Sygn. akt V CSK 444/06

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2007 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczgcy)
SSN Jan Gérowski

SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)
Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powodztwa "M.P." Spoétki z ograniczong

odpowiedzialnoscig w Z.

przeciwko "E." Spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig w C.

0 zapfate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sadu Apelacyjnego w [...]
z dnia 11 maja 2006 r.,

uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe Sadowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o

kosztach postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

Powddka ,M. P.” Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig domagata sie
nakazania pozwanej ,E.” Spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig: zaniechania
produkcji dystrybutoréw gazu ptynnego LPG D. 10, D. 5 i innych przy wykorzystaniu
bezprawnie uzyskanych niejawnych informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa powodki, zaprzestania wprowadzania takich dystrybutoréw do
obrotu oraz opublikowania w ,Gazecie Wyborczej” oswiadczenia przepraszajgcego
za naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Domagata sie tez zasgdzenia na swojg

rzecz od pozwanej odszkodowania w kwocie 500.000 zt i kosztéw procesu.

Sad Okregowy wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r. oddalit powédztwo w
czesci obejmujgcej zgdanie zaptaty odszkodowania, a w pozostatym zakresie je
uwzglednit. Sad ten ustalit, ze powddka na przestrzeni kilkunastu lat uzyskata
wiedze techniczng, technologiczng, organizacyjng i handlowg niezbedng do
produkcji dystrybutoréw gazu ptynnego LPG oraz wdrazania ulepszonych typow
tego urzadzenia. Zastosowanie przez powédke odmierzacza tureckiej firmy Y., nie
znanego na rynku krajowym, bylo rozwigzaniem nowatorskim, stanowigcym
tajemnice przedsiebiorstwa. Powddka podjeta czynnosci majgce na celu ochrone
tej tajemnicy, zobowigzujgc swoich pracownikow i osoby wspotpracujgce do jej
nieujawniania. J. S. oraz L. S. ztamali ten zakaz i przekazali pozwanej informacje
stanowigce tajemnice powodki. Umozliwito to pozwanej wyprodukowanie w krotkim
czasie dystrybutorow D. 10 i D. 5 (wyposazonych w przeptywomierz firmy Y.) o
takich parametrach, jak dystrybutor opracowany przez powddke. Sgd Okregowy
uznat, ze pozwana poprzez takie dziatanie dopuscita sie czynu nieuczciwej
konkurencji okreslonego w art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw
wiasnosci intelektualnej. W ocenie Sadu Okregowego, jedynie roszczenie
odszkodowawcze nie zastugiwato na uwzglednienie, jako ze powddka nie wykazata

rozmiaru poniesionej szkody.

Sad Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obu stron, zaskarzonym skargg
kasacyjng wyrokiem zmienit wyrok Sgdu Okregowego i oddalit powddztwo oraz

apelacje powddki. Sad Apelacyjny przyjat, ze wiedza na temat dystrybutoréw



wytwarzanych przez powddke, jej kontaktow handlowych oraz zastosowania
przeptywomierza firmy Y., nie mogty zosta¢ uznane za tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyz byta
ona powszechnie dostepna. Informacje dotyczgce elementéw skfadowych swoich
dystrybutorow powddka ujawnita sama w materiatach reklamowych oraz w
zamowieniach na wykonanie obudowy tych urzadzen. Wskazane one zostaty takze
w decyzjach Prezesa Gtownego Urzedu Miar zatwierdzajgcych stosowane przez
powddke w wytwarzanych przez nig dystrybutorach instalacje pomiarowe (w tym z

uzyciem reklamowanego od 1998 r. przeptywomierza firmy Y.).

Sad Apelacyjny dokonat tez odmiennej — od wyrazonej przez Sad pierwszej
instancji — oceny oswiadczen o zachowaniu tajemnicy, ztozonych przez J. S.i L. S.
Stwierdzit, ze oswiadczenia te sg zbyt ogdlnikowe, aby w ich przyjeciu przez
powddke mozna byto upatrywacC przejaw dziatan majgcych na celu zachowanie
tajemnicy przedsiebiorstwa. W konsekwencji uznat roszczenia powodki za
bezzasadne zaréwno na gruncie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, jak i - korelujgcego z tymi przepisami - art. 39 ust. 2 Porozumienia w

sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualne;.

W skardze kasacyjnej opartej na podstawie okreslonej w art. 398°§ 1 pkt 1
K.p.c. powddka zarzucita Sgdowi Apelacyjnemu naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: ,z.n.k.”) przez btedng wykfadnie oraz art.
39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw witasnoSci
intelektualnej (Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143; dalej: ,TRIPS”) przez jego
niezastosowanie. W konkluzji wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku i zmiane
wyroku Sadu pierwszej instancji przez uwzglednienie powddztwa w catosci, bgdz

tez przekazanie sprawy Sgdowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng pozwana wniosta o jej oddalenie.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuije:

Sad Apelacyjny dokonat oceny zasadnosci roszczen powoddki nie tylko

w ptaszczyznie przepiséw art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., ale takze — dostrzegajgc fakt



zwigzania Polski postanowieniami Porozumienia TRIPS — w oparciu o art. 39 ust. 2
tej regulacji. Zwrocit bowiem uwage na to, ze postanowienia TRIPS wyznaczajg
standardy ochrony w zakresie wiasnosci intelektualnej panstw bedacych stronami
tej umowy, a nowelizacja art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k. dokonana ustawg z dnia 5 lipca
2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz.
1071) podyktowana zostata potrzebg dostosowania rozwigzan prawa krajowego do
tych standardéw. Sad Apelacyjny wyrazit przy tym poglad, ze - mimo rdznic
terminologicznych - pojecie tajemnicy przedsiebiorstwa w obu wymienionych
regulacjach ujete zostato w sposéb zbiezny. W konsekwencji uznat, ze skoro
rozpoznawane roszczenia okazaty sie bezzasadne na gruncie art. 14 ust. 1 i 4
z.n.k., to tym samym nie mogty one zosta¢ uwzglednione w oparciu o art. 39 ust. 2
TRIPS i to niezaleznie od tego, czy zawarta w tym przepisie norma znajduje
bezposrednie zastosowanie w wewnetrznym porzgdku prawnym Rzeczypospolitej

Polskiej, czy tez nie.

Przytoczona argumentacja nie oznacza — jak btednie odczytata to skarzgca —
ze Sad Apelacyjny nie dostrzegt potrzeby rozwazenia zasadnosci roszczen
powodki w dwoch ptaszczyznach, tj. przez pryzmat odnoszacych sie do nich norm
prawa krajowego (art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k.) oraz postanowien Porozumienia TRIPS
(art. 39 ust. 2). Wskazuje ona natomiast na to, ze - w ocenie Sgdu drugiej instancji -
przestanki udzielenia powddce ochrony nie zostaly spetnione zaréwno w sSwietle
jednej, jak i drugiej regulacji. Zarzut naruszenia art. 39 ust. 2 TRIPS przez jego
niezastosowanie (pominiecie przy ocenie dochodzonych roszczen) trzeba wiec

uznac za chybiony.

Nie mozna natomiast odmowi¢ stusznosci zarzutowi skarzgcej
wskazujgcemu na dokonanie wadliwej wyktadni art. 11 ust. 4 z.n.k., definiujgcego
pojecie tajemnicy przedsiebiorstwa. Wedlug skarzgcej, Sad Apelacyjny
bezzasadnie zawezit treS¢ tego pojecia odczytujgc jg w sposdb odbiegajacy od
ustalonej w art. 39 ust. 2 TRIPS.

Z motywéw zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad Apelacyjny odmowit
wypracowanemu przez powoédke know-how produkcji dystrybutoréw gazu LPG

waloru tajemnicy przedsiebiorstwa z dwdch zasadniczych przyczyn. Wskazat, ze



sprzeciwia sie temu, po pierwsze - fakt ujawnienia przez samg powddke informacji
na temat elementow skltadowych tego urzadzenia (w materiatach reklamowych,
zamowieniach na obudowy, w postepowaniu przed Gtéwnym Urzedem Miar), po
drugie — brak dziatan powddki niezbednych do zachowania poufnosci tej wiedzy.
W odniesieniu do tej drugiej przestanki uznat, iz dziatanie takie — zgodnie z art. 11
ust. 4 z.n.k. - powinno polega¢ na zakomunikowaniu pracownikom, jakie konkretnie

informacje majg charakter poufny.

Trudno nie zgodzi¢ sie z oceng skarzgcej, ze przytoczona argumentacja
dowodzi dokonania btednej, bezzasadnie zawezonej wyktadni art. 11 ust. 4 z.n.k.
Niewatpliwie uzasadniony jest poglad, ze prawidtowe odczytanie wymienionego
przepisu wymaga skonfrontowania jego tresci z art. 39 ust. 2 TRIPS. Zabieg ten
jest konieczny — co trafnie dostrzegt Sad Apelacyjny - niezaleznie od tego, czy
wskazane postanowienie TRIPS uzna sie za norme samowykonalng, nadajaca sie
do bezposredniego wykonania, czy tez przyjmie, ze nie ma ona tej cechy.
W pierwszym przypadku uzasadniony on jest trescig art. 91 ust. 112 w zw. z art.

241 ust. 1, w drugim — art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W pismiennictwie - jeszcze przed przystgpieniem Polski do Unii Europejskiej
- zaznaczyt sie silnie akcentowany poglad opowiadajgcy sie za bezposrednig
skutecznoscig w krajowym porzadku prawnym samowykonalnych postanowien
Porozumienia TRIPS. Poglad ten podtrzymywany jest w dalszym ciggu, mimo ze
z dniem 1maja 2004 r. Porozumienie TRIPS stato sie w polskim systemie prawnym
aktem prawa wspolnotowego, a Europejski Trybunat Sprawiedliwo$ci nie uznaje —
w zasadzie - samowykonalnosci tego Porozumienia (tak ETS m.in. w wyroku
w sprawie C 149/96 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.0Orz.1999, s. 1-8395; w wyroku
w sprawie C-93/0 P. Biret Internatinal przeciwko Radzie, Zb. Orz.2003, s. 1-10497
oraz w wyroku w sprawie C-377/02 Leon van Parys NW przeciwko BIRB -
powotanym i omowionym przez J. Barcza w: W sprawie bezposredniego skutku
przepisow TRIPS w Swietle prawa wspolnotowego (1), Europejski Przeglad Sgdowy
2006, nr 3, s. 16; por. jednak wyrok w potgczonych sprawach C-300/98 i C-392/98
Dior/Assco, Zb. Orz.2000, s. 1-11307, w ktérym ETS nie wykluczyt - w dziedzinach
nie bedacych dotad przedmiotem ustawodawstwa  wspdlnotowego,

a w konsekwencji wchodzgcych w zakres kompetencji panstw czionkowskich -



bezposredniego skutku przepiséw Porozumienia TRIPS). Rowniez w orzecznictwie
pojawity sie wypowiedzi — podzielane przez skfad orzekajacy - opowiadajgce sie za
bezposrednig skutecznoscig postanowien TRIPS na gruncie polskiego porzadku
prawnego (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 19 pazdziernika 2006 r., V CSK
125/06, nie publ.; wyrok w sktadzie siedmiu sedziéw NSA z dnia 8 lutego 2006 r.,
Il GSK 54/05, ONSAIWSA 2006, nr 4, poz. 96).

Przyjecie powyzszego =zapatrywania musi oznacza¢, koniecznosc¢
przeprowadzenia oceny zasadnosci zgtoszonych przez powddke roszczen zarowno
w oparciu o art. 11 ust. 114 z.n.k., jak i art. 39 ust. 2 TRIPS. Jak juz wspomniano,
Sad Apelacyjny podjgt probe przeprowadzenia takiej oceny. Nie dostrzegt jednak,
ze drugie sposréd wymienionych unormowan wyraznie traktuje jako tajemnice
przedsiebiorstwa (informacje nie ujawniong) rowniez samo tylko, szczegdlne
zestawienie elementéw informacji poufnej, nawet jezeli poszczegdlne elementy
tego zestawienia zostaty udostepnione publicznie (art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS).
Jakkolwiek art. 11 ust. 4 z.n.k. nie odwotuje sie wprost do niedostepnosci informaciji
w okreslonym zestawie, jako wyznacznika pojecia ,tajemnica przedsiebiorstwa”, nie
ulega jednak watpliwosci, ze wzmiankowane kryterium stosowac nalezy réwniez na
gruncie tego unormowania. Odrzucenie takiego kierunku wykfadni art. 11 ust. 4
z.n.k. prowadzitoby do ograniczenia ochrony informacji poufnej w stosunku do
przewidzianej w TRIPS i musiatoby by¢ uznane za sprzeczne z tym Porozumieniem
(art. 1 ust. 1 TRIPS).

Przenoszac te rozwazania na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzi¢
nalezy, iz Sad Apelacyjny nie dostrzegt znaczenia wskazanego wyzej —
eksponowanego przez powodke w toku procesu - kryterium definiujgcego pojecie
tajemnicy przedsiebiorstwa. Kryterium to Sgd miat obowigzek rozwazy¢ nawet na
gruncie zapatrywania, ze art. 39 ust. 2 TRIPS nie ma bezposredniego
zastosowania. Rowniez bowiem w takim przypadku wykfadnia art. 11 ust. 4 z.n.k.
winna by¢ — przy uwzglednieniu konstytucyjnej zasady przestrzegania przez Polske
wigzgcego jg prawa miedzynarodowego - zgodna z art. 39 ust. 2 TRIPS.

Zarowno art. 39 ust. 2 TRIPS, jak i art. 11ust. 4 z.n.k. nie precyzujg

dokfadnie, jakim konkretnie dziataniom ochronnym muszg by¢ poddane tajemnice



przedsiebiorstwa (informacje nie ujawnione), aby mozna byto traktowaé je jako
poufne. W unormowaniach tych mowi sie jedynie, ze dziatania te muszg by¢
,odpowiednie” (art. 11 ust. 4 z.n.k.), ,rozsgdne w danych okolicznosciach” (art. 39
ust. 2 TRIPS). Ocena okreslonych dziatan jako odpowiednich, czy tez rozsgdnych
W rozumieniu powotanych przepiséw, moze przedstawiaé sie réznie w zaleznosci
od okolicznosci konkretnego przypadku. Moze by¢ ona jednak prawidtowo
przeprowadzona jedynie w odniesieniu do skonkretyzowanych informacji, ktére jako
catos¢ lub w szczegdlnym zestawie i zespole ich elementéw sg obiektywnie poufne
(niedostepnych dla innych podmiotéw). W rozpoznawanej sprawie warunek ten nie
zostat spetniony, gdyz obiektywny aspekt poufnosci tajemnicy przedsiebiorstwa

powodki nie zostat nalezycie rozwazony.

Z przytoczonych wzgleddw nie mozna skutecznie odeprze¢ zarzutu wadliwe;j
wyktadni art. 11 ust. 4 z.n.k. Majgc to na uwadze Sad Najwyzszy na podstawie art.

398" k.p.c. orzekt, jak w sentencji.



