Wyrok z dnia 5 wrzesnia 2001 r., | CKN 1159/00

Przepis art. 11 ust. 1i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) wyklucza objecie
tajemnica informacji, ktére osoba zainteresowana moze uzyska¢ w zwyklej i

dozwolonej drodze.

Sedzia SN Tadeusz Zyznowski (przewodniczgcy, sprawozdawca)
Sedzia SN Antoni Gorski
Sedzia SN Barbara Myszka

Sad Najwyzszy w sprawie z powodztwa Pawta B. przeciwko Elzbiecie D. i
Maksymilianowi S. o ustalenie i zakazanie po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 5
wrzesnia 2001 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r.

oddalit kasacje i zasgdzit od powoda Pawta B. na rzecz pozwanych Elzbiety D.
i Maksymiliana S. kwote 6030 zt tytutem zwrotu kosztéw procesu za instancje

kasacyjna.

Uzasadnienie

Zaskarzonym wyrokiem Sgd Apelacyjny oddalit apelacje powoda Pawta B. Z
bezspornych ustalen wynika, ze pozwani Elzbieta D. i Maksymilian S. oraz pozostali
wspottworey sprzedali powodowi umowg z dnia 21 pazdziernika 1993 r. zawartg w
formie aktu notarialnego m.in. prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod
nazwg ,Segment do sktadania uktadow elektrycznych na tablicy magnetycznej”
objete zgtoszeniem, nr P(...)15, wniesionym do Urzedu Patentowego dnia 26 lutego
1992 r. (obecnie patent nr (...)13), prawo z rejestracji wzoru zdobniczego ,Segment”
nr (...)29 oraz prawo do zgtoszonego w dniu 25 lutego 1991 r. w Urzedzie
Patentowym wzoru uzytkowego (...)92 ,Segment do sktadania uktadéw
elektrycznych do tablicy magnetycznej’ (obecnie przeksztatcone w prawo ochronne

na wzor uzytkowy nr (...)90).



Stosownie do § 4 tej umowy, zbywcy oswiadczyli, ze przeniesli na rzecz
powoda wszystkie przystugujgce im uprawnienia wynikajgce z prawa wynalazczego
I autorskiego. Wskazana umowa zawiera takze zobowigzanie pozwanych Elzbiety
D. i Maksymiliana S. do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomosci zwigzanych
z przedmiotem zawartej umowy. Wymienieni pozwani oraz Jerzy D. zgtosili dnia 7
lutego 1994 r. do Urzedu Patentowego wynalazek pod tytutem ,Segment do
sktadania uktadow elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”, nr zgtoszenia
P(...)53, na ktory udzielony zostat patent nr (...)17 (bedgcy przedmiotem wniosku
powoda o uniewaznienie). Na podstawie zgtoszonego rozwigzania pozwani
wyprodukowali i wystawili na wystawie w B. (maj-czerwiec 1994 r.) wyroby o nazwie
.Kontakt”. Powotujgc sie na dowod z opinii biegtych Andrzeja Z. i Andrzeja M., Sad
Apelacyjny podzielit dokonane ustalenia stwierdzajgce, ze konstrukcja segmentow
~Kontakt” rozni sie zasadniczo od chronionych pakietem wymienionych rozwigzan,
tj. wzorem zdobniczym (...)29, wynalazkiem wedtug zgtoszenia patentowego (...)15
oraz wzorem uzytkowym (...)90 — konstrukcji powoda ,Kompakt”. Blizsza analiza
istoty i cech znamiennych tych rozwigzan prowadzi — w ocenie Sgdéw obu instancji
— do wniosku, ze cechy konstrukcyjne segmentow ,Kontakt” stanowity istotny
postep w poréwnaniu z konstrukcjami powoda.

Sady obu instancji — ze wzgledu na ustalone réznice konstrukcyjne (i
czesciowo technologiczne) miedzy wyrobami stron — wykluczyty istnienie
przestanek z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm. — dalej "u.z.n.k.").
Ogtoszenie o zgtoszeniu wynalazku nr (...), stanowigcego wlasno$é powoda, ze
skutkami przewidzianymi w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczosci (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), dokonane
zostato przez Urzad Patentowy dnia 6 wrzesnia 1993 r., a wiec przed zawarciem
przez strony umowy, z ktérej powdd wywodzi roszczenia. Powdd wprowadzajgc
swoje produkty na rynek (segmenty typu "Kompakt") ujawnit, ze sg one wytwarzane
przy uzyciu technologii dla znawcy znanych i powszechnie dostepnych.

Kasacje wniost powdd Pawet B. Skarzgcy, z powotaniem sie na podstawy z
art. 393" pkt 1 i 2 k.p.c., zarzucit razace naruszenie prawa materialnego, a w
szczegolnosci art. 471 k.c. iart. 472 k.c. w zwigzku z§ 2 lit. aib,§ 3,§4,§ 12, §
151 § 16 lit. a umowy sprzedazy praw z dnia 21 pazdziernika 1993 r. oraz art. 11
ust. 114 u.z.n.k. a takze art. 57 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. 0



wynalazczosci przez przyjecie, ze pozwani Elzbieta D. i Maksymilian S. nie ponoszg
odpowiedzialnosci za niedochowanie warunkow tej umowy i nielegalne
wprowadzenie do obrotu wyrobu pn. ,Kontakt’, bowiem ,,... zastosowanie
technologii ogdélnej i ogdinej funkcjonalnosci wyrobu w sposob szczegdlny nie
zagraza powodowi... a nadto, ze przedmiotem umowy stron byto prawo okreslone
zgtoszeniem P(...)15 a nie patentem (...)13”, art. 65 k.c. i art. 353 k.c. wyrazajgce
sie w tym, ze ogtoszony dnia 6 wrzesnia 1993 r. w Biuletynie Urzedu Patentowego
opis patentu nr (...)13 wylgczyt obowigzek zachowania przez pozwanych tajemnicy
— odnoszacy sie do sprzedazy praw — przyjety przez strony mocg § 16 pkt a umowy
z dnia 21 pazdziernika 1993 r.

Zarzut razgcego naruszenia przepisdw postepowania majgcego istotny wptyw
na wynik sprawy, skarzgcy opart na przyjeciu — z obrazg art. 381 i 227 k.p.c. —
wewnetrznie sprzecznej i niekompletnej opinii biegtego Andrzeja Z. za podstawe
rozstrzygniecia, przy jednoczesnym nieuwzglednieniu wniosku dowodowego
powoda z dnia 18 wrzesnia 1998 r. i odmowe przestuchania swiadka Pawta S. na
istotne okolicznosci postepowania, co spowodowato, ze Sad nie rozpoznat istoty
sprawy. Naruszenia art. 378 § 2 w zwigzku z art. 177 § 1 pkt 1 oraz z art. 232 k.p.c.
skarzgcy dopatrzyt sie w tym, ze Sady obu instanciji, nie zawieszajgc postepowania
w sprawie do czasu rozstrzygniecia przez Urzad Patentowy sprawy o uniewaznienie
patentu pozwanych, nie rozpoznaty istoty sprawy przy jednoczesnym naruszeniu
zasady swobodnej oceny dowodow godzgc tym samym w zasade poszanowania
legalnosci sformutowan zawartych w pismach i orzeczeniach organu administracji
panstwowej — Urzedu Patentowego.

Wskazujgc na powyzsze, skarzgcy wnosit o uchylenie zaskarzonego wyroku
Sadu Apelacyjnego oraz poprzedzajgcego go wyroku Sgdu pierwszej instancji i
przekazanie sprawy temu Sgdowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie o
zmiane zaskarzonego wyroku i uwzglednienie powodztwa z zasgdzeniem kosztéw
procesu za instancje kasacyjna.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Nie ulega watpliwosci, ze tajemnica przedsiebiorstwa stanowi niematerialny
skfadnik tego przedsiebiorstwa stuzgcy przedsiebiorcy do realizacji okreslonych
zadan gospodarczych (art. 55 k.c.). Z przepisu art. 11 ust. 4 u.z.n.k., definiujgcego
pojecie tajemnicy przedsiebiorstwa, wynika, ze tajemnice przedsiebiorstwa

stanowig nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,



technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, co do ktorych
przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Nie
ulega watpliwosci, ze zakresem tajemnicy nie mogag byc¢ objete informacje
powszechnie znane lub takie, o ktorych tresci kazdy nimi zainteresowany moze sie
legalnie dowiedziec€. Jak trafnie stwierdzit Sgd Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z
dnia 3 pazdziernika 2000 r., | CKN 304/00 (OSNC 2001, nr 4, poz. 59), informacja
nieujawniona do wiadomosci publicznej traci ochrone prawng, gdy kazdy
przedsiebiorca (konkurent) dowiedzie¢ sie o niej moze drogg zwyktg i dozwolong, a
wiec np. gdy pewna wiadomos¢ jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z
towaru wystawionego na widok publiczny kazdy fachowiec pozna¢ moze, jakg
metode produkcji zastosowano.

Bezsporne jest, ze Urzad Patentowy dnia 6 wrzesnia 1993 r. dokonat
ogtoszenia o zgtoszeniu nr (...)15 wynalazku (patent nr (...)13 powoda Pawta B.) w
trybie i ze skutkami wynikajgcymi z obowigzujgcego w dacie ogtoszenia art. 34
ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r.
Nr 26, poz. 117 ze zm. — dalej "Pr.wynal.") w zwigzku z przepisami zarzgdzenia
Prezesa Urzedu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony
wynalazkow i wzorow uzytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179 ze zm.). W mysl art. 34 ust.
3 Pr.wynal., od dnia ogtoszenia osoby trzecie mogg zapoznawac sie z opisem
wynalazku, zastrzezeniami patentowymi i rysunkami. Stosownie zas do § 5 ust. 1
powotanego zarzgdzenia, opis wynalazku powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle
jasno i wyczerpujgco, aby znawca mogt ten wynalazek zrealizowaé. Dalsze
postanowienia tego przepisu zawierajg szczegotowe i wyczerpujgce dane, ktore
powinien zawierac opis wynalazku. Powotany przepis stosuje sie do zgtoszenia i
opisu wzoru uzytkowego (§ 16 ust. 1 zarzgdzenia). Wz6r zdobniczy (nr 11629)
podlegat — stosownie do § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 29
stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzoréw zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45) —
wpisowi do rejestru powszechnie dostepnemu. Wigzgca strony umowa z dnia 21
pazdziernika 1993 r. zmierzata do ochrony wszelkich informacji zwigzanych z jej
przedmiotem (§ 16 lit. @), nie wytgczajgc ujawnionych do wiadomosci publicznej.

Przepis art. 11 ust. 1i4 u.z.n.k., ktébrego naruszenie zarzucit skarzacy, nie
pozwala na objecie tajemnicg informacji powszechnie znanych lub takich o tresci
ktorych okreslony podmiot ze wzgledu na rodzaj prowadzonej dziatalnosci

(wykonywany zawod) jest zainteresowany ich posiadaniem i moze sie o nich



dowiedzie¢ w zwyktej i dozwolonej drodze. Co wiecej, informacja dotychczas
nieznana traci swoj tajny charakter i tym samym ochrone wéwczas, gdy zostanie
rozpowszechniona w sposob pozwalajgcy kazdemu zainteresowanemu zapoznanie
sie z nig bez zgody dysponenta.

Zarzucajgc pozwanym popetnienie deliktu nieuczciwej konkurenciji skarzgcy
pominat, ze powotywany przez niego art. 11 ust. 1 u.z.n.k. uzaleznia istnienie stanu
tajemnicy od podjecia przez przedsiebiorce okreslonych dziatah zmierzajgcych do
zachowania poufnosci objetych nig danych. Dziatania te — jak trafnie podnosi sie w
literaturze przedmiotu — powinny zmierzac do osiggniecia takiego stanu, w ktérym
osoby trzecie chcgc zapoznac sie z trescig informacji, muszg doprowadzic¢ do
wyeliminowania przyjetych przez przedsiebiorce mechanizmdw zabezpieczajgcych
przed niekontrolowanym wyptywem danych. Wybér informacji, ktére majg zostac
objete poufnoscia, nalezy oczywiscie do przedsiebiorcy, jednakze wybor ten co do
stanu tajemnicy, nie moze by¢ oderwany od mozliwo$ci podjecia niezbednych
dziatah w celu zachowania w poufnosci wybranych informacji (art. 11 ust. 4
u.z.n.k.). W dacie dokonania przez pozwanych zgtoszenia patentowego nr (...)53 pt.
~>egment do sktadania uktadéw elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”
konstrukcje objete umowag stron z dnia 21 pazdziernika 1993 r., tj. opisane we
wzorze zdobniczym (...)29, we wzorze uzytkowym (...)90 i zastrzezenia zawarte w
opisie patentowym (...)15 nie stanowity tajemnicy w rozumieniu omawianych
przepisow, powotanych przez skarzgcego w kasacji. Skoro to nie pozwani
uksztattowali taki stan rzeczy, to kierowane w stosunku do nich zarzuty o
pogwatceniu umowy i naruszeniu art. 471 k.c. sg chybione.

Postanowienia umowy stron nie zawierajg zakazu prowadzenia przez
pozwanych dziatalnosci gospodarczej, nawet konkurencyjnej wobec prowadzonej
przez powoda. Licznych zarzutdéw o rzekomym popetnieniu przez pozwanych
deliktu nieuczciwej konkurencji zasadnie zatem Sady obu instancji nie podzielity.
Nie nastgpito naruszenie art. 11 ust. 1i4 u.z.n.k., jak rowniez art. 353 k.c. oraz art.
65 k.c. Pozwani nie uchybili postanowieniem wigzgcej ich umowy z dnia 21
pazdziernika 1993 r. Sgdy obu instancji ustality, ze nie naruszony zostat
przedmiotowy zakres patentu powoda. Ustalenie to zostato dokonane na podstawie
opinii biegtych, a poprzedzato je przedstawienie przedmiotu oraz rezultatu dziatan
pozwanych i jego relacji do przedmiotowego zakresu patentu skarzgcego. Ocena

obszernego materiatu dowodowego i wynikajgce z niej wnioski nie zostaty przez



skarzacego zakwestionowane w ramach podstawy kasacji z art. 393* pkt 2 k.p.c.
przez zgtoszenie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Dlatego wywody kasacji
zmierzajgce do wykazania zasadnos$ci wiasnych, korzystnych dla skarzgcego
ustalen nalezy pozostawi¢ poza kontrolg instancji kasacyjnej (por. m.in.
postanowienia Sgdu Najwyzszego z dnia 11 marca 1997 r., lll CKN 13/97, OSNC
1997, nr 8, poz. 114, z dnia 10 stycznia 1997 r., Il CKN 21/96, OSNC 1997, nr 5,
poz. 61 i z dnia 26 marca 1997 r., Il CKN 63/97, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 96). Z
powotaniem sie natomiast na art. 6 k.c. nalezy stwierdzi¢, ze powdd nie wykazat, iz
pozwani w toku prowadzonej dziatalnosci korzystali w sposob bezprawny z
rozwigzania technicznego stanowigcego przedmiot jego patentu. Przyczyny
odmowy przeprowadzenia, wnioskowanego w toku postepowania przed Sgdem
pierwszej instancji, dowodu z zeznan swiadka Pawta S. zostaty przez Sgdy obu
instancji przytoczone. Wyrazone stanowisko, ze nie istnieje mozliwos¢ ustalenia
istotnej dla sprawy okoliczno$ci na podstawie zeznan tego swiadka, nie zostato
przez skarzgcego podwazone. (...)

Nie wymaga dowodzenia, ze spory w sprawach o naruszenie patentu (art. 57
Pr.wynal.) nalezg do kompetencji sgdéw powszechnych. Jak trafnie wskazat Sgd
Apelacyjny, ustalenie i badanie, czy i ewentualnie w jakim zakresie, nastgpito
naruszenie patentu, dokonuje samodzielnie sgd rozpoznajgcy sprawe (por.
postanowienie Sgdu Najwyzszego z dnia 23 sierpnia 1990 r., | CZ 106/90,
"Orzecznictwo Gospodarcze" 1991, nr 2, poz. 37) Skoro przedmiotem zgdania
pozwu jest pozytywne ustalenie naruszenia prawa wyfgcznego, to podzielenie
stanowiska skarzgcego prowadzitoby do niedopuszczalnego rozszerzenia wyjgtkow
od dopuszczalnosci drogi sgdowej w sprawach cywilnych pod rzgdami ustawy z
dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci. Za ograniczeniem wypadkéw
zawieszenia postepowania przez sgdy powszechne w sprawach o naruszenie
patentu przemawiajg takze wzgledy ekonomii procesowej gdyz wnioskowany stan
»,Spoczywania” sprawy powodowatby dalszg zwtoke postepowania sgdowego.
Skarzgcy, odwotujgc sie w uzasadnieniu kasacji do postanowien Konstytucji (art. 2)
i nawotujgc do poszanowania legalnosci “sformutowan zawartych w pismach
organow administracyjnych”, nawet nie dostrzegt istoty problemu w postepowaniu
administracyjnym o odmowie udzielenia patentu na wynalazek pt. ,Segment do
sktadania uktadow elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”, a nastepnie w

postepowaniu o uniewaznieniu patentu na powyzszy wynalazek. Kontrowersje w



kwestii, czy wynalazek ten spetnia wymaog nieoczywistosci, w rozumieniu
obowigzujgcego wowczas art. 10 Pr.wynal. oraz odmiennos¢ ocen organu
orzekajgcego w pierwszej i drugiej instancji dostatecznie obrazujg decyzje Komisiji
Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym z dnia 10 pazdziernika 1997 r. i z dnia 9
sierpnia 1999 r. oraz decyzja Urzedu Patentowego z dnia 20 stycznia 2000 r.
Zawarte w uzasadnieniu tej decyzji ustalenia, rozstrzygajgce o uniewaznieniu
patentu udzielonego na wynalazek pt. ,Segment do sktadania uktadow
elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”, obrazujgce réznice w budowie i
usytuowaniu stykow, nie wspierajg — wbrew odmiennym wywodom kasacji — tezy
pozwu o0 wykorzystaniu w cato$ci opatentowanego rozwigzania powoda.
Przeciwnie, Urzgd Patentowy, podkreslajgc lepsze spetnianie przez styki swoich
funkcji stwierdzit, ze ze wzgledu ,na réznice w budowie i usytuowaniu wedtug
patentu nr (...)17 mogg decydowac o udzieleniu praw ochronnych jako wzor
uzytkowy, a nie jako patent”.

Réznica w $rodkach technicznych w obu rozwigzaniach, przy uzyciu ktérych te
rozwigzania zrealizowano, nie pozwala zasadnie twierdzi¢, ze jedno z tych
rozwigzan wynika w sposéb oczywisty z drugiego rozwigzania.

Z powyzszego wynika, ze kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw i
dlatego — stosownie do art. 393*? k.p.c. — podlega oddaleniu z zasgdzeniem
kosztow procesu za instancje kasacyjng (art. 393° w zwigzku z art. 391 i art. 108 §

1 w zwigzku z art. 99 k.p.c.).



