Sygn. akt VI ACa 1478/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2014 r.

Sad Apelacyjny w Warszawie VI Wydzial Cywilny w skladzie:
Przewodniczqcy - Sedzia SA— Wanda Lasocka
Sedzia SA— Teresa Mroz (spr.)

Sedzia SO (del.) — Malgorzata Borkowska
Protokolant: — st. sekr. sqd. Ewelina Murawska

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r. w Warszawie
na rozprawie

sprawy z powoédztwa (...) spotki z o.0. w R.
przeciwko (...) spélce zo.0. w R.

o zakazanie i zaplate

na skutek apelacji powodki

od wyroku Sqdu Okregowego w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 r.

sygn. akt XX GC 98/12

I oddala apelacje;

II zasqdza od (...) spolki z o0.0. w R. na rzecz (...) spolki z o.0. w R. kwote 1.800 zl (jeden tysiqc
osiemset zlotych) tytulem zwrotu kosztéow postepowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI Ca 1478/13

UZASADNIENIE

(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoécig w R., na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 11 6 w zwigzku z art. 3 ust. 1 ustawy z
16 IV 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wniosta o zakazanie (...) spolce z ograniczona odpowiedzialno$cig
w R. wykorzystywania w postepowaniu spornym, toczacym sie przed Urzedem Patentowym RP w W., w sprawie
o sygnaturze (...), jedenastu blizej okreslonych dokumentéw, poniewaz zostaly one uzyskane w sposob sprzeczny z
prawem i dobrymi obyczajami w obrocie gospodarczym, a ich wykorzystanie w tym postepowaniu zagraza interesom
powddki, zasadzenie kwoty 10.000 zl na rzecz Fundacji Osrodka (...) z siedziba w W., nakazanie pozwanej usuniecia
skutkow juz dokonanego naruszenia poprzez wycofanie wskazanych w pkt. 1 dokumentéw z akt sprawy toczonej przed
Urzedem Patentowym RP pod sygnatura akt (...), zasadzenie na jej rzecz kosztow postepowania.

Powdbdka wskazala, ze sporne dokumenty stanowia wewnetrzng dokumentacje sp6iki, tajemnice jej przedsiebiorstwa,
a informacje w nich zawarte maja charakter poufny. Decyzja o ich udostepnieniu powinna zatem pozostaé w



wylacznej gestii powddki. Pozwana weszla w posiadanie tych dokumentéw, naruszajac prawo i dobre obyczaje, poprzez
wspolpracujacego z nig obecnie wspohtworce wynalazku, bylego pracownika powddki D. M.. Wykorzystanie przez
spolke (...) dokumentéw w toczgcym sie postepowaniu administracyjnym o uniewaznienie patentu stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji i jest naduzyciem przystugujacego pozwanej prawa podmiotowego. Stosownie do przepisu
art. 75 § 1 k.p.a., dokumenty te nie powinny stanowi¢ dowodu w sprawie. Postepowanie sagdowe zmierza do dokonania
weryfikacji legalnoéci ich pozyskania i wykorzystania przez pozwana.

Przed wdaniem sie w spor co do istoty sprawy (...) spdlka z o.0. w R. podniosla zarzut niewlaéciwo$ci miejscowe;j
Sadu Okregowego w Warszawie, zadajac przekazania sprawy Sadowi Okregowemu w Rzeszowie. Jej wniosek oddalony
zostal przez Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 11 czerwca 2012 r. (sygn. akt VI A Cz 990/12),
zmieniajacym postanowienie Sadu Okregowego wydane 20 III 2012 .

Odpowiadajac na pozew spoélka (...) wniosla o jego odrzucenie, ze wzgledu na niedopuszczalnoéé drogi sadowe;j,
ewentualnie o oddalenie powbdztwa i zwrot kosztéw procesu.

Zadajac odrzucenia pozwu wskazala, ze kwestia wykorzystania okreslonych dokumentéw jako dowodu w
postepowaniu administracyjnym oraz dopuszczalnoSci prowadzenia dowodu w tym postepowaniu nie jest sprawa
cywilng w rozumieniu art. 1 k.p.c. Sad powszechny nie moze nakazaé stronie wycofania dokumentéw z akt
postepowania spornego toczacego sie przed Urzedem Patentowym, gdyz o dopuszczeniu z nich dowodu lub ich
odrzuceniu, jako uzyskanych z naruszeniem prawa, rozstrzyga¢ moze wylacznie organ administracyjny.

Whniosek o odrzucenie pozwu oddalony zostal postanowieniem wydanym 3 czerwca 2013 r. Sad uznal bowiem za
bezzasadny zarzut niedopuszczalno$ci drogi sagdowej dla roszczen opartych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 11 6 w zw.
z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez wzgledu na ich sformulowanie.
(a contrario art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Twierdzac o bezzasadno$ci powodztwa spolka (...) zarzucila niewykazanie przez powodke, ze dzialania pozwanej
nosza znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Twierdzac, ze czynem tym
jest wykorzystywanie dokumentéw w postepowaniu spornym, ich pozyskanie oraz naklanianie jej pracownika do
przekazania pozwanej tajemnicy przedsiebiorstwa powddki, spéika (...) formuluje swe roszczenia, odnoszac zakazy
i nakazy wylacznie do pierwszego z tych dzialan.

Pozwana zarzucila, ze czynno$§¢ procesowa jaka jest zgloszenie wniosku dowodowego wykracza poza zakres
dzialalnoSci gospodarczej. Nie moze ona szkodzié¢ interesom gospodarczym powodki, a jedynie, ewentualnie, jej
interesowi w postepowaniu administracyjnym, polegajacemu na utracie prawa wylacznego, w efekcie uniewaznienia
prawa z patentu na wynalazek. Nie jest tez skierowana wzgledem os6b trzecich.

Jej zdaniem, dla oceny zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie maja znaczenia okolicznoSci, w jakich weszla
ona w posiadanie spornych dokumentéw. Zaprzeczyla przy tym ich uzyskaniu w sposéb bezprawny lub naruszajacy
dobre obyczaje. Sporne dokumenty udostepnili jej uczestnicy konferencji, ktérym zostaly rozdane, w ten tez sposéb
doszlo do upublicznienia dokumentow przed data zgloszenia wynalazku. Zdaniem pozwanej, zarzut naduzycia prawa
podmiotowego jest nietrafny, gdyz skladanie wnioskéw dowodowych w postepowaniu administracyjnym nie jest
prawem podmiotowym i nie wynika ze stosunku cywilnoprawnego.

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2013 r. Sad Okregowy w Warszawie oddalil powddztwo, zasadzajac od powoda na rzecz
pozwanego kwote 3077 zl tytulem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego.

Orzeczenie powyzsze oparte zostato na nastepujacych ustaleniach faktycznych i rozwazaniach prawnych.

(...) spblka z ograniczona odpowiedzialno$cia w R. jest przedsiebiorcg $wiadczacym ushugi w zakresie technik
smarowniczej i czyszczenia hydrodynamicznego oraz ustugi remontowo-konserwacyjne, zajmujacym sie dystrybucja
paliw, olejow i smaréw dla przemyshu.



(...) spolka z ograniczona odpowiedzialnoScia w R. jest producentem filtréow i urzadzen do czyszczenia oleju,
przedsiebiorca $wiadczacym ustugi oczyszczania ukladéw olejowych maszyn i urzadzen. Strony dzialaja w tej samej
branzy, pozostajac w stosunku bezposredniej konkurenc;ji.

Powddce stuzylo od 18 lipca 2003 r. udzielone decyzja Urzedu Patentowego RP z dnia 13 maja 2008 r., prawo z patentu
nr (...) na wynalazek pt.: (...).

15 wrzeénia 2008 r. spdlka (...) wystapila do Urzedu Patentowego RP z wnioskiem o uniewaznienie patentu nr
(...), ze wzgledu na brak nowosci i wymaganego poziomu wynalazczego. Na poparcie wniosku, przy piSmie z 30
marca 2010 r., jako dowdd braku zdolno$ci patentowej w dacie zgloszenia wynalazku, przedstawila pochodzace od
powodki dokumenty zawierajace informacje dotyczace rozwiagzania technicznego chronionego patentem. Zostaly one
sporzadzone przed datg zgloszenia wynalazku, a pozwana weszla w ich posiadanie bez wiedzy uprawnione;.

Postepowanie sporne w tej sprawie, prowadzone pod sygn. akt Sp. (...), zakonczylo sie 12 kwietnia 2013 r. ostateczna
decyzja o uniewaznieniu patentu.

Okoliczno$ci faktyczne, majace istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sporu, w rozumieniu art. 227 k.p.c., ustalone
zostaly w oparciu o zgodne twierdzenia stron oraz zaoferowane przez nie dowody z dokumentow. Ze wzgledu na to,
ze o oddaleniu powddztwa zadecydowalo jego sformulowanie i zdefiniowanie czynu nieuczciwej konkurencji, jako
wykorzystanie dokumentéw w postepowaniu spornym przed Urzedem Patentowym RP, Sad Okregowy nie badal
kwestii naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa (...), a w szczeg6lnoSci pozyskania przez (...) spornych dokumentow
ijej wspolpracy z D. M..

Sad Okregowy powolujac sie na stanowisko doktryny wskazal, ze ustr6j Rzeczypospolitej Polskiej opiera sie na
zasadach wolnoéci gospodarczej i swobody konkurencji, w ktérym kazdy funkcjonujacy na rynku przedsiebiorca moze
podejmowa¢é dzialania zmierzajace do pozyskiwania kontrahentéw — nabywcoéw oferowanych przezen towarow i ustug.
Co do zasady, dozwolone sa dzialania konkurencyjne, bez wzgledu na to jak dotkliwe skutki moga wywieraé w sferze
interesow innych uczestnikéw obrotu. Ustawodawca zwraca sie przeciwko nim tylko o tyle, o ile sa one sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami albo tez podwazaja fundamenty konkurencji jako takiej.

Sad Okregowy wskazal, ze ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnoSci gospodarczej w interesie publicznym, przedsiebiorstw oraz
klientow i nie moze by¢ traktowana jako instrument sluzacy wyeliminowaniu konkurencji w ogole, w celu zachowania
dominujacej pozycji. Zgodnie z art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. W ust. 2 przepis ten przyktadowo
wymienia takie czyny, m.in. wprowadzajace w blad oznaczenie towardw lub ustug. Sad podkreslil, ze uznanie dzialania
za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spelnieniem nastepujacych przestanek: czyn
ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta, jest bezprawny, tj.
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad Okregowy zaaprobowal stanowisko Sadu Apelacyjnego w Katowicach wyrazone w wyroku z 22 listopada 2000
r. (I A Ca 688/00, OSA 2001/5/28), zgodnie z ktérym nie kazde zachowanie naruszajace dobre obyczaje moze byc
uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycja tego przepisu objete sa tylko te czyny
sprzeczne z dobrymi obyczajami, ktére zagrazaja lub naruszaja interes przedsiebiorcy, co ma miejsce wowczas, gdy
dzialanie (zaniechanie) konkurenta powoduje pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy mozliwosci nabycia lub
zbytu oferowanych débr i ustug.

Zatem o naruszeniu interesu innego przedsiebiorcy mozna moéwi¢ wtedy, gdy na skutek dzialania konkurencyjnego
nastapi pogorszenie lub nie nastapi oczekiwana poprawa mozliwosci nabywania lub zbywania doébr badz ustug.
Decyduje o tym sposob, w jaki dzialanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatow. Zwazywszy, ze
prawa przedsiebiorcy uczestnicza-cego w obrocie maja charakter wzgledny, tylko adresatom dzialan sluzy¢ bedzie



roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiazek wskazania i udowodnienia istnienia zagrozenia obciaza
wystepujacego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialnoS$ci nieuczciwego konkurenta
uzasadnia takze obcigzenie powoda obowigzkiem udowodnienia szkody i istnienia zwigzku przyczynowego.

Sad Okregowy podkreslil, ze naruszenie prawa odnosi sie do bezwzglednie i powszechnie obowiazujacych przepiséw,
w szczegblno$ei u.z.n.k., przepiséw o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie débr osobistych,
prawa wlasno$ci, praw autorskich, ochrony konsumentéw, kodeksu karnego. Dobre obyczaje, w znaczeniu
okre§lonym w art. 3 ust.1 u.z.n.k., rozumie¢ jednak nalezy podobnie do zasad wspoélzycia spolecznego. Sa to zatem
normy moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalno$ci gospodarczej. Normy te moga sie wiec odnosi¢ do innych
stosunkoéw spotecznych niz typowe zasady wspolzycia spolecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane
dzialanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje caloksztalt okoliczno$ci, a zwlaszcza cel, uzyte $rodki
i konsekwencje przedsiebranych dzialan. Czyn sprzeczny z prawem nie musi by¢ zarazem sprzeczny z dobrymi
obyczajami, gdyz zalezy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajéw powazne znaczenie
moga miec ustalane przez organizacje samorzgdu zawodowego kodeksy etyczne. Pojecie dobrych obyczajow odczytuje
sie najczesciej w ujeciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiazujacym wage nie do przestrzegania dobrych obyczajow
w ogole lecz do zachowania przedsiebiorcow w dzialalno$ci gospodarczej, odchodzac od dokonywania oceny z
punktu widzenia ogblnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowilto poczucie godnos$ci ogbtu ludzi
mys$lacych sprawiedliwie i stusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w dzialalnoéci
gospodarczej.

Sad pierwszej instancji podzielit prezentowany w doktrynie poglad, ze art. 3 ust. 1 w spos6b ogdlny definiuje czyn
nieuczciwej konkurencji, przykladowo wymieniajac w ustepie drugim takie czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17
u.z.n.k. Przepisy te pozostaja ze sobg w takich relacjach, ze wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji
nie tworza zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art.
5-17, jezeli tylko spelnia ono przeslanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1, wymagania wskazane w definicji odnosza sie
do czynéw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 pelni funkcje korygujaca w stosunku do przepisow szczegdlnych
typizujacych czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie spelnia przestanki z art. 5-17, w
rzeczywisto$ci jednak dzialanie nie wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawno$ci) wykluczone jest
uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji. Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagaé
bedzie zatem ustalenia, na czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu
cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. lub deliktu nieujetego tam, ale odpowiadajacego hipotezie
art. 3 ust. 1. Sad Okregowy powolujac sie na rzecznictwo sadéw powszechnych wskazal, ze czyny konkurencyjne
powinny by¢ badane przede wszystkim w §wietle przeslanek okreslonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy
nie mieszcza sie w dyspozycji ktoregokolwiek z nich, podlegaja ocenie wedlug klauzuli generalnej z art. 3. Wskazal
robwniez, ze zarowno doktryna prawnicza, jak i orzecznictwo zgodne sg co do tego, ze dla uznania okre$lonego
zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji niezbedne jest wykazanie zaréwno sprzecznoéci z prawem lub dobrymi
obyczajami, jak rowniez zaistnienia przeslanki funkcjonalno-ekonomicznej w postaci naruszenia interesu innego
przedsiebiorcy lub klienta.

Sad Okregowy podkresdlil, ze zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in.
wykorzystanie cudzych informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, przez ktérg rozumie sie nieujawnione do
wiadomoSci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich
poufnoéci, jezeli zagraza to lub narusza interes przedsiebiorcy.

Zdaniem Sadu Okregowego powddka, reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego pelnomocnika, Swiadomie nie
powolala sie na czyn stypizowany w art. 11 ust. 1 u.z.n.k., nie wskazywala tez ani nie dowodzila zaistnienia okre$lonych
w nim przeslanek, w szczego6lnosci objecia spornych dokumentéw, stanowiacych tajemnice jej przedsiebiorstwa
okre$long ochrong przed dostepem osob trzecich. Wystepujac z pozwem spoélka (...) nie odwolala sie do przepisow
szczegblnych (art. 5-17 u.z.n.k.), lecz do klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k., definiujacej w sposéb ogélny
zarzucany pozwanej czyn nieuczciwej konkurencji. Jakkolwiek dozwolone jest takie dzialnie, wymaga jednak od



strony powodowej wskazania na czym ten czyn polegal i udowodnienia, ze dzialanie pozwanego, podjete w zakresie
prowadzonej przezen, konkurencyjnej dzialalnoSci gospodarczej, narusza prawo lub dobre obyczaje handlowe, godzac
w interes gospodarczy powoda.

Istota deliktu przypisywanego pozwanej polega¢ miala na tym, ze spoélka (...) wykorzystala w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym RP, nalezace do wewnetrznej dokumentacji (...), dokumenty, uzyskane w sposob sprzeczny z
prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. W ocenie Sadu pierwszej instancji, motywy pozwu nie zawieraja jednak
wskazania przedmiotowych przestanek czynu nieuczciwej konkurencji, nie wyjasniaja, w jaki sposdb zlozenie przez
pozwang w postepowaniu administracyjnym wniosku dowodowego wyczerpuje przestanki okre§lone w art. 3 ust. 1
u.z.n.k. Do wykazania, ze pozwana dopuscila sie czynu nieuczciwej konkurencji nie wystarcza ogolne stwierdzenie,
ze dane zachowanie jest sprzeczne z prawem, a co najmniej z dobrymi obyczajami. Konstruowanie czynu nieuczciwej
konkurencji na podstawie klauzuli generalnej wymaga za kazdym razem szczegélowego okreslenia na czym polega
sprzeczno$¢ dzialania z konkretnym dobrym obyczajem kupieckim w dzialalno$ci gospodarczej lub jak dany czyn
narusza konkretng norme prawna, a takze ich wskazania.

Cho¢ powddka w uzasadnieniu pozwu, stawia pozwanej zarzuty dotyczace pozyskania spornych dokumentéw,
naklaniania D. M. do udostepnienia jej informacji, to sankcje zakazowe i nakaz usuniecia skutkoéw naruszenia wiaze
wylacznie z wykorzystaniem dokumentéw w postepowaniu spornym przed Urzedem Patentowym RP. Sad Okregowy
podzielil stanowisko pozwanej, ze zgloszenie w postepowaniu administracyjnym wnioskow dowodowych nie stanowi
dzialalnosSci gospodarczej, nie moze zatem podlegaé ocenie z punktu widzenia naruszenia, lub nie, regul uczciwej
konkurencji. Wystapienie z wnioskiem o uniewaznienie prawa z patentu na wynalazek jest uprawnieniem kazdego,
kto ma w tym interes prawny, ktéry nie moze by¢ utozsamiany z interesem gospodarczym w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Realizacja tego uprawnienia w postepowaniu administracyjnym i
sadowo-administracyjnym wigze sie z obowigzkiem wykazania i udowodnienia, ze nie zostaly spelnione ustawowe
wymogi do uzyskania patentu. Wylaczng kompetencjg Urzedu Patentowego jest tu nie tylko wydanie decyzji dotyczacej
uniewaznienia patentu lub oddalenia wniosku, lecz takze ocena zaoferowanego mu materialu dowodowego, stosownie
do regut okreslonych w art. 75 ust. 1 k.p.a. Sad powszechny nie jest uprawniony do ingerowania w proces decyzyjny
organu administracyjnego w ten sposob, jak zada tego powddka, aby wylaczyé z materialu dowodowego okreslone
dokumenty, zakazujac wnioskodawcy ich powolywania w postepowaniu spornym, badz nakazujac ich wycofanie
z akt. Urzad Patentowy samodzielnie dokonuje oceny legalnosci pochodzenia zawnioskowanych dowodéw. Moze
by¢ przy tym zwigzany wyrokiem sadu powszechnego stwierdzajacym np.: sfalszowanie dokumentu, czy naruszenie
przy jego uzyskaniu tajemnicy przedsiebiorstwa, powodka nie zada jednak w tym postepowaniu stwierdzenia
niezgodno$ci z prawem dzialania pozwanej lecz swe roszczenie odnosi wprost do decyzji procesowych, nie nalezacych
do sfery dzialalno$ci gospodarczej, w ktore sad powszechny nie moze ingerowac¢. Ani przepisy kodeksu postepowania
administracyjnego, ani art. 284 p.w.p. nie odsylajg strony postepowania spornego na droge sadowa o ustalenie
sprzeczno$ci dowodu z prawem.

Zdaniem Sadu Okregowego przeciwko uwzglednieniu zadania powddki przemawiaja tez okoliczno$ci i przedmiot
sprawy, tj. uniewaznienie patentu. Patent udzielany jest na wynalazek, ktory posiada tzw. zdolno$¢ patentowa,
okreslona przez trzy przestanki: nowo$¢, poziom wynalazczy i przemyslowe zastosowanie. Przedmiotem postepowania
W sprawie o uniewaznienie jest ponowne zbadanie materialnoprawnych przestanek udzielenia patentu. Decyzja o
uniewaznieniu wywiera skutek wsteczny — od daty udzielenia prawa. Jest ona aktem deklaratoryjnym i odnosi sie
do stanu prawnego z dnia wydania wadliwej decyzji o udzieleniu prawa. Treécia decyzji o uniewaznieniu patentu jest
stwierdzenie okolicznosci, ze przystugujace uprawnionemu prawo wylaczne jest nienalezne, gdyz w ogole nie powinno
zosta¢ mu udzielone, ze wzgledu na brak przestanek materialnoprawnych. Sporny charakter postepowania zaklada
aktywno$¢ dowodowg stron, wobec czego, gromadzenie przez strone dowoddéw i popieranie wnioskow dowodowych
w celu ustalenia braku materialnoprawnych przestanek ochrony patentowej, nie moze by¢ oceniane w kategorii czynu
nieuczciwej konkurencji. Zatem zarzut powodki dopuszczenia sie przez pozwang czynu nieuczciwej konkurencji, o
jakim mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie jest zasadny.



Sad pierwszej instancji stwierdzil, ze objete pozwem roszczenia nie zastuguja na uwzglednienie takze z tej przyczyny, ze
powddka nie wykazala aktualnosci naruszania regul uczciwej konkurencji lub istnienia realnej grozby ich naruszenia
w przyszlo$ci (w odniesieniu do zadania z punkcie pierwszym) oraz nie udowodnila winy pozwanej, wymaganej
przy zadaniu zaplaty pokutnego, nie wykazala takze zasadno$ci tego roszczenia co do wysokoéci (w odniesieniu
do punktu drugiego). Ponadto Sad Okregowy wskazal, ze zadania z punktow1 i 3 pozwu zostaly sformulowane w
sposob niejasny budzacy watpliwoéci interpretacyjne. Uzyte w treSci powddztwa okreSlenie ,,wykorzystanie”, nie
bedace pojeciem prawnym, jest wieloznaczne i nieprecyzyjne. Co prawda, w toku postepowania powddka wyjasnila,
ze pod pojeciem ,zakazania wykorzystania” rozumie wycofanie zgtoszonego wniosku dowodowego i zaprzestania
uzywania dokumentéw w postepowaniu spornym dotyczacym uniewaznienia spornego patentu, jednakze po pierwsze
sformulowane takie nie jest znane kodeksowi postepowania administracyjnego, a po drugie brak jest podstaw
do naloZenia na pozwang zakazéw z punktu pierwszego, skoro jej zadanie odnosi sie wylacznie do konkretnych
dokumentow i ich ,wykorzystania” w jednym tylko, wymienionym z sygnatury akt postepowaniu administracyjnym,
ktore zostalo zakonczone ostateczna decyzja Urzedu Patentowego w dniu 12 kwietnia 2013 r. Wobec tego niezaleznie
od niedopuszczalnoéci prawnej, brak mozliwo$ci zrealizowania tak sformulowanych zadan.

Sad Okregowy podkreslit rowniez, ze zawierajace elementy uzasadnienia, zadanie z punktu pierwszego — ,,dokumenty
te uzyskane zostaly w sposob sprzeczny z prawem oraz dobrymi obyczajami w obrocie gospodarczym, a ich
wykorzystanie w postepowaniu przed Urzedem Patentowym w sprawie o sygnaturze (...) zagraza interesom Powoda”,
sformulowane jest w sposdb ogélny i niekonsekwentny. Spoétka nie wyjasnila jednak jakie konkretnie przepisy
prawa i jaki dobry obyczaj (lacznie) naruszone zostaly przy uzyskaniu dokumentéw. Nie wskazala takze, jakim jej
interesom zagraza wykorzystanie dokumentow i dlaczego tylko w tym jednym postepowaniu, juz jednak nie np. przed
Wojewddzkim Sadem Administracyjnym rozstrzygajacym o odwolaniu od decyzji Urzedu Patentowego.

O kosztach postepowania Sad Okregowy orzekl na podstawie art. 98 k.p.c.
Apelacje od powyzszego wyroku wywiodta powo6dka. Zaskarzajac wyrok w caloSci zarzucila Sadowi Okregowemu

1.naruszenie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez ich bledna
wykladnie, ktére polegala na tym, iz Sad pierwszej instancji bezzasadnie przyjal, ze wykonywanie uprawnien
proceduralnych (przedkladanie w postepowaniu administracyjnym dokumentéw w charakterze dowodéw) nie moze
stanowi¢ czynu nieuczciwej konkurencji, a takze nie moze mie¢ zwigzku z prowadzong dzialalnoScia gospodarcza
czy realizacja interesow gospodarczych, podczas gdy ogblna definicja czynu nieuczciwej konkurencji nie zawiera
wylaczen wskazanych przez Sad pierwszej instancji a wszczynanie, przystepowanie czy podejmowanie czynnoS$ci
w ramach postepowan administracyjnych w jednakowym stopniu, jak zawieranie, zmienianie czy wykonywanie
umow handlowych, moze stanowié przejaw dziatalno$ci gospodarczej oraz realizacji interes6w gospodarczych danego
podmiotu,

2. naruszenie art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 479 §22d. 2 k.p.c. poprzez bezzasadne
przyjecie, ze powbddka, w zwiazku z zakonczeniem postepowania spornego Sp. (...) przed Urzedem Patentowym decyzja
z dnia 12 kwietnia 2013 r. nie sprecyzowala (nie wyjasnila tresci) swego roszczenia, ewentualnie nie zmodyfikowala
go w pi$mie procesowym z dnia 20 czerwca 2013 r., stanowilo to pretekst do oddalenia powodztwa w sprawie jako
rzekomo odniesionego tylko do sprawy pod sygn. akt (...), podczas gdy z pisma procesowego powddki z dnia 20 czerwca
2013 r. wyraznie wynika, ze powddka swoje zgdania odnosi ogélnie do postepowania dotyczgcego uniewaznienia
patentu nr (...), bez wzgledu na to, jaka aktualnie sygnature posiada oraz przed jakim organem sie toczy, Sad
pierwszej instancji, nawet je$li mial watpliwosci, czy pierwotnym zadaniem pozwu objete bylo ogolnie postepowanie
0 uniewaznienie patentu nr (...), to powinien byl uzna¢ pismo z dnia 20 czerwca 2013 r. za dozwolona w $wietle art.

47919 k.p.c. modyfikacje powo6dztwa, a nie pomijac to pismo,

3. stanowigce skutek uchybienia opisanego w pkt 1 i 2 powyzej razace naruszenie art. 217 k.p.c. w zw. z art. 227
k.p.c., zwigzane z tym, ze Sad blednie przyjal, ze dzialania pozwanej opisane w pozwie nie moga w zadnym wypadku,



nawet jesli postepowanie dowodowe w pelni potwierdzi trafno$é twierdzen powddki, zosta¢ zakwalifikowane jako czyn
nieuczciwej konkurencji i w konsekwencji odmoéwit przeprowadzenia jakichkolwiek dowodéw osobowych w sprawie,
a wlaénie te dowody zostaly przede wszystkim zaoferowane do wykazania twierdzen powodki, co mialo ewidentny
wplyw na wynik sprawy, uniemozliwiajac powddce wykazanie jej racji,

4. stanowiace skutek uchybienia opisanego pkt 1 i 2 powyzej nierozpoznanie istoty sprawy, gdyz niezasadnie
zawezajac rozumienie czynu nieuczciwej konkurencji tylko do dzialan w obrocie prywatnoprawnym (co jest
bezzasadne, cho¢by w zwiazku z treécia art. 15a z.n.k.u. uznajacym przekupstwo osoby pehigcej funkcje publiczng
za czyn nieuczciwej konkurencji), Sad pierwszej instancji catkowicie pomingl badanie wystapienia przestanek czynu
nieuczciwej konkurencji w niniejszej sprawie, do czego zreszta istotnie przyczynilo sie opisane w pkt. 3 powyzej
zaniechanie przeprowadzenia najbardziej doniostej czesci postepowania dowodowego w sprawie,

5.naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wyprowadzenie z materialu w sprawie wnioskow, ktore nie znajduja w nim
jakiegokolwiek potwierdzenia, tj. przyjecie, ze powodka nie wskazala, jakie normy dobrych obyczajow naruszylto
zachowanie pozwanej zwigzane z wykorzystaniem dokumentacji bedacej wlasnoscia powodki przed Urzedem
Patentowym RP, pomimo tego, ze w pozwie wyraznie wskazane jest, ze chodzi tu m. in. o ,obowiazek uczciwego
postepowania wobec konkurenta i postugiwania sie w walce konkurencyjnej metodami zgodnymi z prawem oraz
etycznie akceptowanymi".

- przyjecie, ze dokumenty objete pozwem stanowig, w ocenie powodki, tajemnice jego przedsiebiorstwa, podczas gdy
istota zarzutu powodki nie sprowadza sie do tego, co zawieraja wskazane dokumenty (czeé¢ z nich rzeczywiécie miala
charakter wewnetrzny i w przeszlosci byla objeta tajemnica przedsiebiorstwa powddki), lecz do tego, ze powodka jest
wlascicielem egzemplarzy dokumentow przedlozonych przez pozwang przed Urzedem Patentowym RP w sprawie Sp.
(...). Powyzsze uchybienie utwierdzilo Sad w blednej wykladni art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 z.n.k.u. i przyczynilo sie do
oddalenia powodztwa, przy jednoczesnym braku rozpoznania istoty sprawy.

W konkluzji apelacji powbédka wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sadowi Okregowemu oraz o zasadzenie od pozwanej na rzecz powodki kosztéw postepowania
apelacyjnego oraz kosztdbw postepowania pierwszoinstancyjnego, w tym kosztéw zastepstwa procesowego, w
wysokosci trzykrotnoéci stawki minimalne;j.

Sad Apelacyjny zwazyl, co nastepuje:

Apelacja powédki pozbawiona jest uzasadnionych podstaw prawnych i jako taka podlega
oddaleniu.

Sad Apelacyjny aprobuje i uznaje za wlasne poczynione przez Sad Okregowy ustalenia faktyczne, jak réwniez
dokonang przez ten sad ocene prawna zebranego w sprawie materialu dowodowego.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w
dzialalnosSci gospodarczej, w szczegblnosci produkeji przemyslowej i rolnej, budownictwie, handlu i uslugach - w
interesie publicznym, przedsiebiorcow oraz klientow. Przyjmuje sie, ze wobec braku odmiennej woli ustawodawcy
przez pojecie dzialalno$ci gospodarczej nalezy rozumieé "zarobkowa dzialalno$¢ wytworcza, budowlang, handlowa,
ustlugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze zl6z, a takze dzialalno$¢ zawodowa,
wykonywana w spos6b zorganizowany i ciggly". Cechami dzialalno$ci gospodarczej sa zorganizowanie i ciaglosé, a
takze zarobkowy cel jej prowadzenia. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sad Apelacyjny w Katowicach
w wyroku z dnia 15 lutego 2012 r. zapadlym w sprawie V A Ca 5/12 (Lex nr 1171259). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnoéci gospodarczej a celem tej
ustawy, ogblnie moéwiac, jest zapewnienie prawidlowo$ci funkcjonowania i dzialania podmiotéw gospodarczych w
warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na wolnych prawach poprzez wyeliminowanie wszelkich zachowan



sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrazajacych interesowi innego przedsiebiorcy badz 6w interes
naruszajacych.

Czyn nieuczciwej konkurencji jest szczego6lng postacia czynu niedozwolonego. Przedmiotem ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji jest, w najszerszym zakresie, dzialalno$¢ przedsiebiorcy przed zamachami przeciwko niej
skierowanymi. Ustawa ta zmierza do zapewnienia prawidlowo$ci zachowania sie i dzialania przedsiebiorcy w
warunkach wolnej konkurencji i dostepu do rynku na réwnych prawach (por. m.in. uchwale Sadu Najwyzszego z dnia
23 lutego 1995 r., III CZP 12/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 80). Srodki przewidziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji moga by¢ stosowane tylko, gdy czyn nieuczciwej konkurencji zostal juz dokonany. Ustawa chroni sile
atrakcyjna przedsiebiorcy i jej oddzialywanie na krag odbiorcow. U podstaw art. 3 ust. 1 u.z.n.k. lezy trafne zalozenie,
aby w nastepstwie podjetych dzialan konkurencyjnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami przedsiebiorca nie czerpal
korzyéci w postaci przewagi nad konkurentami dzialajacymi zgodnie z tymi obyczajami.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji okresla w art. 5-17 dzialania stanowiace czyny nieuczciwej konkurencji.
Artykul 3 tej ustawy pelni zaréwno funkcje uzupeliajaca jak i korygujaca. Oznacza to, ze czynem nieuczciwej
konkurencji jest zachowanie, ktérego nie mozna zakwalifikowac zgodnie z art. 5 - 17 u.z.n.k., jezeli jest sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes przedsiebiorcy lub klienta badz mu zagraza. Moze tez byc
to zachowanie okre$lone w art. 5 - 17 u.z.n.k. (co samo w sobie oznacza sprzeczno$é¢ z prawem lub dobrymi obyczajami)
i ktore ponadto stanowi zagrozenie badz naruszenie interesu przedsiebiorcy (vide wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 4
listopada 2011 r., I CSK 796/10). Innymi slowy jezeli okre§lone dzialanie nie mieéci sie w katalogu czynéw wyraznie
zakazanych przez ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy na podstawie przewidzianej w art. 3 tej
ustawy klauzuli generalnej, jako uniwersalnego zakazu nieuczciwej konkurencji, oceni¢ charakter tego dzialania, z
uwzglednieniem przestanek przewidzianych w tym przepisie (patrz wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 31 lipca
1995 1., I A Cr 308/95). Niemniej jednak o dzialaniu konkurencyjnym, a zatem réwniez o nieuczciwej konkurencji
mozna méwic tylko w odniesieniu do dzialania podejmowanego w zwigzku z dzialalno$cia gospodarcza.

Na gruncie przedmiotowej sprawy powstaje pytanie, czy kwestionowane przez powddke dzialania pozwanej
podejmowane sg w zwigzku z dzialalno$cia gospodarcza w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W tym kontek$cie nalezy zwrdci¢é uwage na stanowisko doktryny, zgodnie z ktérym zakaz naruszania dobrych
obyczajow z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. chroni przede wszystkim uczciwo$¢ we wspélzawodnictwie na rynku towaréw i ushug,
rzetelno$§¢ w konkurencji. Dzialanie konkurencyjne ma charakter zewnetrzny w tym znaczeniu, ze jest adresowane —
cho¢ niekoniecznie bezpos$rednio — do oznaczonych lub nieoznaczonych uczestnikow rynku. Dzialania wewnetrzne
podmiotéw gospodarczych (np. zwigzane z produkcjg, organizacja pracy, badaniem rynku) nie sa dzialaniami
konkurencyjnymi, cho¢by mialy charakter przygotowawczy w stosunku do ewentualnych zamierzonych dzialan
"zewnetrznych" (patrz Wojciech Pyziol, Anna Walaszek-Pyziol, ,Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia),
PPHU 1994.10.1).

Dlatego tez, jakkolwiek postepowania sadowe toczone miedzy podmiotami gospodarczymi majg zwykle zwigzek z
prowadzong dzialalno$cig gospodarcza, to jednak nie mozna uznaé ich za dzialalno$¢é gospodarcza w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a juz z pewnoScia podejmowanych przez strony w tych postepowaniach
czynno$ci procesowych, jak chocby zglaszanie wnioskow dowodowych. Zatem nie mozna uzna¢ za zasadny zarzut
apelacji naruszenia przez Sad Okregowy art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Whbrew stanowisku zawartemu w uzasadnieniu zarzutu powo6dki naruszenia przez sad pierwszej instancji art. 187 § 1
pkt 1 k.p.c. oraz art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 479 ind. 4 § 2 zd. 2 k.p.c., powodka nie dokonata modyfikacji roszczenia
pismem z dnia 20 czerwca 2013 r. wnoszac w dalszym ciggu o zakazanie pozwanej wykorzystywaniu w postepowaniu
spornym toczonym przed Urzedem Patentowym RP w sprawie o sygnaturze (...) dokumentéw wymienionych w tresci
tego pisma, jak rowniez wobec uzyskania tych dokumentéw w sposéb sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami w
obrocie gospodarczym, a ich wykorzystanie w powyzszym postepowaniu zagraza interesom powodki wniosta ona o
zasgdzenie wskazanej w piSmie kwoty pienieznej na cel spoleczny oraz nakazanie pozwanej usuniecia skutkow juz



dokonanego naruszenia poprzez wycofanie dokumentéw wskazanych w tym pi$mie z akt sprawy toczacej sie przez
Urzedem Patentowym RP o sygnaturze (...).

Podkreslié nalezy za Sadem Okregowym, ze wystapienie z wnioskiem o uniewaznienie prawa z patentu na wynalazek
jest uprawnieniem kazdego, kto ma w tym interes prawny. Interes ten nie moze by¢ utozsamiany z interesem
gospodarczym w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak jest uzasadnionych
podstaw do przyjecia innego rozumienia interesu prawnego w przypadku art. 89 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej od interesu prawnego, o jakim mowa w art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Zgodnie z tym
przepisem oznacza interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia
26 czerwca 2007 1., VI SA/Wa 635/07, LEX nr 352563, zrédlem interesu prawnego w sprawach z zakresu wlasnos$ci
przemystowej moga by¢ nawet najbardziej ogbélne normy prawne, ksztaltujace prawo do prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoéci
gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z pdzn. zm.).

Postepowanie sadowe, sadowo-administracyjne wymusza na majacym interes prawny obowiazek wykazania
konkretnych faktéow i zdarzen, z ktérych wywodzi on dla siebie okre$lone skutki prawne, a w przypadku, gdy
twierdzenia strony sg zbyt ogdlnikowe, organ prowadzacy postepowanie ma prawo, a wrecz obowigzek wezwa¢ strone
do uzupehienia i sprecyzowania tych twierdzen. Organ prowadzacy postepowanie dokonuje oceny zgromadzonych
w postepowaniu dowodow, dlatego tez nie mozna uznaé, ze sad powszechny na prawo ingerowania w postepowanie
administracyjne w sposob, o jakim twierdzi powddka, a wiec poprzez nakazanie wycofania ze sprawy toczacej sie przed
Urzedem Patentowym pewnych dokumentéw z materialu dowodowego.

Majac zatem na uwadze tre$¢ zgloszonego w sprawie zadania nalezy uznaé za niezasadne zarzuty naruszenia art.
217 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. Podkreélenia bowiem wymaga, ze powodka wystgpila z konkretnymi zgdaniami
nie powolujac sie na okreSlony w art. 11 ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyn nieuczciwej konkurencji.
Powddka natomiast w toku postepowania przed sadem pierwsze]j instancji wskazywala, ze czynem nieuczciwej
konkurencji jest wykorzystywanie w postepowaniu administracyjnym pewnych dokumentéow jako dowodéw i wnosila
o nakazanie pozwanej wycofania tych dokumentéw z postepowania. Tak zakre§lony zakres przedmiotowy sprawy
sprawia, ze przeprowadzenie przez Sad Okregowy dowodow z przestuchania swiadkow, nie moglo doprowadzi¢ do
zmiany oceny zgloszonego przez powddke roszczenia.

Nie mozna réwniez uznaé za trafny zarzut nierozpoznania przez Sad Okregowy istoty sprawy. Do nierozpoznania
istoty sprawy dochodzi wowczas, gdy sad rozpoznajacy sprawe nie dokona zbadania materialnej podstawy zadania
badz tez pominie merytoryczne zarzuty pozwanego. Nie sposob uznaé, ze Sad Okregowy w przedmiotowej sprawie nie
dokonal zbadania materialnej podstawy roszczenia powodki. W uzasadnieniu zaskarzonego orzeczenia Sad Okregowy
dokonat analizy ustalonego stanu faktycznego w kontekscie wskazanej przez powodke podstawy prawnej roszczenia —
art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sad orzekajacy w sprawie nie jest oczywiécie zwigzany zarzutami
naruszenia prawa materialnego, niemniej jednak zwigzany jest wskazang przez powoddke podstawa faktyczng
roszczenia. Innymi stowy, na jakie dzialania pozwanej wskazuje powo6dka jako dzialania nieuczciwej konkurencji.

Wreszcie nie jest zasadny zarzut powddki sformulowany w apelacji naruszenia przez Sad Okregowy art. 233
§ 1 k.p.c. Raz jeszcze bowiem nalezy podkreslié, ze powodka wskazala na konkretne zachowanie pozwanej, w
ktérym upatruje czynu nieuczciwej konkurencji, mianowicie wykorzystanie przez pozwana w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym RP, nalezace do wewnetrznej dokumentacji powodki, dokumenty, ktore uzyskala pozwana w
sposéb sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. Z tym zarzutem powo6dki koresponduje wniosek o
zobowigzanie pozwanej do wycofania zakwestionowanych przez pozwana dokumentoéw ze sprawy toczacej sie przed
Urzedem Patentowym RP. Majac powyzsze na uwadze nalezy zgodzié sie ze stanowiskiem Sadu Okregowego, ze
powddka nie wykazala, w jaki spos6b pozwana skladajac okre$lony wniosek dowodowy dopuscila sie czynu nieuczciwej
konkurencji, nie wykazala, ze takie dzialanie pozwanej wyczerpalo znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Ponadto
wbrew stanowisku zaprezentowanemu przez powddke w apelacji a zawartemu w uzasadnieniu zarzutu naruszenia
art. 233 § 1 k.p.c. Sad Okregowy nie przyjal, ze w ocenie powddki dokumenty zawnioskowane przez pozwana



w postepowaniu o uniewaznienie patentu stanowia tajemnice jej przedsiebiorstwa, ponadto w punktu widzenia
przedmiotu roszczenia nie mialoby to znaczenia dla rozstrzygniecia.

Majagc powyzsze okolicznosci na uwadze, Sqd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekt jak w
sentencji wyroku. O kosztach postepowania apelacyjnego rozstrzygnieto na podstawie art. 108 §
1 k.p.cw zw. z art. 98 k.p.c.



