Wyrok z dnia 8 marca 2010 r.
Il PK 260/09

1. Wykonywanie obowigzkéw pracowniczych odbywa sie na koszt praco-
dawcy, w ramach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego zaple-
cza technicznego i osobowego. Takim samym warunkom powinny odpowiadaé¢
prace nad projektem badawczym zwienczone dokonaniem wynalazku, aby pra-
codawca miat prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek.

2. Samo wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, doswiadczenia i
umiejetnosci nabytych w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw pracowni-
czych nie oznacza, ze projekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowigz-
kéw ze stosunku pracy w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wilasnosci przemystowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.).

Przewodniczgcy SSN: Jozef Iwulski, Sedziowie SN: Zbigniew Korzeniowski,

Romualda Spyt (sprawozdawca).

Sad Najwyzszy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca
2010 r. sprawy z powodztwa Instytutu Ciezkiej Syntezy Organicznej ,B.” w K.-K.
przeciwko Maciejowi K. i Matgorzacie K. o ustalenie, na skutek skargi kasacyjne;j
strony powodowej od wyroku Sgdu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 26 lutego
2009 . [...]

oddalit skarge kasacyjna.

Uzasadnienie

Sad Apelacyjny we Wroctawiu wyrokiem z dnia 26 lutego 2009 r. oddalit ape-
lacje Instytutu Ciezkiej Syntezy Organicznej ,,B.” w K.-K. od wyroku Sgdu Okregowe-
go w Opolu z dnia 3 grudnia 2008 r. oddalajgcego jego powddztwo przeciwko Ma-
ciejowi K. i Matgorzacie K. o ustalenie, ze prawo do patentu na wynalazek o nazwie

,A” zgtoszonego w dniu 19 lipca 2004 r. w Urzedzie Patentowym RP pod numerem



[...] oraz w dniu 3 lipca 2005 r. do rejestracji jako patent europejski o numerze [...]
pod nazwg ,A”, przystugujgce dotychczas, miedzy innymi, pozwanym, przystuguje
powodowi w czesci przypadajgcej tym pozwanym, poniewaz powod w dniu zgtosze-
nia wniosku byt ich pracodawca.

W pisemnych motywach rozstrzygniecia Sgd Apelacyjny podzielit ustalenia
faktyczne Sadu Okregowego, z ktorych wynikato, ze pozwany Maciej K. byt pracow-
nikiem powoda od 3 listopada 1971 r. do 30 kwietnia 2007 r. (wytgczajgc okres od 1
do 31 stycznia 1998 r.). W tym okresie kolejno petnit funkcje kierownika zespotu ,D.”
(pb6zniej zespotu A [...]) - od 1 stycznia 1978 r. do 30 kwietnia 1990 r. i od 13 paz-
dziernika 1992 r. do 1 sierpnia 2003 r., dwukrotnie - w okresie od 1 pazdziernika
2000 r. do 1 kwietnia 2002 r. oraz od 1 sierpnia 2002 r. do 1 czerwca 2003 r. funkcje
koordynatora do spraw sprzedazy ,A”, nastepnie po odwotaniu z funkcji kierownika
zespotu pracowat na samodzielnym stanowisku do spraw badawczych. W okresie od
1 lutego 1998 r. do 30 kwietnia 2007 r. pozwany zatrudniony byt na stanowisku ad-
iunkta.

Pozwana Matgorzata K. zatrudniona byta u powoda od 16 listopada 1972 r. do
30 listopada 2004 r. i wykonywata prace inzyniera, starszego asystenta, adiunkta,
starszego specjalisty badawczo - technicznego, gtbwnego specjalisty badawczo -
technicznego. Petnita takze funkcje kierownika zespotu ,D.” (od 1 lipca 1997 r. do 15
kwietnia 1998 r.), ostatnio zas kierownika zespotu ,proceséw jonitowych”, z ktérej zo-
stata odwotana z poczagtkiem 2004 r.

Pozwani prowadzili badania i specjalizowali sie w technologii wytwarzania ,A”
na przestrzeni wielu lat pracy u powoda. Pozwany w zwigzku z pracg jest twércg 90
patentow polskich i miedzynarodowych. Jest autorem i wspoétautorem sprawozdan z
tego zakresu. Pozwana jest wspottwdrczynig kilku patentéw opracowanych w Insty-
tucie i podobnie jak pozwany wielu sprawozdan. Okoto 2003 r. pozwany odsuniety
zostat od prac badawczych nad ,A” i z tym momentem pozbawiony zostat realnego
dostepu do aparatury badawczej Instytutu. Prace swojg koncentrowat na konnczeniu
projektu E., ktéry to projekt rozpoczat w 2001 r. i zakonczyt ostatecznie w grudniu
2003 r. Pozwana, po odwotaniu z funkcji kierownika zespotu ,proceséw jonitowych” z
poczatkiem 2004 r., zajmowata sie do kwietnia 2004 r. opracowaniem testu kataliza-
tora, ktéra to praca miata zwigzek z ,A”. Nastepnie do konca zatrudnienia u powoda
zajmowata sie pracami dorywczymi, zleconymi przez nowego kierownika zespotu

,procesoéw jonitowych”, ktéry zajmowat sie gtéwnie kinetyka.



Prace pozwanych nad wynalazkiem, ktérego dotyczy spor, trwaty od drugiej
potowy 2003 r. do potowy 2004 r. Przy jego opracowaniu pozwani wspoétpracowali z
PCC ,S.” SA, wykorzystujgc aparature badawczg obstugiwang przez pracownikow tej
firmy i korzystajgc z analiz dokonywanych w jej laboratorium. Pozwany godziny prze-
pracowane w PCC ,S.” SA w obowigzujgcym go czasie pracy u powoda odliczat od
czasu pracy.

Instytut prowadzi od lat badania rozwojowe nad technologig wytwarzania ,A” i
jest znaczgcym oferentem wytwarzania tej technologii. Zawierat liczne umowy licen-
cyjne na produkcje ,A”. Prace badawcze prowadzone byly u powoda, a wdrazanie
pilotazowe i techniczne w Zaktadach Chemicznych ,B.”, pézniej w PCC ,S.” SA. Na
instalacji tej ostatniej firmy nastepowata prezentacja klientom zagranicznym sposobu
wytwarzania ,A”. W okresie 30 lat opracowano u powoda i zgtoszono do ochrony
patentowej 27 wynalazkéw z zakresu technologii wytwarzania ,A”. W dniu 15 marca
2004 r. pozwany podjat dziatalnos¢ konkurencyjng wobec powoda, rejestrujgc firme
BPA P.J., dotyczacg procesu wytwarzania ,A”.

W dniu 14 lipca 2004 r. pomiedzy pozwanymi a PCC ,S.” SA - jako uprawnio-
nymi, z udziatem innych twoércéw, zostata zawarta umowa o wspaolnosci patentu [...] 0
nazwie ,A”. Z jej tytutu pozwanemu przystugiwat udziat w wysokosci 44%, a pozwa-
nej 5%. Pozwanemu przystugiwat udziat w projekcie wynalazczym w wysokosci 30%,
a pozwanej w wysokosci 2,23%. PCC ,S.” SA wyrazita w tresci umowy zgode na
przeniesienie czesci swojego udziatu na rzecz powoda. Stosownie do zarzadzenia
dyrektora Instytutu [...] z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie dziatalnosci wynalazczej
prawo do uzyskania patentu za projekt wynalazczy przystuguje tworcy z tym, ze w
razie dokonania projektu wynalazczego w wyniku wykonywania przez tworce obo-
wigzkow ze stosunku pracy, albo realizacji innej umowy, prawo przystuguje praco-
dawcy lub zamawiajgcemu, chyba ze strony ustality inaczej. Zgodnie z tym zarza-
dzeniem, jezeli w zgtoszeniu projektu wynalazczego dokonanym w innym podmiocie
gospodarczym wsrod tworcow projektu znajdujg sie pracownicy Instytutu, a w tym
projekcie wykonawczym wykorzystane zostaty informacje uzyskane przez tych pra-
cownikéw w wyniku wykonywania obowigzkow pracowniczych w Instytucie, prawo do
patentu przystuguje takze Instytutowi. Pracownicy bedacy wspottwdrcami takiego
projektu wynalazczego zobowigzani zostali do ztozenia oswiadczenia na pismie w
podmiocie, w ktorym dokonano zgtoszenia, ze wspétuprawnionym jest takze Instytut.

Pozwani pismem z dnia 4 czerwca 2004 r. ztozonym petnomocnikowi wspoétupraw-



nionych do patentu oswiadczyli, ze zgodnie z postanowieniami powyzszego zarzg-
dzenia dyrektora Instytutu w opracowanym projekcie wynalazczym ,A” wykorzystane
zostaty informacje uzyskane w wyniku wykonywania obowigzkéw pracowniczych w
Instytucie i wobec tego wspotuprawnionym powinien byc¢ takze powdd. W pismie z
dnia 31 sierpnia 2007 r. powod oswiadczyt petnomocnikowi wspotuprawnionych do
patentu, ze prawo do patentu przystuguje Instytutowi a nie jego pracownikom - twor-
com wynalazku (pozwanym). W kolejnym pismie z dnia 17 wrze$nia 2007 r. skiero-
wanym do petnomocnika wspotuprawnionych pozwany oswiadczyt, ze jego udziat w
badaniach, na podstawie ktérych powstat wynalazek, nie wynikat z wykonywania
przez niego obowigzkdéw pracowniczych, a jego kontakty z PCC ,S.” SA odbywaty sie
poza godzinami pracy. W dniu 3 pazdziernika 2007 r. pozwany ztozyt oswiadczenie
PCC ,S.” SA, ze zamierza wyrazi¢ zgode na przeniesienie czesci jej udziatu na rzecz
Instytutu. Matgorzata K. w piSmie z dnia 10 listopada 2007 r. zapewnita Instytut, ze
wynalazek zostat zgtoszony przez PCC ,S.” SA oraz ze w umowie 0 wspolnosci
prawa do (z) patentu zabezpieczony zostat udziat Instytutu w prawach i obowigzkach
oraz dochodach netto z tytutu wykonywania prawa, zgodnie z zarzgdzeniem nr 4 dy-
rektora. W pismie z dnia 30 listopada 2007 r. pozwany zapewnit, ze jako petnomoc-
nik twércow zamierza podjgc niezwtoczne dziatania, w tym wystosowac pismo o
zmiane w rejestrze Urzedu Patentowego RP ujawniajgcg Instytut jako wspotupraw-
niony do patentu, ale w ramach udziatu PCC ,S.” SA. Pozwany zaproponowat w tej
sprawie spotkanie i zaznaczyt, ze brak podjecia udokumentowanej inicjatywy powoda
potraktuje jako potwierdzenie rezygnaciji z udziatu we witasnosci przedmiotowego pa-
tentu. W kolejnym pismie z dnia 22 stycznia 2008 r. Maciej K. ponowit deklaracje o
gotowosci do wspotpracy z powodem oraz mozliwosci przekazania Instytutowi wyni-
kow prac prowadzonych w latach 2004 - 2008, a takze jego wiedzy i doswiadczen w
zakresie technologii ,A”.

Za Sgdem Okregowym Sad Apelacyjny uznat, ze powdd nie wykazat okolicz-
nosci, ktére sg istotne z punktu widzenia art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117 ze zm.). W szczegdlnosci nie udowodnit, ze wynalazek zostat dokonany w wy-
niku wykonywania przez pozwanych obowigzkow ze stosunku pracy i ze uzyskali oni
w toku realizowania prac z nim zwigzanych wsparcie ze strony pracodawcy czy to
organizacyjne, czy sprzetowe lub finansowe. Sporny wynalazek charakteryzuje sie

cechg nowosci, czyli wymagat ze strony tworcow podijecia szeregu dziatan, ktére do-



prowadzity do jego odkrycia i opisania wynikow badan. Wymagato to zaangazowania
sprzetowego, specjalistycznej aparatury i udziatu w pracach zespotu ludzi, ktérych
wkfad znalazt odzwierciedlenie w umowie o wspotautorstwie. Ze zgromadzonego
materiatu nie wynikato, aby powdd zaangazowat w prace nad wynalazkiem wtasne
zaplecze techniczne ani nie partycypowat w finansowaniu tego przedsiewziecia.
Woprost przeciwnie, wykazat on, ze pozwany bedacy gtobwnym twdrcg wynalazku, zo-
stat odsuniety od prac badawczych nad ,A”, a prace te realizowat poza godzinami
pracy w oparciu o sprzet spotki zewnetrznej, ktorej nie tgczyta z Instytutem umowa w
tym zakresie.

Sad Apelacyjny podkreslit, ze nie wystarczato wykazanie, ze pozwani w ra-
mach tych obowigzkéw zajmowali sie ,A”, konieczne bowiem byto udowodnienie, ze
zajmowali sie tym konkretnym wynalazkiem. Sam fakt, ze tworca wykorzystat wiedze
i umiejetnosci nabyte u pracodawcy, nie stanowi dostatecznej podstawy do pozba-
wienia go prawa ptyngcego z tego wynalazku. Swoboda korzystania z cudzych wy-
nalazkow dla opracowania nowych, coraz doskonalszych rozwigzan jest niemal po-
wszechnie przyjetg zasadg ustawodawstwa patentowego nie tylko w Polsce, ale i na
Swiecie. Materiat dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, ze pozwani wyko-
rzystali prace badawcze Instytutu, czy tez jego pracownikow. Sgd Apelacyjny, powo-
lujgc sie na artykut T. Kuczynskiego: Pracownicze projekty wynalazcze (PiZS 2002 nr
4 s. 2), wskazat, ze mianem projektow wynalazczych dokonanych przez twérce przy
pomocy przedsiebiorcy nalezy objgé rozwigzania stworzone dzigki réznorodnej, np.
finansowej, materiatowej, warsztatowej, technicznej lub innej pomocy przedsiebiorcy,
gdy wsparcie to ma istotny i Swiadomy charakter. Istotny to taki, ktéry przyczynia sie
w znacznej mierze do powstania projektu, Swiadomy zas to taki, gdy wsparcie jest
udzielane w okolicznosciach, w ktorych strony zdajg sobie sprawe, Zze stuzy ono
stworzeniu projektu wynalazczego. Tego za$ nie ustalono w niniejszej sprawie.

W skardze kasacyjnej od powyzszego wyroku powdd zarzucit naruszenie
przepisow prawa materialnego: art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo wiasnosci przemystowe;j
- przez jego btedng wyktadnig, z ktérej wynika, ze sam fakt pozostawania tworcy wy-
nalazku w stosunku pracy oraz wykorzystanie nabytej u niego wiedzy i umiejetnosci
nie stanowi przestanki wytgczajgcej jego prawo jako tworcy wynikajgce z przepisu
art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej, art. 100 § 2 pkt 4 k.p.,
dotyczacego obowigzkow pracownika dbatosci o dobro zaktadu pracy, chronienia

jego mienia, zachowania w tajemnicy informacji, ktérych ujawnienia mogtoby narazié¢



pracodawce na szkode, obowigzku lojalnosci, sumiennosci i zakazu prowadzenia
dziatalnosci konkurencyjnej wobec pracodawcy, art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2008
r. Nr 159, poz. 993 ze zm.) - poprzez catkowite ich pominiecie. W drugiej podstawie
kasacyjnej skarzgcy zarzucit naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 1 k.p.c. - po-
przez pominiecie, ze obowigzki pozwanych ptynety takze z art. 1, 32, 36 oraz 46
ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych oraz z art. 100 § 2 pkt 4 k.p., doko-
nanie ustalen, ze powdd nie przedstawit opisu patentowego i zgtoszenia, a wiec nie
wykazat, o jaki wynalazek chodzi oraz poprzez oparcie rozstrzygniecia na tej pod-
stawie, ze powod nie zawnioskowat dowodu z opinii biegtego do analizy wynalazkéw
z zakresu technologii ,A” w celu ich poréwnania z wynalazkiem pozwanych, ktory to
dowdd byt, zdaniem skarzgcego, bezuzyteczny w niniejszej sprawie, a takze poprzez
pominiecie zeznan swiadka - rzecznika patentowego Instytutu, art. 233 § 1 k.p.c. i
art. 328 § 2 k.p.c. - poprzez niewyjasnienie w uzasadnieniu wyroku kwestii uznania
przez pozwanych praw powoda do patentu w umowie z PCC ,S.” SA oraz stanowi-
ska wyrazonego w tym zakresie w pismach dotgczonych do pozwu i do odpowiedzi
na pozew, niewyjasnienie dlaczego Sad nie dat wiary zeznaniom swiadkow powoda.
Z tych wzgledow skarzgcy wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku ,,i
uwzglednienie powoddztwa w catosci poprzez orzeczenie co do istoty sprawy ” zgod-
nie z zgdaniem pozwu i zasgdzenie od pozwanych kosztéw postepowania za
wszystkie instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sgdowi
drugiej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygniecia o kosztach postepowa-
nia za wszystkie instancje, przy uwzglednieniu kosztéw postepowania kasacyjnego.
W uzasadnieniu skargi podniesiono, ze pozwani - jako pracownicy meryto-
ryczni (naukowi i badawczo - techniczni) jednostki badawczo - rozwojowej - byli zo-
bowigzani do pracy tworczej (badawczo-naukowej), stanowigcej jednoczesnie istote
zadan jednostki badawczo - rozwojowej, co wprost wynika z przywotanych w pod-
stawie kasacyjnej przepiséw ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych. Obo-
wigzek pracy wynalazczej wynika z zakresu obowigzkow i specyfiki pracy w jedno-
stce badawczo - rozwojowej. Zdaniem powoda, rezultat w postaci wynalazku pozo-
staje w zwigzku przyczynowym i rzeczowym ze zobowigzaniem sie do wykonywania
obowigzkdw pracowniczych. Innymi stowy, nie bytoby mozliwe dokonanie wynalazku
z pominieciem czynnosci, ktére pozwani wykonywali, wykonujgc prace w Instytucie i

zajmujgc sie wytgcznie technologig ,A”. Skarzacy nie zgodzit sie ze stanowiskiem



Sadu, ze na nim spoczywat ciezar dowodu w rozumieniu przyjetym przez Sad. Jego
zdaniem, nie jest mozliwe udowodnienie, ze konkretny wynalazek zostat dokonany w
wyniku wykonywanych obowigzkéw pracowniczych, gdyz nie da sie zleci¢ pracowni-
kowi naukowemu czy badawczo - technicznemu dokonania konkretnego wynalazku.
Zwykle to pracownik - tworca informuje pracodawce o postepach prac i przekazuje
projekt z chwilg jego dokonania. Zatem od woli pracownika zalezy ujawnienie praco-
dawcy rezultatu swojej pracy. Jesli pracownik nie ujawni tego pracodawcy, praco-
dawca nie bedzie miat sSwiadomosci, ze wynalazek powstat w wyniku wykonywania
obowigzkdw pracowniczych. Powod przedstawit wszystkie okolicznosci i wskazat
dowody w celu wykazania, ze byt pracodawcg pozwanych, optacat ich prace, zakta-
dajgc, ze mogag by¢ oni twércami wynalazku, a prawo do patentu bedzie przystugi-
wato pracodawcy. Zdaniem skarzgcego, bezpodstawne jest stanowisko Sgdu odno-
Snie do niezawnioskowania przez niego dowodu z opinii biegtego do analizy wyna-
lazkow z zakresu technologii ,A”, w celu ich poréwnania z wynalazkiem pozwanych,
bowiem skoro konkretny wynalazek nie zostat zlecony przez pracodawce, biegty
mogtby stwierdzi¢ jedynie, ze wynalazek zostat dokonany przez pozwanych. Wedtug
powoda, poglad Sgdu prowadzi do wnioskow, ze opracowanie wynalazku w ramach
obowigzkdw pracowniczych, a nastepnie zgtoszenie go z innym podmiotem, nie rodzi
po stronie pracodawcy jakichkolwiek roszczen. Podkreslit on takze, ze teza powoty-
wanego przez Sad artykutu T. Kuczynskiego odnosi sie do art. 11 ust. 5 ustawy -
Prawo wtasnosci przemystowej, ktéry nie byt podstawg roszczen powoda. Zarzucit,
ze Sad nie rozréznia autorstwa wynalazku od prawa do patentu. Tworcg moze byé
jedynie osoba fizyczna, stgd tez btednie Sgd zrozumiat postanowienia zarzgdzenia nr
4 dyrektora Instytutu. Pracownik dokonujgc konkretnego wynalazku staje sie jego
autorem, a pracodawcy przystuguje prawo do patentu na ten wynalazek. Pozwani w
korespondencji dotgczonej do pozwu i odpowiedzi na pozew nie kwestionowali prawa
powoda do patentu, co nie zostato uwzglednione przez Sady obu instancji. Powod
stwierdzit, ze przy stanowisku zajetym przez Sad niezgtoszenie wynalazku praco-
dawcy, réwnoznaczne z przywitaszczeniem prawa do patentu i czynem nieuczciwej
konkurencji, mogtoby by¢ oceniane wytgcznie w sferze pracowniczej odpowiedzial-
nosci materialnej, porzgdkowej i cywilnej, natomiast nigdy nie dawatyby podstawy do
formutowania roszczen o prawa do patentu. ,Wyniki tworcy i badawczej dziatalnosci
sg produktem powoda”. Zaskarzony wyrok stwarza grozny precedens, bowiem gdyby

wszyscy pracownicy postepowali tak jak pozwani, powdd bytby pozbawiony efektéw



swojej statutowej dziatalnosci. Ponadto pracownicy pracujgc przez wiele lat w Insty-
tucie - w przypadku dojscia do nowych rozwigzan - mogliby w kazdej chwili zareje-
strowac dziatalnos¢ gospodarczg i nastepnie dokonac zgtoszenia w Urzedzie Pa-
tentowym i pozbawi¢ Instytut jego praw. Takie postepowanie nie powinno podlegac¢
ochronie. Sgd bezpodstawnie oddalit wniosek powoda o przestuchanie swiadka -
rzecznika patentowego Instytutu, jak rowniez nie ustosunkowat sie do uznania przez
pozwanego w pismach dotgczonych do pozwu i do odpowiedzi na pozew, ze doko-
nany wynalazek ma bezposredni zwigzek z wykonywaniem przez niego obowigzkow
pracowniczych. Sad tez btednie przyjat, ze sporny patent byt nieidentyfikowalny. W
ocenie skarzgcego, w drodze wyktadni art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo wtasnosci prze-
mystowej nalezy rozstrzygngc¢ czy pracodawca jakim jest jednostka badawczo - roz-
wojowa ex lege jest uprawniony do patentu na wynalazek dokonany przez meryto-
rycznych pracownikow tej jednostki, ktorzy majg ustawowy obowigzek prowadzenia
pracy naukowo - badawczej z zakresu objetego statutowg dziatalnoscig jednostki
badawczo - rozwojowej oraz czy decydujagcg przestankg uzyskania przez jednostke
badawczo - rozwojowg prawa do patentu jest zwigzek przyczynowy i rzeczowy ze
zobowigzaniem sie pracownikdéw naukowych i techniczno - badawczych do wykony-
wania obowigzkow pracowniczych, wynikajgcych z ich zakresu obowigzkow i przepi-

sow ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych.

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

W pierwszej kolejnosci rozwazeniu podlegajg zarzuty dotyczgce przepiséw
postepowania. Skarzgcy powotat sie w nich wylgcznie na naruszenie art. 233 § 1
K.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. (a takze art. 328 § 1 k.p.c. - co nalezy potraktowac jako
pisarskg omyike, jako ze przepis ten dotyczy terminu ztozenia wniosku o uzasadnie-
nie wyroku oraz obowigzku sporzgdzenia tego uzasadnienia przez sgd).

Naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. nie miesci sie we wskazanych w przepisie art.
398%§ 1 k.p.c. podstawach kasacyjnych. Zgodnie bowiem z art. 398° § 3 k.p.c. pod-
stawg skargi kasacyjnej nie mogag by¢ zarzuty dotyczgce ustalenia faktéw lub oceny
dowododw (por. uzasadnienie postanowienia Sgdu Najwyzszego z dnia 23 wrzesnia
2005 r., Ill CSK 13/05, OSNC 2006 nr 4, poz. 76). Przepis art. 398° § 3 k.p.c. wpraw-
dzie nie wskazuje expressis verbis konkretnych przepiséw, ktérych naruszenie, w

zwigzku z ustalaniem faktow i przeprowadzaniem oceny dowodow, nie moze byé



przedmiotem zarzutéw wypetniajgcych drugg podstawe kasacyjng, nie ulega jednak
watpliwosci, ze obejmuje on art. 233 k.p.c. Wszakze ten wiasnie przepis okresla kry-
teria oceny wiarygodnosci i mocy dowodéw (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 26
kwietnia 2006 r. V CSK 11/06 LEX nr 230204). Ustrojowg funkcjg Sgdu Najwyzszego
jest sprawowanie nadzoru judykacyjnego, w tym zapewnianie jednolito$ci orzecz-
nictwa sgdow powszechnych. Z tego punktu widzenia kazdy zarzut skargi kasacyjnej,
ktéry ma na celu polemike z ustaleniami faktycznymi sgdu drugiej instanc;ji, chociaz-
by pod pozorem btednej wyktadni lub niewtasciwego zastosowania okreslonych
przepiséw prawa materialnego, z uwagi na jego sprzecznos¢ z art. 398°§ 3 k.p.c.,
jest a limine niedopuszczalny (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 4 stycznia 2007
r., V CSK 364/06, LEX nr 238975).

Przepis art. 328 § 2 k.p.c. wymienia konstrukcyjne elementy uzasadnienia wy-
roku i odnosi sie do postepowania przed sgdem pierwszej instancji, a w postepowa-
niu odwotawczym stosowany jest jedynie odpowiednio. Zarzut jego naruszenia przez
sad drugiej instancji wymaga wiec dla swej skutecznosci przytoczenia odnoszgcego
sie do postepowania apelacyjnego art. 391 § 1 k.p.c. Nadto, moze by¢ usprawiedli-
wiony tylko w tych wyjatkowych okolicznosciach, w ktorych tre$¢ uzasadnienia orze-
czenia sgdu drugiej instancji uniemozliwia catkowicie dokonanie oceny toku wywodu,
ktéry doprowadzit do wydania orzeczenia lub w przypadku zastosowania prawa ma-
terialnego do niedostatecznie jasno ustalonego stanu faktycznego (por. np. wyroki
Sadu Najwyzszego z dnia 10 listopada 1998 r., Il CKN 792/98, OSNC 1999 nr 4,
poz. 83, z dnia 27 czerwca 2001 r., Il UKN 446/00, OSNP 2003 nr 7, poz. 182; z dnia
5 wrzesnia 2001 r., | PKN 615/00, OSNP 2003 nr 15, poz. 352). Takich zas zarzutéw
Z pewnoscig nie mozna postawi¢ zaskarzonemu wyrokowi Sgdu Apelacyjnego. W
zakresie tego zarzutu skarzgcy twierdzi, ze Sad nie wyjasnit, dlaczego nie dat wiary
zeznaniom $wiadkéw powoda, nie konkretyzujgc go w zaden sposodb poprzez wska-
zanie okreslonych zeznan, w zasadzie w ogdéle go nie uzasadniajgc. Przy czym
wskazac nalezy, ze w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku omowione zostaty zezna-
nia Swiadkéw Andrzeja G. i Andrzeja K. oraz przytoczona zostata argumentacja, z
ktérej wynika ocena tych dowodow. Z tych wzgleddéw zarzut ten uchyla sie spod kon-
troli Sgdu Najwyzszego. Z kolei inny zarzut, dotyczgcy nieuwzglednienia tego, ze
obowigzki pozwanych ptynety takze z art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy o jednostkach
badawczo-rozwojowych oraz z art.100 § 2 pkt 4 k.p. okreslajgcego obowigzki pra-

cownika wobec pracodawcy, nie miesci sie w drugiej podstawie kasacyjnej, bowiem
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dotyczy niezastosowania okreslonych przepisow prawa materialnego. Skarzacy takie
same zarzuty zawart w pierwszej podstawie kasacyjnej. Rowniez kwestia stanowiska
Sadu co do rozktadu ciezaru dowodu, wyrazonego w pisemnych motywach rozstrzy-
gniecia ze wskazaniem na braki w dowodach przedstawianych przez powoda, nie
miesci sie w zarzucie naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Tres¢ tego zarzutu odwotuje sie
bowiem do art. 6 k.c. i art. 232 zdanie pierwsze k.p.c. - w powigzaniu z art. 227 k.p.c.
(oczywiscie w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c.) - skoro twierdzi sie, ze dowdd, ktérego
niezawnioskowanie zarzuca sie stronie, byt nieprzydatny dla rozstrzygniecia sprawy.
Oddalenie natomiast wniosku dowodowego o przestuchanie w charakterze swiadka -
rzecznika patentowego Instytutu, ocenione przez Sad drugiej instancji jako powotanie
dowodu zmierzajgcego do potwierdzenia okolicznosci nieistotnej dla rozstrzygniecia
sprawy, dawatoby podstawe do poczynienia zarzutu naruszenia art. 227 k.p.c. w
zwigzku z art. 217 § 2 k.p.c. w zwigzku z art. 391 § 1 k.p.c. Powyzsze przepisy nie
zostaty wskazane w podstawach kasacyjnych Podkresli¢ tez nalezy, ze nieuwzgled-
nienie zgtoszonego wniosku dowodowego nastepuje w trakcie postepowania sgdo-
wego - przed wyrokiem, natomiast uzasadnienie sporzgdzane jest juz po wydaniu
wyroku (por. wyroki z dnia 1 lipca 1998 r., | PKN 220/98, OSNAPIUS 1999 nr 15,
poz. 482; z dnia 9 lipca 1998 r., | PKN 234/98, OSNAPIUS 1999 nr 15, poz. 487; z
dnia 7 kwietnia 1999 r., | PKN 653/98, OSNAPIUS 2000 nr 11, poz. 427 oraz przy-
wotany wyzej wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 5 wrzesnia 2001 r., | PKN 615/00), nie
jest to zatem uchybienie, ktére wynika z niedopetnienia obowigzku zawarcia w uza-
sadnieniu wyroku jego obligatoryjnych elementéw. Z kolei pominiecie w uzasadnieniu
wyroku przedstawionych przez strone dowodéw (pism pozwanych dotgczonych do
pozwu i do odpowiedzi na pozew) powodowato koniecznos¢ postawienia zarzutu na-
ruszenia art. 382 k.p.c., czego skarzgcy nie uczynit. Konkludujgc, nie ma podstaw,
aby wskazywane opisowo zarzuty, za ktérymi nie idzie przywofanie w podstawach
kasacyjnych odpowiednich przepiséw postepowania, podlegaty rozwazeniu przez
Sad Najwyzszy, skoro zgodnie z art. 398§ 1 k.p.c. rozpoznaje on skarge kasacyjna
w granicach jej podstaw. Wszelkie zatem wywody podwazajgce podstawe faktyczng
wyroku sg bezskuteczne, w tym takze zwigzana z rozktadem ciezaru dowodu szero-
ko argumentowana teza o niemoznosci udowodnienia przez pracodawce, ze kon-
kretny wynalazek opracowany zostat w wyniku prac badawczych prowadzonych w
ramach obowigzkdw pracowniczych, jako ze ujawnienie pracodawcy prowadzonych

prac badawczych i ich wyniku zalezy od dobrej lub ztej woli pracownika - tworcy. Je-
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dynie podkresli¢ nalezy, ze o rozktadzie ciezaru dowodu nie decyduje art. 11 ust. 3
ustawy - Prawo wiasnosci przemystowej, lecz art. 6 k.c., zgodnie z ktorym ciezar
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, ktéra z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Brak skutecznych zarzutéw procesowych powoduje, stosownie do art. 3983 §
2 k.p.c., ze Sad Najwyzszy jest zwigzany w niniejszej sprawie ustaleniami faktycz-
nymi stanowigcymi podstawe zaskarzonego orzeczenia. Wynika z nich, ze Maciej K.
i Matgorzata K. pracowali u powoda od poczagtku lat siedemdziesigtych i przez wiele
lat prowadzili badania i specjalizowali sie w technologii ,A”. Pozwany jest twércg 50
opatentowanych wynalazkéw dotyczgcych technologii ,A”, powstatych w ramach
obowigzkdw pracowniczych. Pozwana jest wspottwdrczynig kilku opatentowanych
wynalazkow opracowanych w Instytucie. Pozwany okoto 2003 r. zostat odsuniety od
kierowania pracg nad ,A”. Pozwani pracowali nad wynalazkiem, ktérego dotyczy
spor, w okresie od drugiej potowy 2003 r. do potowy 2004 r. Przy opracowaniu wy-
nalazku pracowali z PCC ,S.” SA, wykorzystujgc znajdujaca sie w tej Spotce aparatu-
re i korzystajgc z jej laboratorium oraz wspotdziatali z innymi twércami, niebedgcymi
pracownikami powoda. Pozwany prace badawcze nad wynalazkiem prowadzit poza
godzinami pracy w Instytucie. Wynalazek zrealizowany zostat w wyniku umowy z
PCC ,S.” SA, pozwany dodatkowo prowadzit badania w tym zakresie w ramach pro-
wadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej. Pozwani, zajmujgc sie przez wiele
lat problematykg ,A”, nabyli wiedze, doswiadczenie i umiejetnosci wykorzystane w
procesie prowadzgcym do uzyskania rezultatu w postaci wynalazku, ktérego dotyczy
spér. W pracy nad wynalazkiem nie wykorzystali prac badawczych Instytutu czy tez
prac prowadzonych przez jego pracownikdw w ramach wykonywania obowigzkow
pracowniczych. Powod nie angazowat w prace nad tym wynalazkiem ani swoich pra-
cownikéw, ani wtasnego zaplecza technicznego, ani nie partycypowat w finansowa-
niu tego przedsiewziecia. Z ustalonego stanu faktycznego wynika zatem, ze jedynym
tgcznikiem miedzy wynalazkiem a pracg pozwanych w Instytucie jest nabyta wiedza,
umiejetnosci i doswiadczenie zawodowe, ktére byty przydatne dla osiggniecia okre-
Slonego wyniku, rozumiane wytgcznie jako wyniesiony z dtugoletniej pracy nad ,A”
potencjat intelektualny umozliwiajgcy dokonanie wynalazku.

Z powyzszych wzgleddw ocenie Sgdu Najwyzszego podlega to czy wiedza,
umiejetnosci i doswiadczenie zawodowe wyniesione z pracy w Instytucie nad ,A”,
ktore takze ztozyty sie na dokonanie wynalazku, mieszczg sie w hipotezie normy art.

11 ust. 3 ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej. Zgodnie z nim w razie dokonania
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wynalazku w wyniku wykonywania przez tworce obowigzkéw ze stosunku pracy
prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek przystuguje pracodawcy, chyba ze
strony ustality inaczej. Wynika z niego, ze prawo pracodawcy do patentu powstaje
wtedy, kiedy prace badawcze nad wynalazkiem stanowig jednoczesnie wykonywanie
obowigzkdw pracowniczych. Chodzi wiec o takie czynnosci, ktére sg tozsame ze
Swiadczeniem pracy na rzecz pracodawcy. Poniewaz wykonywanie obowigzkéw pra-
cowniczych odbywa sie na koszt pracodawcy, w ramach jego struktury organizacyj-
nej, z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego i osobowego, takim samym wa-
runkom powinny odpowiadac¢ prace nad projektem badawczym zwiernczone dokona-
niem wynalazku, aby pracodawca miat prawo do uzyskania patentu na ten wynala-
zek. Wtasnie z faktu, ze pracodawca angazuje sie finansowo, organizacyjnie i
warsztatowo w powstanie wynalazku ptyng jego uprawnienia do patentu. Samo za-
tem wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, doswiadczenia i umiejetnosci na-
bytych w zwigzku z wykonywanymi obowigzkami pracowniczymi nie stanowi, ze pro-
jekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy w rozu-
mieniu art. 11 ust. 3 powyzszej ustawy. Wyktadnia przeciwna prowadzitaby do wnio-
skow, ktére trudno bytoby zaakceptowaé. Oznaczatoby to, ze wykorzystanie w ten
sposob nabytych umiejetnosci zawsze, takze wiele lat po ustaniu stosunku pracy,
pozbawiatoby tworce prawa do uzyskania patentu. Nalezy mie¢ takze na uwadze to,
ze wiedza pracownika o wynalazkach, do ktorych patent uzyskat pracodawca, sta-
nowi stan techniki w rozumieniu art. 25 ust. 3 omawianej ustawy. Stosownie do niego
za stanowigce czesc¢ stanu techniki uwaza sie rowniez informacje zawarte w zgto-
szeniach wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, korzystajgcych z wczesniejszego
pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich
ogtoszenia w sposob okreslony w ustawie. Korzystanie ze stanu techniki jest nieod-
tacznym atrybutem prac badawczych, a zgodnie z art. 63 ustawy nie narusza sie pa-
tentu przez stosowanie wynalazku do celéw badawczych i doswiadczalnych, dla do-
konania jego oceny, analizy albo nauczania. Uprawnienie do korzystania przez kaz-
dego twérce w pracach badawczych z wiedzy o stanie techniki (zgtoszonych wyna-
lazkéw) wynika wiec z ustawy. Stad tez dozwolona mozliwos¢ czerpania przez pra-
cownika - tworce wiedzy ze stanu techniki ,wytworzonego” u pracodawcy wynika z
ogdlnych regut rzgdzgcych prawem wiasnosci przemystowe;.

Z przepisow art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach

badawczo - rozwojowych, w brzmieniu obowigzujacym w spornym okresie, wynikajg
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jedynie statutowe obowigzki jednostki badawczo - rozwojowej oraz ogdlnie okreslone
obowigzki pracownika naukowego i pracownika badawczo- technicznego, w tym
obowigzek prowadzenia prac badawczych. Nie mozna z nich wyprowadzac takiego
wniosku, ze wszelkie prace badawcze prowadzone przez pracownikow jednostki ba-
dawczo - rozwojowej, nawet te realizowane poza tg jednostka, uprawniajg jg do uzy-
skania prawa do patentu na wynalazek, gdyz pozostawatoby to w sprzecznosci z art.
11 ust. 3 ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej. Innymi stowy, to ze pracownik ta-
kiej jednostki z istoty swoich obowigzkow jest zobowigzany do prowadzenia prac ba-
dawczych, nie oznacza, ze jednostka ta jest uprawniona do patentu do kazdego do-
konanego przez niego wynalazku, niezaleznie od tego czy powstat on w warunkach
wynikajgcych z tego ostatnio przywotanego przepisu.

Nie sposob tez dopatrzy¢ sie zwigzku przepisu art. 100 § 2 pkt 4 k.p. (w mysl|
ktérego pracownik jest obowigzany w szczegdlnosci do dbania o dobro zaktadu
pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informac;ji, ktorych ujaw-
nienie mogtoby narazi¢ pracodawce na szkode) z art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo wita-
snosci przemystowej.

Majac na uwadze powyzsze, Sad Najwyzszy na mocy art. 398" k.p.c. orzekt

jak w sentenciji.



