia zwigzku
przyczynowego. Czyn nieuczciwe] konkurencji stanowi czyn niedozwolony, a w razie
jego popetnienia poszkodowany moze réwniez zgdac¢ naprawienia szkody na zasadach
ogolnych (art. 422 k.c. poprzez odestanie z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.). Skarzgcy
wywodzit, ze jego szkoda polegata na koniecznosci obnizenia ceny na oferowane przez
siebie dtugopisy ,D.(...)" wobec pojawienia sie na rynku podrébek o nazwie ,M.(...)".
Sam fakt pojawienia sie na rynku konkurencyjnego produktu nie moze oczywiscie byc
zrédtem roszczenia odszkodowawczego. Inna jest sytuacja, jezeli produkt ten stanowi
podrobke, w takiej bowiem sytuacji poszkodowany producent moze dochodzi¢
naprawienia poniesionej szkody. Zgodnie z regutg wyrazong w art. 6 k.c., ciezar
wykazania zaistnienia szkody i jej wysoko$ci obcigza poszkodowanego. Przedstawione
przez niego dowody i okolicznosci faktyczne muszg podlegaé rzetelnej ocenie,
poprzedzonej poczynieniem stanowczych ustalen faktycznych. Nie spetnia kryteriow

rzetelnej oceny poprzestanie na stwierdzeniu, ze obnizenie ceny przez powoda mogto



spowodowac udzielenie rabatu, bedgcego przejawem normalnej strategii marketingowe;j.
Materiat zgromadzony w sprawie nie zawiera zadnych danych, pozwalajgcych na
wycigganie tego rodzaju hipotetycznych wnioskow. Nie mozna zatem uznac, by
roszczenie odszkodowawcze zostato poddane wnikliwej ocenie.

Niedostatki w zakresie ustalen faktycznych powodujg konieczno$¢ uznania
zarzutow podnoszonych w skardze kasacyjnej powoda za zasadne oraz nie pozwalajg
na dokonanie jednoznacznej oceny zarzutdw naruszenia prawa materialnego,
podnoszonych przez pozwang spotke.

W konsekwencji, na skutek skarg kasacyjnych obu stron, uchylenie zaskarzonego
wyroku stato sie konieczne, o czym Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji na podstawie
art. 398" k.p.c.



