Sygn. akt Il CSK 118/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2018 .
Sad Najwyzszy w sktadzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczacy)
SSN Mirostaw Baczyk (sprawozdawca)

SSN Bogumita Ustjanicz

w sprawie z powddztwa P. K.

przeciwko C. M. i S. M.

0 usuniecie skutkdw czyndw nieuczciwej konkurencji i zaptate,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 8 marca 2018 r.,

skargi kasacyjnej powoda

od wyroku Sgdu Apelacyjnego w (...)

z dnia 19 wrzesnia 2016 r., sygn. akt | ACa (...),

1. odrzuca skarge kasacyjng w zakresie rozstrzygniecia
zawartego w pkt lll (trzecim),

2. uchyla zaskarzony wyrok w pozostalym zakresie i
przekazuje sprawe Sadowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego
rozpoznania oraz rozstrzygniecia o kosztach postepowania

kasacyjnego.



UZASADNIENIE

Powéd — P. K. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu C. M.
formutowat kilka roszczen w zwigzku z popetnieniem przez pozwanego czynu
nieuczciwej konkurencji, polegajgcego na naruszeniu wytgcznosci w uzywaniu
oznaczenia przedsiebiorstwa powoda (m.in. roszczenie o naprawienie szkody,
wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci). Podobne roszczenia powod
kierowat takze przeciwko pozwanej S. M. takze w zwigzku z popetnieniem przez

pozwang podobnego czynu nieuczciwej konkurenciji.

Obie sprawy przeciwko pozwanym zostaly potgczone do tgcznego

rozpoznania postanowieniem z dnia 26 czerwca 2012 r. (obecna sygnatura: VIl GC
(...).
Sad Okregowy zasgdzit od pozwanego C. M. na rzecz powoda kwote 50.000

zt tytutem naprawienia szkody, oddalit powodztwo w zakresie pozostatych roszczen
powoda. W stosunku do pozwanej S. M. Sad nakazat usuniecie i wstrzymanie
publikacji wszelkich materiatdw reklamowych na wszelkich nosnikach informacji
oraz wszelkich informacji o dziatalnosci pozwanej pod nazwg ,0.” i ,0.”,
publikowanych w przestrzeni internetowej, formie papierowej i elektronicznej.
Zasadzit od pozwanej na rzecz powoda kwote 500.000 zt i oddalit powodztwo w
zakresie pozostatych roszczen.

Rozstrzygniecie Sgdu Okregowego oparte zostato na nastepujgcych
ustaleniach faktycznych.

Powdd prowadzit dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie ustug pogrzebowych
od 2001 r., w ktérej postugiwat sie oznaczeniem ,0.”. Przez kilka lat prowadzit
dziatalnos¢ w formie cywilnej, ktérej nazwa zawierata oznaczenie ,0.”,
a wspolnikami tej spofki byty tez inne osoby. Pozwany C. M. (ojciec pozwane))
prowadzit dziatalnos¢ gospodarczg od 1996 r. w réznych formach i pod ré6znymi
oznaczeniami, a od listopada 2008 r. prowadzit takze ,Salon [...] O.”, nastepnie od
pazdziernika 2009 r. m.in. ,Salon [...] O.”. Pozwana S. M. prowadzi dziatalno$¢
gospodarczg od 2004 r. w branzy [...]. Od lutego 2008 r. zmienita oznaczenie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej na ,Salon [...] O.”. Po kolejnych



zmianach oznaczen swojej dziatalnosci gospodarczej pozwana uzywata m.in.

oznaczen ,0.”, a nastepnie ,0.”.

W dniu 2 pazdziernika 2008 r. P. K. zgtosit wniosek o rejestracje prawa
ochronnego na znak towarowy ,0.” i w dniu 17 grudnia 2012 r. wydano decyzje o

udzieleniu takiego prawa.

Wyrokiem Sgdu Okregowego z dnia 21 wrzesnia 2009 r. (z powodztwa
powoda przeciwko obecnym pozwanym o zaniechanie czynow nieuczciwej
konkurencji polegajgcych na oznaczeniu przedsiebiorstwa nazwg ,0.")
zobowigzano pozwanych do zmiany oznaczenia ich przedsiebiorstwa na
niezawierajgce oznaczenia ,0.”. Wyrok ten uprawomocnit sie w stosunku do obu

pozwanych.

Pozwany C. M. zakohczyt dziatalnos¢ gospodarczg we wrzesniu 2009 r.,
natomiast pozwana kontynuowata takg dziatalnos¢, uzywajgc na przemian
oznaczen ,0.” i ,H.”. Latem 2010 r. nastgpita zmiana szyldow dziatalnosci pozwanej
na O.. Cze$¢ samochodow we flocie pozwanej miata zmienione na magnes

oznaczenia—- 0., H., O.

Sad Okregowy wskazat na postugiwanie sie oznaczeniem O. przez pozwang
w dziatalnosci reklamowej (w réznych formach) przy zawieraniu uméw z innymi
kontrahentami (w latach 2010 — 2012). Pojawity sie elementy konfuzji oznaczenia
stuzgcego powodowi i uzywanego przez obojga pozwanych. Sad Okregowy
szczegotowo przedstawit wykaz dochodow stron procesu w okresie prowadzenia

przez nie dziatalnosci gospodarcze;.

W ocenie Sgdu Okregowego powod wykazat popetnienie przez pozwanych
czynu nieuczciwej konkurencji (art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 503 ze zm. —
dalej — ,u.z.u.k.”). Taki wniosek wynikat juz ze wspomnianego wyroku Sadu
Okregowego z dnia 21 wrzesnia 2009 (sygn. VIII GC 5/09). W toku obecnego
postepowania pozwani kwestionowali to, aby powdd wykazat, w jaki sposéb doszto
do popetnienia czyndéw nieuczciwej konkurencji po wydaniu tego orzeczenia oraz

brak udowodnienia wysokosci dochodzonego odszkodowania.



Przyjmujgc wiarygodnos¢ ztozonych w sprawie dokumentow, miarodajnosc¢
wydrukéw ze stron internetowych jako wilasciwego dowodu w rozumieniu
art. 309 k.p.c., a takze po zakwestionowaniu stanowiska pozwanych odnosnie do
sprekludowania niektérych dowodow wskazanych przez powoda, Sgd Okregowy
stwierdzit, ze zebrany w sprawie materiat dowodowy prowadzi do wniosku,
ze pozwani dopuscili sie czynu nieuczciwej konkurencji, przewidzianego
w art. 5 u.z.u.k. Pozwany C. M. postugiwat sie bowiem zastrzezonym dla strony
powodowej oznaczeniem O., natomiast pozwana S. M. uzywata nazwy O. i O., przy
czym to ostatnie oznaczenie takze prowadzito do konfuzji przedsiebiorcéw (s. 25

uzasadnienia zaskarzonego wyroku).

Analizujgc zgtoszone w obu pozwach roszczenia powoda, skierowane
do pozwanych, Sad Okregowy uwzglednit ostatecznie roszczenie powoda
0 zobowigzanie pozwanej do usuniecia i wstrzymania publikacji wszelkich
materiatdw reklamowych na wszelkich nosnikach informacji oraz wszelkich
informacji o dziatalnosci pozwanej pod nazwg O. i O., publikowanych w przestrzeni
internetowej, formie papierowej lub elektronicznej (art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.u.k.).
Jednoczesnie Sad uznat, ze dalej idgce zgdanie powoda, oparte na art. 18 ust. 2
u.z.u.k. i dotyczgce zniszczenia wskazanych przedmiotow, jest zbyt daleko idgce.
Podobne Zgdanie powoda skierowane przeciwko pozwanemu C. M. zostato
oddalone. W sposdb szerszy Sgd Okregowy rozwazat zgtoszone roszczenie
odszkodowawcze i roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (art. 18 ust. 1
pkt 4 i 5 u.z.u.k.) i ostatecznie zasgdzit od pozwanej na rzecz powoda
odszkodowanie w wysokos$ci 500.000 zt, a od pozwanego — w wysokosci 50.000 zt.
W ocenie Sadu, wystgpity bowiem wszystkie niezbedne przestanki
odpowiedzialnosci  odszkodowawczej  pozwanych, a ponadto istniaty
wystarczajgce dowody pozwalajgce na okreslenie wysokosci odszkodowania

(s. 28 - 30 uzasadnienia zaskarzonego wyroku).

Sad Apelacyjny uwzglednit apelacje pozwanego C. M. w catosci, zmienit
zaskarzony wyrok w ten sposéb, ze oddalit powddztwo (obejmujgce zasgdzenie
kwoty 50.000 zt), natomiast apelacje pozwanej S. M. uwzglednit tylko czesciowo i
oddalit powodztwo w zakresie dotyczgcym zgdania od tej pozwanej zasgdzenia
kwoty 500.000 zt (pkt | i Il zaskarzonego wyroku).



Sad Apelacyjny podzielit ustalenia faktyczne Sgadu Okregowego, dokonat
uzupetnienia ustalen w zakresie dotyczgcym zgody powoda na uzywanie
oznaczenia O. przez inne osoby. Sad Apelacyjny wyjasnit, ktére zarzuty naruszenia
przepisow prawa procesowego uzna¢ nalezy za nieuzasadnione (s.38- 47
uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Sad stwierdzit, ze wydruki komputerowe
(stron internetowych) mogg stanowi¢ dowdd w rozumieniu art. 309 Kk.p.c.
Potwierdzity one, ze pozwani uzywali oznaczen ,0.”, a potem O. Takze z ogtoszen
prasowych wynika, Zze pozwani reklamowali Swiadczenie [...] pod takimi
oznaczeniami. Nietrafny okazat sie zarzut, ze Sad pierwszej instancji niewtasciwie
okreslit zakres zwigzania wyrokiem zapadlym w poprzedniej sprawie (o sygn. VIII
GC (...))- Sad Okregowy wyjasnit, ze byt zwigzany wytacznie przesgdzeniem
prowadzenia przez pozwanych dziatalnosci z uzyciem nazwy O. w okresie od 2008
do 2009 r., natomiast co do dalszego okresu czynit wlasne ustalenia, odniost sie do

kwestii uzywania przez pozwang nazwy ,0.”.

Sad Apelacyjny aprobowat stanowisko Sgdu Okregowego, Zze pozwani
dopuscili sie czynu nieuczciwej konkurencji, okreslonego w art. 5 u.z.u.k.
(oznaczenie przedsiebiorstwa, mogace wprowadza¢ w btad klientéw co do jego
tozsamosci przez uzywanie firmy, nazwy, godta, skrétu literowego lub innego
charakterystycznego symbolu). Powdéd po raz pierwszy uzywat nazwy O.,
a ponadto udzielono mu prawa ochronnego na ten znak towarowy. Sgd Okregowy
trafnie uznat mozliwos¢ wystgpienia konfuzji w sytuacji uzywania przez pozwang
w prowadzonej przez siebie dziatalnosci zwigzanej ze swiadczeniem [...] (a wiec w
tej samej branzy co powdd) oznaczenia O., co byto wystarczajgce do uznania, ze

pozwana dopuscita sie czyndw nieuczciwej konkurenciji.

Sad Apelacyjny podzielit zarzuty pozwanych dotyczgce naruszenia art. 322
k.p.c. w zakresie dotyczacym wysokosci szkody. Chodzi tu o szkode w postaci
utraconych korzysci (art. 18 ust. 1 pkt u.z.n.k.). Powdd tgczyt odszkodowanie
z ograniczeniem dostepu do rynku, zanizeniem renomy, zmniejszeniem dochodéw
od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia ztozenia pozwu i dalej, a w konsekwencji - takze

Z ograniczeniem rozwoju.



W ocenie Sadu Apelacyjnego, ustalenia faktyczne wskazujg na to,
ze w wyniku dziatan pozwanych, uzywajgcych oznaczenia O. i O., powdd ponidst
szkode, a pomiedzy szkodg a czynem nieuczciwej konkurencji, okreslonym w art. 5

u.z.n.k., istnieje zwigzek przyczynowy o charakterze adekwatnym.

Analizujgc orzecznictwo Sgdu Najwyzszego i przedstawiajgc istniejgce w nim
dwa nurty interpretacyjne (tzw. liberalny i rygorystyczny), Sad Apelacyjny
opowiedziat sie za przyjeciem tego drugiego nurtu. Przepis art. 322 k.p.c. ma
rowniez zastosowanie do roszczen odszkodowawczych wskazanych w art. 18
ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. Powod nie przedstawit mozliwego do uzyskania i petnego
materialu dowodowego, ktory pozwolitby albo na precyzyjne ustalenie wysokosci
szkody, albo dokonanie oceny, czy jest to mozliwe lub bardzo utrudnione
w kontekscie ewentualnego zastosowania art. 322 k.p.c. Innymi stowy, powdd nie
wyczerpat mozliwosci dowodowych w tym zakresie. Odnosi sie to w zasadniczej
czesci do braku przedstawienia dowodu z opinii biegtego z zakresu ekonomiki

przedsiebiorstw.

W skardze kasacyjnej powoda podniesiono zarzuty naruszenia prawa
materialnego art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. wzw. zart. 361 §1i§ 2 k.c. wzw. zart. 6
k.c. Podniesiono tez zarzuty naruszenia prawa procesowego: art. 322 k.p.c. w zw.
z art. 227 k.p.c.; art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 322 k.p.c.; art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw.
zart. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c.; art. 382 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Skarzgcy zaskarzyt wyrok Sadu Apelacyjnego w catosci i domagat sie jego
uchylenia oraz przekazania sprawy Sagdowi drugiej instancji do ponownego

rozpoznania.
Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Powdd dochodzit od pozwanych odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 4
u.z.n.k. w postaci utraconych korzysci (lucrum cessans, art. 361 § 2 k.c.). Szkode te
wywodzit z faktu ograniczenia mu dostepu do rynku ([...]), zanizenia jego renomy,
zmniejszenia dochodéw od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia ztozenia pozwu i w
konsekwencji ograniczenia mozliwosci rozwoju prowadzonego przedsiebiorstwa (s.
54 uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Nie ma przy tym znaczenia to, ze - jak

zaznaczyt Sad - powdd utozsamiat wspomniang podstawe dochodzenia roszczenh z



podstawg przewidziang w art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k., poniewaz wskazywat takze na
szkode i zrodto jej powstania. Po dtuzszym wywodzie Sgd Apelacyjny stwierdzit, ze
niewatpliwie w wyniku dziatan pozwanych, stanowigcych czyn nieuczciwej
konkurenciji, powod ponidst szkode, a pomiedzy tg szkodg a czynem niedozwolone;j
konkurencji ,istnieje zwigzek przyczynowy o charakterze adekwatnym” (s. 56
uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Trafnie takze przyjat, ze na podstawie art. 18
ust. 4 u.z.n.k. mozna dochodzi¢ takze szkody w postaci lucrum cessans. W
przepisie tym bowiem odestano do zasad ogolnych w zakresie roszczen
odszkodowawczych, spowodowanych czynem nieuczciwej konkurencji. Stwierdzit
takze, ze powdd z pewnoscig poniost szkode w postaci uszczerbku majgtkowego,
natomiast w toku postepowania rozpoznawczego i dowodowego nie zdotat wykazac
wysokosci tej szkody, co uniemozliwiato uwzglednienie powddztwa (s. 56-57
uzasadnienia zaskarzonego wyroku). Konkluzja taka zostata przyjeta po dtuzszym
wywodzie Sgdu Apelacyjnego poswieconego wykfadni art. 322 k.p.c. z powotaniem
sie na dostrzezone, w ocenie Sadu, nurty interpretacyjne w orzecznictwie Sadu

Najwyzszego.

Zgodnie z art. 322 k.p.c., jezeli m.in. w sprawie o naprawienie szkody sgd
uzna, ze Sciste udowodnienie wysokosci szkody jest niemozliwe lub nader
utrudnione, moze w wyroku zasgdzi¢ odpowiednig sume wedtug swej oceny opartej
na wszystkich okolicznosciach sprawy. Rzecz jasna, zbyt daleko idgce bytoby
stanowisko, zgodnie z ktérym, jedynym kryterium stosowania art. 322 k.p.c. jest fakt,
ze ,szkoda jest niewatpliwa” (s. 57 uzasadnienia zaskarzonego wyroku), poniewaz
W przepisie tym przewidziano jeszcze inne (dalsze) kryteria jego zastosowania
(niemoznos$¢ lub nadmierne utrudnienie w scistym udowodnieniu wysokosci szkody).
Poszkodowany musi zatem liczy¢ sie z tym, ze nawet przy wystgpieniu szkody
moze - w niektorych sytuacjach - nie uzyska¢ stosownej ochrony prawne;.

Rozstrzygniecie Sadu Apelacyjnego, odmawiajgce zasgdzenia
odszkodowania od pozwanych, nalezy uznaé za przedwczesne z nastepujgcych

powoddw.

Po pierwsze, nalezy wzig¢ pod uwage - jak trafnie podniesiono w skardze

kasacyjnej - to, ze powod dochodzit od obydwojga pozwanych odszkodowania za



szkode w postaci lucrum cessans (art. 361 § 2 k.c.). Ustalenie istnienia i rozmiaréw
takiej szkody zawsze nawigzuje do okreslonych stanow prawdopodobienstwa
wystgpienia okreslonych zdarzeh. To prawdopodobienstwo (w zaleznosci od jego
stopnia) odnosi sie takze do powstania okreslonego uszczerbku w majgtku powoda
w zwigzku z nielegalng dziatalnoscig pozwanych w okreslonym odcinku czasowym i
ewentualnego rozmiaru takiego uszczerbku. Nawigzanie do kategorii
prawdopodobienstwa w omawianym zakresie (akceptowanego przeciez
w pismiennictwie i judykaturze) moze prowadzi¢ do konkluzji, ze ,Sciste
udowodnienie wysokosci szkody jest niemozliwe lub nader utrudnione”, a mozliwe
jest jedynie okreslenie przyblizone (prawdopodobne). Innymi stowy, formuta
niemoznosci scistego udowodnienia szkody, powinna by¢ odpowiednio rozwazana

przy uwzglednieniu uszczerbku w postaci utraconego zysku.

Po drugie, powdd wywodzi roszczenia odszkodowawcze wobec pozwanych
ze szczegolnego deliktu (czynu nieuczciwej konkurencji) w postaci nielegalnego
postugiwania sie przez pozwanych oznaczeniami zastrzezonym dla powoda jako
przedsiebiorcy. Taki tzw. delikt ciggty moégt prowadzi¢ do serii uszczerbkéw
majgtkowych po stronie powoda. Nie byt to zatem prosty (klasyczny) delikt, z
ktérym mozna tgczyé ograniczony i dajgcy sie Scisle okreslic krag skutkdw w
postaci powstania okreslonych uszczerbkow majgtkowych. W tej ostatniej sytuacji
reguta wykazania przez powoda niemoznosci przedstawienia dowoddéw lub
nadmiernego utrudnienia w jego wykazaniu) mogtaby by¢ istotnie odpowiednio
przestrzegana. Kwestia ta zostala dostrzezona przez Sad Apelacyjny

(s. 60 uzasadnienia zaskarzonego wyroku).

Po trzecie, nie mozna podzieli¢ kategorycznego stanowiska Sadu
Apelacyjnego, zgodnie z ktorym przy stosowaniu art. 323 k.p.c. nie jest mozliwe
w zwigzku z okreslaniem wysokosci szkody opieranie sie wytgcznie na osiggnietych
przez powoda dochodach (sugestia ,zabiegu absolutnie niewystarczajgcego”).
Problem bowiem w tym, czy in concreto istnialy mozliwosci przyjecia takze innych
elementow (parametréw ekonomicznych), ktére pozwalatyby okreslic warto$¢

szkody w postaci lucrum cessans.



W tej sytuacji nalezato podzieli¢ zarzuty naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 4
u.z.n.k. w zw. z art. 361 § 2 k.p.c. a takze art. 322 k.p.c., poniewaz Sad Apelacyjny
przedwczesnie - takze w ramach istniejgcego stanu faktycznego - wykluczyt
zastosowanie tych przepisow w rozpoznawanej sprawie. Nalezato zatem uchyli¢
zaskarzony wyrok (pkt 2), art. 398" k.p.c.) i odrzuci¢ skarge kasacyjng w czesci

jako niedopuszczalng (pkt 1 wyroku).
aj jw

r.g.



