Sygn. akt Il CSK 228/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2007 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie :
SSN Tadeusz Zyznowski (przewodniczgcy)
SSN Maria Grzelka

SSN Iwona Koper (sprawozdawca)
Protokolant Maryla Czajkowska

w sprawie z powodztwa Syndyka Masy Upadtosci "U." Spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscig

przeciwko "E." Spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig oraz "F." Spétce z
ograniczong odpowiedzialno$cig

o ochrone praw autorskich i zaptate,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 sierpnia 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sgdu Apelacyjnego

z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt [...],

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

o kosztach postepowania kasacyjnego.



Uzasadnienie

W sprawie z powddztwa Syndyka Masy Upadtosci ,U” Spotka z o.o.,
przeciwko pozwanym L,E.” Spétce z o.0. i ,F.” Spoice z 0.0., 0 zaniechanie
naruszania autorskich praw majagtkowych powoda przez zaniechanie
wykorzystywania w publikowanych przez pozwane Spétki ogélnopolskich ksigzkach
telefonicznych trojstopniowego systemu wyszukiwania informacji z indeksami
branzowym i podmiotowym oraz o zaptate przez pozwanego ,E.” Spotke z o.o.
kwoty 12.000.000 zi, tytutem wydania uzyskanych korzysci z trzykrotnego wydania
Z naruszeniem praw autorskich powoda ksigzki ,P.B.” oraz w sprawie powddztwa
wzajemnego F. Spotke z o0.0. przeciwko Syndykowi Masy Upadtosci ,U.” Spétka z
0.0. 0 ochrone débr osobistych i zaniechanie czyndéw nieuczciwej konkurencji, Sgd
Okregowy w L., wyrokiem z dnia 10 lutego 2006 r., oddalit powodztwo gtdwne oraz
powodztwo wzajemne.

Oceniajgc zebrany w sprawie materiat dowodowy Sgd Okregowy doszedt do
przekonania, ze stosowany przez powoda w wydawanych ksigzkach telefonicznych
trojstopniowy sposdb wyszukiwania informaciji nie jest utworem w rozumieniu art. 1
i art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm. — dalej prawo autorskie) i nie
korzysta z ochrony tego prawa. Artykut 3 powotanej ustawy stanowigc, ze bazy
danych (do ktérych mozna przyréwna¢ zawarto$¢ ksigzki telefonicznej) spetniajgce
cechy utworu sg przedmiotem praw autorskiego, stawia bowiem warunek, by
przyjety w nich dobdr, uktad lub zestawienie miaty tworczy charakter, czyli byty
oryginalne, tj. stanowity nowy wytwor intelektu oraz by byty indywidualne tzn.
odrozniaty sie od innych niepowtarzalnoscig. Tymczasem prezentowany przez
powoda system kilkustopniowego wyszukiwania informacji jest od dawna
stosowany w ksigzkach telefonicznych i teleadresowych i nie jest systemem
nowym. Nie ma nowatorskiego charakteru dokonana przez powoda modyfikacja
utozenia danych, gdyz nalezy ona do naturalnych rozwigzan i jest wynikiem pracy
mechanicznej, odtwdrcze;.

Whnioski powyzsze opart Sgd Okregowy na opinii opracowanej przez Katedre

Informatyki Stosowanej Wydziatu Matematyki Uniwersytetu, uznajac jg za rzetelng i



wszechstronng, logicznie oceniajgcg system wyszukiwania informacji bedacy
przedmiotem sporu. Za nieuzasadniony uznat przy tym Sad Okregowy zarzut
strony powodowej, iz opinia ta nie zostata sporzgdzona — zgodnie z wymogami
prawa - na podstawie badan przeprowadzonych w Katedrze Informatyki przez caty
zespol badaczy, lecz przez jedng tylko osobe, do tego nie posiadajgca
dostatecznych kwalifikacji zawodowych. Wskazat, ze kwestionowana opinia
sporzgdzona przez A.E., asystenta - doktoranta tej Katedry, posiadajgcego
dostateczng wiedze teoretyczng, twérce wielu systemoéw bazodanowych, zawiera
gtebokg analize z zakresu tworzenia systeméw bazodanowych i dlatego zastuguje
na aprobate. W nawigzaniu do prywatnych ekspertyz ztozonych w toku
postepowania o zabezpieczenie powodztwa stwierdzit, ze nie stanowig one opinii
biegtych i sg jedynie poparciem stanowisk stron. Szczegdtowo natomiast odniost
sie do formutujgcej odmienne wnioski opinii biegtego KW, ktory stwierdzit, ze
zastosowany przez powoda system wyszukiwania danych jest systemem
nowatorskim, a charakter zawartych w nim danych nie determinowat sposobu ich
zestawienia. Dokonujgc oceny tego dowodu na uzytek obecnego postepowania
Sad Okregowy stwierdzit, ze budzi on watpliwosci Sgdu, gdyz biegty ten nie jest
specjalistg z dziedziny baz danych, lecz zzakresu badan sprzetu i
oprogramowania, zas sama opinia sprowadza sie do analizy szeregu ksigzek
telefonicznych bez ustosunkowania sie do rozwigzan w zakresie baz danych i
tworzenia systemow bazodanowych.

Zdaniem Sgdu Okregowego nie zachodzity takze podstawy do uznania, ze
pozwani dopuscili sie czynu nieuczciwej konkurencji, poniewaz wydane przez nich
ksigzki telefoniczne nie wykazujg nasladownictwa, ktére mogtoby wprowadzié¢
klientow w btagd co do pochodzenia produktu. Nie jest rowniez dziataniem
sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami i nie wymaga stosowania sankcji
przewidzianych w art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), mieszczgce sie w granicach
swobody konkurowania, wydawanie przez pozwanych ksigzek telefonicznych dla
firm.

Za nieuzasadnione uznat Sgd Okregowy powddztwo wzajemne F. Spotki z

0.0. oparte na twierdzeniu, ze dziatania powoda — pozwanego wzajemnego



zarzucajgcego, iz powod wzajemny narusza jego prawa autorskie, naruszajg jego
dobre imie i zmierzajg do wyeliminowaniu powoda wzajemnego z rynku. Nie moze
by¢ bowiem ocenione jako bezprawne dziatanie polegajgce na wytoczeniu
powodztwa o ochrone praw autorskich, a tylko przed dziataniem bezprawnym
chroni art. 24 § 1 k.c.

Od wyroku Sadu Okregowego ziozyt apelacje powdd, zaskarzajgc go
w czesci oddalajgcej powodztwo gtowne.

W apelacji podnosit zarzuty naruszenia art. 233 i art. 290 § 1 i 2 k.p.c.
kwestionujgc przydatnos¢ dla rozstrzygniecia, btednie — w jego przekonaniu -
uznanej za opinie instytutu naukowego, opinii biegtego A.E., na ktérej oparty zostat
zaskarzony wyrok, oraz zdyskwalifikowanie prze Sad Okregowy dowodu z opinii
biegtego K.W., mimo braku ku temu uzasadnionych podstaw. W zakresie prawa
materialnego zarzucat naruszenia art. 1 i 3 ustawy o prawie autorskim przez zbyt
waskie rozumienie pojecia utworu.

Sad Apelacyjny zarzutow tych nie podzielit.

Zgodnie ze stanowiskiem zaskarzonego wyroku uznat, ze sporzgdzona
przez A.E. opinia spetnia okreslone w art. 290 § 1 i 2 k.p.c. wymagania dla wydania
opinii przez instytut naukowo - badawczy. Nie dyskwalifikuje jej pod tym wzgledem
fakt, ze zostata napisana w pierwszej osobie, skoro podpisat jg, poza osobg
,bezposrednio jg opracowujgcg”’, ktéra jest asystentem w Katedrze Informatyki
Stosowanej, takze Kierownik tej Katedry co - wedlug przekonania Sadu
Apelacyjnego - oznacza¢é musi udziat w opracowywaniu opinii zespotu
pracownikow. Nie pozbawia jej charakteru opinii wydanej przez instytut naukowo —
badawczy réwniez fakt, iz nie zawiera odniesienia do przeprowadzonych badan,
poniewaz osoby sporzgdzajgce opinie mogty korzysta¢ z witasnych i uczelnianych
doswiadczen i wiedzy.

Jako dowdd formalnie niewadliwy, a przy tym spetniajacy pod wzgledem
merytorycznym konieczne wymagania w zakresie rzetelnosci, wszechstronnosci
logiki wywodu, opinia ta - w ocenie Sgdu Apelacyjnego - jest w petni autorytatywna
i odpowiednia dla dostarczenia Sgdowi wiadomo$ci koniecznych dla prawidtowego

rozstrzygniecia sprawy.



Akceptujgc zawarte w niej wnioski Sad Apelacyjny podkreslit, ze opinia ta
zwracajgc uwage na charakter ksigzki telefonicznej jako bazy danych trafnie
podkresla istotng przy operowaniu bazami danych mozliwos¢ elastycznej ich
prezentacji - sortowania i grupowania, a zastosowanie dodatkowego kroku podczas
wyszukiwania informacji (trzeci stopien) traktuje jako naturalng konsekwencije
zwiekszenia skali produktu, osiaggniete dzieki zastosowaniu znanych narzedzi,
zdeterminowane w tym przypadku zasiegiem i zawartoscig ksigzki telefoniczne;.
Oczywistos¢ poszeregowania danych wedtug alfabetu, branzy i lokalizacji nie
pozwala na przypisanie systemowi indywidualnego charakteru i cech tworczosci.
Nie jest dziatalno$cig tworczg przejscie z ksigzek lokalnych do ogdlnokrajowych,
bedgce prostg realizacjg przedsiewziecia w wiekszej skali.

W konsekwencji powyzszego stanowiska podtrzymat przyjetg przez Sad
pierwszej instancji ocene dowodu z opinii biegtego K.W. stwierdzajgc, iz nie
kwestionuje wynikdw merytorycznej pracy tego biegtego, lecz nie moze zgodzic sie
Z jego ocenami.

W ocenie Sgdu Apelacyjnego, ktory podzielit w tym wzgledzie poglad Sadu
Okregowego, trojstopniowy system wyszukiwani informacji zastosowany przez
powoda w ksigzce telefonicznej ,PB” nie ma twdrczego charakteru. Jest on
naturalng konsekwencjg zatozonego celu tj. tego, ze ksigzka obejmowata swoim
zasiegiem caty kraj, a przy jego konstruowaniu wykorzystano kryteria powszechnie
znane: porzgdkowanie danych wedtug alfabetu, branzy, siedziby. Trojstopniowosc¢
systemu polegajgca na kolejnosci wyszukiwania wedtug schematu branza, region,
firma zdeterminowana byfta ogolnokrajowym zasiegiem ksigzki. To sprawia, ze
w systemie tym nie mozna dopatrzy¢ sie cech indywidualnosci, osobistego pietna,
a zatem cech twoérczosci.

Przy przyjetym przez Sad pierwszej instancji zatozeniu, ze powdéd domagat
sie ochrony bazy danych, ktérej prostg postacig jest ksigzka telefoniczna,
przedstawiony stan rzeczy uzasadniat wiec oddalenie powddztwa z motywow
trafnie przez ten Sgd wskazanych.

Niezaleznie od powyzszego Sad Apelacyjny podnidst, ze sformutowane
przez powoda zgdanie ochrony prawnej ,systemu wyszukiwania informacji’ jest

zgdaniem ochrony metody, zasady dziatania zastosowanej w opracowanej przez



siebie ksigzce telefonicznej, ktore w oderwaniu od warstwy tresciowej ksigzki, jej
formy wylgczone sg przepisem art. 1 ust. 2' spod ochrony prawa autorskiego.
Ocena zasadnosci powoddztwa w tej ptaszczyznie prawnej czyni zas
bezprzedmiotowym rozwazanie czy stosowany przez powoda system jest
nowatorski.

Z tych przyczyn Sad Apelacyjny zaskarzonym wyrokiem oddalit apelacje.

W skardze kasacyjnej powdd w ramach podstawy naruszenia prawa
materialnego zarzucit:

1/ naruszenie art. 1 ust. 2! ustawy o prawie autorskim w zw. z art. 2 Konstytucji
i art. 3 k.c. przez niewlasciwe zastosowanie i oparcie rozstrzygniecia na tym
przepisie, ktory nie ma w sprawie zastosowania, gdyz wszedt zycie 1 stycznia
2003 r. tj. juz po fakcie naruszenia praw autorskich powoda w 2000 r.

2/ naruszenie art. 1 w zw. z art. 3 ustawy o prawie autorskim przez niewfasciwg
wyktadnie polegajgcg na zbyt waskim rozumieniu pojecia utworu w odniesieniu do
elementéw baz danych wyrazajgcg sie uznaniem, ze nie stanowi utworu metoda
dziatania na ktorej oparto baze danych nawet je$li nosi cechy indywidualnosci
I oryginalnosci oraz przyjeciu, ze uktad danych zbudowany w oparciu o kryteria
powszechnie znane nigdy nie nosi znamion indywidualnosci oraz oryginalnosci.

W oparciu o podstawe naruszenia przepisow postepowania sformutowat
zarzut obrazy art. 290 k.p.c. przez jego niewtasciwe zastosowanie, wyrazajgce sie
w uznaniu za dowdd z opinii instytutu opinii, ktéra nie zostata wydana zespotowo,
nie zostata poprzedzona wspolnym prowadzeniem badan i nie odwotuje sie do
dorobku naukowego.

We wnioskach skargi domagat sie uchylenia zaskarzonego wyroku
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi drugiej instanciji.

Sad Najwyzszy zwazyt co nastepuje:

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego dotyczgcym problematyki Srodkdéw
dowodowych podkresla sie szczegolng funkcje procesowg dowodu z opinii instytutu
naukowego lub naukowo - badawczego, bedgcego odmiang dowodu z opinii
biegtych. Dowdd ten pozwala na wykorzystanie potencjatu intelektualnego oraz
mozliwosci technicznych i technologicznych tych instytutéw, ktére dysponujg

wysokiej klasy srodkami badawczymi oraz wydajg opinie zespotowo, po wspolnym



przeprowadzeniu badan. Dopuszczenie dowodu z takiej opinii bedzie wiec celowe
I uzasadnione w sytuacji, gdy podlegajgcy ocenie sadu problem, ze wzgledu na
jego ztozonos¢, wymaga wyjasnienia przez specjalistdw o szczegdlnie wysokim
stopniu przygotowania teoretycznego i gdy bedzie konieczne wykorzystanie
najnowszych wynikow badan naukowych, jak tez gdy nie da sie usung¢ w inny
sposoOb sprzecznosci powstatych w dostepnych opiniach (wyroki SN z dnia
24 czerwca 1981 r., IV CR 215/81, OSPIKA 1982, nr 7, poz. 121, z dnia 12 maja
1999 r., Prawo pracy i prawo socjalne — przeglad orzecznictwa 2000 r., nr 5-6, str.
105, z dnia 15 listopada 2000 r.).

Tres¢ postanowienia dowodowego wskazuje, ze te wiasnie racje miat na
uwadze Sad Okregowy dopuszczajgc dowdd z opinii Katedry Informatyki
Stosowanej Wydziatu Matematyki Uniwersytetu, zlecajagc w jej zakresie takze
odniesienie sie do opinii biegtych znajdujgcych sie w aktach sprawy, formutujgcych
sprzeczne ze sobg wnioski i krytycznie ocenionych przez strony procesu. Zamiarem
Sadu byto wiec niewatpliwe skorzystanie z tej kwalifikowanej odmiany dowodu z
opinii biegtego.

Wydana na zgdanie sadu opinia instytutu (art. 290 § 1 k.p.c.) powinna by¢
podjeta kolektywnie, po wspdlnym przeprowadzeniu badania oraz powinna wyrazac¢
stanowisko instytutu a nie poszczegodlnych oséb, ktére instytut ten reprezentujs.
W opinii powinny by¢ wskazane osoby ktore przeprowadzity badania i wydaty opinie
(art. 290 § 2 k.p.c.), ze wskazaniem ich stopni naukowych i stanowiska stuzbowego
oraz ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w ktérej sg specjalistami (wyrok z dnia
28 wrzesnia 1965 r., Il PR 321/ 65, OSNCP 1966, nr 5, poz. 84). Zamieszczenie na
opinii adnotacji dyrektora stwierdzajgcej, iz opinie widziat i podpisanie jej nie moze
by¢ w zadnym razie uznane za rownoznaczne z wydaniem opinii przy jego udziale
(orzeczenie SN z dnia 3 maja 1967, Il PR 120/67, nr 10, poz. 189). Wyzsza
w stosunku do dowodu opinii biegtego ranga dowodu z opinii instytutu wynika stad
miedzy innymi, iz jako opinia powstata kolegialnie w instytucie naukowym czy
instytucie naukowo - badawczym korzysta ona z autorytetu naukowego tego
instytutu.

Osoby, sposrod grona opiniujgcych, ktoére udzielajg wyjasnien na

posiedzeniu sgdowym nie dziatajg w imieniu wtasnym lecz w imieniu instytutu,



dlatego nie moga poprzestac tylko na wygtoszenia swojego osobistego stanowiska
bez odniesienia sie do poglgddw, jakie w przedstawianej kwestii sg reprezentowane
w instytucie. Osobiste zapatrywania jednego wspotautora opinii sktadajgcego
w imieniu instytutu wyjasnienia przed sgdem nie mogg stanowi¢ podstawy ustalen
sadu przeprowadzajgcego ten dowod (wyrok SN z dnia 19 lipca 2001 r., Il UKN
487/00, OSNP 2003, nr 9, poz. 230).

Przedstawione wymogi prawne dowodu z opinii instytutu ksztaltujg jego
pozycje, jako kwalifikowanego dowodu z opinii biegtego, wykorzystywanego
wyjatkowo, gdy rozstrzygany przez sgd problem wymaga wyjasnienia przez
specjalistow o prezentujgcych najwyzszy profesjonalny poziom wiedzy w okreslonej
dziedzinie.

Na tym tle zasadnie zarzuca skarzgcy, ze opinia wydana jednoosobowo
przez A.E., asystenta w Katedrze Informatyki Wydzialu Matematyki Stosowanej
Uniwersytetu i popierana przed Sgdem wyjasnieniami, prezentujgcymi jedynie jego
osobiste poglady, nie moze by¢ przyjeta za opinie tej jednostki naukowe.

Oparcie przez Sady orzekajgce w sprawie ustalen, a w konsekwenciji takze
oceny prawnej na przedmiotowej opinii uzyskanej, z dyskwalifikujgcym jg jako
opinie instytutu naukowego, naruszeniem art. 290 k.p.c., przy réwnoczesnym
uznaniu jej — z racji wydania przez instytut naukowy - za podstawe odrzucenia
w istocie réwnorzednej, lecz prezentujgcej catkowicie odmienny i zgodny ze
stanowiskiem powoda poglad opinii biegtego K.W. jest uchybieniem moggcym mie¢
wptyw na wynik sprawy (art. 398° § 1 pkt 2 k.p.c.).

W tym stanie rzeczy, przedwczesne jest zarazem odnoszenie sie przez Sad
Najwyzszy do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutow naruszenia prawa
materialnego w zakresie wykraczajgcym poza stwierdzenie — trafnie zarzucanego
W niej - naruszenia przez Sad Apelacyjny art. 1 ust. 2' prawa autorskiego przez
jego niewtasciwe zastosowanie. Przepis ten dodany ustawg z dnia 28 pazdziernika
2002 r. zmieniajgcg prawo autorskie (Dz. U. 2002 r., Nr 197, poz. 1662) wszedt
w zycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i zgodnie z art. 127 ust. 2 prawa autorskiego nie
mogt mie¢ zastosowania w stanie faktycznym niniejszej sprawy, w ktorej zgdanie

poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej dotyczy wczesniejszych zdarzen.



Kierujac sie powyzszym Sad Najwyzszy, na podstawie art. 398" § 1 k.p.c.,
uchylit zaskarzony wyrok i sprawe przekazat Sgdowi Apelacyjnemu do ponownego

rozpoznania.



