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Stowo wstepne

W 2009 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go odbyta sie kolejna, druga juz edycja ,Konkursu na najlepszq prace dy-
plomowgq”. Warunkiem przystgpienia do konkursu, précz wymogu obrony
pracy przed wakacjami, byt nie tylko jej wysoki poziom, ale tez innowa-
cyjny charakter, oryginalno$¢ ujecia oraz wyjgtkowoé¢ polegajgca miedzy
innymi na przeprowadzeniu samodzielnych badan.

Do konkursu w 2009 roku zgtoszono kilkanascie prac z wszystkich wy-
dziatéw Uczelni. Ostatecznie jury przyznato gtéwng nagrode pracy ma-
gisterskiej autorstwa lgi Batos, absolwentki Wydziatu Prawa i Administra-
ciji. Jej prace pt. Stosowanie artykutu 52 Konwencji o udzielaniu patentéw
europejskich, w czesci dotyczqcej programéw komputerowych, napisang
pod opiekg naukowq prof. dr. hab. Janusza Szwai, uznano za wybitng
i zgodnie z przyjetym regulaminem zadecydowano o publikacji w ramach
specjalnej serii wydawniczej, zainaugurowanej w roku 2008 roku ksigzkg
laureatki poprzedniej edycji mgr Agnieszki Milki.

O przyznaniu najwyzszej nagrody pracy magisterskiej lgi Batos zadecydo-
wato kilka elementéw. Przede wszystkim wskaza¢ nalezy na wybér tematu
— niezwykle aktualny, ale i kontrowersyjny oraz przez to trudny do opraco-
wania. Problematyka ochrony programéw komputerowych, ktére uznane
za wynalazki podlegajq opatentowaniu, od wielu juz lat stanowi zagadnie-
nie sporne i dyskusyjne. Swoje zadanie badawcze Autorka sformutowata
bardzo ambitnie, podejmujgc sie zaprezentowania praktyki Europejskiego
Urzedu Patentowego i jej krytyki w wybranym orzecznictwie sqdéw kra-
jowych, a w szczegdlnosci na gruncie judykatury brytyjskiej. O przyzna-
niu nagrody mgr Idze Batos zadecydowato takze i to, ze podejmujqc ten
trudny i nie zbadany na gruncie polskim temat, wigczyta sie do dyskusji
prowadzonej na forum miedzynarodowym.

Autorka oparta sie niemal wytqcznie na anglojezycznych tekstach zrédto-
wych, gtéwnie decyzjach izb odwotawczych Europejskiego Urzedu Paten-
towego oraz orzecznictwie England and Wales High Court. Wykazata sie



nie tylko umiejetnosciq analitycznego ujecia problematyki, ale tez samo-
dzielnoscig formutowanych opinii, niekiedy krytycznych wobec poglgdéw
czesto spotykanych w pismiennictwie i prakiyce organéw patentowych.
Zwlaszcza ten ostatni element zostat wysoko oceniony przez jury, ktére
przyznajgc nagrody, promuje prace nie jedynie odiwércze, ale przede
wszystkim oparte na samodzielnie prowadzonych badaniach, odwotujgce
sie do zrodet pierwotnych i wymagajgce od autoréw pewnej dozy badaw-
czego podejscia.

prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska
prorektor ds. studenckich
przewodniczgca jury ,Konkursu na najlepszq prace dyplomowqg”



Wykaz skrotow

Dz. U. — Dziennik Ustaw

Dz. Urz. EUP — Dziennik Urzedowy Europeijskiego Urzedu Patentowego (Official
Journal of the European Patent Office)

Dz. Urz. WE (UE) — Dziennik Urzedowy Wspélnot Europejskich (od 1.2.2003 r.
Unii Europeiskiej) (Official Journal of the European Communities)

EOP — Europejska Organizacja Patentowa (European Patent Organisation)
EUP — Europejski Urzqd Patentowy (European Patent Office)
EWHC — England and Wales High Court

Izba — Izba Odwotawcza Europejskiego Urzedu Patentowego (Board of Appeal of
the European Patent Office)

KPE — Konwencja o udzielaniu patentéw europeijskich (Konwencja o patencie eu-
ropejskim), sporzgdzona w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona
aktem zmieniajgcym artykut 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzja-
mi Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia
1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10
grudnia 1998 r., wraz z Protokotami stanowigcymi jej integralng czescig (Dz. U.
22004 r.Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujgcy Konwencije
o udzielaniu patentéw europejskich, sporzqdzong w Monachium dnia 5 pazdzier-

nika 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

KWPT — Konwencja wiedenska o prawie traktatéw sporzgdzona w Wiedniu dnia
23 maja 1969 r., Dz. U. 2 1990 r., Nr 74, poz. 439

Porozumienie TRIPS — Porozumienie w sprawie handlowych aspektéow praw wta-
snodci intelektualnej, zatgcznik do Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143
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(Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office)
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Specyfika artykutu 52 Konwengiji
0 udzielaniu patentow europejskich

1. Uwagi ogolne

Kwestia patentowania programéw komputerowych od blisko trzydziestu
lat' budzi w Europie coraz wieksze emocje. Nadmierna ekscytacja nie
sprzyja rozwigzywaniu probleméw, zwlaszcza tych prawnej i analitycznej
natury, lecz skutecznie je mnozy. Wybierajgc zakres zagadnien, majg-
cych, w mojej opinii, mozliwie kompletnie wypetni¢ trescig temat niniej-
szej pracy, bede unika¢ takich, w obrebie ktérych argumenty i wnioski
sq ksztattowane przez subiektywizm danej grupy inferesu. Na pewno nie
podejme préby szukania odpowiedzi na pytanie, czy objecie programéw
komputerowych ochrong patentowq jest dobrym pomystem. Mechanicznie
wygtaszane i ,jedyne stuszne” opinie na ten temat sqg domeng przedsta-
wicieli organizaciji, zaréwno tych popierajgcych® powyzszq koncepcie jak
i negujgeych®. Nie bede takze przedstawia¢ definicji podstawowych pojeé
z zakresu prawa patentowego. Wyjgtek zrobie jedynie na rzecz tzw. wyra-
zen z grupy technicznej, czyli technicznego charakteru, efektu, cech tech-
nicznych. Uzywanie ich budzi sprzeciw ze wzgledu na zbyt duzg dowolnos¢
interprefacyjng. Mimo tych stusznych zastrzezen, nikt nie zaproponowat
powszechnie akceptowalnej metody, ktéra zastgpitaby badanie obecnosci
technicznego charakteru.

Zalezy mi na praktycznym ujeciu problemu, dlatego zamiast konfrontowa¢
rozbiezne stanowiska dokiryny wskaze, jok dane pojecie jest rozumiane
przez organ’, orzekajgey w konkretnych okolicznosciach.

est to okres umowny, liczony przeze mnie od pierwszych decyzji Europejskiego Urzedu Patentowego,
w sprawach dotyczqeych programéw komputerowych, kiére sq wydawane od potowy lat 80. ubiegtego wieku.
O aspektach politycznych, spotecznych i ekonomicznych zagadnienia, dyskutowano juz w czasie prac nad
francuskq ustawq patentowq z 2.1.1968 r., oraz podczas uchwalania Konwencji monachijskiej w 1973 r.

2Zob. strona www: http://www.pff.org/about/.

3 Zob. strony www: http://www.nosoftwarepatents.com/.

4Ze wzgledu na rézne krajowe systemy przyznawania i dochodzenia ochrony patentowej, pojeciu
,organ” nadaje maksymalnie szerokie znaczenie, wykraczajgce poza terminologie prawa administracyj-
nego.
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Nie wiem, czy koncepcja objecia programéw komputerowych ochrong
patentowq jest stuszna. Mojq infencjq i ambicjq jest natomiast wskazanie,
dlaczego w jednym przypadku uznanie ich za wynalazki znajdzie podsta-
we prawng w Konwencji o udzielaniu patentéw europeijskich® lub uzasad-
nienie w decyzjach organéw Europejskiego Urzedu Patentowego® a takze
organdéw krajowych, a w innym nie.

Pragne pokaza¢, w jaki sposéb od blisko trzydziestu lat, stosowany jest art.
52 ust. 2 Konwencji w zakresie dotyczgcym programéw komputerowych.
W wielu decyzjach, zwtaszcza tych starszych, izby odwotawcze Europe;-
skiego Urzedu Patentowego siegajq do tego przepisu, analizujgc zastrze-
zenia patentowe réznego typu, w tym, przyktadowo, dotyczqgce metod im-
plementowanych za pomocq komputera lub urzqdzen, wykorzystujgcych
program komputerowy. Zgdanie ochrony patentowej dla programoéw
komputerowych stricte jest zjawiskiem stosunkowo nowym. W niniejszej
pracy ktade nacisk na ewolucje w stosowaniu art. 52 ust. 2 Konwencji.
Uwazam, ze jej kulminacyjnym punktem’ jest ewentualne postrzeganie
programu komputerowego jako wynalazku. Stanowi to jednak niewielki
wycinek wieloletnich rozwazan na temat tresci przepisu oraz prawidtowe;
oceny stanu faktycznego.

Zadaniem, ktére sobie stawiam, jest zaprezentowanie prakiyki Europe;-
skiego Urzedu Patentowego® i jej krytyki w wybranym orzecznictwie sqdéw
krajowych. Jako punkt odniesienia wybratam judykature brytyjskq.

°Konwencja o udzielaniu patentéw europeiskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzqdzona
w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajgcym artykut 63 Konwencii z dnia
17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizaciji Patentowej z dnia
21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia
1998 r., wraz z Protokotami stanowigcymi jej integralng cze$¢ (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) oraz
wraz z Aktem z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujgcym Konwencije o udzielaniu patentéw europeijskich.
(Dz. U. 22007 r. Nr 236, poz. 1736).

¢ Europeijski Urzqd Patentowy (EUP), jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patento-
wej, powofanej mocq Konwencji monachijskiej, strona www: http://www.epo.org/.

7 Kulminacyjny punkt” powinien by¢ tqczony raczej ze zmianq podejécia cztonkéw poszczegélnych
sktadéw izb odwotawczych EUP, niz przyjeciem oficjalnego stanowiska przez EUP Decyzje wydane w latach
90., dopuszczajq i uzasadniajg uznanie programéw komputerowych za wynalazki, natomiast niektére
wydane po roku 2000 nie kontynuujg powyzszego toku rozumowania.

8 UWAGA: jak szuka¢ decyzji Izb Odwotawczych EUP w Infernecie? 1. Nalezy wejé¢ na strone www.
epo.org 2. Klikng¢ zaktadke ‘LAW’ 3. W zaktadce ‘APPEALS’ klikng¢ ‘DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL 4. Wpisa¢ w wyszukiwarce symbol w formacie, przyktadowo, T_0040/02. Nalezy pamieta¢
o podkreslniku po ‘T’ oraz dopetnieniu zerami pierwszej liczby, jesli zawiera mniej niz cztery cyfry. Pod
adresem http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm znajduje sie elekironiczna
wersja Dziennika Urzedowego EUP
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Cel, kiory chciatabym dzieki moim rozwazaniom osiggnqé, to wskaza-
nie mozliwych sposobéw rozpatrywania zgtoszen rozwigzan powigzanych
z programem komputerowym. Polskie organy oraz rzecznicy patentowi,
abstrahujge od przyczyny, nie majg duzej prakiyki w powyzszym zakresie.
Wedtug stanu z dnia 20.2.2009 r.”, polskie sqdy administracyjne rozpatrzyty
,az" dwie sprawy dotyczqce patentowania programéw komputerowych.
Whioski ptyngce z analizy postepowania EUP oraz sqdéw krajowych sto-
sujgcych Konwencje monachijskq sq relewantne wzgledem polskiego po-
rzqdku prawnego. Przemawia za tym przede wszystkim fakt, iz Konwen-
cja o udzielaniu patentéw europejskich stanowi jego element. Istotnym
zatozeniem Konwencji jest umocnienie wspdtpracy miedzy parstwami
Europy w dziedzinie ochrony wynalazkéw'®. Harmonijna interpretacia jej
przepiséw wydaje sie by¢ punktem wyijscia, by cel zostat osiggniety. Po
drugie, polska ustawa Prawo whasnosci przemystowe|'' przejeta czes¢ re-
gulacji konwencyjnych. Stanowi to dodatkowy argument, przemawiajgcy
za racjonalno$ciq brania pod uwage decyzji EUP oraz organéw panstw
zwigzanych Konwencjq przy ustalaniu, co moze by¢ przedmiotem ochrony
patentowe;.

1.1. Zarys problematyki

Powodem rozbieznych opinii w kwestii dopuszczalnosci patentowania pro-
graméw komputerowych w $wietle Konwenciji, jest tres¢ i budowa ustepéw
drugiego i frzeciego art. 52 Konwencji. Stan ten pogtebiajq decyzje EUP,
ktére sq miedzy sobq sprzeczne, a w ich uzasadnieniach nie mozna odna-
lez¢ ustandaryzowanego toku rozumowania.

Odzwierciedleniem swoistego traktowania zgtoszen, majgcych zwiqzek
z programem komputerowym, zle zdefiniowanego problemu i uciekania od
iego istoty, jest uzywana terminologia. Powtarzajgcym sie zwrotem w dyskusiji
publicznej, ale takze w wypowiedziach o walorze naukowym, jest ,zdolnos¢
patentowa programéw komputerowych”'?. Zdolnos¢ patentowq maiq tylko

? Dane przytoczone przez Prezesa Urzedu Patentowego RP dnia 20.2.2009 r., podczas konferenciji ,Pro-
gramy komputerowe a prawo autorskie”, organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

19 Por. tekst preambuty Konwencji monachijskiej.

! Ustawa z dnia 30.6.2000 r., Prawo wiasnoéci przemystowej, Dz. U. 2 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.

12 Nieporozumienia powoduje tworzenie kalki jezykowej przy przektadzie na jezyk polski pojecia
patentability (ang.). Najczesciej uzywanym odpowiednikiem jest ,patentowalno$¢” lub ,zdolno$¢ patento-
wa”. Tymczasem, oznacza ono catoksztatt przestanek, ktére majq by¢ spetnione, by przedmiot zgtoszenia
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wynalazki. Przedstawione wyze| ujecie tematu sugeruje jednoznacznie, ze
program komputerowy zostat uznany, przynajmniej przez wygtaszajgcego
twierdzenie, za wynalazek. Sformutowanie to nie uwzglednia tresci prze-
pisow Konwenciji, z ktérych wynika, ze za wynalazki w rozumieniu art. 52
ust. 1 nie sq uznawane programy komputerowe , jako takie”'®. Jegliby nawet
przyiaé, ze ma sie na mysli programy komputerowe, ale nie ,jako takie”, to
generalne domniemanie wynalazczoéci na ich rzecz, jest dalej nieprawdszi-
we. Powielana prakiyka takiego ujecia problemu to skrét myslowy. Ma on
niestety zrodto w tekécie Konwencji. Watek ten oméwie w czedci poswieco-
nej fresci i budowie interesujgcych mnie ustepéw artykutu 52.

Wskazujgc dalej przyczyny problemu, sama konstrukcja artykutu 52, suge-
rujgca swoistq kolejno$é wnioskowania, jest niewygodna do stosowania.
Obserwujgc praktyczne kwestie stosowania przepisu, uwazam, ze nie jest
jasne czy nalezy a priori klasyfikowa¢ dane rozwigzania jako wylqczone
spod ochrony patentowej, czy tez sprawdzi¢ najpierw czy sq wynalazkami.
Jesli odpowiedz bedzie pozytywna, to ustep drugi artykutu 52 Konwencji nie
znajdzie zastosowania. Mechanizm ten przedstawie w osobnym rozdziale.

zostat objety ochrong patentowq. W jego zakresie, oprécz wymogéw dotyczqeych zdolnosci patentowej,
miesci sie takze stwierdzenie istnienia wynalazku.
13 Artykut 52
Wynalazki posiadajqce zdolno$¢ patentowq
(1) Patenty europejskie udzielane sq na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod
warunkiem, ze sq one nowe, posiadajq poziom wynalazczy i nadajq sie do przemystowego sto-
sowania.
2) Nie uwaza sie za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczegélnosci:
) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;

) wytworéw o charakterze estetycznym;

c) schematéw, zasad i metod przeprowadzania proceséw myslowych, rozgrywania gier lub prowa-

dzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz programéw komputerowych;

(d) przedstawienia informaciji.

(3) Postanowienia ust. 2 wykluczajq zdolno$¢ patentowq przedmiotu lub dziatalnosci, o ktérych w nim
mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgtoszenie patentowe lub patent europeijski dotyczq takie-
go przedmiotu lub dziatalnosci jako takich.

Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they
are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

) aesthetic creations;

c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and

programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein
only to the exfent to which a European patent application or European patent relates to such
subject-matter or activities as such.
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Umiejetne stawianie pytan i formutowanie watpliwosci, znajduje odzwier-
ciedlenie w jakosci i uzytecznosci uzyskanej odpowiedzi. Europejski Urzqd
Patentowy nie zawsze potrafit jednoznacznie rozstrzygngé kwestie podsta-
wowe, od ktérych zalezy przyznanie ochrony patentowej. Jeden z rozdzia-
tow wykorzystam na przedstawienie pytan'”, skierowanych przez prezesa
EUP' do Rozszerzonej lzby Odwotawczej EUP'® Europeiski Urzqd Paten-
towy zwrécit sie z prosbg do wszystkich zainteresowanych sprawg pod-
miotéw o zajecie stanowiska odnosnie poruszonych w pytaniach kwestii.
Prawo jest stosowane nie tylko przez organy, ale takze przez tych, kidrzy
sq adresatami norm. Uznatam za uzasadnione tematykg niniejszej pracy,
przedstawienie ogdlnych wnioskéw, wynikajgeych ze stanowisk podmio-
tow, ktdre zdecydowaty sie dziata¢ jako amicus curice. Opinia bezpo-
$rednio zainteresowanych nadaje rozwazaniom maksymalnie praktyczny
charakter.

Odpowiedzi zostang udzielone przez Rozszerzong Izbe Odwotawczg za-
pewne po ukonczeniu niniejszej pracy. Przedstawiony problem prawny do-
tyczy kwestii, w ktérych izby odwotawcze EUP' orzekaly przez szereg lat.
Watpliwosci przedstawione Rozszerzonej Izbie Odwotawczej do rozwaze-
nia w pazdzierniku 2008 r., nie réznig sie od tych, rozstrzyganych przez
izby odwotawcze EUP, czyli na nizszym szczeblu, od lat 80. ubiegtego wie-
ku. Przypomina to dylemat schizofreniczny, gdyz z jednej strony izby odwo-
tawcze wydajqg decyzje obficie je uzasadniajqc, a z drugiej potrzebujq, by
organ wyzszego stopnia wydat opinie, ktéra pozbawi je watpliwosci. Jest
to posuniecie pozgdane ze wzgledu na ujednolicenie decyzji EUPR, obrazuje
iednak, jok wiele spraw w zakresie patentowania programéw komputero-
wych oczekuje na uporzgdkowanie.

“Case ard of Appeal, pending under Ref. N° G 3/08. (pdf, 114 KB)" \t " blank" G3/08: Referral
under Art. 112 (1) b) EPC by the President of the EPO (Patentability of programs for computers) to the
Enlarged Board of Appeal, pending under Ref. N° G 3/08, strona www: http://www.epo.org/patents/
appeals/eba-decisions/referrals/pending.html

15 Uprawnienie prezesa EUP do przedstawiania probleméw prawnych RIO, wynika z art. 112 ust. 1 lit. b,
Konwencji monachijskiej.

16 Rozszerzona Izba Odwotawcza (RIO) to jeden z wydziatéw, przed kiérymi toczy sie postepowanie w EUP.
Do jej gtéwnych zadan nalezy rozstrzyganie kwestii prawnych skierowanych do niej przez izby odwotawcze
EUP oraz wydawanie opinii w kwestiach prawnych, skierowanych do niej przez prezesa EUP Por. art. 15 i 22
Konwencji monachijskiej.

17 1zby odwotawcze EUP to jedne z wydziatéw, przed kiérymi toczy sie postepowanie przed EUP Ich
gtéwnym zadaniem jest rozpatrywanie odwotan od decyzji Sekcji Zgtoszen lub Wydziatu Prawnego. Por.
art. 151 21 Konwencji monachijskiej.
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1.2. Sposob ujecia tematu

Chciatabym zaprezentowaé praktyczny wymiar stosowania Konwencji. Li-
teratura stanowigca opracowanie fematu jest, w mojej opinii, niekom-
pletna, zdezaktualizowana lub ujmuije problem od nieinteresujgcej mnie
strony. W zwigzku z powyzszym, przewazajgca cze$é mojej pracy powstata
w oparciu o teksty zrédtowe, gtownie decyzje izb odwotawczych Europe;-
skiego Urzedu Patentowego oraz orzeczniciwo England and Wales High
Court'®. Zaprezentowane w tekscie tumaczenia sq autorskie i nie pocho-
dzq z zadnego autoryzowanego zrodta.

Zrezygnowatam z przedstawienia prakiyki urzedéw patentowych. Analiza
orzecznictwa sqgdowego dostarcza wystarczajqeych, z mojego punktu wi-
dzenia, informacji oraz dotyczy bardziej ztozonych przypadkéw. Nie wni-
kam takze w tres¢ Wytycznych EUP'?, gdyz nie majq one charakteru wig-
zqcego. Zasady w nich ujete sg oméwione w niniejszej pracy, z tym ze nie
poprzez bezposrednie odniesienie sie do Wytycznych.

Analize samych decyzji EUP uznatam za niewystarczajgcg do prezentadii
problemu. Sprzecznos¢ tych orzeczen, ale przede wszystkim ich wptyw na
utrudnienie stosowania Konwencji, jest widoczna na przyktadzie sqdéw
krajowych. Udziat tych ostatnich w nadawaniu znaczenia jej postano-
wieniom jest znaczny. Sqdy krajowe powinny spetnia¢ postulat, wyrazony
w preambule do Konwencji. Panstwa-strony zobowigzaty sie, poprzez
umowe miedzynarodowq, do umacniania wspdtpracy miedzy panstwami
Europy w dziedzinie ochrony wynalazkow.

Prakiyka sqdéw brytyjskich jest niezwykle uzyteczna, patrzqc przez pry-
zmat tematyki niniejszej pracy i stawianych w niej tez. Przede wszystkim,
sqdy fe rozstrzygajg stosunkowo wiele spraw, dotyczgcych patentowania
programéw komputerowych. Pozwala to na uksztattowanie sie pewnego
modelu postepowania, skoro nie sq fo incydentalne rozstrzygniecia. Po
drugie, specyfika systemu common law sprzyja podejmowaniu racjonal-
nych decyzji. Poprzez zwigzanie precedensem, sqd nie jest, nie moze by¢,
podatny na zmiany, dokonywane przez EUP (...) szybcie|, niz sedzia zdg-

18W niniejszej pracy pozostane przy oryginalnych nazwach sqdéw, ze wzgledu na brak odpowiednie-
go terminu w jezyku polskim, ktéry oddawatby funkcje i pozycje danego sqdu w hierarchii sqdownictwa.

1 Wytyczne nie wigzq sktadéw izb odwotawczych EUP Dotyczq standardowych procedur podejmowa-
nych w ramach postepowania przed EUP. Od wejécia w zycie ich pierwotnej wersji, czyli od 1.6.1978 r.,
byly wielokrotnie uaktualniane. Ostatnie poprawki zostaly opublikowane w Dz. Urz. EUP 2/2009,
s.118-128. Stronawww: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1AFC30805E9 1D074-
C125758A0051718A/$File/guidelines_2009_complete_en.pdf.
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7y mrugng¢ okiem””’. Judykatura brytyjska réwniez krytycznie podchodzi
do swoich wtasnych rozstrzygnie¢. Nie wprowadza jednak rewolucyjnych
zmian, ale nadaje nowy sens wczesniejszym orzeczeniom. Pozwala spo-
kojnie przemieszcza¢ sie raz przyjetemu punktfowi patrzenia na sprawe.
Mimo iz decyzje izb odwotawczych EUP i ich uzasadnienia nie majg mocy
wigzqcej w tym sensie, ze o losach patentu ostatecznie decydujq lokalne
urzedy patentowe, sqdy brytyjskie nie ignorujq ich. Sledzq ich ewolucje na
przestrzeni lat, a czesto niestety miesiecy, i wyciggajq z nich wnioski. Decy-
zjom EUP brakuje wyraznie nakreslonej linii rozumowania. Orzecznictwo
brytyjskie selekcjonuje z nich to, co uwaza za przydatne do wypracowania
modelu stosowania wigzgcego je prawa. Odniose sie jednak jedynie do
tych wyrokéw, w ktérych sqdy brytyjskie komentujg praktyke EUP. Analiza
catej linii orzecznictwa, inspirujgcego i wartego poznania, wykraczataby
poza ramy objefosciowe niniejsze| pracy.

W niektorych przypadkach, zaréwno w odniesieniu do EUP jak i sqgdow
krajowych, zrezygnuje z przedstawiania stanu faktycznego. Opisanie
skomplikowanego wynalazku nie zawsze bedzie konieczne do wyjasnienia
motywow podjetej decyzji. Poza tym, optymalnym rozwigzaniem dla oma-
wianej w niniejszej pracy kwestii, bytoby ustalenie standardéw, mozliwych
do stosowania bez wzgledu na réznigee sie elementy stanu faktycznego.
W czesci koncowe] omoéwie orzeczenia sqdéw polskich dotyczgcee proble-
matyki patentowania programéw komputerowych.

2. Miejsce Konwencji 0 udzielaniu patentow europejskich
w miedzynarodowym, europejskim i polskim porzadku
prawnym
Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich zostata podpisana dnia

5.10.1973 r. Istotne znaczenie w kwestii ochrony patentowej programéw
komputerowych ma jej rewizja z 29.11.2000 r.”', ktéra weszta w zycie do-

20 Por. High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005]
EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005., In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3
by CFPH L.L.C., point 90.

21 Podczas konferencji w 2000 r., zaproponowano, by wprowadzi¢ do Konwencji przepis stanowiqcy,
iz ,(...) rozwigzania znajdujqce sie na liscie wytqczen ustepu 2. art. 52 KPE to przyktady ‘wynalazkéw’
nietechnicznych, ktére nie mogtyby by¢ przedmiotem ochrony patentowej, nawet gdyby przepis tak sta-
nowiqcy nie istniat”. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomystu. Abstrahujgc od tego, iz jego tre$¢ jest
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piero 13.12.2007 r. Od tego momentu art. 52 ust. 1 stanowi, iz patenty
europejskie sq udzielane na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach
techniki [podkr. autorki]. Celem zmiany byto dostosowanie przepisow
Konwencji do regulacji Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wiasnosci intelektualnej (TRIPS)?, ktére w ten whasnie sposob wyzna-
cza zakres przedmiotu ochrony patentowej. Europejski Urzqgd Patentowy
podkredlit jednak, iz nie oznacza to odejécia od dotychczasowej prakiyki
wzgledem programéw komputerowych®™. Te, jako takie, w dalszym ciggu
nie bedq uznawane przez EUP za patentowalne.

Dostosowanie brzmienia wybranych przepiséw Konwencji do TRIPS, nie
vzasadnia poglgdu, iz od tej chwili, te i inne przepisy traktatéw mozna
stosowa¢ zamiennie jako réwnoznaczne. Takie pokretne rozumowanie
mozna bowiem dostrzec w odwotaniach od decyzji EUP. Fakt, iz wedle
regulacji TRIPS, programy komputerowe podlegajg ochronie jak dzieta
literackie, ale takze stanowig wytwory intelektu i sq chronione jako takie,
nie uzasadnia wyktadni contra legem przepiséw Konwencji monachijskie;.
Europejska Organizacja Patentowa nie jest cztonkiem WTO, ani nie pod-
pisata Porozumienia w sprawie handlowych aspektéow praw whasnosci inte-
lektualnej**. Nie zachodzi nawet tozsamos¢ podmiotowa pomiedzy czton-
kami Europeijskiej Organizacji Patentowej a sygnatariuszami TRIPS.

Sqdy brytyjskie nawigzujq w swoich orzeczeniach do Konwencji wieden-
skiej o prawie traktatow z 1969 r.”° Sq to zwykle odpowiedzi na zarzuty
podmiotéw, ktére nie uzyskaly patentu na jedno z wytgczonych przez ar-
tykut 52 rozwigzan. Niezadowoleni z odmownej decyzji podnoszg, iz art.

prawdziwa, to nazwanie nie-wynalazkéw ‘wynalazkami’ nietechnicznymi, wprowadzitoby kolejne watpli-
wosci inferpretacyjne.

Por. Revision of the European Patent Convention, CA/100/00, Munich, 09.08.2000, p. 39 strona
www: hitp://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF2BE052EB885D4CC125727C0048
1F27/$File/ec00100.pdf.

22 Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej TRIPS, stanowig-
ce zatgeznik do Porozumienia ustanawiajgeego Swiatowq Organizacie Handlu (WTO), sporzgdzonego
w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. z 1995 r., Nr 98, poz. 483 oraz Obwieszczenie Ministra
Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji zatqcznikéw do Porozumienia ustana-
wiajgcego Swiatowq Organizacie Handlu (WTO), Dz. U. z 1996 . Nr 32, poz. 143.

23 Podczas prac nad rewizjq rozwazano usuniecie programéw komputerowych z otwartego katalogu
z ust. 2 art. 52 Konwencji, dotyczqcego przedmiotowych wytqczen spod definicji wynalazku z ust.1 art. 52
Konwencii. Stwierdzono jednak, ze posuniecie fo moze zosta¢ opacznie zrozumiane, jako uznanie progra-
méw komputerowych za wynalazki. Zob. Minutes of the 81st meeting of the Administrative Council, 5-7
Sept. 2000, CA/PLPV 81 e., p10, 72., strona www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.
nsf/0/DD48584F46D53239C125727C004187F3/$File/fcpv081.pdf.

247ob. przyp. 22.

25 Konwencja wiedenska o prawie traktatéw (KWPT), sporzqdzona w Wiedniu dnia 23. maja 1969 r.,
Dz. U. 21990 r., Nr 74, poz. 439.
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30 Konwencji wiedenskiej nakazuje konsekwencie w stosowaniu uméw
miedzynarodowych, dotyczqgcych tej samej materii. Dalej, artykuty od 31
do 33 kazqg przy wyktadni traktatéw uwzgledniaé m.in. wnioski ptyngce
z prac przygotowawczych nad traktatem.

Jest to kolejna grupa nietrafnych argumentéw, majgcych uzasadni¢ sto-
sowanie postanowien TRIPS przez EUR Przede wszystkim Konwencja wie-
denska obowigzuje dopiero od 1980 roku, a ma zastosowanie tylko do
traktatéw zawartych po jej wejéciu w zycie”. Kolejnym kontrargumentem,
czysto teoretycznym, skoro ze wzgledu na ramy czasowe Konwencja wie-
denska i tak nie znajduje zastosowania, sq zakresy przedmiotowe regulagiji
Konwencji monachijskiej oraz TRIPS. Raczej nie mozna twierdzi¢, by doty-
czyly tej samej materii.

Konwencja monachijska nie jest aktem prawa wspélnotowego, nie sta-
nowi czesci acquis communautaire. Podnosi sie jednak w dokirynie, iz
w praktyce traktowana jest jok akt obowigzujgcy we wspdlnotowym po-
rzqdku prawnym, gdyz kraje aspirujgce do cztonkowstwa zostaty zobowig-
zane do jej przyjecia

Z formalnego punktu widzenia, zasady wdrazania aktéw wspolnotowych
do porzgdkéw krajowych, nie majg zadnego zastosowania wzgledem
panstw-stron Konwencji monachijskiej. To, co mozna zaobserwowa¢ na
przyktadzie Wielkiej Brytanii, przypomina jednak procedure implementa-
cji. Sedziowie brytyjscy przyznajq zresztq wprost, iz ustepy 2 i 3 artykutu
52 Konwencji zostaty implementowane?® do brytyjskie| ustawy Prawo pa-
tentowe z 1977 r.?? Poniewaz warstwa stowna brytyjskiego aktu odbiega
nieznacznie od oryginatu, sedziowie odwotujq sie wprost do brzmienia
Konwencji. Ma to sprzyja¢ wspomnianemu celowi harmonizacji, z ewi-
dentnym zyczeniem ujednolicenia zasad ochrony wynalazkéw w réznych
panstwach. Celem jest takze utatwienie sgqdom krajowym korzystania nie
tylko z orzecznictwa organéw Europejskiego Urzedu Patentowego, ale tak-
ze z judykatury innych panstw.

267Zob. art. 4 KWPT.

27 Por. M. du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 85., oraz szerzej w M. du
Vall, Konwencja monachijska o udzielaniu patentéw europejskich a polskie prawo patentowe, seria: Har-
monizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspdélnot Europeijskich, nr 8 (1999).

28 Zob. Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number:
[2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd., point 6. strona www:
http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1 371 .pdf.

2?The Patents Act 1977 (c. 37), officially published in Her Majesty's Stationery Office, 02/1994 (8th Im-
pression), strona www: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga 19770037 en 1.
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W 1991 roku™ Polska podpisata Uktad Europejski, ustanawiajgey stowa-
rzyszenie miedzy Rzeczpospolitg Polskg a Wspdlnotami Europejskimi i ich
panstwami cztonkowskimi. Zobowigzata sie tym samym do ztozenia do
konca 1996 r. wniosku o przyjecie do Konwencji o udzielaniu patentéw
europejskich®’. Rada Administracyjna Europeiskiej Organizacji Patentowej
podieta decyzje, na mocy kiére| Polska mogta przystgpi¢ do Konwencji od
dnia 1.7.2002 r. Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich weszta
w zycie w stosunku do Polski dnia 1.3.2004 r.

Podstawowym zrédtem prawa krajowego w Polsce, regulujgcym, miedzy
innymi, kwestie ochrony patentowei, jest ustawa z dnia 30.6.2000 r. Pra-
wo whasnosci przemystowej ™. Zastgpito ono ustawe z dnia 19.10.1972 r.
o wynalazczosci

Komentarza wymaga kwestia ewentualnego obowigzku ujednolicenia re-
gulacji krajowych z przepisami Konwenciji. Ponizej przedstawiam fragment
uzasadnienia do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji monachijskie;.
,Konwencja nie naktada bezposrednio obowigzku na panstwa strony do
harmonizacji wewnetrznych ustawodawstw patentowych. Niemniej jednak
zakres ochrony przedmiotowej przyznanej uprawnionemu na podstawie
patentu europejskiego musi by¢ we wszystkich panstwach stronach taki
sam, jok patentu krajowego (patent europejski jest traktowany tak jak pa-
tent krajowy), gdyz poziom ochrony, jaki daje patent europejski ma mieé

30 Uktad Europejski ustanawiajqcy stowarzyszenie miedzy Rzeczqpospolitq Polskg, z jednej strony,
a Wspolnotami Europejskimi i ich Panstwami Cztonkowskimi, z drugiej strony, sporzqdzony w Brukseli
dnia 16 grudnia 1991 ., zatqcznik do Dz. U. z 1994 r., Nr 11, poz. 38. Uktad zostat podpisany 16.12.
1991 r., wszedt w zycie 1.2.1994 r.

31 Artykut 166 ust.1 lit. b Konwencji monachijskiej gtosi, iz ,Niniejsza konwencja otwarta jest do przy-
stgpienia dla kazdego innego [niemieszczqcego sie w zakresie art. 165 ust. 1 Konwencji — przyp. autorki]
paristwa europejskiego na zaproszenie Rady Administracyjnej”.

%2 Dz. U. 22003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. Najwazniejsze z punktu widzenia niniejszej pracy
przepisy:

Art. 24.

Patenty sq udzielane — bez wzgledu na dziedzine techniki — na wynalazki, ktére sq nowe, posiadajq
poziom wynalazczy i nadajq sie do przemystowego stosowania.

Art. 28.

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uwaza sie w szczegdlnosci: |(...)

5) programéw do maszyn cyfrowych.

3Dz U.z21993r, Nr26, poz. 117 ze zm.

Art. 10.

Wynalazkiem podlegajgcym opatentowaniu jest nowe rozwigzanie o charakterze technicznym, nie
wynikajgce w sposéb oczywisty za stanu techniki i mogqce sie nadawa¢ do stosowania.

Art.12.

Nie udziela sie patentéw na (...)

4) programy do maszyn cyfrowych.
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charakter ponadterytorialny, niezaleznie od tego, na jakie paristwo zostat
on udzielony. Oznacza to w praktyce konieczno$é ujednolicenia obo-
wigzujgcego krajowego prawa patentowego [podkr. autorki]. Ustawa
Prawo wlasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 r. spetnita te za-
dania. Obecnie obowigzujgce przepisy prawa patenfowego zapewniaiq,
ze poziom ochrony przyznany patentem krajowym nie odbiega od pozio-
mu ochrony przyznanego patentem europejskim. Nalezy podkredli¢, ze po
zakonczeniu procedury zwigzanej z udzieleniem patentu europejskiego,
patent ten, z wyjgtkiem $cisle wskazanych kwestii, ktére sg regulowane
przez prawo konwencyine, podlega ustawodawstwu krajowemu i wtasciwe
stajq sie wytqcznie organy krajowe”™*.

Przede wszystkim, stwierdzenie o koniecznosci ujednolicenia krajowego
prawa patentfowego stanowi skrét myslowy. Prawo patentowe w Polsce
jest bowiem ujednolicone zaréwno pod wzgledem terytorialnym, jak i bio-
rqc pod uwage technike legislacyjng. Na obszarze catej Rzeczypospolite]
Polskiej obowigzuje jedna i ta sama ustawa — Prawo wiasnoéci przemysto-
wej. Prawdopodobnie w uzasadnieniu chodzito o ujednolicenie krajowych
przepiséw prawa patentfowego. Mogto to stanowié¢ cel twércow Konwen-
cji, nie wyrazono go jednak w przepisach rzeczonego aktu prawnego.

Z preambuty Konwencji wynika deklaracja panstw sygnatariuszy do umac-
niania wspdtpracy w dziedzinie ochrony wynalazkéw. Wyrazono takze
wole, by ,(...) taka ochrona mogta by¢ uzyskiwana za pomocq jedne;
procedury udzielania patentéw i poprzez ustanowienie pewnych jednoli-
tych zasad rzqdzqcych tak udzielonymi patentami”. Brak tu jakiegokolwiek
odniesienia do prawa stricte materialnego, okreslajgcego, przyktadowo,
przedmiot i zakres ochrony.

Kolejna watpliwo$¢ powstaje na tle przypisywania patentowi europeijskie-
mu ponadterytorialnego charakteru. Tre$¢ zacytowanego tekstu sugeruje,
jakoby instytucja polegata na tym, by ochrona patentowa byta identyczna
w kazdym wskazanym w zgtoszeniu kraju. Tymczasem, zgodnie z brzmie-
niem Konwencji, patent europejski posiada w kazdym umawiajgcym sie
panstwie, dla ktérego zostat udzielony, ten sam skutek i podlega tym sa-
mym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to panstwo, chyba

34 Uzasadnienie do rzqdowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwenciji o udzielaniu patentéw euro-
pejskich, sporzqdzonej w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmienionej aktem zmieniajgcym art.
63 Konwenciji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europeijskiej Organizacii
Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r.
oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokotami stanowigcymi jej integralng cze$¢. Druk sejmowy nr 1836
z dnia 25.7.2003 ., strona www: http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sejm/046/1836.pdf.
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ze niniejsza konwencja stanowi inaczej™. Patent europejski stanowi zbiér
patentéw krajowych. Przedmiot zgtoszenia ma spetni¢ wymogi konwen-
cyjne ,(...) a jego los w jednym panistwie nie wptywa na sytuacje prawng
w innym”™

Z Konwencji nie wynika wiec zaden obowigzek harmonizacji, a tym bar-
dziej uvjednolicania prawa. Podkresdle raz jeszcze, iz wbhrew pojawiajgcym
sie, m.in. w przytoczonej powyzej tresci uzasadnienia, twierdzeniom, Kon-
wencja nie stanowi czesci acquis communautaire. Dajgca sie zauwazy¢
dgznos¢ do harmonizacji wynika raczej z pobudek pragmatycznych. Prze-
biega w dodatku do$¢ sprawnie, poniewaz podstawowe instytucje prawa
patentowego nie roézniq sie znacznie w ustawodawstwach europeijskich,
chociazby ze wzgledu na wezeéniej zawierane konwencie®’.

Czym innym jest natomiast stwierdzenie, iz tozsame pojmowanie pojec uzy-
tych w Konwenciji i ustawodawstwach krajowych oraz regulowanych nimi
instytucji, to zjawisko pozgdane, chociazby ze wzgledéw interpretacyjnych.
Stuszne stwierdzenie, iz ,(...) nie do przyjecia bytaby sytuacja, gdyby na
jednym terytorium rézne rozwigzania podlegaty ochronie patentowej”*’,
jest podyktowane wyktadniq pozajezykowqg Konwencji oraz dgznoscig do
uporzgdkowania praktyki. Stanowisko w tej kwestii zajgt takze WSA w War-
szawie”’. Podkresla, ze ,(...) sqdy danego paristwa sq zobowigzane w spo-
s6b jednolity traktowaé patent wydany przez krajowy urzqd patentowy i pa-
tent europejski. Powyzsze oznacza, ze okreslenie zakresu ochrony patentu
w aspekcie przedmiotowym powinno by¢ dokonane wedtug tych samych
zasad (...). Oczywistym jest, ze wprowadzenie jednolitych norm praw-
nych nie zapewnia jednolitej ich interpretaciji. Niemniej, nalezy dgzy¢ do
osiggniecia fozsamych regut interpretacyjnych w odniesieniu do poziomu
ochrony patentéow krajowych i europeijskich z uwagi na wspomniang wy-
zej konieczno$¢ jednolitego traktowania tych patentéw. Nie ulega watpli-
wosci, ze poziom ochrony patentu w Polsce powinien by¢ poréwnywany
z tym, jaki zapewnia patent europeijski w innych krajach”.

3 Art. 2 ust.1 Konwencji monachijskiej.

3 M. du Vall, op. cit., s. 85.

3 Por. Red. A. Adamczak, A. Szewc, Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej. Komen-
tarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

3 E. Nowinska, U. Promifska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, LexisNexis, Warszawa
2008, s. 24.

32 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.1.2009, sygn. VI SA/Wa 1139/08, orzeczenie nieprawomoc-
ne, niepublikowane, strona www: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135.
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Panstwa mogg oczywiscie samodzielnie zadecydowaé o relacjach we-
wnetrznych — prawo krajowe a regulacje konwencyjne. Przytoczone juz
wczesniej, w innym kontekscie, rozwigzanie brytyjskie, poniekqd ujedno-
lica owe ptaszczyzny. Nie wynika ono jednak z przepiséw Konwencji mo-
nachijskiej, ale z innych zobowigzan Wielkiej Brytanii. Artykut 130 ust. 7
brytyiskiej ustawy — Prawo patentowe®, podkresla koniecznosé interpreta-
cji podstawowych poje¢ i instytuciji dotyczqcych prawa patentowego kre-
owanych w tejze ustawie, w duchu Konwencji monachijskiej. Majq by¢ one
mozliwie maksymalnie zblizone do sposobu rozumienia przepiséw kon-
wencyjnych. Wynika to z faktu podpisania przez Wielkg Brytanie Konwen-
cji luksemburskiej o patencie wspslnotowym®', nie patencie europeijskim,
i ma identyczne zastosowanie takze do postanowien Uktadu o wspot-
pracy patentowej*”. W polskiej ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej,
podobna deklaracja nie wystepuije.

3. Wyktadnia artykutu 52 Konwengji

3.1. Uwagi ogolne

Ponizej przytaczam tre$¢ artykutu 52 Konwencji o udzielaniu patentéw eu-
ropejskich w polskiej wersji jezykowej.

“0Patents Act 1977 (c. 37), officially published in Her Maijesty's Stationery Office, 02/1994 (8th Im-
pression), strona www: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga 19770037
en 1.

41 Konwencja luksemburska o patencie wspélnotowym zostata podpisana 15.12.1975 r. i nie weszta
w zycie, ze wzgledu na ratyfikacje przez zbyt matq liczbe panstw. Zob. 76/76/EEC: Convention for the
Community patent for the common market (Community Patent Convention), OJ L 017, 26/01/1976,
5. 0001-0028. Wobec fiaska wspomnianej konwencii, rozpoczeto prace nad rozporzqdzeniem o patencie
wspélnotowym. Zob. Proposal for a Council Regulation on the Community patent, Working document
from General Secretariat of the Council to Working Party on Intellectual Property (Patents), Interinstitutional
File: 2000/0177 (C_S), Brussels, 25 June 2009, No. Cion prop.: 10786/00 Pl 49, strona www: http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11417.en09.pdf. Obecnie, po wejéciu w zycie Traktatu
z Lizbony, trwajq prace nad rozporzgdzeniem o patencie Unii Europeijskiej. Zob. Proposal for a Coun-
cil Regulation on the European Union patent, Addendum to the Note from General Secretariat of the
Council to Council (Competitiveness), Interinstitutional File: 2000/0177 (CNS), Brussels, 27 November
2009, No. Cion prop. 10786/00 Pl 49, strona www: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/
st16/st16113-ad01.en09.pdf.

42 Uktad o wspétpracy patentowej sporzqgdzony w Waszyngtonie dnia 19.6.1970 r., poprawiony dnia
2.10.1979 r. i zmieniony dnia 3.2.1984 r., Dz. U. 2 1991 r. Nr 70, poz. 303.
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Art. 52

Wynalazki posiadajgce zdolno$¢ patentowqg

(1) Patenty europejskie udzielane sq na wszelkie wynalazki we wszystkich
dziedzinach techniki pod warunkiem, ze sg one nowe, posiadajg poziom
wynalazezy i nadajq sie do przemystowego stosowania.

(2) Nie uwaza sie za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczegdInosci:

(a) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;

(b) wytworéw o charakterze estetycznym;

(c) schematéw, zasad i metod przeprowadzania proceséw myslowych, roz-
grywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz progra-
méw komputerowych [podkr. autorki];

(d) przedstawienia informacji.

(3) Postanowienia ust. 2 wykluczajg zdolno$¢ patentowq przedmiotu lub
dziatalnosci, o ktérych w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgto-
szenie patentowe lub patent europejski dotyczq takiego przedmiotu lub
dziatalnosci jako takich.

Ustep pierwszy art. 52 Konwencji pozostaje poza sferq moich szczego-
towych rozwazan. Nie sposéb sie jednak do niego nie odwotywa¢, cho-
ciazby w sposéb dorozumiany. Wymienia on bowiem podstawowe zasady
udzielania patentéw europejskich. Sg one udzielane na wszelkie wynalaz-
ki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem, ze sg one nowe,
posiadajg poziom wynalazczy i nadajg sie do przemystowego stosowa-
nia**. Nie bede analizowa¢ tego przepisu w formie ogélnej. Odwotam
sie natomiast do ustanowionych w nim wymogéw, o ile bedzie to istotne
z punktu widzenia swoistoéci rozwigzan, majgcych zwigzek z programem
komputerowym.

Ustep drugi artykutu 52 Konwencji zawiera nieenumeratywnq liste katego-
rii pomystow, ktére nie sq uwazane za wynalazki w rozumieniu ust. 1. Spo-
$rod powyzsze listy wytgczen, a takze innych mozliwych, skoro wyliczenie
ma charakter przyktadowy, przedmiotem mojego zainteresowania sq tylko
programy komputerowe. Mimo to, gtéwnie ze wzgledéw pomocnych inter-
pretacji pozajezykowej, niezbedne jest poczynienie kilku uwag z uwzgled-
nieniem innych wytqczen, objetych ustepem drugim artykutu 52.

“3Jest to wersja uwzgledniajqca ostatniq rewizie z 29.11.2000 r., ktéra weszta w zycie 13.12.2007 r.
4Zob. art. 52 ust. 1 Konwencji monachijskiej.
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3.2. Geneza ustepu 2 artykutu 52 Konwencji

Nie da sie jednoznacznie stwierdzi¢, co zadecydowato o tresci ustepu dru-
giego artykutu 52. Motywacji twércéw konwencji nie zdradzajq raporty
z prac przygotowawczych® ani wnioski wynikajgce z wyktadni celowoscio-
wej przepisu.

W orzecznictwie brytyjskim wystepuje poglad zaktadajgcy, ze niektére
z wytqczonych kategorii, przyktadowo programy komputerowe, sq chro-
nione przez prawo autorskie. W zwigzku z tym, by¢ moze twérey konwencji
postrzegali dodatkowq ochrone przez prawo patentowe za zbednqg lub
mniej odpowiednig*.

W moijej opinii argument fen nie uzasadnia ustanowienia wytgczen.
W krajowych systemach prawnych, w tym chociazby polskim, to uprawnio-
ny decyduje sam, z kitérego rezimu ochrony chce skorzysta¢. Nie wydaje
mi sie stuszne, aby ta decyzja byta za niego podejmowana w drodze po-
stanowien konwencyjnych.

Podnosi sie takze, ze niektére z kategorii sq tak abstrakeyjne, ze nie mogq
by¢ przedmiotem praw z patentu i to uzasadnia ich obecno$é na liscie
wytqczen”. Uwazam, ze jest to wyttumaczenie powstate post factum, wy-
nikajgce z analizy treéci ustepu, a nie wskazujgce na rzeczywiste powody
jego ustanowienia. Wymienione w nim pozycje i tak nie zostatyby obje-
te ochrong patentowq. Do uznania rozwigzania za wynalazek, potrzebne
jest spetnienie przestanek ustanowionych przez prawo, a interpretowanych
przez judykature i dokiryne. Sq one wystarczajgce, by wytgcznie na ich
podstawie, kategoriom z ustepu drugiego odmowié przymiotu bycia wy-
nalazkiem.

Nie wiadomo takze, czy intencjq twércow Konwencji byto szerokie, czy wa-
skie stosowanie wytqczen. Zgodnie z ogéInymi zasadami wyktadni, wyjgtki
nalezy interpretfowa¢ wagsko. Ustep drugi art. 52 nie stanowi jednak listy
wyjgtkéw, ale pozytywne wyliczenie, czego nie nalezy uznawa¢ za wyna-

4 Por. J. Pila, “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the
Framers Intend? A Study of the Travaux Preparatoires”, IIC: International Review of Intellectual Property
and Competition Law, Vol. 36, 2005, strona www: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm2abstract
id=736064&rec=1&srcabs=593881.

4 Zob. Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number:
[2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd., point 9, iii, strona www:
http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1 371 .pdf.

47 Por. High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005]
EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005., In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3
by CFPH L.L.C.
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lazki w rozumieniu ust.1. Klasyczne wytgczenie stanowi art. 53*, na pod-
stawie ktérego odmawia sie zdolnosci patentowej danym rozwigzaniom,
noszqcy zresztq tytut Wylgczenia ze zdolnosci patentowe|”. Inaczej niz
w przypadku programoéw komputerowych, Konwencja uznaje je za wyna-
lazki, jednak przez wzglgd m.in. na porzqgdek publiczny oraz dobre oby-
czaje, nie pozwala objg¢ ich ochrong patentowq.

Ustalanie, czy ustep drugi powinien by¢ rozumiany sensu largo czy stricto,
to kolejny obszar pozostawiony kazuistyce.

3.3. Proba odszukania cechy wspdlnej przedmiotow niebedacych
wynalazkami w rozumieniu ust.1 art. 52 Konwencji

W uzasadnieniach orzeczen brytyjskie sqdy zastanawiajq sie, czy przypad-
kiem wyliczenia z artykutu 52 ust. 2 nie stanowiq spéjne| kategorii i czy
mozna by wskaza¢ ceche wspdling wszystkim wytgczeniom. Sqg to rozwa-
zania istotne ze wzgledu na wypracowanie modelu stosowania artyku-
tu 52 ust. 2. Gdyby wymienione w nim pozycje traktowa¢ jako w jaki$
sposéb podobne, mozna ustali¢ jeden algorytm dla oceniania, czy dane
rozwigzanie nalezy uzna¢ za wynalazek, czy tez nie. Bytby on adekwatny
do badania zgtoszonych rozwigzan, niezaleznie od tego, ktére z wytqezen
potencjalnie mogtoby wptyng¢ na odmowe udzielenia patentu.

8 Artykut 53 Wytqczenia ze zdolnosci patentowej

Nie vdziela sie patentéw europejskich na:

(a) wynalazki, z ktérych korzystanie w celach komercyjnych bytoby sprzeczne z porzqdkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami pod warunkiem, ze takie korzystanie nie jest uwazane za sprzeczne z nimi jedynie
dlatego, ze jest zabronione ustawq lub innym aktem prawnym w kilku lub we wszystkich umawiajgcych
sie panstwach;

(b) odmiany roslin albo rasy zwierzgt lub czysto biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzqt; przepis
ten nie ma zastosowania do sposobéw mikrobiologicznych ani produktéw otrzymywanych tymi sposobami;

(c) chirurgiczne lub terapeutyczne metody leczenia ludzi lub zwierzqt oraz metody diagnostyczne
stfosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis ten nie ma zastosowania do produkiéw, w szczegédlnosci
do substancji lub mieszanin, stosowanych w ktérejkolwiek z tych metod.

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality;
such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regula-
tion in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or ani-
mals; this provision shall not apply fo microbiological processes or the products thereof;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods
practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances
or compositions, for use in any of these methods.
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Za okoliczno$¢ uzasadniajgeg tre$¢ omawianego ustepu uwazano tez
brak zdatnosci do przemystowego stosowania wymienionych kategorii po-
mystow. Jest to kolejny przyktad dowodzqgcy istnienia problemu, o kiérym
wspomniatam we wstepie do niniejszej pracy. Przemystowa stosowalno$é to
iedna z przestanek zdolnosci patentowe| wynalazku. Jej weryfikacja sktada
sie na kolejny etap badania czy rozwigzanie powinno by¢ objete ochrong
patentowq. Najpierw trzeba wykluczy¢ to, co nie stanowi w ogdle wyna-
lazku. Takie wtagnie jest, zgodnie z literalnym brzmieniem, zadanie ustepu
drugiego artykutu 52 Konwencji. Z powyzszych wzgledéw, przedstawiona
koncepcja mnie nie przekonuje. Orzecznictwo brytyjskie w nowszych orze-
czeniach raczej krytykuje probe szukania wspomnianej cechy wspolnej®”.

4 High Court of Justice (Chancery Division/Patent Courf), Neutral Citation Number: [2005] EWHC
1589 (Pat), Date: 21/7/2005, In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by
CFPH L.L.C; Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number:
[2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006, Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd.; High Court of Justice
(Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2008] EWHC 649 (Pat), Date 10/04/2008,
In the matter of The Patents Act and in the matter of Application No. GB 05319365. 1 and others and
in the matter of an appeal between Rajesh Kapur and the Comptroller General of Patents, Designs and
Trade Marks. Obecnie uwaga orzekajqcych skupia sie na weryfikacji charakteru technicznego, czyli cechy
uznanej za wspélng wszystkim wynalazkom. Powody ujecia tych a nie innych kategorii w liscie wytqczen
art. 52 Konwencji nie sq poddawane pod dyskusje, ze wzgledu na watpliwe znaczenie praktyczne roz-
strzygniecia tej kwestii.
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3.4. Koncepcja podziatu wytaczen na twarde i miekkie

W jednym z orzeczen™ High Court of Justice, sqd analizowat liste wy-
tqczen pod kagtem prakiyki EUP, powielanej takze w judykaturze sqdow
krajowych. Celem podijetych rozwazan jest znalezienie odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego dzieje sie tak, ze niektére z wytgczonych kategorii raz sq
objete ochrong patentowq, a raz nie. Punktem wyjécia musi by¢ odrzuce-
nie tezy o braku konsekwencji rozstrzygajqcych organéw. Nalezy przyjq¢,
ze przepis pozwala na stosowanie Konwencji doprowadzajgce do réznig-
cych sie miedzy sobq rezultatéw i trzeba tylko dokona¢ jej odpowiednie;,
czyli pasujgcej do powyzszego zatozenia, interpretacii. Przedstawiony tok
rozumowania poniekqd bazuje na koncepcji, iz cechg wspding wszyst-
kich wytgczen jest dgzenie prawodawcy konwencyjnego do zabezpiecze-
nia intereséw spoteczenstwa. Dostep do wskazanych w ustepie rozwigzan
nie powinien by¢ ograniczany gtéwnie ze wzgledu na ich szczegslng, po-
wszechng uzytecznosc.

W omawianej sprawie sqd dokonat podziatu na wyltqczenia twarde i migk-
kie. Ich stopniowalno$¢ uzasadnia w nastepujgcy sposdb. Wszystkie wy-
tqczone kategorie sq informacjq na jaki$ temat, a im twardszy charakter
wytgczenia, tym wieksza rola polityki prawa, by korzystanie z tych informa-
cji nie zostato wykluczone przez prawo patentowe””'.

Do migkkich wytqczen zaliczono odkrycia. Sqd stwierdza, iz ,(...) jest juz
powszechnie przyjete, ze co prawda nie mozna opatentowad odkrycia, ale
mozna opatentowaé uzyteczny wytwér cztowieka lub proces, kidre byto
sie w stanie wymysli¢, tylko dzieki poczynionemu odkryciu”*. Dotyczy to
takze przypadkéw, gdy ani przedmiot, ani metoda nie byty nieoczywiste
w momencie dokonania odkrycia. Nie wolno rozktada¢ wynalazku na
czesci. Prowadzitoby to do konkluzji, iz jedyny nieoczywisty element stano-
wi odkrycie, ktére nie jest jednak wynalazkiem, w zwigzku z czym cato$¢
nie moze by¢ przedmiotem patentu. ,Prawo [przepisy Konwencji — przyp.

%0 High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC
1589 (Pat), Date: 21/7/2005., In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by
CFPH L.L.C.

51“All of the excluded items are information about something, and the harder the exclusion, the more
it is the policy of the law to insist that the use of the information be not foreclosed under patent law.”
Postulat ten dotyczy odnalezienia réwnowagi pomiedzy wymogami natozonymi przez restrykcyine przepisy
prawa patentowego w zakresie wylqczen a inferesem uczestnikéw obrotu gospodarczego.

52"t is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact
or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was
perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery.”
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autorki] sprzeciwia sie jedynie sytuacjom, gdy chce sie zmonopolizowa¢
wszystkie mozliwe sposoby wykorzystania odkrycia, czyli w oderwaniu od
nowego wytworu lub procesu”*

Powyzsze rozumowanie, zdaniem sqdu, absolutnie nie moze by¢ zasto-
sowane do programéw komputerowych, ktére nalezy klasyfikowa¢ jako
wylgczenia twarde. Jest to konsekwencja przyczyn, dla ktérych Konwencja
monachijska nie dopuszcza patentowania programéw komputerowych.
Przede wszystkim, w przemysle komputerowym nie uznano takich patentow
za potrzebne. Stwierdzono tez, iz ustalanie ksztattu istniejgcego w danym
dniu stanu fechniki bytoby zbyt skomplikowane. W efekcie patentowanie
programéw komputerowych wyrzqdzitoby wiecej szkody niz pozytku. Po-
wody te majq przemawia¢ za twardym charakterem ekskluzji. ,Nie mozna
obej$¢ wytgczenia (...) przez zastrzezenie, ze ma sie do czynienia z fi-
zycznym produktem (...). Nie mozna opatentowa¢ dyskietki, ktéra zawiera
program komputerowy czy tez zaprogramowanego komputera, funkcjo-
nujgcego wedtug stworzonego programu”®*. Dalej sqd stwierdza, ze zda-
rzajq sie odstepstwa od tej zasady, ale oznacza to, iz widocznie przedmiot
zgtoszenia byt czym$ wiecej niz tylko programem komputerowym.

Do twardych wytqczen zaliczono tez gry i przedstawienie informacji. Miek-
kie fo metody leczenia, kidre nie sq nawet wymienione w ustepie 2 arty-
kutu 52.

Zaprezentowany podziat wytqczen to, w mojej opinii, klasyfikacja, kiéra
w zaden sposéb nie utatwia stosowania przepisu. Jedyne co z niej wynika
w odniesieniu do programéw komputerowych, to spostrzezenie, ze réznig
sie w swojej istocie od odkry¢. Sqd nie wskazat zadnych kryteriow odréz-
niajgcych, kiedy ma sie do czynienia z przedmiotem miekkiego, a kiedy
twardego wytgczenia. Poza tym odnidst sie tylko do czesci wymienionych
w ustepie 2 pozyciji.

% “The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all
purposes i.e. divorced from your new artefact or process.”

54"You are not allowed fo get round the objection (...) by claiming it as a physical artifact (...). You
cannot patent “A computer disk when storing my computer program” or “A computer when programmed
to function according to my program”.
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Wspomniat natomiast takze o metodach leczenia, ktére obecnie™ sq przez
art. 53 pozbawione zdolnosci patentowej mocq prawa. Prawdq jest, ze nie
udziela sie na nie patentu, ale nieprawdg, ze nie sq one na gruncie Kon-
wencji uznawane za wynalazek. Orzeczenie dotyczy jednak poprzednie;
wersji Konwenciji, zgodnie z ktérg metody leczenia nie byty uznawane za
wynalazki nadajgce sie do przemystowego stosowania w rozumieniu art.
52 ust. 1 Konwencji.

To kolejny przyktad dowodzqcy istnienia problemu, o kiérym wspomnia-
tam we wstepie do pracy. Brak statych i jednoznacznych kryteriow wa-
runkujgcych istnienie wynalazku oraz przyznanie zdolnoéci patentowe,
utrudnia przewidywalng wyktadnie przepisow. Gdyby wiec sqdy zaczety
stosowa¢ owe nieokreslone kryteria, uznajqc, ze w niektérych przypadkach

% Obecnie, czyli po wejéciu w zycie Aktu z dnia 29.11.2000 r. rewidujgcego Konwencije o udzielaniu
patentéw europeijskich z dnia 5 pazdziernika 1973 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 236, poz. 1736).

Tekst Konwencji przed rewizjq:

Artykut 52 Wynalazki posiadajgce zdolno$é patentowq

(4) Za wynalazki nadajqce sie do przemystowego stosowania w rozumieniu ust. 1 nie uwaza
sie sposoboéw leczenia ludzi lub zwierzgt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz metod
diagnostycznych stosowanych na ludziach lub zwierzetach. Niniejsze postanowienie nie ma zastoso-
wania do produktéw, w szczegélnosci do substancji lub mieszanin stosowanych przy ktérejkolwiek
z tych metod.

Artykut 53 Wylqgczenia ze zdolnosci patentowej

Nie vdziela sie patentéw europejskich na:

(a) wynalazki, ktérych publikowanie lub stosowanie bytoby sprzeczne z porzqdkiem publicznym lub
dobrymi obyczajami pod warunkiem, ze stosowanie nie jest uwazane za sprzeczne tylko dlatego, ze jest
zabronione przez ustawe lub inny akt prawny w kilku lub we wszystkich umawiajqcych sie panstwach;

(b) odmiany roélin lub rasy zwierzqt albo czysto biologiczne sposoby hodowli rolin lub zwierzqt; prze-
pis ten nie ma zastosowania do sposobéw mikrobiologicznych lub produktéw otrzymanych w ich wyniku.

Act revising the European Patent Convention of 29.11.2000, OJ 2007, Special Edition 4/2007,
strona www: http://archive.epo.org/epo/pubs/0j007/08 07/special_edition 4 epc 2000 synoptic.pdf.

Tekst Konwenciji (ang.) przed rewizjq:

Article 52 Patentable inventions

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic meth-
ods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of
industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in
particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality,
provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law
or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or ani-
mals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.

Por. przyp. 13 i 48 (obowiqzujqcy tekst Konwenciji).
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wylgczenie jest miekkie i sq od niego odstepstwa, a w innych nie ma takiej
mozliwosci, sens ustepu 2 bytby catkowicie wypaczony.

Zaletq regulacji zawarte] w ustepie 2, mimo iz by¢ moze bedqcej superflu-
um®®, jest jej jednoznacznosé. Rozmywa sie ona jednak catkowicie w kon-
frontacji z ustepem 3 i to dwoch aspektach, co prezentuje w nastepnym
podrozdziale.

3.5. Ustep trzeci artykutu 52 Konwengji
3.5.1. Wynalazek a zdolnos¢ patentowa
Ustep trzeci art. 52 brzmi nastepujgco:

3. Postanowienia ust. 2 wykluczajg zdolno$¢ patentowg przedmiotu lub
dziatalnosci, o ktérych w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgto-
szenie patentowe lub patent europeiski dotyczq takiego przedmiotu lub
dziatalnosci joko takich.

W ustepie drugim artykutu 52 wymieniono, co nie jest uznawane za wy-
nalazek w rozumieniu ust. 1, natomiast w ustepie nastepnym wskazano
zakres wytqgczenia. Ustep drugi stanowiqgc iz, jego postanowienia wyklu-
czajq zdolno$¢ patentowq [podkr. autorki] przedmiotu lub dziatalnosci,
o ktérych w nim mowa, sugeruje, ze wytgcza zdolnoé¢ patentowg w przy-
ktadowo wyliczonych przypadkach. Co prawda odmowa przymiotu bycia
wynalazkiem danemu rozwigzaniu determinuje jego brak zdolnosci paten-
towej, ale nie mozna jej weryfikowa¢ na etapie sprawdzania, czy przedmiot
badania w ogdle wynalazek stanowi. Zgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami prawa patentowego w krajowych aktach prawnych, judykaturg
i doktryng, ustep drugi, wbrew temu co napisane w ustepie trzecim, nie
wyklucza weale zdolnosci patentowej. W sferze praktycznej przektada sie
to na rozbiezno$¢ decyzji EUP i rézne metody ustalania, czy zachodzi wy-
tqczenie z ustepu drugiego. W niektérych bowiem przypadkach, zgodnie
z literalng wyktadniq, ale wbrew systemowej, badane sq przestanki zdol-
nosci patentowej w celu rozstrzygniecia o istnieniu wynalazku.

% Zob. przyp. 23.
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3.5.2. Przedmioty i dziatalno$ci ,jako takie”

Koncowa czeé¢ przepisu budzi watpliwosci interpretacyjne natury teoretycz-
nej, ale sprawia takze, iz sposdb stosowania regulacji w praktyce nie jest
iednoznacznie rozstrzygniety. Odnoszqc sie bezposrednio do programoéw
komputerowych, za wynalazki nie bedq uznawane tylko programy ,jako
takie”. Konkretne przyktady i argumenty organéw orzekajgcych odnoénie
do tego, kiedy program jest wynalazkiem a kiedy programem jako takim,
przedstawie w dalszej czesci pracy. W tym miejscu poczynie kilka uwag
o charakterze ogoélnym.

High Court of Justice, w powotywanym juz wczeéniej orzeczeniu w spra-
wie CFPH L.L.C.”, przybliza metode, wedtug ktérej EUP rozstrzyga, czy
rozwigzanie hipotetycznie podlegajgce wytgczeniu jest ,jako takie”.
Przede wszystkim spoglgdajgc na zgtoszenie, EUP zastanawia sie, czy jego
przedmiot zawiera jakiekolwiek cechy techniczne. Jesli nie, zgtoszenie jest
odrzucane jako niebedgce wynalazkiem. Podkre$lono, ze EUP szuka na-
prawde jakichkolwiek cech technicznych. Nawet wykorzystanie papieru lub
atramentu moze by¢ brane pod uwage jako element techniczny. Taki wy-
nalazek nie bedzie chroniony jednak prawem z patentu, gdyz nie spetnia
przestanek zdolnosci patentowej. Wspomniany aspekt techniczny nie jest
bowiem nowy ani nieoczywisty.

W decyzji Izby Odwotawczej EUP z 1998 r** padaiq trzy bardzo wai-
ne, jednoznacznie sformutowane stwierdzenia. Po pierwsze, za program
komputerowy ,jako taki” moze by¢ uznany program, bedqgcy wytworem
abstrakcyjnym, czyli nieposiadajgcym technicznego charakteru. Izba Od-
wotawcza stwierdza tez, iz programy komputerowe majgce charakter
techniczny muszq by¢ uznane za wynalazki. Ostatnia konkluzja, iz caty
problem polega na zdefiniowaniu ,cechy o technicznym charakterze”,
znajduje odzwierciedlenie w liczbie préb jej stworzenia przez EUP oraz
przedstawicieli doktryny. Dzisiaj réwniez nie ma wystarczajgcych podstaw,
by jednoznacznie te ceche zdefiniowaé. Jest juz natomiast praktyka, ktéra
pozwala na intuicyjne pojmowanie tej cechy, w oparciu o kazusy.
Stosowanie artykutu 52 powoduje swoisty problem logiczny. Najpierw
w ust. 2 wyliczone sq rozwigzania, ktére nie sq wynalazkami w rozumieniu
ust. 1. W kolejnym ustepie doprecyzowano, ze w poprzednim ujeto tylko

57 Zob. przyp. 47.
%8 Por. Dec. z dnia 1.7.1998 r., podmiot zgtaszajqcy: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999.



Specyfika artykutu 52 Konwencji o udzielaniu patentow europejskich 33

przedmioty lub dziatalnosci ,jako takie”. ,Jako takie”, czyli wykazujgce
brak technicznego charakteru. Stosujgc te norme, weryfikuje sie na po-
czgtku istnienie cech technicznych, bo mimo iz rozwigzanie znajduje sie
na liscie wytqczen, moze sie okaza¢, ze jest jednak wynalazkiem. Prowadzi
to do dualizmu pojeciowego. Nalezy wobec tego rozrézniaé programy
komputerowe i programy komputerowe ,jako takie”. Przyjmijmy definicje
programu komputerowego za EUP Jest to wiec seria instrukgji, ktore wy-
petnia komputer wykonujgc program, czyli rozwigzanie, niepodlegajgce
patentowaniu jako abstrakeyjne. Od razu wida¢, ze rozréznienie na pro-
gramy komputerowe i programy komputerowe ,jako takie”, nie jest wy-
starczajqgco precyzyjne. Trzeba by je podzieli¢ na programy komputerowe
majgce charakter techniczny oraz programy komputerowe ,jako takie”.
Z tego wynika, iz programy komputerowe ,jako takie” to po prostu progra-
my komputerowe, natomiast programy komputerowe z ustepu drugiego,
to programy komputerowe o charakterze technicznym. Skoro ani jedno
sformutowanie w artykule 52 dotyczqce programéw komputerowych nie
jest zrozumiate na etapie wyktadni literalnej, rozbiezne koncepcje odno-
$nie jego stosowania nie powinny dziwié.

3.5.3. Stan faktyczny uzasadniajacy zastosowanie wytaczenia z artykutu 52
Konwencji w stosunku do programéw komputerowych

Podrozdziat ten ma na celu wprowadzenie do zagadnienia, ktérego rozwi-
nieciem sq kolejne czesci pracy. Nakresle problem, bedgcy moim zdaniem
zrédtem mnogosci koncepcji interpretowania artykutu 52.

Podstawowe pytanie w analizowanej sprawie brzmi, kiedy w ogéle nalezy
traktowa¢ program komputerowy jako na tyle istotny element przedmiotu
zgtoszenia, by uzasadniato to zastosowanie wytqezen artykutu 52. Czy do
ich zastosowania wystarczy juz jakakolwiek wzmianka o programie kom-
puterowym w tresci zgtoszenia? Czy ma znaczenie funkcja, jakg spetnia on
wzgledem wynalazku jako catosci? Czy fakt wykorzystania programu kom-
puterowego do realizacji wynalazku moze wptyngé¢ negatywnie na status
zgtaszanego rozwigzania?

Izby odwotawcze EUP szukaty odpowiedzi na te pytania przez szereg lat i nic
nie wskazuje na to, by wypracowaty rozwigzanie jednolite i przekonujgce
cztonkéw Europeiskiej Organizacji Patentowej. Sformutowane przeze mnie
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w poprzednim akapicie pytania w zasadzie nigdy nie byly rozpatrywane
w tak przedstawionej postaci. Mozna je odczytaé nie z literalnej tresci de-
cyzji, ale z catego ich kontekstu. Na poczgtku lat 80. XX wieku, w poczgt-
kowym okresie naptywania zgtoszen w jakikolwiek sposéb powigzanych
z programem komputerowym, kazdy taki przypadek byt kwalifikowany przez
pryzmat wytgczen z art. 52. Przedmiotami zgtoszen byty metody wdrazane
za pomocq komputera, systemy komputowe, odczytywalne przez komputer
no$niki do zapisywania programu komputerowego do wdrazania metody.
Sq to przyktadowe postaci tytutéw wynalazkéw. Dopiero pod koniec lat 90.
wynalazey zaczeli zgtasza¢ wprost programy komputerowe, okreslane jako
produkty.

Europeijski Urzad Patentowy dostrzega wiec znamiona programu kompu-
terowego, nie wnikajgc czy w postaci ,jako takiej”, w wielu réznorod-
nych typach zgtoszen. Zrozumienie réznic pomiedzy owymi kategoriami
jest trudne dla laika. Z mojego punktu widzenia, osoby, ktérej percepcja
ogranicza sie do literalnej interpretacji ich tresci oraz podstawowych in-
formacji z dziedziny informatyki, czym innym jest program komputerowy,
a czym innym wynalazek wdrazany za pomocq zaprogramowanego kom-
putera. Do organéw i specjalistéw, oczywiscie nie tylko EUP, nalezy zba-
danie, czy rzeczywiscie w danym przypadku wystepuje taka réznica, czy tez
istota wynalazku, zatytutowanego joko wdrazana metoda, sprowadza sie
do programu komputerowego.

Definicja programu komputerowego nie budzi wigkszych kontrowers;ji.
Mozna dla przyktadu przytoczy¢ te wypracowang przez WIPO™. W jej ro-
zumieniu, program komputerowy to seria instrukcji, bedgcych w stanie,
po zamieszczeniu ich na odczytywalnym przez maszyne nosniku, spowo-
dowa¢, by maszyna zdatna do przetwarzania informacii wykonywata lub
wyprowadzata konkretng funkcje lub zadanie, wypracowywata zamierzony
rezultat. Po stwierdzeniu, ze dane rozwigzanie jest programem kompute-
rowym, EUP bedzie badat, czy mimo to moze by¢ uznany za wynalazek na
gruncie Konwencji.

Wydawatoby sie, ze takie przedmioty zgtoszen tworzq modelowy i jedyny
bezdyskusyjny stan faktyczny, w ktérym nalezy rozwazyé stosowanie art. 52
Konwencji. Moje watpliwosci wzbudzito stanowisko, jakie wygtosit jeden
ze specjalistéw w dziedzinie informatyki. Stwierdzenie, ze programy kom-
puterowe nie mogq by¢ objete ochrong patentowq, nie jest nowe. W tym

5% Model Provisions on the Protections of Computer Software, WIPO Publication No. 814, VCH Ver-
lagsgesellschaft, Weinheim 1987, s. 9.
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przypadku odmienne jest jednak przedstawione uzasadnienie, ktére abs-
trahuje od niewykazywania przez programy charakteru technicznego.

Dr Reinier B. Bakels®® utrzymuje, ze koncepcja patentéw na programy
komputerowe nie ma racji bytu, poniewaz taka kategoria w rzeczywistosci
w ogole nie istnieje. Zdaniem autora, o ile ,(...) prawo patentowe czyni
odniesienia do produktéw i proceséw, to faktycznym przedmiotem patentu
jest zawsze wiedza: wynalazek stanowi «sztuczke», «instruktaz». Przemystowe
zastosowanie owej «sztuczki» prowadzi do produktu. Wynalazek powinien
by¢ odrézniony od jego urzeczywistnienia. Ma to takze zastosowanie do
programéw komputerowych: patent na program komputerowy reprezen-
tuje wiedze, ktdra moze by¢ wykorzystana w celu wypracowania produktu,
wykorzystujgcego program komputerowy. W zwigzku z tym, istniejq tylko
urzeczywistnienia programéw komputerowych a nie programy komputero-
we-wynalazki (...). Biorgc pod uwage, ze programy komputerowe sq dzi$
rozlegle stosowane w powszechnych dziedzinach techniki, przyktadowo
w procesorach kontrolowanych przez program, wykorzystywanych w prze-
mysle wytworczym, powstaty préby utworzenia przepiséw, by w tym zakre-
sie «wynalazki wdrazane za pomocg komputera» mogty by¢ patentowane,
ale z wylgczeniem wynalazkéw-programoéw komputerowych w «czystej»
postaci. Mimo to, takie rozréznienie jest niewykonalne, poniewaz ten sam
wynalazek moze by¢ urzeczywistniony zaréwno poprzez niezalezny pro-
gram komputerowy, jak i namacalny produkt przemystowy, przypuszczal-
nie zawierajgce fen sam kod zrodtowy. Skoro nie ma miedzy nimi zadne;j
réznicy, nie powinna taka byé¢ czyniona. Podsumowuijgc, okredlenia ta-
kie jak «patent na program komputerowy» lub «wynalazek wdrazany za
pomocq komputera», opierajg sie na niewtasciwym pojmowaniu prawa
patenfowego, tak samo jak pojecie «wynalazek-program komputerowy».
Poniewaz taka kategoria faktycznie nie istnieje, szczegdlne przepisy dla
patenfowania programéw komputerowych sq nieuzasadnione”'.

% Dr Reinier B. Bakels jest specjalistq w zakresie polityki patentowania programéw komputerowych
oraz metod prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Jest doradcq Parlamentu Europejskiego, Komisiji Eu-
ropejskiej oraz rzqdu holenderskiego. Obronit prace doktorskq z zakresu komparatystyki prawa patento-
wego na Uniwersytecie w Maastricht. Jest takze magistrem w dziedzinie fizyki stosowanej, pracowat przez
wiele lat dla duzej firmy informatyczne;.

61“(...) we note that while patent law refers to “products” and “processes” the actual object of a pat-
ent is always knowledge: an invention is in essence a “trick”, a “teaching”. The industrial application of
such a “trick” leads to a product. An invention should be distinguished from its realisation. That applies
just as well to software: a software patent represents knowledge that may be used to develop a product
that involves software. So there are only software realisations and no software inventions. (...) Acknow-
ledging that software nowadays is also used extensively in various fields of conventional technology, e.g.
in software-controlled processors used in the traditional manufacturing industry, attempts have been made
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Niezaleznie od tego, czy przekonuje mnie powyzsze stanowisko, moim za-
daniem jest przedstawienie, jak stosowane sq wybrane przepisy Konwenciji.
Wynika z nich, ze istniejq takie programy komputerowe, ktére mogq by¢
uznane za wynalazki, czyli niewystepujgce w postaci ,jako takiej”. Powyz-
sze stanowisko jest argumentem wytgcznie de lege ferenda. W odpowiedzi
na nie pozostaje tylko stwierdzenie, ze dla potrzeb stosowania Konwencji
monachijskiej, nalezy po prostu przyjq¢, iz program komputerowy moze
by¢ wynalazkiem.

to develop rules that allow “computer implemented inventions” in these fields to be patented, but exclude
“pure” software inventions. However, such a distinction is fundamentally unfeasible, because the very
same invention offen can be realised both in an independent software product and in a tangible product
of manufacture, potentially even with the same software code. If there is no difference, it cannot be made.
In sum, notions like “software patent” or “computer-implemented invention” are based on an incorrect
understanding of patent law, just as much as the notion “software invention”. Because this category ef-
fectively does not exist, specific rules for “software” patenting are fundamentally misplaced.” R. B. Bakels,
Statement by Third Party Concerning Case G 3/08, s. 3 i n., strona www: http://documents.epo.org/
projects/babylon/eponet.nsf/0/DD183CB73B24B85FC12575A60030B9A0/$File/G3-08 amicus cur-
iae_brief Bakels en.pdf.
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Determinanty wynalazku w wybranych
decyzjach izb odwotawczych
Europejskiego Urzedu Patentowego

1. Charakter techniczny jako podstawowa przestanka
istnienia wynalazku

Interpretacja przepiséw Konwencji prowadzi do wniosku, iz program
komputerowy ,jako taki” nie moze by¢ uznany za wynalazek. A co
w ogole moze by¢ wynalazkiem? Ani tres¢ Konwenciji monachijskiej, ani
innej umowy miedzynarodowej, nie daje odpowiedzi na podstawowe dla
prawa patentfowego pytanie, czym jest wynalazek. Wiadomo jedynie, ja-
kie przestanki ma wynalazek spetni¢, aby podlegat ochronie patentowe;.
W kontekscie analizowanego przeze mnie wytgczenia, kwestia ta nabiera
dodatkowego znaczenia. Jesli bowiem za wynalazki w rozumieniu art.
52 ust.1 Konwencji nie sq uznawane tylko programy komputerowe ,jako
takie”, to reszta programoéw komputerowych, pod pewnymi warunkami,
moze by¢ do wynalazkéw zaliczona. Jak jednak nakresli¢c owe kryteria,
skoro nie wiadomo, do osiggniecia jakiej postaci ma doprowadzi¢ ich
spetnienie?

Europeijski Urzqd Patentowy rozwiqzat powyzszy problem poprzez prag-
matyczne podejécie do zagadnienia. Jak stwierdza lzba Odwotawcza
w jednej z decyzji®, ,(...) nie byto prawnej bqdz powszechnie akceptowa-
nej definicji pojecia «wynalazek» w czasie tworzenia Konwencjiw 1973 .
Ponadto, EUP nie wyprowadzit od tego momentu zadnejformalnej definicji
ito zwaznych powodéw. Drugi ustep art. 52 KPE stanowi jedynie negatyw-
ng, nieenumeratywngq liste tego, co nie powinno by¢ uznane za wynalazek
w znaczeniu art. 52 ust. 1 KPE. Oczywistq intencjg panstw sygnatariuszy

62 Dec. z dnia 15.11.06, podmiot zgtaszajgcy: DUNS Licensing Associates, L.P, T 154/04, Dz. Urz.
EUP 2/2008.
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byto, by lista wylqczonych kategorii nie byta stosowana zbyt szeroko (...)"*.

Biorgc pod uwage orzecznictwo parnistw, bedgcych cztonkami EOP, izby
odwotawcze EUP uwazajq, iz ,(...)charakter techniczny jest podstawowym
kryterium, wyrazonym w ustepach drugim i trzecim art. 52 KPE {(...). Po-
przez posiadanie charakteru technicznego, kazdy produkt, metoda etc.,
nawet formalnie nalezgce do listy wyliczen z ust. 2, nie sq wytqczone od
bycia przedmiotem ochrony patentowe;j (...)"**. Stanowisko, iz charakter
techniczny jest prawnie relewantng cechq wynalazku, zostato potwierdzo-
ne podczas konferencji panstw sygnatariuszy, odbywajgcej sie w 2000 r.
w celu rewizji KPE. Sprecyzowano, ze wykazywanie charakteru technicz-
nego wigze sie z generowaniem technicznych instrukcji. Sq one adreso-
wane do osoby bedqgcej specjalistq w danej dziedzinie i majg wskazywad,
jak rozwigza¢ techniczny problem przy pomocy technicznych narzedzi.
O tym, co przesgdza o istnieniu technicznego charakteru oraz czy to
w ogdle odpowiednie kryterium oceny, rozstrzygngé miat rozwdj orzecz-
nictwa izb odwotawczych EUP. Te role przypisywano takze ewolucji po-
jecia ,wynalazek”, w $wietle osiggnie¢ w dziedzinie techniki, dokonywa-
nych przez setki lat.

Wyijas$nienia izb odwotawczych EUP odnosnie do ustanowienia charakteru
technicznego gtéwnq przestankq, decydujgcg o statusie wynalazku, nie sq
przekonujqce, co nie znaczy, ze sq nietrafne. Nie wskazujq jednak genezy
koncepcji, a jedynie sposéb jej stosowania. Przepisy Konwencji monachij-
skiej nie powstaty w prézni. Warto odnalez¢ wiasciwy kontekst historyczny,
ktory pozwoli zrozumie¢, skad pochodzi intuicyjne przekonanie o tym, iz
charakter techniczny jest immanentng cechqg wynalazku.

Potrzeba istnienia ochrony patentowe| powstawata wskutek rozwoju go-
spodarczego®. Przekonanie o tym, ze najlepiej stymuluje go produk-
cja przemystowa, powstato w drugiej potowie XIX w. Prawo patentowe
w czasach rewolucji przemystowej, miato stuzy¢ ochronie rozwigzan z tego

¢3(...) there was no legal or commonly accepted definition of the term "invention" at the time of conc-
lusion of the Convention in 1973. Moreover, the EPO has not developed any such explicit definition ever
since, for good reasons. The second paragraph of Article 52 EPC is merely a negative, non-exhaustive
list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. It was the
clear intention of the contracting states that this list of "excluded" subject matter should not be given a too
broad scope of application {...)."

64 “(...) the boards of appeal considered the technical character of the invention to be the general
criterion embodied in paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC {(...).By having technical character, any
product, method etc., even if formally relating to the list enumerated in paragraph 2, is not excluded from
patentability (...)".

¢ Por. H. Zakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu, Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 76 i n.
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sektora. Techniczny charakter byt wowczas utozsamiany z przeznaczeniem
do przemystowego stosowania. W wyniku rozwoju prawa patentowego,
zwlaszcza przyjecia przestanek zdolnosci patentoweij, uniezalezniono ist-
nienie charakteru technicznego od dziedziny gospodarki, z myslg o ktérej
wynalazek byt tworzony.

Wiadomo wiec w czym upatrywaé zrédto koncepcji. Jednakze nawet od-
niesienie sie do historii, nie pomoze ustali¢ definicji lub chociazby jed-
noznacznych cech charakteru technicznego. Probowano tego dokona¢
wielokrotnie, ale bez wymiernego rezultatu. Abstrahujgc od mnogosci
i réznorodnosci proponowanych koncepcji, nie zastanawiano sie absolut-
nie nad charakterem technicznym programéw komputerowych. Powszech-
nie przyjety aksjomat gtosi, iz nalezq one do kategorii rozwigzan abstrak-
cyinych, a te nie wykazujqg cech technicznych.

Uwazam, ze sformutowanie uzyteczne, czyli jednakowej dla wszystkich
stanéw faktycznych, definicji charakteru technicznego czy nawet samego
pojecia techniczny, nie jest mozliwe. Moim zdaniem wyrazenia z ,grupy
technicznej”, ktérymi postuguiq sie izby odwotawcze, stanowiq kategorie
pojmowangq intuicyjnie. Ponize| przedstawie wiec przejawy intuicji izb od-
wotawczych EUP Mimo iz ewoluujgca linia orzecznictwa izb wypracowa-
ta rézne préby i metody sprawdzania, czy przedmiot zgtoszenia podlega
wylgczeniu, w kazdej z nich, na réznym etapie dochodzito do weryfikagiji
charakteru technicznego. Dotyczyty one raczej modelu stosowania art. 52
Konwencji i ustalania jego zakresu, niz ustalania czym jest wynalazek.
Dokonam analizy wybranych decyzji, zwracajgc uwage wylgcznie na we-
ryfikowanie charakteru technicznego w konkretnym przypadku. Nie bede
analizowaé rozbieznoséci pomiedzy decyzjami, poniewaz jest to przedmio-
tem osobnego rozdziatu. W tej czeéci chciatabym przedstawi¢, w jakich
stanach faktycznych izby odwotawcze EUP®, stosujge art. 52 ust 2 Kon-
wencji, uznaty dane rozwigzanie za wynalazek lub tez odméwity mu tego
statusu.

Prawie wszystkie rozstrzygniecia definiujg charakter techniczny od strony
negatywnej. lzbom o wiele czesciej i tatwiej przychodzi stwierdzenie, ze
z tresci zastrzezen nie wynika charakter techniczny niz wskazanie, w jakich
przypadkach mozna by¢ pewnym jego obecnosci. Decyzje zostaly zesta-
wione chronologicznie. W uzasadnionych przypadkach, zrezygnowatam

% Prawie wszystkie prezentowane w niniejszej pracy decyzje, zostaly wydane przez jedng i te samq
Izbe Odwotawczg o numerze 3.5.1. Okoliczno$¢ ta nabierze znaczenia dopiero w zwigzku z pytaniami
skierowanymi przez prezesa EUP do Rozszerzonej Izby Odwotawczej EUP. Por. Rozdziat Ill niniejszej pracy.
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z tego porzgdku na rzecz oméwienia w jednej grupie kilku rozstrzygnie¢,
wykazujgeych wspolne cechy.

Dla czytelnego przekazu, najwazniejsze wnioski izb odwotawczych EUP
zostaty ujete w punktach. Poszczegdine konstatacje sq na biezgco opatry-
wane komentarzem, a w przypadkach refleksji dotyczgeych catosci decyzji,
uwagom pos$wiecony jest osoby podrozdziat.

2. Analiza wybranych decyzji izb odwotawczych
Europejskiego Urzedu Patentowego

2.1. ,Proba wktadu lechnicznego”é7

Z przedstawionych ponizej dwéch decyzji wynika wiele wnioskéw, z kié-
rych uzytek jest czyniony do dzisiaj. Zastosowana w nich ,préba wktadu
technicznego” (fechnical contribution approach) zostata porzucona przez
Europeijski Urzqd Patentowy®® w latach 90. XX wieku.

Stosujqc jq, badano najpierw na czym rozwigzanie polega, jaki czyni
wktad i co nowego wnosi do stanu techniki. Dopiero w drugiej kolejno-
$ci sprawdzano czy podlega wytgczeniu z art. 52 Konwenciji. Jesli wktad
ograniczat sie jedynie do wytqczonej dziedziny, wniosek podlegat odrzu-
ceniu. Zastrzezenie do ,standardowego noénika, przechowujgcego nowy
program”, zostatoby rozpatrzone negatywnie. Inaczej bytoby w przypadku
,fantazyjnego, oczywiscie nowego nosnika, przechowujgcego nowy pro-
gram, z kidrego jest on z fatwosciq pobierany”. W ostatnie| sytuacji, ko-
nieczne bytoby zbadanie nowosci nosnika, przed podjeciem decyzji czy
uniknieto wytqczenia z art. 52 Konwencji. Tym samym izby odwotawcze
mieszaty podstawowq przestanke, jakg ma spetnia¢ wynalazek, charakter
techniczny, z wymogami decydujgcymi o istnieniu zdolnosci patentowe.

¢” Nie nalezy myli¢ jej z ,prébq charakteru technicznego”.
8 Jest on jednak preferowany przez Urzqd Patentowy RP, a jego mutacja zostata zastosowana w ,metfo-
dzie czterech krokéw, w orzeczeniu Aerotel/Macrossan, por. Rozdziat Il.
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2.1.1. Sprawa Vicom69

A. Stan faktyczny

Decyzja w sprawie Vicom byta jedng z pierwszych, w ktérej Izba Odwotaw-
cza wypowiedziata sie w kwestii programoéw komputerowych. Zagadnienie
tqczy sie $ciéle z problematykg metod matematycznych”, co miato miejsce
takze w tej sprawie.

W ramach wynalazku zgtoszono dwa zastrzezenia. Pierwszym objeto me-
tode cyfrowej obrébki zdje¢, drugie dotyczyto urzqdzenia do przeprowa-
dzania powyzszej metody. Wydziat Badan EUP stwierdzit, iz jej przepro-
wadzanie przy pomocy programu komputerowego, wykonywanego przez
standardowy komputer, nie moze by¢ traktowane jako wynalazek.

B. Stanowisko podmiotu dokonujgcego zgtoszenia

Zqdajqcy ochrony zarzucit, iz poszczegélne elementy wynalazku, zostaty
niewtasciwie zinterpretowane. ,Wydziat Badan zdaje sie wnioskowa¢, ze
wyjawienie wynalazku dotyczy operacji matematycznych, ktére mogq by¢
przeprowadzone przez standardowy, przeznaczony do ogdlnych celow,
komputer i skoro nie przedstawiono w detalach sprzetu do wykonywania
szczegdlnych zadan, nie ma podstaw do uznania zgtaszanego urzgdzenia
za co$ innego, niz odpowiednio zaprogramowany, standardowy kompu-
ter. W rzeczywistoéci wyjawienie odnosi sie do sprzetu przeznaczonego
do wykonywania szczegolnych zadan, ktéry jest stymulowany przez osobe,
bedqcq specjalistq w dziedzinie projektowania $rodowisk elektronicznych
i ktory jest zdolny do przeprowadzania specyficznych operacji, wykazanych
w specyfikacji. Te operacije sq szczegdtowo zdefiniowane poprzez wyraze-
nia matematyczne”’'. Zgtaszajqgcey ttumaczyt, ze jest to zabieg czyniony dla
wygody. Jezyk matematyki stuzyt w tym przypadku za skrét, uzyteczny przy
opisywaniu funkcji technicznych. Jest to proces swoisty dla tak ztozonych
dziedzin i problemow.

% Dec. z dnia 15.7.1986 r., podmiot zgtaszajqcy: Vicom, T 208/84, Dz. Urz. EUP 1/1987, 14.

79 Metody matematyczne w postaci algoryiméw sq przez niektérych uznawane za programy kompu-
terowe.

71 “The Examining Division appears to have reasoned that the disclosure is talking about mathema-
tical operations which can be carried out on a conventional general purpose computer and since there
is no detailed discussion of the circuitry of special purpose hardware, there is no basis for claiming the
apparatus as being anything other than a suitably programmed conventional computer. The disclosure,
however, relates o special purpose hardware which is to be put into practice by the skilled man designing
circuitry which can perform the specific operations detailed in the specification. These operations are
precisely defined there by mathematical expressions.”
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Zdaniem Wydziatu Badan, przedmiot zdefiniowany poprzez algorytm jest
wlasciwie wytqczony spod mozliwoéci opatentowania. Wynalazca twier-
dzit, ze o ile jest to prawda w odniesieniu do algorytméw ,jako takich”, to
proces przeprowadzony wedtug algorytmu oczywiscie wytqczeniu nie pod-
lega. Wymienia takze te cechy, ktére stanowiq o technicznym charakterze
zgtoszenia. Wynalazek przyczynia sie do powstania technicznego pozytku,
mianowicie powoduje istotny wzrost szybkosci przeprowadzanego proce-
su. Zdaniem zgtaszajgcego, na cyfrowe obrabianie sktadajq sie czynno-
4ci, ktére rozpoczynane sq w $wiecie rzeczywistym, jak réwniez koriczone
w $wiecie rzeczywistym. W obu przypadkach tgcznikiem ze $wiatem real-
nym jest zdjecie. ,To, co w miedzyczasie zachodyzi, nie jest abstrakcyjnym
procesem, ale fizyczng manipulacjg sygnatem elekirycznym tworzgcym
zdjecie. Nie ma podstaw w KPE dla traktowania filtréw cyfrowych inaczej
od analogowych”’?.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

1. Nawet jesli koncepcja, na kiére| opiera sie wynalazek moze by¢ roz-
wazana joko metoda matematyczna, poprzez zastrzezenie dotyczgce
technicznego procesu w kiérym wykorzystana jest metoda matema-
tyczna, nie dochodzi sie ochrony dla metody matematycznej ,jako
takiej”.

2. Zastrzezenie dotyczgce komputera, ktéry jest dostosowany do wspot-
dziatania z konkretnym programem w celu kontrolowania przebiegu
procesu technicznego, nie moze by¢ traktowane joko odnoszqce sie
do programu komputerowego ,jako takiego”.

3. Konwencjonalny komputer dostosowany do pracy z nowym progra-
mem, nie moze by¢ postrzegany jako bedgcy czescig zastanego stanu
techniki’.

4. Wynalazek, ktéremu przyznano by ochrone patentowq w zgodzie
z ugruntowanymi przestankami zdolnosci patentowej, nie powinien
by¢ wyjety spod ochrony jedynie poprzez fakt wykorzystania nowocze-
snych technicznych narzedzi w postaci programu komputerowego.

72 “What goes on in between is not an abstract process, but the physical manipulation of electrical
signals representing the picture in accordance with the procedures defined in the claims. There is no basis
in the EPC for treating digital filters differently from analogue filters.”

73 Punkt ten obrazuje problem obecny we wczesnej praktyce EUP, mylenia etapu weryfikacji charakteru
technicznego ze sprawdzaniem, czy przedmiot zgtoszenia spetnia przestanke nowosci. Por. ,préba tech-
nicznego wktadu” w dalszej czesci.
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D. Komentarz

Izba Odwotawcza EUP nie kwestionowata argumentéw podniesionych
przez zqdajgcego ochrony. W tym przypadku, charakter techniczny przeja-
wit sie w oddziatywaniu na elementy ze $wiata rzeczywistego. Do wykorzy-
stania rozwigzania potrzebne byto wykonanie zdjecia, a w efekcie uzycia
wynalazku, réwniez powstawato zdjecie, tyle ze o lepsze| jakosci. Izba do-
data spostrzezenie, iz ,(...) jesli metoda matematyczna jest wykorzystana
w procesie technicznym, ktéry przeprowadza sie na obiekcie fizycznym
(ktéry moze by¢ namacalny, ale réwniez moze by¢ obrazem zapisanym
w postaci sygnatu elekirycznego) poprzez pewne techniczne $rodki wdra-
zajqce te metode i prowadzgce do powstania pewnych zmian w obiek-
cie””*, otrzymywany jest tym sposobem rezultat techniczny.

Zajmuijqc stanowisko w kwestii komputera, ktéry jest dostosowany do
wspétdziatania z konkretnym programem w celu kontrolowania przebiegu
procesu technicznego, Izba nie rozwazyta mozliwych wariantéw zastrzezen
do takiego komputera. W pierwszej wersji bedzie to komputer dokonujgcy
operacji pod kontrolg programu. W nastepnej, komputer, niekoniecznie
dokonujqcy operaciji, ale pozostajgcy pod kontrolg programu operacyjne-
go. Ostatni to komputer jako noénik programu, ale niebedqcy pod jego
kontrolg. Wyjasnienia wymaga drugi wariant. Przyktadowo, ,(...) kom-
puter, na ktérym fo jest pisane [niniejszy tekst — przyp. autorki], znajduje
sie pod kontrolg systemu operacyjnego Windows Vista. Program ten uru-
chamia sie wraz z wigczeniem komputera. Komputer jest réwniez zapro-
gramowany tak, by korzysta¢ z aplikacji Word, ale dopéki nie zostanie
ona uruchomiona przez uzytkownika, komputer nie znajdzie sie pod jej
operacyjng kontrolq””®. Fakt, iz komputer ,znajduje sie pod operacyjng
kontrolg”, nie jest jednoznaczny z zaprogramowaniem w celu umozliwie-
nia korzystania z danej aplikacji. Préba wypracowana w decyzji Vicom
powodowataby odrzucenie tylko wariantu trzeciego.

74 “(...) it a mathematical method is used in a technical process, that process is carried out on
a physical entity (which may be a material object but equally an image stored as an electric signal) by some
technical means implementing the method and provides as its result a certain change in that entfity.”

75 “(...) the computer on which this is typed is under operative control by Windows Vista ® — that
program runs the computer once the computer is switched on. This computer is also programmed with
Word ®, but until Word® is activated the computer is not under operative control by Word ®.” S. Sterckx,
Amicus Curiae Brief in Relation to Case no. G-03/08 (computer related inventions), s 12, strona www:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B1CF84EOAEEF557EC12575930047C1B5/
$File/G3-08_amicus_curiae_brief Sterckx_en.pdf.
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2.1.2. Sprawa IBM (1)’

A. Stan faktyczny

Przedmiotem wynalazku byta metoda tworzenia listy wyrazen, ktére bytyby
zwigzane semantycznie z wprowadzanymi wyrazeniami jezykowymi, wyko-
rzystujgca system przetwarzajgcy dane. Wynalazek byt znamienny miedzy
innymi tym, ze dane zapisane w okreslonym typie pamieci byty utozone
w szczegolny sposéb. W sktad systemu wchodzit procesor, dwa typy pa-
mieci, urzqdzenie do wprowadzania danych oraz wyséwietlacz. Preferowa-
nym sposobem wdrozenia metody byt program, kontrolujgcy dziatanie
standardowego komputera, przeznaczonego do ogélnych celéw. Dzieki
programowi procesor przetwarzat dane w pozqdany sposéb. Wydziat Ba-
dan nie stwierdzit istnienia wynalazku.

B. Stanowisko podmiotu dokonujgcego zgtoszenia

Zgtaszajgcy podniést w odwotaniu, iz na wynalazek sktada sie nowy,
szczegdlnie skonfigurowany sprzet, zawierajgcy dwa typy oddzielnie funk-
cjonujgcych pamieci. W dodatku zastosowany sposéb indeksowania wy-
razen oszczedza miejsce w pamieci komputera oraz przyspiesza dostep do
danych.

Wedtug zqdajgcego ochrony, wynalazek zapewnia techniczne rozwigzanie
technicznego problemu. System implementowany w odpowiedni sposéb,
moze stworzy¢ niestandardowy komputer przeznaczony do specjalnych ce-
l6w lub szczegdlny system do przetwarzania danych pod kontrolg mikro-
kodoéw, w wyniku czego dojdzie do przekonfigurowania sprzetu. Zdaniem
zgtaszajgcego, nie ma znaczenia czy opisane wdrozenie systemu odbywa
sie poprzez program komputerowy czy konwencjonalny komputer. Czy-
nienie rozréznienia miedzy dwoma sposobami implementacji, uznat za
niewlasciwe.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

Izba naktaniata zgtaszajgcego, by w celu unikniecia wytgczen z art. 52,
opisat zastrzezenia jedynie co do urzqdzenia. Jedna z pamieci, zawiera-
igca ,binarng matryce stownika”, mogtaby zosta¢ uznana za posiadajg-

76 Dec. z dnia 16.3.1989 r., podmiot zgtaszajqcy: IBM, T 52/85, Dz. Urz. EUP — brak publikacii, stro-
na www: hitp://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t850052eu1.htm#ixt. Ze wzgledu na duzq
liczbe zgtoszer dokonywanych przez spétke International Business Machines, na potrzeby niniejszego
opracowania, sprawy zostalty ponumerowane.
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cq nietypowq, szczegdlng strukture. Bytaby to cecha, pozwalajgca uzna¢
sprzet za wynalazek. Dowodzenie, ze jest nim rzeczywiscie, pozostawatoby
iednak w gestii zgtaszajgcego. Zgtaszajgey nie skorzystat ze wskazowki.

W opinii Izby:

1. Zwigzek semantyczny pomiedzy wyrazeniami nie ma technicznej na-
tury. Kwestia znaczenia wyrazen sprowadza sie do ich abstrakeyjnei,
lingwistycznej treéci. Nie ma takze zwigzku z zadng jednostkg, obiek-
tem fizycznym.

2. Sprawa ta nie nalezy do przypadkéw, gdzie komputer kontrolowany
przez program jest wykorzystywany w celu przetwarzania danych lub
sygnatu, co stanowitoby fizyczng jednostke w procesie technicznym.

3. Przedmiot zgtoszenia nie rozwigzuje zadnego problemu techniczne-
go.

4. Zwigzek semantyczny moze by¢ odszukiwany poprzez przeprowadze-
nie jedynie czynnosci umystowych, bez angazowania jakichkolwiek
$rodkéw technicznych.

5. Weryfikacji nalezy podda¢ okolicznoé¢ czy sposédb, w jaki zautoma-
tyzowano tworzenie listy wyrazen, angazuje cechy i elementy, kiére
czyniq wktad w obszarze kategorii, kiére nie sq objete wytqczeniem
z art. 52.

6. Urzgdzenie wprowadzajgce, pamie¢ oraz wyéwietlacz, stanowiq ele-
menty standardowego komputera. Funkcje powyzszych jednostek
ograniczajqg sie do wprowadzania, zapamietywania i wyswietlania da-
nych. Nie czyni to wktadu do zastanego stanu techniki.

7. Zgtaszajgey nie wykazat, iz do rozwigzania nietechnicznego problemu
uzyt nowego, przekonfigurowanego sprzetu.

8. Przedmiot zgtoszenia nie zapewnia technicznego rozwigzania proble-
mu. Standardowy komputer wykonuje czynno$¢, ktérg samodzielnie
moégtby wykonaé cztowiek. Zadanie polega na wyszukaniu w swo-
iej pamieci wyrazéw powigzanych semantycznie z podanym stowem.
Dzieki komputerowi dochodzi jedynie do automatyzacji powyzszego
procesu, nalezqcego do dziedziny lingwistyczne;.

D. Komentarz

Izba wskazuje kilka mozliwosci wyposazenia wynalazku w charakter tech-
niczny. Stosunkowo bezpieczne, w konteksécie wykorzystania programu
komputerowego, sq zastrzezenia co do sprzetu. Wowczas zastrzezenie
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nie zostanie uznane za dotyczqce programu komputerowego ,jako takie-
go”. Wykazanie charakteru technicznego w przypadku obiektu fizycznego,
nawet jedli dziata on dzieki programowi komputerowemu, zdaje sie by¢
zadaniem o wiele tatwiejszym niz dowodzenie charakteru technicznego
samego programu. Wynalazek moze rozwigzywaé problem natury tech-
nicznej lub doprowadzi¢ do rozwigzania o takim charakterze.

2.2. Sprawa IBM (2)”’

A. Stan faktyczny

Spotka IBM zgtosita zastrzezenia do metody. Polegata ona na wyéwietla-
niu jednego z wczeéniej wprowadzonych komunikatéw, sktadajgeych sie
z okreslonych stéw, z ktérego kazdy identyfikowat proces, mogqcey zajs¢
w edytorze tekstu. Do przeprowadzenia metody potrzebny byt procesor,
klawiatura oraz pamiec.

B. Stanowisko podmiotu dokonujqcego zgtoszenia

Zqdajgcy ochrony utrzymywat, ze zadne z zastrzezen nie dotyczy programu
komputerowego w rozumieniu zestawu instrukcji. Przedmiotem zgtoszenia
jest nowa metoda kierowania systemem przetwarzania tekstu. Nawet jesli
metoda ta powigzana jest z programem komputerowym, nie jest to pro-
gram ,jako taki”, poniewaz sprzet stanowi element wynalazku. Wytgczenia
z art. 52 Konwencji nie majg zatem zastosowania.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

Izba lakonicznie wypowiedziata sie o tresci zastrzezen.

1. Automatyczne wytwarzanie wizualnych wskazéwek o panujgeych wa-
runkach i przeprowadzanych procesach wewnqtrz urzqdzenia bqdz
systemu, stanowi zagadnienie techniczne.

2. Wynalazek w znacznej czesci opiera sie na programie komputerowym.
Zostat on jednak uzyty w celu rozwigzania problemu technicznego,
w zwigzku z czym zastrzezenie nie dotyczy programu ,jako takiego”.

3. Program komputerowy stanowi w tym przypadku nowoczesne narze-
dzie, umozliwiajgce przeprowadzenie metody. Nie mozna jednak wy-
ciggnq¢ z tego stwierdzenia wniosku, iz program komputerowy we

77 Dec. z dnia 5.9.1988r., podmiot zgtaszajqcy: IBM, T 115/85, Dz. Urz. EUP 1-2/1990, s. 30.
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wszystkich okoliczno$ciach moze by¢ postrzegany za narzedzie o tech-
nicznym charakterze.

2.3. Sprawa Siemens’®

A. Stan faktyczny

Wynalazek polega na procesie wyséwietlania liter na ekranie, ktére zwykle
pojawiajq sie w réznej formie. Zalezy ona od tego, czy litera wystepuje
samodzielnie lub w ktérej czesci wyrazu sie znajduje”’. Proces jest podobny
do funkcji stownika T9, wykorzystywanego w oprogramowaniu telefonéw
komérkowych. Litera jest wyswietlana natychmiast po wprowadzeniu jej
z klawiatury w formie, ktérej uzycie jest statystycznie najbardziej prawdo-
podobne. Jesli wy$wietlana litera jest czescig wyrazu, w razie potrzeby,
nastepuije jej korekta pod wzgledem ortograficznym.

B. Stanowisko podmiotu dokonujgcego zgtoszenia

Podmiot zgdajgcy ochrony przedstawit nastepujgce argumenty. Litery sq
generowane na ekranie dzigki narzedziom technicznym, w zwigzku z czym
caty proces winien by¢ uznany za techniczny. W przypadku wybrania ztego
orfograficznego wariantu znaku z klawiatury, ulegnie on zmianie na pra-
widtowy, po ustaleniu przez program kontekstu uzycia. Ta zmiana ma cha-
rakter techniczny. Udoskonalenie sposobu wyswietlania znakéw na ekra-
nie, uzyskane za pomocq narzedzi technicznych, oznacza uproszczenie
czynno$ci umystowych. Proces, bedqcy przedmiotem zastrzezenia, wskazu-
ie specjaliscie w danej dziedzinie, w jaki sposéb programowa¢ komputer
potgczony z jednostkqg wyswietlajgcg dane, aby w przypadku gdy znaki
mogq wystepowad w réznych formach, komputer wybrat te, faktycznie zqg-
dang przez uzytkownika oraz dokonywat korekt ortograficznych.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

Aby wykaza¢, dlaczego powyzszy przedmiot zgtoszenia nie posiada cha-
rakteru technicznego, lzba odwotata sie do innego rozwigzania, ktére
zostato objete ochrong patentowq. W sprawie Koch&Sterzel®™ udzielono

78 Dec. z dnia 12.12.1989 r., podmiot zgtaszajqcy: Siemens, T 158/88, Dz. Urz. EUP 11/1991,
s. 566.

7? Zgodnie z tresciq zgtoszenia, ma to szczegdlne znaczenie w przypadku alfabetu arabskiego.

8 Dec. z dnia 21.5.1987 r., podmiot zgtaszajqcy: Koch&Sterzel, T 26/86, Dz. Urz. EUP 1-2/1988, s. 19.
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ochrony patentowe| aparatowi rentgenowskiemu, wyposazonemu w jed-
nostke przetwarzajgcg dane. Jej zadaniem byto optymalne ustawienie tub
aparatu, dostarczanie prqdu o odpowiednim napieciu, przechowywanie
informacji w postaci krzywych, dla réznych parametréow ekspozycji oraz
zapobieganie przecigzeniu tub. Byto to typowe zastrzezenie mieszane,
przy kiérym nie nalezy szacowa¢ stosunku liczby elementéw technicznych
do nietechnicznych. Jesdli wynalazek joko catos¢ wykazuje charakter tech-
niczny, nie ma znaczenia, iz wykorzystano w nim program komputerowy.

Zastrzezenie tego rodzaju, nie bedzie nigdy zastrzezeniem do programu

komputerowego ,jako takiego”.

Proces badany w sprawie Siemens, jest w zasadzie definicjg programu

komputerowego i nie skutkuje zmianami fizycznymi ani funkcjonalnymi

w urzqdzaniu, ktére go przeprowadza.

1. Znaki sq wyéwietlane na ekranie zawsze w taki sam sposéb.

2. Znaki nie wykazujg cech technicznych, kiére mogtyby w tym przypad-
ku polega¢, przyktadowo, na potegowaniu ich rozéwietlenia, réznico-
waniu kontrastu pomiedzy znakami a ttem wy$wietlacza, powiekszaniu
ofrzymywanego obrazu.

3. Osiggnietym rezultatem jest ulepszenie tego, co jest rejestrowane
przez umyst, gdy spoglgda sie na wyéwietlacz. Zjawisko nie wykazuje
obecnosci charakteru technicznego.

4. Wyswietlanie znakéw w ich koricowe|, pozgdanej formie, réwnocze-
énie z wprowadzeniem ich przez klawiature ani dokonywanie korekty
orfograficznej, nie stanowiqg probleméw natury techniczne;.

5. Rezultat w postaci uzyskania innego obrazu, odczytywanego przez oko
uzytkownika, nie ma charakteru technicznego.

2.4. Trio

,Trio” to nazwa®' obejmujqca trzy warianty ,préby jakiegokolwiek sprze-
tu”. Metoda ta zostata wypracowana w decyzjach izb odwotawczych EUP
w sprawach Pension Benefits, Hitachi, Microsoft/Data Transfer. U ich pod-
staw lezy wspdlna koncepcja, pozwalajgca zweryfikowad istnienie charakte-
ru technicznego. Ogdlne twierdzenie, majqce oparcie we wszystkich trzech

81 Nazwa ta zostata rozpowszechniona dzigki orzeczeniu Supreme Court of Judicature, Court of Ap-
peal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006, Aerotel Ltd.
V. Telco Holdings Ltd., strona www: http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf.
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decyzjach, mozna ujgé¢ nastepujgco. Nalezy sprawdzi¢, czy z tresci zastrze-
zenia wynika konieczno$¢ uzycia fizycznie istniejgcego sprzetu, niezaleznie
od stopnia jego skomplikowania, bqdz czy zastrzezenie odnosi sie do nie-
go bezposrednio. Jesli zajdzie ktdras z powyzszych okolicznosci, wytgczenia
z art. 52 ust. 2 Konwencji nie stosuje sie. Sedno charakteru technicznego,
sprowadzone zostato do obiektu, istniejgcego w $wiecie rzeczywistym.

2.4.1. Decyzja w sprawie Pension Benefils82

A. Stan faktyczny

Wydziat Badan odrzucit zgtoszenie Pension Benefits Systems Partnership uza-
sadniajqc, iz dotyczy ono metody prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;.
Zastrzezenia niezalezne dotyczyly metody oraz urzqdzenia. Metoda pole-
gata na kontrolowaniu programu emerytalnego. W tak lakoniczny spo-
s6b ujeto tytut wynalazku. Z dalszej czeéci wynika, iz chodzi o specjalny
fundusz dla pracownikéw, z ktérego sq wyptacane $wiadczenia z tytutu
ubezpieczenia na zycie do chwili $mierci pracownika oraz grupa $wiad-
czen, kidére nazwe quasi-emerytalnymi. Majg by¢ wyptacane nie tylko
w razie przejécia na emeryture przez pracownika, ale takze na wypadek
jego $mierci lub niepetnosprawnosci. System kontrolowano przez zarzg-
dzanie kontem przynajmniej jednego uzytkownika, bedgcego pracodaw-
cq. Kierowanie kontem odbywato sie w imieniu pracownikéw uzytkownika,
objetych stosownym wykazem, kidrzy w przysztosci mieliby otrzymywaé sto-
sowne $wiadczenia. Celem metody byto uzyskanie informacji, dotyczg-
cych finansowego wktadu pracodawcy-uzytkownika do catosci funduszu
tworzonego dla pracownikéw, wigcznie z wykupieniem ustug od ubezpie-
czyciela. W tym celu nalezato okredli¢ srednig wieku pracownikéw, koszt
ich ubezpieczenia na zycie oraz oszacowa¢ dodatkowe koszty, ponoszone
przez pracodawce, wynikajqce z réznych zobowigzan (koszty administra-
cyine, publicznoprawne).

Drugie niezalezne zastrzezenie zgtoszono co do urzgdzenia, przeznaczone-
go do przeprowadzenia powyzszej metody. Procesor, bedqgcy jego czescig,
posiadat $rodki i narzedzia, umozliwiajgce wykonanie obliczen $redniej
oraz kosztéw, wyszczegdlnionych w opisie metody.

82 Dec. z dnia 8.9.2000, podmiot zgtaszajqcy: Pension Benefit Systems Partnership, T 931/95, Dz.
Urz. EUP 10/2001, s. 441.
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B. Stanowisko podmiotu dokonujgcego zgtoszenia

W odwotaniu odniesiono si¢ do narzedzi przetwarzajgcych dane oraz do-
konujgcych obliczen. Stwierdzono, ze ich uzycie wyposaza w charakter
techniczny zgtaszang metode.

C. ,Préba jakiegokolwiek sprzetu” i inne determinanty charakteru

technicznego w wariancie Pension Benefits

1. Jesli metoda ma charakter techniczny, wcigz moze by¢ metodq prowa-
dzenia dziatalnodci gospodarczej, ale nie jest to metoda prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej ,jako taka”.

2. Wszystkie cechy metody bedqcej przedmiotem zgtoszenia, dotyczg
poszczegodlnych etapdw przetwarzania i pozyskiwania danych, ma-
igcych czysto administracyjny, obliczeniowy lub finansowy charakter.
Przetwarzanie i pozyskiwanie tego typu informacji fo typowe stadia
metod ekonomicznych bqdz prowadzenia dziatalnosci gospodarczei
Jiako takiej”.

3. Korzystanie z technicznych narzedzi dla osiggniecia nietechnicznego
celu lub przetwarzania czysto nietechnicznych informaciji, niekoniecz-
nie wyposaza poszczegdlne etapy czy tez catqg metode w charakter
techniczny. W zasadzie kazda aktywno$é w obrebie nietechnicznych
gatezi dorobku ludzkosci, angazuje fizyczne elementy i wymaga uzy-
cia, w wiekszym lub mniejszym stopniu, narzedzi technicznych”®.

4. System komputerowy zaprogramowany w celu uzycia go w konkremnie
okreslonej dziedzinie, jest namacalnym urzgdzeniem w postaci fizycz-
nej jednostki, a tym samym wynalazkiem w rozumieniu Konwencii.
Polem, na ktérym ma byé¢ eksploatowany wynalazek, moze by¢ takze
ekonomia lub prowadzenie dziatalnosci gospodarczej. Nie wplynie to
negatywnie na status wynalazku.

D. Komentarz

Skrajnie rézne traktowanie metody prowadzenia dziatalnosci gospodar-
czej i urzqdzenia, przeznaczonego do przeprowadzenia takiej metody, ma
podstawe w tekscie Konwenciji. Izba Odwotawcza dokonujqc jej literalne;j
wyktadni podkresla, ze w art. 52 jest mowa o ,schematach, zasadach
i metodach”, a nie o urzqdzeniach, w znaczeniu fizycznych jednostek.

8 “(...) in fact, any activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities
and uses, to a greater or lesser extent, technical means.”
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Toka ucieczka przed listg wytgczen nie jest efektywna. Urzgdzenie prze-
znaczone do przeprowadzania metody podlegajgce| wytgczeniu, zostanie
uznane za wynalazek, ale nie jest to réwnoznaczne z uzyskaniem ochrony
patentowe]. Izba Odwotawcza wypowiedziata sie o urzqdzeniu zgtoszonym
przez Pension Benefits System Partnership nastepujgco. ,Biorgc pod uwa-
ge, ze techniczne cechy zgtaszanego urzqdzenia sq zdefiniowane przez
takie etapy przetwarzania informaciji, ktére nalezq do stanu wiedzy osoby
bedqgcej specjalistq w dziedzinie i ze zastosowanie systemu komputerowe-
go w sektorze ekonomicznym jest zjawiskiem powszechnym w dacie zgto-
szenia (...)"*, przedmiot zgtoszenia nie wykazuje wymaganego poziomu
wynalazczego. Trudno wyobrazi¢ sobie stan faktyczny, w ktérym urzgdzenie
uznane w podobnych okolicznosciach jok powyzsze za wynalazek, spetni-
toby wszystkie przestanki zdolnoéci patentowe;.

2.4.2. Sprawa Hitachi85

A. Stan faktyczny

Przedmiotem zgtoszenia byta, zgodnie z tytutem wynalazku, ,zautomaty-
zowana metoda przeprowadzania aukcji za pomocq serwera” (an auto-
matic auction method executed in a server computer). W pierwszym etapie
dochodzi do wymiany danych pomiedzy komputerami uczestnikow aukgji
a serwerem. W ten sposéb gromadzone sq oferty. Kazda z nich zawiera
dwie ceny. Jedna to ,cena pozqdana”, a druga ,maksymalna cena na
wypadek rywalizacji”. Po wprowadzeniu przez uzytkownikéw powyzszych
danych, system przeprowadza aukcje automatycznie, bez potrzeby dalszej
ingerencji uczestnikow. Cena wywotawcza zostaje ustalona przez system.
Nastepnie jest obnizana® do kwoty, bedqcej najwyzszq z proponowanych
jako ,cena pozgdana”. W przypadku kilku identycznych ofert, cena jest
podwyzszana do poziomu najwyzszej z ,cen maksymalnych na wypadek
rywalizacji”.

Zastrzezenia zgtoszono do: zautomatyzowanej metody przeprowadzania
aukcji za pomocg serwera; komputerowego urzqdzenia przeznaczonego

84 “Regarding that the technical features of the apparatus claimed are functionally defined by preci-
sely those steps of information processing which form part of the knowledge of the skilled person and that
the application of computer systems in the economic sector has already been a general phenomenon at
the priority date (filing date) of the application {...)".

85 Dec. z dnia 21.4.2004, podmiot zgtaszajqcy: Hitachi, Ltd., T 258/03, Dz. Urz. EUP 12/2004, s. 575.

8 Jest to fzw. aukcja holenderska.
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do przeprowadzania aukcji poprzez sie¢, pomiedzy wieloma oferentami,
korzystajgcymi z odpowiadajqgcej ich liczbie komputeréw, kidre to urzg-
dzenie zawiera narzedzia zdatne do wdrozenia metody przeprowadzania
aukgji za pomocq serwera; programu komputerowego, ktéry po urucho-
mieniu w ramach sieci komputerowej, skfadajqcej sie z komputeréw uzy-
wanych przez oferentéw oraz serwera, urzeczywistnia metode przeprowa-
dzania aukcji za pomocq serwera.

B. Stanowisko podmiotu dokonujqcego zgtoszenia

Zqdajgcy ochrony, odwotujqgc sie do poprzednich decyzji Izby, podnosit, ze
,(...) nie ma koniecznosci, by poszczegdlne czesci sprzetu co do kidrego
zgtoszono zastrzezenia, spetniaty przestanke nowosci, aby metoda posia-
data charakter techniczny”®.

W opisie wynalazku wykazywano takze istnienie charakteru technicznego.
Gtéwnym problemem, dotyczgcym przeprowadzania aukcji on-line, byto
opoznienie w docieraniu informacji do licytantéw. Znieksztatcato to wy-
obrazenie o rzeczywiste] wysokosci ceny przedmiotu. Zgtaszajgcy okreslit
ten problem jako techniczny. Stwierdzit, ze techniczne cechy posiada takze
jego rozwigzanie, , (...) poniewaz wymaga wprowadzenia do komputera
nowych danych”®.

C. ,Préba jakiegokolwiek sprzetu” i inne determinanty charakteru

technicznego w wariancie Hitachi”

1. Urzgdzenie jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencgijj,
poniewaz ,(...) zawiera czysto techniczne przymioty, takie jak serwer,
komputery uzytkownikéw i sie¢ komputerowg”®’.

2. Sama obecno$¢ narzedzi technicznych nie zawsze wyposaza metode,
jako catosé¢, w charakter techniczny.

3. lzba Odwotawcza stwierdza, iz nie jest przekonana, czy dokonujgc
wyktadni literalnej art. 52 ust. 2 lit. ¢ Konwencji, mozna w odmienny
sposdb oceniad zastrzezenia co do pewnego dziatania od zastrzezen
odnoszqgcych sie do jednostek, stuzgcych ich uskutecznieniu. ,To, co
jest istotne, majgc na uwadze koncept wynalazku w znaczeniu art. 52

87 (...) it could not be necessary for the hardware components of the claim to be new for the method
to possess technical character.”

8 “The solution was technical since it required new data to be input to the computer.”

8 “The apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC since it compri-

ses clearly fechnical features such as a "server”, “computer", "client computers' and a "network".”



Determinanty wynalazku w wybranych decyzjach izh odwotawczych Europejskiego Urzedu Patentowego 53

ust. 1 KPE, to obecnoé¢ charakteru technicznego, ktéra moze obja-
wia¢ sie poprzez fizyczne przymioty danej jednostki, nature procesu,
lub moze by¢ przypisana nietechnicznej dziatalnoéci poprzez uzycie
technicznych narzedzi””.

D. Komentarz

W odniesieniu do programu komputerowego, Izba poczynita pewien skrot
myslowy. Stwierdzita, iz jest on definiowany przez te same kroki co meto-
da. Nie moze zatem zosta¢ objety ochrong patentowq, poniewaz metoda
nie wykazuje odpowiedniego poziomu wynalazczego. W zwigzku z tym,
ze wzgleddéw pragmatycznych, nie ma potrzeby sprawdzaé, czy posiada
charakter techniczny. O losach tego programu, jako potencjalnego przed-
miotu ochrony patentowej, przesqdzita sytuacja metody. Uwazam, ze Izba
winna uzasadni¢ powyzsze zatozenie. Dodam, iz z tresci decyzji nie wyni-
ka, by zastrzezenie do programu komputerowego byto zalezne w stosunku
do zastrzezenia dotyczgcego metody.

2.4.3. Sprawa Microsoft/Data Transfer”

A. Stan faktyczny

Ze wszystkich zgtoszonych zastrzezen opisze dwa, ktére uznatam za istotne
i uzyteczne z punktu widzenia niniejszego opracowania.

Pierwsze z nich dotyczy metody, korzystajgcej z systemu komputerowego,
w celu dokonywania przesytu danych za pomocq obiektu clipboard™.
Metoda ma na celu spowodowanie wzrostu liczby formatéw, w ktérych
dane mogq by¢ przesytane ze zrédta do celu, czyli, przyktadowo, z jed-
nego do drugiego dokumentu. Szczegding role odgrywa w tej metodzie
obiekt, umozliwiajgcy przesytanie danych, ktére nie sq plikiem. Dzieki
niemu informacje w momencie przesytania sq zamykane w plik. Zamiast
bezposredniego przesytania danych, nastepuje wydobycie ich z pamieci

%0 “What matters having regard fo the concept of "invention" within the meaning of Article 52 (1) EPC
is the presence of technical character which may be implied by the physical features of an entity or the
nature of an activity, or may be conferred to a non-technical activity by the use of technical means”.

71 Dec. z dnia 23.2.2006, podmiot zgtaszajqcy: Microsoft Corporation, T 424/03, Dz. Urz. EUP —
brak publikacii, strona www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030424eu1.htm.

92 Jest to rodzaj wirtualnego schowka, ktéry moze jednoczesnie przechowywaé te same dane w réz-
nych formatach.
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i wklejenie do pozgdanego pliku. Wszystko dzieje sie dzieki unikatowemu
identyfikatorowi-podajnikowi.

Nastepne zastrzezenie, relewantne przy analizie niniejszego zagadnienia,
dotyczy noénika odczytywalnego przez komputer, zawierajgcego wykonal-
ne przez komputer instrukcje, ktére majg sprawi¢, by system komputerowy
przeprowadzit metode opisang powyzej.

B. Stanowisko dokonujgcego zgtoszenia

W odwotaniu od decyzji Wydziatu Badan podniesiono, iz zastrzezenia do-
tyczg metody, modyfikujqcej system komputerowy, co nadaje jej charakter
techniczny.

C. ,Préba jakiegokolwiek sprzetu” i inne determinanty charakteru

technicznego w wariancie Microsoft/Data Tranfer

1. ,Metoda wykorzystujgca techniczne narzedzia jest wynalazkiem w zna-
czeniu art. 52 ust. 1 Konwengji. System komputerowy zawierajgcy pamied
(clipboard) jest technicznym narzedziem, a w konsekwencji metoda, be-
dqca przedmiotem zastrzezenia, ma charakter techniczny (...)"”.

2. Przedmiot zastrzezenia ma techniczny charakter, poniewaz dotyczy
no$nika odczytywanego przez komputer, czyli fizycznie istniejgcego,
technicznego produktu. ,Ponadto, wykonywalne przez komputer in-
strukcje, majq potencjat do osiggniecia (...) dalszego technicznego
rezultatu lub ulepszenia wewnetrznych operacji, przeprowadzanych
przez komputer, ktére wykraczajq poza standardowe wspotdziatanie
pomiedzy sprzetem a oprogramowaniem, podczas przetwarzania da-
nych (...). Program komputerowy zapisany na no$niku nie jest zatem
uznawany za program ,jako taki” i tym samym czyni wktad do charak-
teru technicznego przedmiotu zgtoszenia”™.

%3 “A method using technical means is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. A com-
puter system including a memory (clipboard) is a technical means, and consequently the claimed method
has technical character (...)".

94 “Moreover, the computer-executable instructions have the potential of achieving the above-men-
tioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond
the elementary inferaction of any hardware and software of data processing (...). The computer program
recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also
contributes to the technical character of the claimed subject-matter”.
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D. Komentarz

,Proba jakiegokolwiek sprzetu” zostata poddana krytyce w orzeczeniu
sqdu brytyjskiego w sprawie Aerotel/Macrossan. Przedstawie jg w osobnej
czesci”. Juz w tym momencie warto jednak zwréci¢ uwage na kilka prze-
jawow niekonsekwencji Izby Odwotawczej.

Gdy przedmiotem zgtoszenia byt nosnik, zawierajgcy pewne instrukcje,
o charakterze technicznym owych instrukciji przesqdzito wykorzystanie no-
$nika. Poézniej stwierdzono, iz ,(...) ponadto” [podkr. autorki] program
wykazuje cechy, pozwalajgce go uzna¢ za wynalazek, czyli powoduie pro-
cesy wykraczajgce poza standardowe dziatanie komputera.

Izba stusznie zauwaza, ze noénik, bedgcy przedmiotem zgtoszenia, za-
wierajgcy program komputerowy, fo jedynie préba uzyskania ochrony
patentowej na program, poprzez ,przebranie” go w fizyczny obiekt. Izba
rozstrzyga wiec o charakterze technicznym programu a nie nosnika. Wnio-
ski jakie formutuje na bazie owego stusznego spostrzezenia sq niestety
btedne, a przy tym nielogiczne. Izba chciata zapobiec sytuacii, gdy zgta-
szajgc nosénik z zapisanym nan programem, omija sie wytqczenie z art. 52
ust. 2 Konwenciji i niejako przy okazji, wytudza ochrone rozwigzania, ktére
by¢ moze nie jest wynalazkiem. Jezeli jednak zdaniem Izby obecno$é tego
no$nika ma wyposaza¢ kazdy program w charakter techniczny, oznacza to
powrdt do problemu, ktéry prébowano rozwigzad.

Izba, uwzgledniajgc specyfike programu komputerowego, opisata swo-
isty dla tej kategorii przejaw charakteru technicznego. Uznata, ze bedzie
to powodowanie proceséw, wykraczajgcych poza standardowe dziatanie
komputera. Zamiast jednak uczyni¢ z tego, moze nie warunek konieczny,
bo zamykatoby to droge do szukania innych przejawéw charakteru tech-
nicznego, ale w tej konkretnej sprawie element decydujqcy, Izba traktuje
go jako przestanke uwzgledniang obok faktu, iz program zostat zapisany
na nos$niku. Z uzasadnienia decyzji wynika, ze mogtaby nie zosta¢ spetnio-
na, a program komputerowy i tak zostatby uznany za wynalazek.

9 Por. Rozdziat Il niniejszej pracy.
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2.5. Sprawa IBM/Computer Product™

A. Stan faktyczny

W ramach wynalazku zgtoszono zastrzezenia dotyczgce metody, systemu
komputerowego oraz produktu programu komputerowego. Metoda
polegata na odzyskiwaniu danych w systemie komputerowym, wykorzystu-
igcym stosowngq aplikacje, ktéra wymagata przeprowadzenia operacji na
danych.

Skupie sie wytqcznie na rozwazaniach lzby, dotyczgcych technicznego
charakteru produktu programu komputerowego. Inne poczynione w tej
sprawie uwagi nie dotyczq kwestii, ktére nie bylyby juz w niniejszej pracy
omaéwione.

B. Stanowisko podmiotu zgdajgcego ochrony

Podmiot zgtaszajgcy podnosit obalane wielokrotnie argumenty, uzasad-
niajgce dopuszczalno$é patentowania programéw komputerowych, kio-
rych nie warto ponownie przytacza¢. Inferesujqce, chociazby ze wzgle-
du na nowy przedmiot zastrzezenia, sq jego wywody, dotyczqce samego
produkiu programu komputerowego. Zgdajgcy ochrony przypominag, iz
,charakter techniczny wynalazku moze wynika¢ z dziedziny, w kidrej jest
stosowany, ale réwnie dobrze z wykorzystania informatyki w celu rozwig-
zania problemu spoza obszaru technicznego. Tak jok w przypadku wiyczki
i kontaktu, techniczne oddziatywanie pomiedzy programem i komputerem
(...) daje pewno$¢, ze techniczny charakter metody lub systemu zostaje
zachowany, jesli program komputerowy jest samodzielnym przedmiotem
zastrzezenia w postaci produktu””’.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

1. Z analizy art. 52 wynika, iz twércy konwencji nie mieli zamiaru wytg-
czy¢ od mozliwoéci opatentowania wszystkich programéw kompute-
rowych. Wytgczeniu podlegajq jedynie programy komputerowe ,jako
takie”.

% Dec. z dnia 1.7.1998, podmiot zgtaszajqcy: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999, s. 609.

97 “The technical character of an invention might result from its field of application, but might equally
well result from using information technology to solve a problem in a non-technical field. Like the relation-
ship between a plug and a socket, the technical interface between computer and program (...), ensures
that the technical character of the method or system is maintained if the computer program is claimed by
itself as a product”.
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2. Nalezy przyjq¢, ze ,jako takie” oznacza ,pozbawione charakteru tech-
nicznego”.

3. Konieczne jest ustalenie, w czym przejawia sie charakter techniczny

programéw komputerowych. Zawsze nalezy uwzgledni¢ okolicznosci
danej sprawy.
Izba zaczyna od wymienienia negatywnej definicji charakteru tech-
nicznego programéw komputerowych. ,Fizyczne modyfikacje sprzetu,
przykfadowo powodowanie przeptywu prqgdu, bedgce nastepstwem
wykonaniu instrukgji, ktérych zrodtem jest program, nie mogq per se
stanowi¢ charakteru technicznego. Mimo iz takie modyfikacje mogq
wydawa¢ sie techniczne, sq wspdlng cechqg wszystkich programow,
ktére sg wykonywane przez komputer, w zwigzku z czym nie mogq
by¢ kryterium rozréznienia programéw o charakterze technicznym od
programéw jako takich”?.

4. Charakferu technicznego w odniesieniu do programéw komputero-
wych nalezy szuka¢ w dalszych technicznych efektach, wynikajgcych
z wykonania przez sprzet instrukcji, dostarczonych przez program.
Izba zajmuje zdecydowane stanowisko, ze za wynalazki mogg by¢
uznawane nie tylko te przedmioty zgtoszen, ,(...) ktérych oprogramo-
wanie wspotdziatajge z komputerem, kieruje procesem przemystowym
lub pracg elementéw maszyny, ale w kazdej sytuacji, gdy program
komputerowy jest jedynym narzedziem, lub jednym z koniecznych,
prowadzqcych do powstania efektu technicznego (...)"”".

5. Dalszy efekt techniczny, warunkujgcy uznanie programu kompu-
terowego za wynalazek, moze by¢ czescig techniki. Ocena wktadu
technicznego do zastanego stanu wiedzy w danej dziedzinie technicz-
nej, powinna by¢ dokonywana dopiero na etapie badania przestanki
nowosci oraz poziomu wynalazczego.

Izba tworzy nieoficjalng definicje produkiu programu komputerowe-
go, ktéra pokrywa sie ze znaczeniem pojecia program komputerowy.
Jak wynika z tredci decyzji, ,taki produkt zwykle zawiera zestaw instruk-

% “This means that physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents)
deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot per se constitute
the technical character required for avoiding the exclusion of those programs. Although such modifica-
tions may be considered to be technical, they are a common feature of all those programs for computers
which have been made suitable for being run on a computer, and therefore cannot be used to distinguish
programs for computers with a technical character from programs for computers as such”.

9 “(...) where a piece of software manages, by means of a computer, an industrial process or the
working of a piece of machinery, but in every case where a program for a computer is the only means, or
one of the necessary means, of obtaining a technical effect (...)".
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cii, po wptywem ktérych, po zatadowaniu programu, sprzet wykonuije
dang operacje w celu osiggniecia zatozonego efektu”'™.

6. W przypadku zastrzezen na produkty programéw komputerowych, to
one same stanowig sedno wynalazku. Sprzet, dzigki ktéremu mozna
uruchomi¢ program, nie jest [podkr. autorki] czescig wynalazku. No-
$niki stuzgce zapisaniu programu, stanowiq jedynie rodzaj fizycznego
wsparcia.

7. Nie ma potrzeby ani racjonalnego uzasadnienia dla rozrézniania bez-

posredniego efektu technicznego od posredniego, kiéry oznaczatby
potencjat do wytworzenia efektu technicznego.
Powyzsze stwierdzenie wigze sie ze specyfikg programéw komputero-
wych. O zaobserwowaniu jakiegokolwiek efektu mozna moéwi¢ dopiero
wiedy, gdy program zostanie uruchomiony przez komputer. Efekt tech-
niczny produkiu programu nie ujawnia sie zatem bezposrednio, wprost
w $wiecie rzeczywistym. Zostato to okreslone jako ,potencjat do wytwo-
rzenia efektu technicznego”. W odniesieniu do programéw kompute-
rowych, podqzajgc za wnioskami Izby, bytby to ,potencjat do wytwo-
rzenia dalszego [podkr. autorki] efekiu technicznego”. Jak stwierdza
Izba, ,produkt program komputerowy moze posiada¢ zatem charakter
techniczny, poniewaz posiada potencjat to spowodowania okre$lonego
z gory dalszego efektu technicznego”'”'.

8. Zastrzezenie na produkt programu komputerowego musi zawierad

wszystkie cechy metody, kiérg uznano by za wynalazek.
Izba opisuje zalezno$¢ pomiedzy produktem programem kompute-
rowym a metodg. ,Oczywiste jest, ze zastrzezenie do produkiu pro-
gramu komputerowego musi zawiera¢ wszystkie cechy, zapewniajgce
udzielenie ochrony patentowe| metodzie, kiérg zamierza sie wdrozy¢
poprzez komputer. W momencie zatadowania produktu programu
komputerowego do komputera, zaprogramowany komputer tworzy
urzgdzenie, ktére z kolei jest zdolne do przeprowadzenia wspomnia-
nej wyzej metody”'*.

190 “Sych products normally comprise a set of instructions which, when the program is loaded, makes
the hardware execute a specific procedure producing a particular result”.

1014(_..) a computer program product may possess the potential to produce a "further" technical effect”.

102 “It js self-evident that a claim to such a computer program product must comprise all the features
which assure the patentability of the method it is intended to carry out when being run on a computer.
When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes
an apparatus which in turn is able to carry out the said method”.
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W tej decyzji Izba nie przeprowadzata testu na wykazywanie charakte-
ru technicznego przez produkt program komputerowy. Sprawa zostata
zwrécona pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia i uwzgled-
nienia stanowiska Izby Odwotawczej, iz produkty programy kompute-
rowe nie sq bezwarunkowo wytgczone przez art. 52 ust 2 Konwencji.

D. Komentarz

Izba Odwotawcza pierwszy raz wypowiadata sie w kwestii zastrzezenia
co do produktu programu komputerowego. Z jej komentarza wzgledem
precedensowej sprawy, wyraznie wynika che¢ odwzorowania przez system
decyzyjny Izby modelu common law. Izba o$wiadcza, ze wezedniej zadna
z innych Izb nie rozstrzygata o zastrzezeniu na produkt programu kompu-
terowego. W zwigzku z tym, sposéb rozumowania praktykowany przed
wydaniem omawianej decyzji, powinien by¢ traktowany jako obiter dicta,
a nie ratio decidendi. Uzycie poje¢ charakterystycznych dla systemu anglo-
saskiego jest znamienne.

Izba jednoznacznie stwierdzita, ze produkty programy komputerowe moggq
by¢ uznane za wynalazki, jesli spetniajg wszystkie stawiane innym poten-
cialnym wynalazkom wymogi. Podijeto takze rozwazania nad podstawowym
celem, kiéremu stuzy program komputerowy. Jego zadaniem jest zwykle
przekazanie instrukcji komputerowi, by ten przeprowadzit dang metode.
W zwigzku z tym musi posiadac te cechy, kidre w przypadku metody uza-
sadniajq objecie jej ochrong patentowg. Uwazam ostatniq konstatacje za
prawdziwg, ale zbedng. Wedtug mnie wystarczy ogélniejsze stwierdzenie,
ze produkt program komputerowy, zeby byt uznany za wynalazek a poz-
niej za spetiajgcy przestanki zdolnosci patentowej, musi wykazywaé te
cechy, ktérych istnienie jest wymagane od wszystkich innych przedmiotéw
zgtoszen.

2.6. Sprawa Duns'”
A. Stan faktyczny

Zastrzezenie zgtoszono co do metody szacowania dynamiki sprzedazy pro-
dukiéw na rynkach zbytu, ktére nie zgtaszajq salda obrotu. Obliczen doko-

19 Dec. z dnia 15.11.06, podmiot zgtaszajqcy: Duns Licensing Associates, L.P, T 154/04, Dz. Urz.
EUP 2/2008, s. 46.
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nywano na podstawie odszukiwania zwigzku pomiedzy wybranymi czynni-
kami. Uwzgledniano wynik sprzedazy w sklepach raportujgcych dokonane
transakcje, odlegtos¢ pomiedzy sklepem, kidrego obrot jest znany, a tym
nie zgtaszajgcym obrotu, blizej nieokreslone ,dane charakteryzujgce” oraz
réwniez enigmatyczny ,wspodtczynnik wazenia”.

B. Stanowisko podmiotu dokonujgcego zgtoszenia

Zdaniem zgdajgcego ochrony, charakter techniczny wynalazku przejawia
sie w postepie w stosunku do rozwigzan znanych w dacie zgtoszenia. Po-
lega on na doktadniejszym oszacowaniu catosci wyniku sprzedazy. Za-
mieszczanie w bazie informacji o sklepach i magazynach prowadzgcych
sprzedaz oraz ustalanie odlegtosci pomiedzy nimi, stanowi proces tech-
niczny. ,Przetwarzane dane odnosity sie do sprzedazy produkiéw, kiére
bez watpienia sq fizycznymi obiektami. Przetwarzanie danych, cechu-
jgcych fizyczne jednostki (sprzedaz produktu) i ktére mogqg wptyngé
na wydajnosé procesu (dystrybucje produkitéw), mogq byé¢ uwazane
za dalszy, techniczny rezultat”'® [podkr. autorki]. Przedmiot zgtoszenia
moze by¢ przydatny podczas prowadzenia dziatalnoséci gospodarczei, ale
sam nie jest metodq jej prowadzenia. Problem techniczny rozwigzywany
przez wynalazek polega na znalezieniu celniejszej techniki szacowania wy-
nikow sprzedazy.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

1. Metoda bedgca przedmiotem zgtoszenia nie jest wynalazkiem. Two-
rzenie bazy informacji, dotyczqcych wynikéw sprzedazy przy uzyciu
matematycznych i statystycznych metod, w celu okredlenia sytuaciji
w pewnym gospodarczym $rodowisku, jest czynnosciq z zakresu dzia-
talnosci gospodarczej. Stosujgc analogie do schematéw, zasad, me-
tod prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej, metoda wyszukiwania
danych o charakterze gospodarczym, jest wytgczona ,jako taka” przez
art. 52 Konwengiji.

2. Wykorzystywanie informacji o fizycznym, namacalnym $wiecie, lezy
w naturze wszelkich czynnoséci powigzanych z dziatalnoscig gospo-

104 “The data processed were related to the sales activity of a product at sales outlets; a product was
clearly a physical entity. Processing data which represented a physical entity (sales activity of a product)
and which could affect the efficiency of a process (product distribution) could be said to be a further
technical effect (...)".
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darczg. Gdyby przyzna¢ im charakter techniczny, wytgczenie z art. 52
zostatoby pozbawione tresci.

D. Komentarz

Z treéci stanowiska zgdajgcego ochrony wynika, ze przestanki wyznaczane
przez izby odwotawcze, kidrych spetnienie przesqdza o istnieniu charakteru
technicznego, sq przez zgtaszajgeych albo zle zrozumiane albo catkowicie
trywializowane. Oczywiste jest, ze bedqg oni tak opisywa¢ whasciwosci wyna-
lazku, by ten kwalifikowat sie do uzyskania ochrony. Dopatrywanie sie jednak
charakteru technicznego w kazdym kontekscie, w ktérym wystepuje tgcznik
ze $wiatem realnym, nawet jesli element éw sprowadza sie do przetwarzania
danych w przestrzeni wirtualnej o przedmiocie gdzie$ tam istniejgcym w rze-
czywiste| postaci, sprowadza wymogi stawiane wynalazkom do absurdu.

2.7. Sprawa Fujitsuw05

A. Stan faktyczny

Decyzja wydana w 2007 r. jest najnowszq, jakq udato sie odnalez¢ w publi-
katorach EUPR Postuzy mi zatem za wyznacznik obecnie akceptowanego przez
izby odwotawcze stanowiska w sprawie zakresu wytqczen z art. 52 Konwencji.
Sposrod zgtoszonych zastrzezen, oméwie dwa co do metody oraz do progra-
mu komputerowego.

Zastrzezenie do metody pierwszej'* dotyczyto wykonywalnego dla kom-
putera sposobu wyszukiwania plikéw. Metoda wymagata, by wyszukiwa-
ne pliki byty pogrupowane jako rekordy o atrybutach, tworzgcych stopnie
o réznym poziomie hierarchicznym. W pierwszej kolejnosci tworzono plik
indeksowy, zawierajqcy wezty struktur drzewiastych, ktére sq uzywane do
szukania pozgdanego ciggu znakéw. Kazdy wezet zawiera fzw. ,informacje
zarzqdzajgeq” (management information), informujgcq o pozycji starfowe;
i numerze odpowiadajgcym rekordom szukanego pliku. Dzieki tej infor-
macji, pozgdane rekordy sq wyszukiwane bezposrednio po odnalezieniu
wezta, zawierajgcego pozqdany cigg znakéw.

195 Dec. z dnia 18.4.2007, podmiot zgtaszajqcy: Fujitsu Limited, T 1351/04, Dz. Urz. EUP — brak
publikacji, strona www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t041351eu1.htm.

1% Metoda nazwana pierwszq jest przedmiotem zastrzezenia drugiego, a metoda druga pierwszego.
Przy ich prezentowaniu zachowatam kolejnoé¢ za treéciq decyzji.
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Zastrzezenie do metody drugiej dotyczyto wykonywalnego dla komputera
sposobu tworzenia plikéw indeksowych. Zadanie nie wymagato wyszuki-
wania danych, tylko ustalania indeksu, potrzebnego przy wyszukiwaniu
plikéw.

Program komputerowy opisany w zastrzezeniu stuzyt tworzeniu plikéw in-
deksowych. Jego cechy byty oparte na zatozeniach metody drugie;.

B. Stanowisko podmiotu dokonujgcego zgtoszenia
Stanowisko zgtaszajgcego, w kidérym dowodzitby technicznego charakteru
wynalazku, nie zostato w decyzji przedstawione.

C. Stanowisko Izby Odwotawczej

1. Metoda pierwsza wymaga uzycia komputera, w zwigzku z czym ma
charakter techniczny.

2. Metoda druga dotyczy automatycznego gromadzenia i zapisywania.

W wyniku metody powstaje plik indeksowy. Jest on narzedziem o cha-
rakterze technicznym, poniewaz determinuje sposéb, w jaki komputer
szuka informaciji, co jest zadaniem technicznym.
Izba poréwnata rezultat osiggany w wyniku powyzszego procesu do
wylwarzania narzedzia technicznego. ,Zwykle taka metoda ma cha-
rakter techniczny. W opinii Izby, nie jest inaczej w rozwazanym przy-
padku, skoro metoda bedqgca przedmiotem zastrzezenia, mimo iz
dotyczy jedynie rozpoznawania i zapisywania informacji, nie wymaga
interwencji cztowieka i pozostaje niezalezna od typu [tresci — przyp.
autorki] informacii, ktérymi operuje”'”’

3. Program komputerowy po uruchomieniu kontroluje komputer w spo-
s6b, ktdrego charakter techniczny jest uznany przez Izbe. Oznacza to,
ze powoduje dalszy techniczny efekt, przez co nie miesci sie w wylg-
czeniu z art. 52 Konwenciji.

D. Komentarz
,Proba jakiegokolwiek sprzetu” jest wcigz stosowana przez Izbe. Uzasad-
nienie ograniczyto sie do stwierdzenia, iz w rozpatrywane| sprawie od-

197 “Normally, such a method has technical character. The Board is of the opinion that the present
case is no exception since the claimed method, although involving only the recognition and storage
of information, requires virtually no human intervention and is independent of the kind of information
involved”.
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niesiono sie do wariantu Hitachi. Uwazam, ze kwestia ta wymagata roz-
winiecia. Pierwsza metoda Fujitsu jest przeprowadzana w rzeczywistosci
wirtualnej i na nieistniejqcych kategoriach. Dzieki komputerowi mozna
dostrzec zaréwno elementy na kiére oddziatuje proces oraz jego wynik.
Jest to dla mnie analogiczna sytuacja jok w przypadku programu kom-
puterowego i no$nika. Izba powinna zbada¢, czy mimo iz metoda dotyczy
sfery abstrakeyjnej, to jej rezultat bgdz uzyte narzedzia nie wyposazajq jq
w charakter techniczny. Metoda pierwsza jest sprzezona z drugg. W wyniku
ostatniej powstaje plik indeksowy, posiadajqcy charakter techniczny, kiéry
jest immanentnym elementem metody pierwszej. Mozna wiec przyjq¢, ze
to przesqdza o jej statusie wynalazku, a nie wykorzystanie komputera. Nie
jestem w stanie racjonalnie zanegowa¢ ,préby jakiegokolwiek sprzetu”.
Uwazam jednak, iz w tym przypadku mozna byto trafniej umotywowa¢
uznanie metody za wynalazek.

Wypowied? Izby o programie komputerowym stanowi skrét myslowy, przez
co jest nielogiczna. Z tego, ze kontrola programu nad komputerem zosta-
ta uznana za przejaw charakteru technicznego weale nie wynika, iz pro-
gram powoduije dalszy techniczny efekt! Prawidtowo przeprowadzone ro-
zumowanie powinno przebiega¢ w nastepujgcy sposodb. Nalezato zbada¢
oddziatywanie programu na komputer i sprawdzi¢, czy taki typ interakgji
mozna uzna¢ za dalszy efekt techniczny. Ten musi by¢ wywiedziony z ca-
toksztattu okolicznosci. Prawdq jest, ze, wynika to z poprzednich decyzji
Izby, program komputerowy nie moze wykazywa¢ charakteru techniczne-
go inaczej, niz w postaci dalszego efektu technicznego. Izba orzekajgca
w sprawie Fujitsu, mogta wiec dowies¢ jedynie istnienia tego drugiego,
ale nie na podstawie posiadania przez program komputerowy charakteru
technicznego.
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3. Proba sadu brytyjskiego zerwania z badaniem
charakteru technicznego

3.1. Uwagi ogolne poczynione przez sedziego

Uzasadnienie orzeczenia w sprawie zgtoszenia CFPH L.L.C.'* jest orygi-
nalne, poniewaz sedzia odchodzi od kanonéw przyjetych w judykaturze.
Konfrontacja jego wnioskéw z prakitykqg nie zawsze daje zadowalajgey
efekt'”, jednak warto przegledzi¢ sam tok rozumowania. Sedzia podigt sie
rozwazan dotyczqceych definicji podstawowych dla tego problemu poje¢.
Nie oznacza to jednak, ze pokusit sie o ich sformutowanie. Definiowane
w dokirynie zagadnienia, takie jak wynalazek, charakter techniczny, tech-
nika majg te ceche wspdlng, ze przyjmujgc margines btedu, mozna je
w otfaczajgce| rzeczywistosci rozpozna¢, ale nie da sie ich wyczerpujgco
opisac.

Stanowisko sedziego potwierdza powyzszq teze. O jej trafnoéci mozna sie
przekona¢, ,(...) prébujgc znalez¢ takq definicje «technologii», zeby wszy-
scy na niq przystali. Im dtuzej sie starasz, tym lepiej poznajesz, céz to za
nieprecyzyjne pojecie (...). Wielu prébowato ujgé je w akceptowanq defi-
nicje, ale zgodnie z mojq najlepszq wiedzq, jak dotqd bezskutecznie. Przy-
pomina to réwnie dokuczliwe pytanie, «Czym jest sztuka»? Przykra prawda
wyglgda tak: tego typu pojecia nie majq racji bytu, stowa tego rodzaju nie
majg znaczenia, poza pewng przyjetq przez ludzi konwenciq (...)"”O. To
samo dotyczy pokrewnego stowa ,techniczny”. Zdaniem sedziego, osoby
zorientowane w dziedzinie, probujqce zdefiniowad pojecie, zgodnie twier-
dzq, ze jest to ,(...) $lepa uliczka”. Swiadczg o tym takze inne wypowiedzi
sedziéw brytyjskich. Jeden z nich oznajmia, iz musi sie przyzna¢ ,(...) do
trudno$ci w ustaleniu granicy pomiedzy tym, co jest problemem technicz-

198 High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC
1589 (Pat), Date: 21/7/2005., In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by
CFPH L.L.C.

19 Por. G. Dallimore, A step forward: excluding ‘technical’ from the test for patentable subject matter,
Nov. 2005., strona www: http://www.boult.com/information/articlePrint.cfm2articlelD=48.

119 “You can prove that for yourself by trying to find a definition of ‘technology’ that everybody can
agree on. The more you try, the more you will discover what a horribly imprecise concept it is. (...) Many
have tried to frame an acceptable definition, but to the best of my knowledge none have succeeded. It
is like the equally vexing question, “What is Art2”. The hard truth is this: concepts of that sort have no
existence, and words of that sort have no meaning, except by human convention (...)".
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nym, a co nie jest. By¢ moze, przynajmniej w pewnym zakresie, odzwier-
ciedla to brak wiedzy [sedziego — przyp. autorki] w tej dziedzinie”''".
Sedzia przyjrzat sie uzasadnieniom wyrokéw w Wielkiej Brytanii oraz decy-
zjom EUP. Znajduje sie w nich naprawde wiele odniesien do ,wktadu tech-
nicznego”, ,technicznego rezultatu” i w dodatku stanowiq ,(...) kamien
probierczy, gtéwne kryterium, od kitérego zalezy rozstrzygniecie sprawy”.
Stowo techniczny”, ktére zadaje sie by¢ drogg na skréty przy ocenie czy
przedmiot zgtoszenia jest wynalazkiem, nie zostato nawet uzyte w Konwen-
cji o udzielaniu patentéw europejskich. Sedzia kategorycznie stwierdza, ze
odnoszenie sie do stowa ,techniczny”, w zadnym wypadku nie moze by¢
rozwigzaniem problemu. Ustalenie, iz przedmiot zgtoszenia jest wynalaz-
kiem, bynajmniej nie nalezy do tatwych zadan. Uciekanie w terminologie
Jfechniczng” stanowi ,(...) przeformutowanie problemu za pomocgq innego
i nieprecyzyjnego jezyka”. Nie chodzi o catkowitq rezygnacje z odnoszenia
sie do aspektéw technicznych. ,Twierdze jedynie, ze nie mozna traktowac
tego jok panaceum. Jest to postuszny stuga, ale grozny wtadca”.
Nastepnie sedzia analizuje pojecie ,wynalazku”, a raczej wskazuje, dla-
czego i w tym wypadku stworzenie kompletne definicji nie jest mozliwe.
Za prawdopodobny powdd uznaie fakt, iz dotyczy on szczegdlnej dziedziny
ludzkiej wiedzy. Zauwaza takze, ze w odniesieniu do wynalazczodci, pro-
buje sie ujg¢ w ramy prawne czesto co$, co w czasie tworzenia regula-
cii u(...) nie mogto by¢ poczete”. Istota wynalazku nie moze by¢ oddana
przez formute stownq. Dziedzina ta ,(...) ma co$ z ruchomego celu, gdyz
postep technologiczny odbywa sie niezmiernie szybko”.

3.2. Istota testu

Test zaproponowany przez sedziego, orzekajgcego w przedstawionej po-
wyze| sprawie, mozna podzieli¢ na dwa etapy. W pierwszym dochodzi do
oceny tego, czy rozwigzanie polegajgce na postepie w danej dziedzinie,
jest nowe, nieoczywiste i zdatne do przemystowego zastosowania. Na-
stepnie nalezy ustali¢, czy ten postep jest nowy, nieoczywisty i przemystowo
stosowalny, w postaci czego$, co miesci sie pod pojeciem wynalazku.

" confess to having difficulty in identifying clearly the boundary line between what is and what is
not a technical problem for this purpose. That, at least to some extent, may well be no more than a re-
flection of my lack of expertise in this field”. Sedzia Nicholas LI w Gale»s Application, date: 22/1/1990,
[1991] RPC 305.
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Sedzia w przypadku programéw komputerowych stosuje test w nastepu-
igcy sposob. Najpierw sprawdza, czy postep jest nowy i nieoczywisty, wy-
tqcznie przez wzglgd na istnienie programu komputerowego. Jesli tak, to
przedmiot zgtoszenia nie moze zosta¢ objety ochrong patentowq. Gdyby
operacje wykonywane przez program komputerowy, mégt przeprowadzaé
cztowiek, wyposazony w odpowiednie urzqdzenie, podejmujgc te same
decyzje co program, przedmiot zgtoszenia mégtby zosta¢ opatentowany.
Warunkiem koniecznym bytoby, aby istniejqcy postep dalej byt nowy i nie-
oczywisty, mimo eliminacji programu komputerowego. Wéwczas program
stanowi jedynie narzedzie, a wynalazek i postep nie mieszczq sie w wytg-
czonej kategorii programéw komputerowych jako takich.

Test sprawdzi sie w przypadkach, gdy trzeba rozwazy¢ istnienie ktérego$
z wytgczen, wyliczonych w ustepie drugim. U podstaw tej metody lezy che¢
oderwania sie od réznigeych sie miedzy sobq definicji ,wynalazku” i poje¢,
dotyczqcych aspektéw technicznych. Sedzia podkresla, iz trzeba mie¢ caty
czas na uwadze powody, dla kidrych dane kategorie zostaty wytgczone
oraz trzymaé sie znaczenia pojeé, uzytych w art. 52 Konwencji'?
Wykrycie w przedmiocie zgtoszenia przejawu postepu nowego i nieoczywi-
stego, pozwoli na okreslenie, jakg role odgrywa obecny w catosci rozwig-
zania element z listy wylgczen. Nastepnie poréwnuie sie, co i czy w ogé-
le co$, traci zgtaszany koncept, jesliby wyeliminowa¢ z niego przedmiot
wytgczenia z art. 52. Nie sprawdzamy wéwczas, czy mamy do czynienia
z wynalazkiem. Weryfikujemy, czy przestanki zdolnosci patentowe| spetnia
co$, czego nie ma na lidcie ustepu drugiego.

Metode mozna skutecznie zastosowad w odniesieniu do programoéw kom-
puterowych, bo kaze rozwazy¢ ich funkcje, wzgledem istoty catosci zgto-
szenia. Tak samo stanie sie z innymi kategoriami, wymienionymi w ustepie
drugim.

Jak jednak stosowa¢ metode odwréconego testu, gdy przedmiot zgtosze-
nia bedzie dotyczyt kategorii, ktéra nie jest wynalazkiem, ale nie znalazta
sie na liscie wytqczen? Za wzgledu na otwarly katalog przepisu art. 52
ust. 2 Konwenciji oraz brak granic ludzkiej pomystowosci, jest to mozliwe.
Woéwezas po przejéciu etapu pierwszego, trzeba bedzie zada¢ pytanie, czy
eliminujgc to co$, co nie jest wynalazkiem, dalej przystuguje rozwigza-
niu ochrona patentowa? Okreslenie ,to co$” jest jeszcze mniej poprawne
niz ,wynalazek”. Gdy ,to co$” jest programem komputerowym, metodg

112 W poprzednich rozdziatach wskazywatam, ze owe powody nie sq znane. Definicje poje¢ wystepu-
iqcych w art. 52 ust. 2 Konwencji tez nie sq ustandaryzowane, na czele z programami komputerowymi.
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prowadzenia dziatalnoéci gospodarcze|, czy prezentaciq informaciji, fatwo
wyodrebni¢ to od reszty. Gdy ,fo co$” jest nienazwane, trzeba bedzie,
niestety, sprawdzi¢, czy jest wynalazkiem, czy nie. Jak wskazuje praktyka,
sprawdzenie charakteru technicznego to najczescie| obierana droga.

W zamiarze orzekajgcego sedziego, refleksja nad istotq wytqczonej ka-
tegorii, miata zastgpi¢ stosowanie niedookreslonych poje¢. Zgadzam sie
z jego wywodami, odnosnie braku uzytecznosci stéw, kiére de facto kazdy
rozumie jak chce, jednakze krytyka, jesli nie bedzie konstruktywna, bedzie
mato uzyteczna. Rozwigzanie proponowane przez sedziego w zamian za
rezygnacje z badania charakteru technicznego, jak staratam sie wykaza¢,
nie jest optymalne.







ROZDZIAL 2

Stanowisko judykatury brytyjskiej
wzgledem decyzji izb odwotawczych
Europejskiego Urzedu Patentowego

1. Uwagi ogolne

Nie znalaztam orzeczenia dotyczgcego patentowania programéw kompu-
terowych, w ktérym sqd brytyjski nie odwotatby sie do praktyki Europejskie-
go Urzedu Patentowego. Zaréwno w dokirynie, jak i w judykaturze pod-
kresla sie, ze co prawda podstawowym aktem obowigzujgcym w Wielkiej
Brytanii z zakresu prawa patentowego jest Patent Act z 1977 r., ale nalezy
bra¢ pod uwage decyzje izb odwotawczych oraz stanowisko Europeijskiego
Urzedu Patentowego. Orzekajqc, sqdy nie odwotujq sie do brzmienia pra-
wa krajowego. Siegajq bezposrednio do teksu Konwencji monachijskie;.
U postaw obu zrédet prawa lezg te same koncepcije, a opieranie sie na
regulacjach konwencyjnych gwarantuje wypetnienie obowigzku wynikajg-
cego z cztonkostwa w Europeijskiej Organizacji Patentowe;.

lzby odwotawcze Europejskiego Urzedu Patentowego okreslajg swoj system
orzekania joko case law, czyli prawo precedensowe. Jest to uzasadnione
jedynie w zakresie sposobu systematyzowania prakiyki decyzyinej. Izba sy-
gnalizuje przez to, ze dgzy do wypracowania jednolitych standardéw, by
w podobnych stanach rozstrzyga¢ podobnie. Elementem réznigeym opisang
prakiyke od systemu anglosaskiego jest brak mocy wigzqcej ,komisyjnych
precedenséw”. Sedziowie brytyjscy, majgc na uwadze konsekwencije orze-
kania pierwszy raz w sprawie danego typu, réwnie czesto, co ostroznie po-
wotujg (nie stosujq) decyzje izb. Chetnie za to podejmuijq polemike z tezami
sfawianymi przez izby odwotawcze. Przedstawie te cze$¢ orzeczenia w spra-
wie Aerotel/Macrossan, w kiére| skrytykowano jedng z prob stosowanych,
do dzisiaj, przez Europeijski Urzad Patentowy. Co ciekawe, w decyzji w spra-
wie Duns, odpowiedziat on na zarzuty stawiane przez judykature brytyjskq.
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W wyniku swoistego dialogu nie wypracowano wszakze wspélnego stano-
wiska. Cele organéw orzekajgceych sq te same, ale metody i skuteczno$¢ ich
osiggania zupetnie inne.

2. Krytyka ,proby jakiegokolwiek sprzetu”
w orzeczeniu Aerotel/Macrossan

Sqd apelacyjny dla Anglii i Walii (ang. England and Wales Court of Ap-
peal, skrot: EWCA) w orzeczeniu Aerotel przeciw Telco'® stangt na sta-
nowisku, iz ,préba jakiegokolwiek sprzetu”, pozwalajgca stwierdzi¢, zda-
niem izb odwotawczych EUP, istnienie wynalazku jest niewtasciwa. W celu
zobrazowania jej stabych punktéw, sqd odwotuje sie do kategorii innych
niz programy komputerowe czy metody prowadzenia dziatalnosci gospo-
darczej. Préba powinna bowiem by¢ zdatna do stosowania w odniesieniu
do wszystkich przedmiotéw zgtoszen, kidrych uznanie za wynalazki jest
przedmiotem rozwazan.

England and Wales Court of Appeal wskazuje na negatywne skutki wdra-
zania préby, wplywajgce na ocene wszystkich przestanek, warunkujgeych

113 W jednym orzeczeniu rozstrzygnieto sprawe Aerotel przeciw Telco oraz sprawe z powddziwa N.W.
Macrossana, ktéra dotyczy catkowicie innego stanu faktycznego niz sprawa Aerotel, ale ze wzgledéw
proceduralnych i pewnego podobienstwa problemowego, obie sprawy zostaly rozpatrzone jednoczesnie.
Orzeczenie to jest dlatego czesto nazywane Aerotel/Macrossan. Stany faktyczne obu spraw o tyle nie majq
znaczenia, iz interesujgce mnie wywody i wnioski, sqd poczynit zanim przystqpit do analizowania tresci tych
powddztw. Przedstawie jednak w skrécie oba stany faktyczne. Aerotel przeciw Telco: zastrzezenie doty-
czyto metody przeprowadzania rozmowy telefonicznej z jokiegokolwiek dostepnego aparatu telefoniczne-
go. Metoda wymagata specjalnego kodu, ktéry byt uzyskiwany w wyniku dokonania przedptaty. Nastepnie
informacja o dokonaniu przedptaty zostawata wysytana do jednostki rozdzielczej, kontrolujgcej caty sys-
tem. Wprowadzany kod zawierat informacje o tym, kto nawigzat potqczenie telefoniczne, czy osoba ta
wplacita wystarczajqceq ilos¢ $rodkéw, by skorzystaé z ustugi, z kim zostata potgczona. Kolejne zastrzezenie
dotyczyto systemu telefonicznego, ktéry byt potrzebny do przeprowadzenia metody. Gtéwnym problemem
przed jakim stangt sedzia, byta ocena charakteru technicznego systemu. Ustalono, ze system jako cato$¢
jest nowy, sktada sie na niego kombinacja elementéw sprzetowych oraz stanowi co$ wiecej, niz metode
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Sprawa N.W. Macrossana: przedmiotem zastrzezenia byta me-
toda, polegajgca na gromadzeniu dokumentéw, wymaganych do rozpoczecia dziatalnoéci gospodarcze;.
Uzytkownik, przyktadowo za pomocq Internetu, ale mozliwe byto takze wykorzystanie sieci o mniejszym
zasiegu, odpowiadat na serie generowanych automatycznie pytan. Zestaw dokumentéw byt kompletowa-
ny w oparciu o forme dziatalno$ci gospodarczej, jakq wybrat uzytkownik. Sqd orzekt, iz, abstrahujgc od
wykorzystania programu komputerowego, metoda jest metodq prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.
Jedyny wktad, jaki czyni w sfere techniki, to zastgpienie pracy przyktadowo, radcy prawnego, zautomatyzo-
wanymi czynnoéciami komputera. W obu sprawach pojawia sie watek programu komputerowego, ktéry
jest szeroko omawiany przez sedziego. Jednak to nie program komputerowy, jako niebedqcy kluczowym
elementem stanu faktycznego, miat decydujqcy wplyw na treéé¢ rozstrzygnied.
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objecie ochrong patentowg. Co prawda weryfikacja zdolnosci patentowe;
wynalazku lezy poza zakresem tematycznym niniejszej pracy, jednak warto
oméwi¢ pojawiajgcy sie w tym przypadku problem. Jest on $cisle zwigzany
z mechanizmem stosowania wytqczenia, a w dodatku dotyczy wszystkich
kategorii, ktére mogq by¢ przedmiotem ekskluzji.

Sad w pierwsze| kolejnosci wskazat na dwa mozliwe ujecia definicji pro-
gramu komputerowego, o ktérym mowa w art. 52 Konwencji. W wgskim
rozumieniu, bedq to instrukcje o charakterze abstrakcyjnym, jednak mogq
by¢ one spisane na kartce papieru. Szersza definicja obejmuje takze in-
strukcje zapisane na no$niku, dzigki kiéremu komputer bedzie mégt wyko-
na¢ program''*. Nognikiem moze by¢, przyktadowo, dyskietka, ptyta CD
lub dysk twardy, bedqcy czescig komputera. Sqd w swoich wczedniejszych
orzeczeniach, konsekwentnie stosowat szerszq definicje. Trzy decyzje izb
odwotawczych EUP, rozwijajgce ,probe jakiegokolwiek sprzetu”, obstajq
przy wgskim rozumieniu programu komputerowego. Zdaniem EWCA jest
to zte podejscie, pozbawiajgce art. 52 Konwencji fresci, sensu i znaczenia.
Jwazamy, ze twoércy KPE faktycznie mieli zamiar wytgczyé¢ [od mozliwosci
uznania za wynalazek, przyp. autorki] programy komputerowe w formie
praktycznej i dajqcej sie zastosowaé. Mieli na mysli rzeczywiste programy
komputerowe, a nie tylko abstrakcyjne serie instrukeji”''®. Tak jok mozna
przy pomocy réznych narzedzi pisa¢ na kartce papieru, szkle lub piasku
i za kazdym razem przed oczami bedzie widniat wyraz, tak samo program
komputerowy zapisany na no$niku, dalej jest programem.

Uczynienie sprzetu czesciq wynalazku powigzanego z kiérgs z kategorii z art.
52 ust. 2 i 3, wydawato sie tatwym sposobem na unikniecie wytgczenia.
Linia przyjeta przez Izby Odwotawcze w sprawach Pension Benefits i Hitachi,
pozwalata takim przedmiotom zgtoszen na ominiecie pierwsze| przeszkody,
ale zaraz potem, na etapie weryfikacji nowosci, okazywato sie, ze wynalazki
nie posiadajg zdolnosci patentowej. W judykaturze brytyjskiej okreslono te

4 Przyimujqc wezszq definicje, kartka papieru nie jest uwazana za noénik, w takim znaczeniu, jakie
przyjmuie sie na uzytek definicji drugiej. W wezszej definicji, akcent potozny jest na abstrakcyjno$¢ instruk-
cji, ktérych charakteru nie zmienia fakt zapisania ich na kartce papieru. Czynno$¢ ta jest konieczna do
wydobycia ich z umystu ludzkiego. Zgodnie z definicjq o wezszym zakresie, program zapisany na noéniku,
przyktadowo, plycie CD, nie bytby juz programem ,jako takim”. Prowadzito to do zjawiska tzw. ,prze-
bierania programéw”. Aby jednoznacznie zanegowa¢ te prakiyke, poszerzono definicie takze o nosniki,
dzigki ktérym komputer moze wykona¢ program bezposrednio. Owa bezposrednio$é¢ wyraznie réznicuje
instrukcje zapisane na kartce papieru oraz algorytm zapisany w takiej postaci, by nadawat sie do prze-
prowadzenia przez komputer.

115 “We think the framers of the EPC really meant to exclude computer programs in a practical and
operable form. They meant to exclude real computer programs, not just an abstract series of instruc-
tions.”
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prakiyke sloganem ,Pan Bég dat, Pan Bég wzigt”'"®. Naijpierw dat status
wynalazku, ale zaraz pézniej odebrat mozliwosé objecia zagtoszenia ochro-
nq. Aby przedstawi¢ krytykowane podejécie, sqd wykorzystat dwa proste
przyktady. Pierwszy stanowi zgtoszenie ksigzki, zawierajgcej nowg opowiesé,
kidrej kluczowe elementy sq ujete w tresci zastrzezen. Za kolejny przyktad
postuzyto zastrzezenie na standardowy odtwarzacz CD lub iPod, w pamie-
ci kiérych zapisano nowe utwory muzyczne. England and Wales Court of
Appeal stwierdza, ze kazdy powinien sobie zdawa¢ sprawe, ze takie przed-
mioty zastrzezen nie sq wynalazkami, ,(...) natomiast w kazdym przypadku
jako catosé, stanowiq co$ nowego, nieoczywistego i podlegajgcego ochro-
nie prawnej. Obstawanie przy tym, ze nowa muzyka lub historia wchodzg
w sktad zastanej wiedzy, takie podejécie wynika ze spraw Pension Benefits
i Hitachi, jest po prostu intelektualnie nieuczciwe”'"”.

Dowodzi to tezy, ze ,proba jakiegokolwiek sprzetu” nie daje efektywnej
odpowiedzi na pytanie, co nalezy uzna¢ za wynalazek. Moze dopuszczaé
do oceny zdolnoéci patentowej ,niewynalazki”, ktére co prawda nie zo-
stang opatentowane, ale wcigz nie dochodzi do rozstrzygniecia kwestii,
bedqgcej najwazniejszq z perspekiywy stosowania wytqczen z art. 52 ust. 2
Konwencji.

3. Metoda czterech krokow wypracowana przez
sad brytyjski w orzeczeniu Aerotel/Macrossan

3.1. Uwagi ogdlne

England and Wales Court of Appeal dokonat krytyki maksymalnie kon-
struktywnej. Wypracowat w dalszej czesci orzeczenia whasny test, majqcy
rozstrzygng¢ o tym, czy zgtoszone rozwigzanie miesci sie w wytgczeniu
z art. 52 Konwencji.

¢ Poniewaz w sprawie Microsoft/Data Tranfer losy zgtoszenia potoczyly sie zgota inaczej, por. Rozdz.
I, pkt 2.4.3 niniejszej pracy, okre$lono ten wariant préby jako ,Pan Bég dat, Pan Bég wzigt, ale czasem
nie brat”.

17.#(...) yet in each case as a whole they are novel, non-obvious and enabling. To deem the new
music or story part of the prior art (the device of Pension Benefits and Hitachi) is simply not intellectually
honest.”
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Znaczenie orzeczenia Aerotel przeciw Telco podkresla fakt, ze nie ma ani
jednego wyroku po tej dacie, w ktérym sqd brytyjski nie odnidstby sie do
wypracowanej w nim metody. Po czesci wynika to ze specyfiki systemu
common law, ale to orzeczenie rzeczywiscie przyniosto nowg jakosé¢. Nie
wnikajgc na razie w poszczegdlne etapy metody i zestaw uzytych w niej
pojec, po raz pierwszy pokazano precyzyjnie, w punktach, jok nalezy pod-
chodzi¢ do zgtoszen zwigzanych z programami komputerowymi. Wezeséniej
sqdy musiaty ad casum formutowaé motywy wydania orzeczenia, w opar-
ciu o kilka lub kilkanascie uprzednio zapadtych. Zazwyczaj kazde z nich
traktowato zagadnienie od innej strony. Owa kompilacja przypominata
racze| inferpretacje dzieta literackiego, uzasadnienia brytyjskich orzeczen
czyta sie jak dobrg literature, niz wytyczne wielokrotnego uzytku. Pod tym
wzgledem usystematyzowania prakiyki, metoda czterech krokéw jest pre-
cedensowa.

3.2. Prezentacja metody

Préba, jakiej poddaie sie przedmiot zgtoszenia, sktada sie z czterech krokow:
wiasciwa inferpretacja zastrzezen,

B. identyfikacja rzeczywistego wktadu,

C. odpowiedz na pytanie, czy istotq wktadu jest jedynie rozwigzanie wy-
tqczone przez art. 52 ust.2 Konwencji,

D. sprawdzenie, czy rzeczywisty bgdz domniemany wktad jest natury
techniczne;.

A. Wtasciwa interpretacja zastrzezen

Najpierw nalezy okresli¢ co jest przedmiotem monopolu''®, o ustanowie-
nie ktérego zgtaszajgcy wnosi. Dopiero potem mozna sprawdzaé, czy za-
wiera sie on w wytgczonym zbiorze.

B. Identyfikacja rzeczywistego wktadu

Aby przej$¢ ten etap, nalezy odnalez¢ odpowiedz na pytanie, co wyna-
lazca rzeczywiscie dodat do stanu ludzkiej wiedzy. Sedzia bedzie sie takze
zastanawiat, jakie sq zalety przedmiotu zgtoszenia, w jaki sposéb on funk-

18 W punkcie 9. uzasadnienia orzeczenia, sedzia definiuje prawo z patentu jako ,legalny monopol
na wykonywane dziatalnoéci o charakterze komercyjnym”.
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cionuje. Jak podkresla twérca metody, nalezy zwracaé uwage na istote
wynalazku a nie forme, w jakq zostat on ujety. Jest to nawigzanie do prak-
tyk EUP, ktéremu zdarzato sie'"” przypisywa¢ najwieksze znaczenie formie
zastrzezenia.

Zastanawiano sie takze, czy krok ten nie powinien polega¢ na identyfika-
cji rzeczywistego lubd o m nie m a n e g o wktadu. Sedzia ostatecznie
stwierdzit, ze nieprawidtowoscig bytoby, gdyby sqd zajmowat sie domnie-
manymi wynalazkami. Wktadem jest o, co rzeczywiscie zostato dokonane.
Nie liczy sie natomiast, co wynalazca twierdzi, ze zrobit.

C. Odpowiedz na pytanie, czy istota wktadu zawiera sie catkowicie

w kategorii wytgczonej przez art. 52 ust. 2 Konwencji
Jest to w zasadzie odpowiednik testu z kofca przepisu ustepu trzeciego
Konwencji. Rozstrzyga sie o tym, czy przedmiot zgtoszenia jest przedmio-
tem, wystepujgcym w wariancie ,jako taki”. Takie sformutowanie pyta-
nia, fo ewidentna préba ucieczki od weryfikacji charakteru technicznego.
Préba ta nie powiodta sie z dwéch powodéw. Po pierwsze, w nastepnym
etapie, ze wzgledu na wigzqcy sqd precedens i tak trzeba postawi¢ pytanie
o charakter techniczny. Sprawdzenie, czy istota wktadu ogranicza sie do
rozwigzania wylgczonego, stanowi mutacje dowodu nie wprost. Jesliby
ustali¢ wszystkie elementy zbioru wytqczen z ust. 2, wéwczas to, co po-
zostanie poza nim, nie odznacza sie charakterem technicznym. Uwazam
iednak, iz tak postawiony problem jest réwnie trudny do rozwigzania, jak
zdefiniowanie i odnalezienie charakteru technicznego. Podkreslatam, ze
w zasadzie nie wiadomo, co wptyneto na zaliczenie do wytqczen akurat
tych a nie innych rozwigzan. Nie ma tez zgody co do wyznaczenia jedne;,
wspolnej im cechy. Zbiér jest otwarty, wyliczenie poprzedza zwrot ,w szcze-
golnosci”. Czyz wiec mozna mie¢ pewno$¢, ze dane rozwigzanie jest wy-
tqczone na mocy Konwencji, mimo ze nie figuruje na liscie? Nigdy albo
po wykazaniu, ze nie posiada charakteru technicznego. Stuprocentowa
pewno$¢ jest wiec uzasadniona nigdy albo weale.

% Por. Dec. z dnia 24.2.2006, podmiot zgtaszajqcy: Microsoft Corporation, T 469/03, Dz. Urz. EUP
— brak publikacii, strona www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/103046%eu1.htm.
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D. Sprawdzenie, czy rzeczywisty bqdz domniemany wktad jest natury
technicznej

Krok ten jest potrzebny, ale ze wzgledu na zasady systemu common law,
musiat by¢ uwzgledniony. O charakterze technicznym rozstrzyga sie de
facto na etapie trzecim. Jak wskazywatam wczeséniej, badanie charakteru
technicznego, jest w zasadzie jedyng powszechnie akceptowang metodg
przy ustalaniu, czy przedmiot zgtoszenia jest wynalazkiem. A contrario, sko-
ro krok frzeci ma stuzy¢ sprawdzeniu, czy zachodzi wytgczenie, negatywna
odpowiedz musi oznaczaé, ze zostat wykryty charakter techniczny. Sqd przy
formutowaniu metody byt zwigzany precedensem Merrill Lynch'*’, dlatego
musiat wprost odwota¢ sie do aspektu technicznego.

Nie jest dla mnie zrozumiate, dlaczego w tym punkcie pozostawiono okre-
$lenie ,domniemanego wktadu”, skoro z stusznych powodéw przepadto
ono juz na etapie kroku drugiego. W oryginalnym tekscie orzeczenia,
ostatni etap metody zostat wystowiony doktadnie tak, jak przedstawiam
powyzej. Mozna broni¢ takiego ujecia w odniesieniu do programéw kom-
puterowych. Europejski Urzqd Patentowy zrezygnowat z rozrézniania w sto-
sunku do nich generowania efektu technicznego od potencjatu do jego
osiggniecia, co mogtoby by¢ rozumiane jako 6w domniemany wktad. Po-
niewaz jednak zatozeniem metody czterech krokéw jest mozliwie szeroka
stosowalno$¢, wykraczajgca poza kazusy dotyczgce oprogramowania, nie
wydaje mi sie, by ostatni jej krok nawigzywat do tej koncepciji.

4. Krytyka metody czterech krokow w decyziji
Izby Odwotawczej Europejskiego Urzedu Patentowego
w sprawie Duns

Przedmiotem krytyki, ktérej podieta sie Izba Odwotawcza w decyzji w spra-
wie Duns'”', stanowity zatozenia, wedle ktérych EWCA rozstrzygat o uzna-
niu przedmiotu zgtoszenia za wynalazek. Jest ono réwnoznaczne z metodg
kwalifikowania rozwigzan, joko wytgczonych od mozliwosci opatentowa-
nia, na mocy art. 52 Konwenciji.

120 Court of Appeal, Merrill Lynch’s Application, date: 21/4/1989, [No. 19], [1989] R.PC.
121 Por. Rozdz. | pkt 2.6 niniejszej pracy — opis stanu faktycznego.
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Izba Odwotawcza skupia sie w uzasadnieniu swojej decyzji na podsta-
wowych, co absolutnie nie znaczy, ze oczywistych, kwestiach. Zaczyna od
pojecia wynalazku, ktére moze by¢ postrzegane z dwoch perspektyw. Po
pierwsze, mozna mu nada¢ kontekst prawny, majgcy podstawe w artyku-
tach 52 i 53 Konwenciji. Nie nalezy tego ujecia myli¢ z potocznym rozu-
mieniem stowa wynalazek. Powszechnie uzywane, implikuje skojarzenia
z nowosciq i wktadem do dotychczasowego stanu techniki. Jak wywodzi
Izba Odwotawcza, ,wymienianie na jednym oddechu tych dwéch niezwykle
réznigeych sie koncepcji wynalazku, bytoby prawniczym sofizmatem”' .
Izba stwierdza, ze préba technicznego rezultatu, kiérg wyprowadzit i po-
dat Lord of Justice Jacob w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie Aerotel,
przynalezy do potocznej definicji stowa wynalazek. Jak podaije dalej, ,(...)
taka prakiyka moze by¢ uzasadniona, biorgc pod uwage catoksztatt daw-
nego prawa, ale jest niespdjna z inferpretacjq w dobrej wierze Konwencji
o Patencie Europejskim, czynionej w zgodzie z art. 31 Konwencji wieden-
skiej o prawie traktatéw z 1969 roku”'>.

Préba technicznego rezultatu, jeden z mozliwych sposobéw oceny, czy
przedmiot zgtoszenia moze by¢ przedmiotem ochrony, zostata opisana
przez EWCA w nastepujgcy sposéb. Nalezy odpowiedzie¢ na pytanie,
czy wynalazek'*, opisany w tresci zastrzezen, czyni wktad o charakterze
technicznym do stanu techniki [pokr. autorki]. W przypadku odpowie-
dzi negatywnej, art. 52 Konwencji znajdzie zastosowanie. Wedtug EWCA,
mozna dokona¢ dalszej klaryfikacji tej préby. Wystarczy doprecyzowad, ze
nowo$¢ lub poziom wynalazczy, jesli dotyczg jedynie wytqczonej kategorii,
nie mogq by¢ brane pod uwage joko wktad o charakterze technicznym.
Kontynuuijgc krytyke, Izba stwierdza, ze jakiekolwiek odwotanie sie w kontek-
$cie art. 52 do zastanego stanu techniki, powoduie ,(...) frudnosci nie do
pokonania”. Pojecie ,stan techniki” pojawiajqgce sie w tekscie Konwenciji, ma
specyficzne znaczenie, uksziattowane przez szereg przepisow, gtownie artyku-
tow od 54 do 56. Istotng role przy jego ustalaniu odgrywa przede wszystkim
data pierwszenstwa. Nie istniejq natomiast jasne reguty, wedle kiérych naleza-

122 “Using these two very different concepts of invention in one breath would be a legal fallacy.”

123 () a practice which might be understandable "given the shape of the old law" (Lord Justice
Mustill, loc.cit.) , but which is not consistent with a good-faith interpretation of the European Patent Co-
nvention in accordance with Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.”

124 Jest to oczywiscie skrot myslowy. O tym, czy przedmiot zgtoszenia jest w istocie wynalazkiem,
rozstrzygnie wynik przeprowadzonej préby. Uwazam, ze lepszym sformutowaniem bytoby ,domniemany
wynalazek” lub ,przedmiot zgtoszenia”.
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toby definiowa¢ stan techniki, na potrzeby art. 52 ust. 2. Izba uwaza powyzszy
brak za zaniedbanie paristw, kidre tworzyty Konwencje. Nie wptywa to jednak
na stanowisko lzby, z kiérego jasno wynika, iz nalezy porzuci¢ ,probe tech-
nicznego wkiadu”, zréwnywanq tez z ,probg technicznego rezultatu”. Z dumg
podkreslono, ze Izby Odwotawcze EUP uczynity to juz okoto 10 lat temu.
Kolejny zarzut stawiany omawiane| metodzie czierech krokéw odnosi sie
do jej postaci po klaryfikacji. Chodzi o stwierdzenie, iz nowoé¢ lub stopien
wynalazczy, jesli dotyczg jedynie wytgczone| kategorii, nie mogg by¢ brane
pod uwage jako wkiad o charakterze technicznym. Zdaniem Izby, rozumo-
wanie to nie ma podstaw w tekécie Konwencji. Podaje przyktad, gdy cechy
niefechniczne mogg wspétgrac z elementami technicznymi, w celu wypraco-
wania technicznego rezultatu. Dzieje sie tak, przyktadowo, w przypadku, gdy
aplikuje sie elementy nietechniczne do rozwigzania o charakterze technicz-
nym problemu technicznego. Izba wywodzi, ze skoro taki element nietech-
niczny przyczynia sie do uzyskania technicznego rezultatu, musi by¢ brany
pod uwage podczas weryfikowania technicznego charakteru catosci. Proba
technicznego rezultatu po klaryfikacji nie jest zatem prawdziwa w odniesie-
niu do zastrzezen typu mieszanego, gdzie elementy techniczne przeplatajgc
sie z technicznymi, wypracowujg wspdlnie techniczny rezultat.

Nastepnie Izba zauwaza, ze o ile badanie nowosci i stopnia wynalazczosci
nie jest konieczne do ustalenia istnienia charakteru technicznego, o tyle od-
wrotne twierdzenie jest nieprawdziwe. Nowo$é¢ i nieoczywisto$¢ mogq by¢
weryfikowane tylko w odniesieniu do technicznych cech wynalazku. Uwa-
zam, ze nacisk powinien by¢ potozony przede wszystkim na te wiasnie kwe-
stie. Jak podkreslatam wielokromie w innych czesciach pracy, zatozenie to,
porzqdkuje metode weryfikowania, czy przedmiot zgtoszenia jest wynalaz-
kiem, czyli de facto czy ma charakter techniczny. Dopiero w dalsze| kolejno-
$ci nakazuje sprawdzi¢, czy posiada zdolno$¢ patentowq. Niestety, konsta-
tacja ta nie zajmuje pierwszorzednej pozycji w uzasadnieniu Izby, ustepujgc
miejsca wywodom na temat zastrzezen o charakterze mieszanym.

Krytyczne stanowisko Izby wzgledem orzeczenia Aerotel jest w pewnych
aspektach oparte na wnioskach, bedgcych wynikiem nierzetelnej i pobiez-
nej analizy wyroku. Przede wszystkim z decyzji Izby wynika, iz Lord of Ju-
stice Jacob, wypracowat i wprowadzit na potrzeby sprawy Aerotel prébe
technicznego rezultatu. Préba technicznego rezultatu zostata wymieniona
jako jeden ze stosowanych testéw. Sqd brytyjski zestawit jedynie dotych-
czas prakiykowane metody dochodzenia do tego, czy ma sie do czynienia
z wynalazkiem a takze, czy zachodzi wytqczenie z art. 52 Konwencji. Czes¢
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z nich to precedensy innych sqdéw brytyjskich, inne to proby wypracowane
w decyzjach Izby Odwotawczych EUP Préba technicznego rezultatu nie jest
wiec tq, w oparciu o ktérg orzekano w sprawie Aerotel.
Lord of Justice Jacob w miejsce ,préby technicznego rezultatu” zastosowat
nowg metode czterech krokéw. Zostata ona przedstawiona w powyzszym
rozdziale. Biorgc pod uwage najwazniejszy zarzut postawiony przez lzbe
,probie technicznego rezultatu”, mianowicie, iz wymaga oceny nowosci
i nieoczywistosci na etapie weryfikowania charakteru technicznego, nale-
zatoby rozwazy¢ dwa aspekty orzeczenia w sprawie Aerotel.
Po pierwsze trzeba zbada¢, czy przypadkiem metoda czterech krokéw nie
jest prébg technicznego rezultatu, tyle ze przeprowadzang w kilku efa-
pach. Abstrahujgc od tego, czy Izba wypowiadata sie w decyzji w sprawie
Duns o metodzie czterech krokéw, traktujgc jg joko tozsamq z prébg tech-
nicznego rezultatu, czy tez odnosita sie wylgcznie do tej ostatniej, zasadne
jest sprawdzenie zasadnos$ci zarzutu Izby na tle stosowania metody czte-
rech krokéw. To ona jest stosowana przez sqdy brytyjskie od 2006 r. i to jej
zbadanie pod kgtem zgodnosci ze stanowiskiem EUP ma walor praktyczny.
Analize komparatystyczng zaczne od drugiego zagadnienia, wtasnie ze
wzgledu na jego pragmatyzm.
W uzasadnieniu orzeczenia w sprawie Aerotel, oméwiono po kolei kazdy
z czterech krokéw metody, co zostato przedstawione w osobnym rozdziale
pracy. Przytocze je roz jeszcze:
A. wiasciwa inferpretacja zastrzezen,
B. identyfikacja rzeczywistego wktadu,
C. odpowiedz na pytanie, czy istotq wkitadu jest wytgcznie rozwigzanie
wylgczone przez ustep 2. art. 52. Konwencji,
D. sprawdzenie, czy rzeczywisty bqdz domniemany wktad jest natury tech-
niczne;j.
Dla sprawdzenia, czy rzeczywiscie metoda ta miesza potoczne pojmowa-
nie wynalazku z przestankami zdolnosci patentowe], pierwszy jej etap nie
ma wiekszego znaczenia.
Identyfikacja rzeczywistego wktadu polega na ustaleniu, ,(...) co wyna-
lazca faktycznie dodat do stanu ludzkiej wiedzy.” Stwierdzenie to sugeruje
dwa wnioski, moim zdaniem oba nietrafne.
Przede wszystkim, niewqtpliwie jesli wynalazca co$ dodat, to zapewne jest
to co$ nowego. O rozwigzaniu juz znanym, nalezatoby raczej powiedzie¢,
ze zostato powielone, ewentualnie zmodyfikowane, ale nie dodane. Nie
jestem jednak wcale przekonana, czy nacisk w tym przypadku zostat po-
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tozony na badanie nowosci przedmiotu zgtoszenia. W rozwinieciu watku
mozna przeczytad, ze sedzia na tym etapie zidentyfikowat problem, kiéry
ma zostad rozwigzany, sposéb dziatania wynalazku oraz jego podstawowe
zalety. Ustalenie tego, co wynalazca dodat do stanu ludzkiej wiedzy nie
odnosi sie tutaj do przedwczesnej weryfikacji zdolnosci patentowei, ale
ma na celu wlasciwe zrozumienie przez sedziego treéci zastrzezen. Prze-
konuje mnie do takiego stanowiska dalsza tre$¢ uvzasadnienia. Na tym
etapie sedzia powinien takze zwrécié uwage na tre$é, a nie forme za-
strzezenia. Chodzi tu wiec o definitywne zerwanie z przywigzywaniem wagi
do sposobu wystowienia zastrzezenia, a nie badanie nowosci przedmiotu
zgtoszenia.

Po drugie, warto zauwazy¢, ze przeprowadzenie powyzszego etapu, czyli
identyfikacja tego, co zostato dodane do stanu ludzkiej wiedzy, nie oznacza
jeszcze wcale, ze przedmiot zgtoszenia uznano za wynalazek. Ustalenie to
zostanie poczynione w nastepnym etapie. Uwazam, ze celowo zostato tu
uzyte sformutowanie human knowledge'*, bardzo szerokie i maksymalnie
neutralne. Gdyby chodzito o badanie wniesionego wktadu do stanu tech-
niki, uzyto by zapewnie sformutowania state of the art.

Dwa kolejne etapy to sprawdzanie, czy wktad dotyczy tylko wytqczonej
kategorii a tym samym weryfikacji charakteru technicznego. Wedtug mnie,
na zadnym etapie nie dochodzi do konfuzji pomiedzy sprawdzaniem, czy
przedmiot zgtoszenia jest wynalazkiem, a badaniem spetnienia przestanek
zdolnosci patentowej. Tym samym mozna odeprze¢ jeden z powaznych
zarzutéw, stawianych przez Izbe Odwotawczg EUP brytyjskiej metodzie
czterech krokow.

Szukajgc odpowiedzi na pytanie, czy metoda czterech krokéw jest tozsama
z prébg technicznego rezultatu, sktaniatabym sie ku odpowiedzi twierdzg-
cej, ale z wyraznym wytgczeniem wariantu klaryfikujgcego. Zastosowanie
proby technicznego rezultatu ma doprowadzi¢ do ustalenia, czy przedmiot
zgtoszenia stanowi wktad o charakterze technicznym do stanu techniki.
W przypadku metody czterech krokéw efekt bedzie ten sam, inny bedzie
sposéb jego uzyskania. Sprawdzajgc, czy istota wktadu zawiera sie catko-
wicie w kategorii wytqczonej przez ustep drugi art. 52 Konwenciji, ustala
sie tym samym zakres stanu techniki. Ten obszar ludzkiej wiedzy, z ktérego
rozwigzania nie podlegajq wytgczeniu, to wiasnie stan techniki. Nastepne
pytanie, ostatnie w czterokrokowym tedcie, jok zresztq podkreslit sam sqd,

125 “What has the inventor really added to human knowledge perhaps best sums up the exercise.”
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jest zbedne. Wynik sprawdzenia, czy wktad jest techniczny, po uzyskaniu
twierdzqcej odpowiedzi na poprzednie pytanie, nie wnosi do sprawy nic
nowego. Potwierdza on jedynie wczedniejsze ustalenia.



ROZDZIAL. 3

Najnowsze proby uporzadkowania
orzecznictwa izb odwotawczych
Europejskiego Urzedu Patentowego

1. Interwencja Sadu Apelacyjnego dla Anglii i Walii,
przedwczesna o jedna kadencje prezesa
Europejskiego Urzedu Patentowego

W pazdzierniku 2008 r. nowa prezes EUP'* wystqpita do Rozszerzonej lzby
Odwotawczej z szeregiem pytar. Odpowiedz na nie ma usungé rozbiezno-
$ci pojawiajqce sie w decyzjach izb odwotawczych EUR Inicjatywa spotkata
sie z odzewem ze strony bezpo$rednio zainteresowanych podmiotéw. Szcze-
gdtowe omowienie pytan oraz catego kontekstu sprawy stanowi fre$¢ osob-
nego podrozdziatu. Najpierw jednak opisze wezesniejszq, i o zdecydowanie
mniejszym rozgtosie, probe osiggniecia wyzej przedstawionego celu.

W 2006 r. ENCA'?, majqc problemy w ustaleniu jednolite] linii orzecznic-
twa izb odwotawczych, zwrécit sie z pytaniami do prezesa EUP. Sqd liczyt
na jego posredniciwo, w przekazaniu kwestii pod rozwage Rozszerzonej
Izby Odwotawczej. Nie miat ku temu podstawy prawnej, ale miat uzasad-
nienie. Oczekiwat wyrazonej zresztq w tekscie Konwencji obecnosci ducha
wspotpracy pomiedzy sqdami krajowymi a EUP Zaznaczyt jednak, ze jesli
prezes EUP uzna ten krok za arogancki, oczywicie moze catkowicie zi-
gnorowa¢ to, co EWCA ma do powiedzenia. Zakres owych pytan w duzej
czesci pokrywa sie z tymi, wystosowanymi przez prezesa EUP w 2008 r. Sq
one zwiezlej sformutowane, ale mozna zauwazy¢, ze nierozstrzygnietymi
pozostaly te same problemy. Pytania wystosowane przez EWCA, przedsta-
wialy sie nastepujqco:

126 Alison Brimelow jest prezesem EUP od 1.7.2007 r.

127 Zob. Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number:
[2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd., point 75-76, strona
www: http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv] 371.pdf.
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1. Jaka jest wiasciwa préba, kidrej nalezy poddaé przedmiot zgtoszenia,
by stwierdzi¢, czy podlega on wytqczeniu z artykutu 522
2. W jaki sposéb nalezy traktowad te elementy zastrzezenia, ktére odno-
szq sie do rozwigzan wytgczonych, podczas oceny nowosci i nieoczy-
wistoéci wynalazku?
3. | w szczegdlnosci:
(A) Czy program zapisany w pamieci no$nika takiego jak chip bqdz
dysk twardy podlega wytgczeniu na mocy ustepu drugiego art.
52, chyba ze powoduje skutek techniczny?
(B) Jesli odpowiedz na to pytanie okaze sie twierdzqca, to co nalezy
rozumie¢ pod pojeciem skutek techniczny?

Orzekajgcy w sprawie Lord of Justice Jacob, otrzymat list od 6wezesnego
prezesa EUP, Allaina Pompidou. Prezentuje ponizej jego fragment'”*:
»Biorgc pod uwage dyskusje wewngtrz EUP [dotyczqcq pytan — przyp. autor-
ki], stwierdzitem, ze nie zaistniata podstawa prawna, do wniesienia pytan,
na mocy art. 112 (1) (b) KPE. Pozostawiajgc na boku linie orzecznictwa izb
odwotawczych, ktéra zostata porzucona ostatnimi laty, uwazam, ze rozbiez-
noéci obecne w decyzjach izb sq niewystarczajgce, by uzasadniaty wniesie-
nie pytan, jako ze izby odwotawcze nie rézniq sie miedzy sobg w opinii co
do kluczowych prawnych kwestii, dotyczgcych wytgczen.

Nie oznacza to oczywidcie, ze wyjasnienie pewnych kwestii przez Rozsze-
rzong lzbe Odwotawczg nie bytoby mile widziane. Komisje odwotawcze
bedg kontrolowa¢ ustanawiane przez siebie precedensy, mimo to uwazam,
ze wladciwy moment na wniesienie pytan nastgpi wéwczas, gdy metoda
zaproponowana przez jedng izbe odwotawczg doprowadzi do przyznania
patentu, a proba przeprowadzona przez inng izbe odwotawczg EUPR, be-
dzie skutkowata jego odmowg”'”’

Z kontekstu odpowiedzi nie wynika, czy ostatnie stwierdzenie dotyczy sytu-
acji, gdy dwie rézne izby odwotawcze stosujqc te samg metode, doszltyby

128 Strona www: http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-subjectmatter/p-pn-
subjectmatter-letter.htm.

129 “On the basis of these discussions | have decided that at the moment there is an insufficient legal ba-
sis for a referral under Article 112 (1) (b) EPC. Leaving aside Board of Appeal case law the line of reasoning
of which has been abandoned by later case law, | believe there are insufficient differences between current
Board of Appeal decisions dealing with Article 52 EPC exclusions on important points of law that would
justify a referral at this stage. This of course does not mean that a clarification of certain issues by the Enlar-
ged Board of Appeal would not be welcomed. The EPO will continue to monitor case law closely, whereby
| believe the appropriate moment for a referral would be where the approach taken by one Board of Appeal
would lead to the grant of a patent whereas the approach taken by another Board would not.”
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do odmiennych wnioskéw, czy tez stosowaty inne metody, co miatoby prze-
tozenie na rézne oceny przedmiotéw zgtoszen.

2. Problemy prawne przedstawione przez prezesa
Europejskiego Urzedu Patentowego Rozszerzonej Izbie
Odwotawczej w pazdzierniku 2008 r."™

2.1. Stosowanie artykutu 112 ust. 1 lit. b Konwencji

Artykut 112 ust. 1 lit. b Konwencji stanowi, iz dla zapewnienia jednolitego
stosowania prawa lub jezeli powstaje powazny problem prawny, prezes Eu-
ropejskiego Urzedu Patentowego moze przedstawi¢ problem prawny Roz-
szerzonej Izbie Odwotawczej, jezeli dwie izby odwotawcze [podkr. autorki]
wydaly rézne decyzie w tej samej sprawie. Dnia 22 pazdziernika 2008 r.
prezes EUP skorzystata z przyznanego jej przez Konwencje uprawnienia.
Przed przedstawieniem tresci wystosowanych przez prezesa EUP pytan,
chciatabym oméwi¢ wymogi warunkujgce skorzystanie z instytucji z art.
112 ust.1 lit. b oraz wigzqce sie z nimi wagtpliwosci interpretacyjne.

Prezes EUP powinien korzysta¢ z przyznanego mu uprawnienia tylko wiedy,
»(...) gdy jest to jedyny sposéb na zapewnienie jednolitego stosowania
Konwencji”'®'. Przedstawiajgc motywy zwrécenia sie do Rozszerzonej lzby
Odwotawczej w sprawie, bedqcej przedmiotem mojego zainteresowania,
prezes wymienita ,(...) rozpowszechnione zaniepokojenie, wyrazone takze
przez sqdy krajowe oraz opinie publiczng, spowodowane niektérymi de-
cyzjomi izb odwotawczych, zbyt restrykcyjnie interpretujgcymi zakres wytg-
czenia [spod patentowalnosci — przyp. autorki]”'*. Prezes twierdzi takze, iz
jednym z zadan EUP jest ujednolicenie praktyki krajowych urzedéw paten-
towych na obszarze Europy.

130 Problemy prawne zostaty przedstawione Rozszerzonej Izbie Odwotawczej EUP przez prezesa EUP,
Alison Brimelow, w dniu 22.10.08 r., Case G3/08: Referral under Art. 112(1)b) EPC by the President of
the EPO (Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal, pending under Ref. N°
G 3/08, strona www: http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html.

131 U. Joos, Part VI Appeal Procedure, (w:) The European Patent Convention — A Commentary, red.
M. Singer, D. Stauder, Sweet & Maxwell 2003, s. 284.

132 Currently there are concerns, also expressed by national courts and the public, that some deci-
sions of the boards of appeal have given too restrictive interpretation of the breadth of the exclusion.”



84 ROZDZIAL 3

Zaden z tych powodéw nie zostat wymieniony w podstawie prawnej do
whniesienia pytan przez prezesa EUP jakg jest art. 112 ust. 1 lit. b Kon-
wencji. Jak podkresla profesor Straus, dziatajgcy w sprawie jako amicus
curiae, ,mimo iz harmonizacja prakiyki europeijskich [krajowych — przyp.
autorki] urzedéw patentowych jest pozgdana, mozliwoé¢ zwrédcenia sie
prezesa [do Rozszerzonej Izby Odwotawczej — przyp. autorki], wcale nie
zostata przewidziana dla takich celow”'™

Problem, jok nalezatoby rozumie¢ sformutowanie ,dwie izby”, nie jest
nowy. Jedna z mozliwych koncepcji, nakazuje przypisywaé mu znaczenia
zgodne z literalnym brzmieniem. W takim ujeciu dwie izby oznaczajq dwie
oddzielne jednostki organizacyjne o réznych numerach identyfikacyjnych.
Jest ona prezentowana przez przedstawicieli dokiryny i raczej nie znajduje
odzwierciedlenia w sposobie rozumowania Rozszerzonej Izby Odwotaw-
czej. W wydanych przez niq decyzjach, dotyczqeych jej kompetenciji'™,
dominuje podejécie rozszerzajgce zakres pojecia ,dwie izby”. Uzasadnia-
ne jest to strukturalnym zréznicowaniem izb odwotawczych EUP, zwtaszcza
Prawnej Izby Odwotawczej. Nie jest ona wyodrebniong jednostkg, konsty-
tuuje jg odpowiednio dobrany sktad osobowy, rozstrzygajgcy powierzone
mu sprawy. Waskie rozumienie pojecia ,dwie izby” wytqczytoby mozliwos¢
wnoszenia pytan do Rozszerzone| lzby Odwotawczej przez prezesa EUP, je-
§li rézne decyzje bytyby wydane przez Prawng Izbe Odwotawczqg. W inter-
pretacji Rozszerzonej Izby Odwotawcze, dwie izby mogq oznacza¢ nawet
iedng i te samq izbe, ale orzekajgcq uprzednio w innym sktadzie. Powstaje
na tym tle kolejna watpliwo$¢, ,(...) co «inny sktad» ma oznaczaé — czy
chodzi o odmiennych przewodniczgcych, zmiane jednego cztonka, dwéch
cztonkéw, czy tez konieczna bytby zmiana catego sktadu danej izby”'*.
Rozbiezne stanowiska zajmowane sq takze wzgledem problemu rézne de-
cyzie a rozwdj orzecznictwa izb odwotawczych EUP. Czy decyzja w danej
sprawie'”®, wydana 20 lat po innej dotyczqeej bardzo podobnego sta-

133 “As much as harmonising the practice of patent offices within Europe is to be desired, the possibi-
lity ofa referral by the President is not provided for this purpose.” J. Straus, Referral of the President of the
European Patent Office under Article 112 (1) (b) EPC of October 22, 2008, s. 16, strona www: http://
documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/66007FA37972C52AC12575A60058570D/ $File/
G3-08_amicus_curiae_brief_Straus_en.pdf.

134 Por. Opinia Rozszerzonej lzby Odwotawczej EUP z dnia 27.11.2000, G 4/98, Dz. Urz. EUP
3/2001,s. 131.

135 () the question becomes what “different composition” has to mean — whether different cha-
irpersons, variation of one member, variation of two members, or where all of the members of a given
composition of a Board must be different.” J. Straus, op. cit., s.14.

136 W polskim przektadzie tekstu Konwenciji uzyto sformutowania ,w tej samej sprawie” (wersja angiel-
ska: ‘that question’, wersja niemiecka: ‘diese Frage’, wersja francuska: ‘cette question’). Chodzi jednak
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nu faktycznego, jednak rozstrzygajgca problem catkowicie inaczej, jest
sprzeczna wzgledem tej pierwszej i zagraza jednolitemu stosowaniu Kon-
wencji czy tez jest wyrazem ewolucji linii orzecznictwa izb odwotawczych?
A co za tym idzie, czy w obu tych okolicznosciach prezes EUP moze zwroci¢
sie do Rozszerzonej Izby Odwotawczej? Niektérzy wytqczaijq z jego kom-
petencji dziatanie w przypadku zmiany decyzji na skutek rozwoju orzecz-
nictwa, inni sq zdania, ze takze w powyzszych okolicznosciach, prezes EUP
ma prawo do dziatania na mocy art. 112 ust.1 lit. b. Przeciwnicy tej kon-
cepcji podnoszq, ze nie wiadomo, jak okresli¢ moment, w ktérym prezes
winien byt zwréci¢ sie do Rozszerzonej Izby Odwotawczej. Czy kompeten-
cja ta mogtaby by¢ realizowana takze woéwczas, gdyby izby odwotawcze
EUP orzekaty w ,nowy” sposéb juz od kilku lat?

Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na powyzsze pytania. O zakresie sto-
sowania art. 112 decyduje w prakiyce Rozszerzona lzba Odwotawcza,
kiéra moze uzna¢ dang interwencije za niedopuszczalng. Dotyczy to takze
pytan prezesa EUP, ktére przedstawie w ninigjszym rozdziale. Dodam, ze
wszystkie decyzje, na gruncie ktérych zrodzity sie watpliwosci, zostaty wy-
dane przez jednq i te samq Techniczng lzbe Odwotawczg 3.5.1. Sktad
orzekajqcy tej izby zmieniat sie na przestrzeni lat, tak jak i jej przewodni-
czqey, ale nie mozna stwierdzi¢, by w kazdej sprawie byt kompletnie inny.
Przy wydawaniu decyzji, uznanych za prezesa EUP za rézne, zawsze w skia-
dzie orzekajgcym powtarzata sie przynajmniej jedna osoba.

2.2. Zakres przedstawionych pytan prawnych. Uwagi ogolne

Prezes poprzedza przedstawienie pytan kilkoma historycznymi uwagami.
,Juz w latach 60. (...) byto wiadomo, ze patentowanie programéw kom-
puterowych to skomplikowany problem. Legislacyjne préby zmiany lub
precyzowania prawa w fej dziedzinie, przyniosty raczej kontrowersje, niz
sukees (...)"""". W momencie uchwalania Konwencji panowato przekona-
nie, ze lepiej bedzie, jesli definicjq wytqczen zajmie sie EUP i sqdy krajowe,
a nie przepisy prawa. Zaktadano, ze taka elastyczno$¢ jest optymalnym

o rézne decyzje, dotyczqce takiego samego zagadnienia prawnego a nie o rézne decyzje wydane w od-
niesieniu do tego samego stanu faktycznego.

137 “Even in the 1960s (...), it was clear that the patentability of computer programs was a complex
issue. Legislative attempts to change of clarify the law in this field have met with more controversy than
success (...)".
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rozwigzaniem w konfrontacji z postepem technologicznym. Jednak juz
w 1972 r., podczas prac jednej z grup roboczych EUP padto stwierdzenie,
»iz sprawa tak duzej wagi jak programy komputerowe, nie powinna po-
zostawa¢ w stanie przedtuzajgcej sie niepewnosci, wstrzymujgcej ewolucje
prawa”'*®. Ostatnie okreslenie uwzglednia zapewne zmieniajqce sie decy-
zje EUP Jak stwierdza prezes, rozbieznosci decyzji EUP faktycznie stworzyty
niepozqdany stan niepewnosci. Odpowiedz na powstate watpliwosci jest
J(...) konieczna, by umozliwi¢ dalszy, harmonijny rozwéj prawa preceden-
sowego w tym zakresie” 'V

Prezes skierowata do RIO cztery pytania, wyrazajqc nadzieje, iz ,(...)przedto-
zenie tych pytan RIO doprowadzi do wyklarowania kwestii granic udzielania
patentéw na tym [dotyczqcym programéw komputerowych — przyp. autorki]
polu, utatwi stosowanie prawa organom orzekajgcym oraz umozliwi, za-
réwno zgtaszajgeym jak i opinii publiczne, zrozumienie prawa, dotyczgcego
programéw komputerowych, zgodnie z postanowieniami KPE”'*.

Pytania sq poprzedzone stowniczkiem. Ponize| przytaczam zawarte w nim
definicie. Odwotywanie sie do nich jest niezwykle istotne dla wlasciwego
zrozumienia przedstawionych przez prezesa watpliwosci.

Program komputerowy: seria krokéw (instrukcji), ktére zostang przepro-
wadzone przez komputer podczas wykonywania programu'

Komputer: jako nie tylko urzqdzenie powszechnie uznane za taki, przykta-
dowo komputer biurkowy, ale takze kazdy dajqcy sie zaprogramowaé przy-
rzad (jok na przyktad telefon komérkowy lub wbudowany procesor)

Pojecie ,program komputerowy” (w skrécie ,program”) jest synonimem
terminéow ,software” i ,program dla kompu‘rera”w’.

138 () it was stresses that a matter as important as computer programmes should not be left in
a state of prolonged uncertainty pending legal developments”. Prezes Brimelow powyzszq opinig cytuje za:
5" Meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European system for the Grant of
Patents, held on 24-25 January and 2—4 February 1972, BR/168 e/72 eld/KM/gc, p. 14, 36.

132 “(_..) answers to the questions arising from these decisions are necessary to enable the further,
harmonious development of case law in this field.”
140 #(..) the referral of these questions to the Enlarged Board of Appeal will lead to more clarity concer-

ning the limits of patentability in this field, facilitating the application of the law by examiners and enabling
both applicants and the wider public to understand the law regarding the patentability of computer programs
according to the EPC.”

1 “A computer program is a series of steps (instructions) which will be carried out by the computer
when the program is executed.”

142 “A computer is understood fo include not only devices which are generally thought of as such, for exam-
ple desktop PCs, but any programmable apparatus (such as a mobile phone or an embedded processor).”

143 “The term ‘computer program’ (‘program’ for short) is synonymous with ‘software’ and a ‘program

o

for a computer’.
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Na potrzeby tego opracowania, metody do ktérych bedq odniesione hipo-
tetyczne przyktady, mogq by¢ w catosci wdrazane przez komputer.

2.3. Pytanie pierwsze

Czy program komputerowy moze by¢ wylqczony spod mozliwosci
opatentowania jako program komputerowy ,,ioko taki” tylko wtedy,
gdy zcsfrzezenle dotyczy jednoznacznie i wyraznie programu kom-
puterowego?'**

Pierwsze pytanie zostato sformutowane ze wzgledu na problem istniejgcy
od poczgtku lat 90. XX wieku. Wynalazki urzeczywistniane za pomocg kom-
putera byly réznie nazywane przez zgtaszajgcych. Do najpopularniejszych
systemy komputerowe, programy komputerowe,
produkty programy komputerowe przechowujgce program. Mimo rézne-
go nazewnictwa, przedmiot wniosku pozostawat bez zmian. We wszystkich
powyze| wymienionych przypadkach chodzito o zastrzezenia na metode
urzeczywistniang za pomocq komputera'®. Nasuwa sie pytanie, czy dzieki
kreatywnemu nazewnictwu mozna unikng¢ wytgezenia z art. 52 Konwenciji,
odmawiajgcego przymiotu wynalazku w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwengiji
programom komputerowym? Czy zastrzezenie na metode wdrazang za po-
mocg komputera nie jest objete wytgczeniem, bo nie jest zastrzezeniem na
program tylko na metode, czy tez moze nalezy bra¢ pod uwage takze inne
kryteria poza samym wystowieniem przedmiotu wniosku2

W jednej z decyzji'*® Izba Odwotawcza EUP opowiada sie za analizowa-
niem zastrzezen nie tylko w oparciu o warstwe jezykowq. Nalezy spraw-
dzi¢, od strony merytoryczne|, czego tak naprawde zastrzezenie dotyczy.
W uzasadnieniu decyzji Izba podnosi, ze twércy Konwencji nie zaktada-
li eliminacji patentéw na wszelkie programy komputerowe, ale tylko na
programy ,jako takie”. Jezeli program spetnia podstawowq przestanke
stawiang wynalazkom, czyli posiada charakter techniczny, nie jest objety
wylgczeniem.

144 Question 1 Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is
explicitly claimed as a computer program?

145 W ¢rodowisku informatycznym preferowanym, ale réwnoznacznym, okresleniem jest ,metoda im-
plementowana za pomocq komputera”.

14 Dec. z dnia 1.7.1998, podmiot zgtaszajqey: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999, 609. Por.
Rozdziat | pkt 2.5 niniejszej pracy — opis stanu faktycznego.
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W innej decyzji'"’ Izba Odwotawcza EUP stwierdzita wprost, ze ,metoda
urzeczywistniana za pomocqg komputera nigdy nie moze by¢ uznana za
program komputerowy «jako taki»”'*®. Orzekajgc w tej sprawie, lzba po-
przestata na sugestii zgtaszajgcego, ze zastrzezenia dotyczg czego$ innego
niz program komputerowy. W ocenie Izby, charakter techniczny przejawit
sie w wykorzystaniu komputera przy wdrazaniu metody, a ten jest urzqdze-
niem namacalnym, przez co wykazuje znamiona techniczne.
Konsekwencjq takiego rozumowania jest mozliwoé¢ obchodzenia wytg-
czenia z art. 52 Konwencji poprzez samg zmiane nazwy przedmiotu zgto-
szenia. Mozna fez tego dokona¢ obejmujgc zakresem zastrzezen patento-
wych urzqdzenie niebedqgce wynalazkiem, umozliwiajgce zaprezentowanie
lub zapisanie programu komputerowego. Nalezy wiec rozstrzygngé, czy
takie ujecie problemu powinno by¢ brane pod uwage przy podejmowaniu
nastepnych decyzji, czy tez moze lepiej, by za kryterium warunkujgce wytg-
czenie przyjq¢ brak charakteru technicznego.

2.4. Pytanie drugie

(A) Czy przedmiot zastrzezenia, dotyczqgcego programu komputero-
wego moze unikngé wytqczenia z ustepu drugiego i trzeciego art.
52. Konwencji jedynie dzieki wyraznej wzmiance o wykorzysta-
niu komputera lub nos$nika zapisujgcego czytelne dla komputera
dane?

(B) W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyzsze pyta-
nie, czy dalszy techniczny efekt, czyli wykraczajqcy poza nieod-
tgczny i wtasciwy dla uzycia komputera lub nos$nika zapisujgce-
go czytelne dla komputera dane, jest konieczny dla unikniecia
wytgczenia?2 '’

47 Dec. z dnia 24.2.2006, podmiot zgtaszajqcy: Microsoft Corporation, T 424/03, Dz. Urz. EUP —
brak publikacji, strona www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030424eu1.htm. Por.
Rozdz. | pkt 2.4.3 niniejszej pracy — opis stanu faktycznego.

148 "Thus a computer implemented method can never be a computer program as such.”

147 Question 2.

(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely
by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?

(b) If question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclu-
sion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to
respectively execute or store a computer program?
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Kolejne pytanie zostato sformutowane ze wzgledu na brak w orzecznic-
twie izb odwotawczych EUP jednolitej praktyki w weryfikowaniu charakte-
ru fechnicznego programéw komputerowych. Istnieje niepewnos¢ co do
cech, ktére istnienie takiego charakteru warunkuijg. Problem sygnalizowa-
ny juz w komentarzu do pierwszego pytania dotyczy w pierwszej kolejnosci
ustosunkowania sie do objecia zakresem zgtoszenia komputera lub innych
urzqdzen oraz no$nikéw pamieci.

,Przeznaczeniem programu komputerowego jest jego wykonanie przez
komputer, a zeby mogto do tego dojs¢, trzeba go [program — przyp. au-
torki] zapisa¢ na noéniku, przechowujgcym czytelne dla komputera dane.
Mimo iz zaréwno komputer jak i noénik stanowig urzqdzenia o charakte-
rze technicznym, samo ich wykorzystanie nie moze by¢ wystarczajgce dla
unikniecia wytgczenia, dotyczqcego programéw komputerowych «jako
takich»”"°.

W jednej z decyzji lzby Odwotawczej EUP'', do ktérej zresztq prezes od-
niosta sie juz w uzasadnieniu do pierwszego pytania, pada stwierdzenie,
iz ,charakter techniczny nie moze by¢ przypisywany programom kompu-
terowym z tego wtagnie powodu, ze sq programami komputerowymi”'*
Zmiany zwigzane z funkcjonowaniem sprzetu, powodujqce, przyktadowo,
przeptyw impulséw elekirycznych, wynikajgce z wykonywania programu
komputerowego przez ten sprzet, nie sq wystarczajgce, by stwierdzi¢ ist-
nienie charakteru technicznego. lzba Odwotawcza wprowadza pojecie
Jfechnicznego efekiu”, ktéry moze sie objawi¢ w ,dalszych technicznych
efektach, wynikajgcych z wykonywania (przez sprzet) instrukcji zawartych
w programie komputerowym”'**. Zdaniem Izby Odwotawczej, program
komputerowy moze by¢ objety ochrong patentowq, jezeli wspomniany dal-
szy efekt techniczny, bedzie wykraczat poza ,normalne fizyczne oddziaty-

wanie pomiedzy programem (software) oraz komputerem (hardware)”'™".

150 The very purpose of a computer program is to be executed by a computer, and to be executed
by a computer it must be stored on a computer-readable data storage medium. Even though both
the computer and the data storage medium are without doubt technical apparatus, the implicit use of
a computer or data storage medium cannot be sufficient to avoid exclusion of computer programs as
such.”

151 Zob. przyp. 145.

152 (...) programs for computers cannot be considered as having technical character for the very
reason that they are programs for computers.”

158 The technical effect had to be fund in the further technical effects deriving from the execution (by
the hardware) of the instructions given by the computer program.”

154 (...) a further technical effect goes beyond the ‘normal’ physical interactions between program
(software) and computer (hardware).”
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W innej decyzji'™ Izba Odwotawcza stwierdza, ze ,kazda metoda wykorzy-
stujqca techniczne narzedzia jest wynalazkiem w znaczeniu art. 52 ust. 1
Konwenciji (...)""*, w zwigzku z czym nie majq do niej zastosowania wytg-
czenia z kolejnych ustepow artykutu 52 Konwencji. Za narzedzie technicz-
ne moze by¢ uznany komputer lub nosnik pamieci. Takie kryteria weryfi-
kacji charakteru technicznego programéw komputerowych sq sprzeczne
ze sposobem rozumowania przyjetym przez Izbe Odwotawczg, orzekajgcg
w sprawie prezentowanej powyzej.

Prezes zwraca sie do Rozszerzonej lzby Odwotawczej EUP w zasadzie
o opowiedzenie sie za ktérym$ z wariantéw rozumowania. Zastanawia
mnie jednak, czy stanowisko Rozszerzonej Izby Odwotawczej EUP bedzie
miato realny wptyw na stabilizacje orzeczen lzb Odwotawczych EUP. Przy-
puszczam, ze zostanie zanegowany wariant zaktadajgey istnienie charak-
teru technicznego zawsze wtedy, gdy przedmiotem zgtoszenia jest objety
takze, oprécz programu komputerowego, sprzet. Metoda polegajgca na
szukaniu dalszego technicznego efektu, moze sie jednak okazaé trudna do
zastosowania, a juz na pewno nie wpltynie korzysinie na mozliwo$¢ przewi-
dzenia przez zgtaszajgcego wyniku postepowania. Nie ma, i nie moze by¢,
statych kryteriéw, pozwalajgcych stwierdzi¢, kiedy program komputerowy
prowadzi do wytworzenia dalszego efektu technicznego. W zwigzku z po-
wyzszym, niezaleznie od tego, za ktérq opcjg opowie sie Rozszerzona Izba
Odwotawcza EUP, problem, moim zdaniem, zostanie rozwigzany tylko na
ptaszczyznie teoretyczne;.

2.5. Pytanie trzecie

(A) Czy wskazana w zastrzezeniu cecha musi wywotywaé efekt tech-
niczny w odniesieniu do obiektu fizycznego w $wiecie rzeczywi-
stym, by przyczynié sie do powstania technicznego charakteru?

(B) W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie,
czy wystarczy, by tym obiektem fizycznym byt blizej nieokreslony
komputer?

(C) W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyzsze pyta-
nie, czy cechy wskazane w zastrzezeniu mogq przyczynié sie do

195 Dec. z dnia 21.4.2004, podmiot zgtaszajqcy: Hitachi, Ltd., T 258/03, Dz. Urz. EUP 12/2004,
s. 575. Por. Rozdz. | pkt 2.4.2 niniejszej pracy — opis stanu faktycznego.
1% (...) any method involving technical means i san invention in the sense of Art. 52 (1) EPC (...)".
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powstania technicznego charakteru wynalazku, jezeli jedyny

efekt, bedqcy ich udziatem, nie ma zwigzku z wyszczegdélnionym

sprzetem, ktéry moze by¢ wykorzystany?2'”’
Prezes EUP podkresla, ze do tej pory w orzecznictwie izb odwotawczych nie
ustalono jednoznacznie, czy charakter techniczny przedmiotu zgtoszenia
ma by¢ weryfikowany w odniesieniu do fizycznych elementéw wewngtrz
samego komputera, czy tez tych znajdujgcych sie poza nim.
W decyzji lzby Odwotawczej EUP dotyczqcej sygnatu telewizyjnego'®
stwierdzono, ze nalezy on do $wiata rzeczywistego, w ktérym moze by¢
wykrywany za pomocgq technicznych narzedzi. W zwigzku z tym nie moze
by¢ zaliczony do kategorii przedmiotéw abstrakeyjnych, a zdaniem Izby,
tylko te sq objete wytgczeniem z art. 52 Konwencji.
W poézniejszej decyzji Izby Odwotawczej EUP dotyczqcej transferu danych
miedzy réznymi formatami'™’, mimo iz z treéci zastrzezen nie wynikato ja-
kiekolwiek powigzanie ze $wiatem rzeczywistym, stwierdzono, ze metoda
posiada techniczny charakter. Przesqdzit o tym fakt, iz struktury danych
byly uzywane niezaleznie od jakiejkolwiek poznawczej zawartosci'®,
w celu usprawnienia wewnetrznego systemu komputera, co miato utatwi¢
wymiane informacji pomiedzy réznymi aplikacjami. Zgodnie z zastrzeze-
niem, struktury danych (zawierajgce e clipboards), sq zdefiniowane przez
sposéb ich uzycia.
Zdaniem prezesa EUR w przypadku gdy cechy techniczne miatyby prze-
jawia¢ sie w funkcjonowaniu komputera, jak w powyzej opisane| decyzji,
kryteria pozwalajgce odrézni¢ efekt techniczny bedqgcy wynikiem dziatania
programu komputerowego od efektéow nalezgcych wytqgeznie do zwyktego
funkcjonowania programu komputerowego, sq niejasne i powodujg stan
niepewnosci.

8

%7 Question 3.

(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to
contribute to the technical character of the claim?

(b) If question 3 (a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified
computer?

(c) If question 3 (a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character
of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that
may be used?

158 Dec. z dnia 14.3.1989, podmiot zgtaszajqcy: BBC, T 163/85, Dz. Urz. EUP 9/1990, s. 379.
159 Zob. przyp. 91.
160 Transfer danych odbywat sie pomiedzy réznymi formatami.
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2.6. Pytanie czwarte

(A) Czy czynno$é polegajgca na programowaniu komputera zawsze
pocigga za sobg rozwigzanie problemu o charakterze technicz-
nym?

(B) W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pyta-
nie, czy wszystkie wtasciwosci bedqce skutkiem programowania
przyczyniajq sie do powstania charakteru technicznego?

(C) W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyzsze pyta-
nie, czy wlasciwosci bedqgce skutkiem programowania przyczy-
niajg sie do powstania technicznego charakteru tylko wéwczas,
gdy majg wktad w dalszy techniczny efekt, powstaty podczas
wykonywania programu?2 '’

Prezes, stawiajgc ostatnie pytanie, zwraca uwage, ze ,(...) nie jest okreslone
w Konwenciji, czy w ogéle, albo pod jakimi warunkami, czynnoséé¢ zwigzane
z tworzeniem programéw komputerowych, czyli programowanie komputera,
jest czynnosciq o charakterze technicznym, kiéra w zasadzie jest patentowal-
na, czy fez jest czynnosciq nietechniczng, kiéra jako taka jest objeta wytg-
czeniem”'®. Odpowiedz na fo pytanie wplynie na definicje osoby, bedqcei
tzw. specjalistq w dziedzinie oraz na nature problemoéw, ktére mogg by¢
uznane obiektywnie za techniczne. Zdaniem prezesa EUP, wyrazne wskaza-
nie umiejetnosci, bedgcych atrybutem specjalisty w dziedzinie ma kluczowe
znaczenie w odniesieniu do technologii komputerowe;.

Izba Odwotawcza w decyzji dotyczgcej metody wdrazanej przy pomocy

komputera, polegajgcej na tumaczeniv jezykéw naturalnych'® stwier-

dzita, ze wyposazenie systemu komputerowego w dang funkcje, zawsze
pocigga za sobg, chociazby w domysle, rozwazania natury techniczne;j,
prowadzqce do rozwigzania problemu o charakterze technicznym.

'¢1 Question 4.

(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

(b) If question 4 (a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus
contribute to the technical character of a claim?

(c) If question 4 (a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute
to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the
program is executed?

162 What is not specified in the EPC is whether, or under which circumstances, the activity associated
with creating programs for computers, i.e. programming a computer, is a fechnical activity which is in
principle patentable, or a non-technical activity which is as such excluded from patentability.”

163 Dec. z dnia 9.7.2002, podmiot zgtaszajqcy: Systran S.A., T 1177/97, Dz. Urz. EUP — brak publi-
kacii, strona www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/1971177eul .htm.
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Odmienne stanowisko wynika ze spraw T 833/91'%, T 204/93' oraz
T 769/92'%. W ich uzasadnieniach przyjeto, ze dziatanie programisty,
czyli pisanie programéw komputerowych, miesci sie w zakresie wytgczen
z ustepu drugiego art. 52. Programowanie uznano wytgcznie za proces
my$lowy programisty.

Koncepcje traktujgcq progromowcnie jako proces umystowy, wspiera sta-
nowisko Wielkiej Brytanii'®’. Zgodnie z nim, program komputerowy to ma-
tematyczne zastosowanie logicznej serii krokéow w procesie, ktéry niczym
nie roézni sie od metody matematyczne;.

Prezes sugeruje, by przy rozstrzyganiu problemu zbada¢ typ zadania, jakie
programista ma do wykonania. Moze by¢ odpowiedzialny za zaprojekto-
wanie systemu fechnicznego z uwzglednieniem roli programu komputero-
wego w tym systemie. Wéwczas bedzie rozwigzywat problem o charakterze
technicznym. Moze sie jednak zdarzy¢ i tak, ze problem rozwigze inzynier
i jedynie przekaze programiscie swoje wymagania, odnoénie do majqce-
go powsta¢ programu. Prezes wyraza takze nastepujgcq watpliwoséé: czy
odpowiedz na powyzsze pytania bedzie uzalezniona od tego, czy w swoich
rozwazaniach programista bedzie brat pod uwage techniczne cechy kon-
kretnego komputera, przez ktéry program ma byé¢ wykonywany?

3. Komentarz

Tre$¢ pytan jest niezwykle rozbudowana i niewygodna do analizy. Udzie-
lone odpowiedzi majg wskaza¢, jakiej probie nalezy podda¢ przedmiot
zgtoszenia, by méc rozstrzygnqé, czy stanowi on wynalazek.

Odpowiedz negatywna na pierwsze pytanie oznacza, ze ,proba literalnei
wyktadni tresci zastrzezen” nie jest wtasciwa. Nalezatoby zatem analizo-
waé jego tres¢, a nie ogranicza¢ sie do formy. Takg zasade stosuje sie
w innych dziedzinach prawa. Umowy cywilnoprawnej nie kwalifikuje sie
przedmiotowo wedle tytutu, ale analizuje sig tre$¢ zobowigzania. Odnosze

144 Dec. z dnia 16.4.1993, podmiot zgtaszajqcy: IBM, T 833/91, Dz. Urz. EUP — brak publikacii,
strona www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/1910833eu 1. htm#ixt.

165 Dec. z dnia 29.10.1993, podmiot zgtaszajgcy: American Telephone and Telegraph Company,
T 204/93, Dz. Urz. EUP — brak publikacji, strona www: hitp://legal.european-patent-office.org/dg3/
biblio/t930204eu1.htm.

1% Dec. z dnia 31.5.1994, podmiot zgtaszajqcy: Sohei, T 769/92, Dz. Urz. EUP 8/1995, s. 525.

167 Prezes czyni odniesienie do: Minutes of the 9th meeting of Working Party I, Luxemburg, 12-22
October 1971, BR 135 e/71 prk, p. 50, 96.
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wrazenie, ze pytanie to zostato postawione jedynie po to, by Rozszerzona
Izba arbitralnie rozstrzygneta, ktéra z wydanych przez izby odwotawcze
decyzji jest trafna.

Pytanie drugie i frzecie dotyczy réznych aspektow ,préby jakiegokolwiek
sprzetu”. W pytaniu drugim poddano w watpliwoé¢ ,probe dalszego efek-
tu technicznego”. Pytanie czwarte, uwazane przez niektére osoby za nie-
dotyczqce kwestii zasadniczej, sktadania do analizy czynnosci wykonanych
przez programiste. Aby kwestia ta byta rzeczywiscie relewantna dla usta-
lenia, kiedy, jesli w ogdéle, mozna uzna¢ program komputerowy za przed-
miot wynalazku, trzeba dokona¢ jednego zatozenia. Nalezy uzna¢, ze to
nie charakter techniczny rozstrzyga o istnieniu wynalazku. Co znamien-
ne, prezes EUP w ogdle nie podaje w watpliwoé¢ wymogu technicznosci.
Whioskuje wiec, iz uznaje charakter techniczny jako immanentny element
wynalazku. Skoro tak jest, to moze on sie objawia¢, zgodnie z linig orzecz-
nictwa EUP nie tylko w cechach samego wynalazku. Moze polega¢ na
sformutowaniu lub rozwigzaniu problemu technicznego, przy uzyciu $rod-
kow technicznych. Rozstrzygniecie jakiego typu rozwazania sq przedmio-
tem pracy programisty, nie pozostaje wiec bez znaczenia dla weryfikagji
istnienia charakteru technicznego wynalazku jako catosci.

4. Apel 0 pomoc amicus curiae w wypracowaniu
jednolitych standardow w kwestii stosowania art. 52
Konwencji monachijskiej w czesci dotyczacej programow
komputerowych

Europejski Urzqd Patentowy, powszechnie krytykowany, zwlaszcza przez
judykature brytyjskg, za niekonsekwentne decyzje, zwrécit sie do oséb
trzecich, o wypowiedzenie sie w sprawie. Na stronie internetowej EUP
zamieszczono anons ', zachecajqey kazdego zainteresowanego do zto-
zenia swojego o$wiadczenia w podanym terminie. Opinie mozna byto
nadsyta¢ do konca kwietnia 2009 r., jednakze EUP zyczliwie podchodzit
takze do tych, ktére zostaty zgtoszone po terminie. Do dnia 8.5.2009 r.
opublikowano ich ponad 90'”. Uczestnicy dyskusji reprezentowali rézne

168 Strona www: http://www.epo.org/fopics/news/2009/20090219.html.
167 Ze wzgledu na duzq ilo$¢ opinii i rézng ich jako$¢, zrezygnowatam z przedstawiania ich tresci.
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$rodowiska. Znalezli sie¢ wéréd nich reprezentanci organizacji pozarzg-
dowych, zaréwno tych, kiére opowiadaijq sie za catkowitym wytgczeniem
programéw komputerowych spod ochrony patentowej, jak i reprezentujqg-
cych catkowicie odmienne stanowisko. Wypowiedziato sie réowniez wielu
wynalazcéw, prowadzgeych dziatalno$¢ gospodarczg. Nie zabrakto takze
przedstawicieli érodowiska akademickiego'”.

Na pytanie 1 oraz 2 (a), w znacznej wigkszosci, udzielono przeczgcych
odpowiedzi. Rozbieznosci w stanowiskach dajg sie zauwazy¢ od pytania
2 (b) az do konca listy watpliwosci prezesa EUP Poza tym, w wielu przy-
padkach, nawet jesli udzielone odpowiedzi pokrywaijq sie, uzasadnienie
ich jest oparte na odmiennych zatozeniach. Z jednej strony zabawng, ale
przy tym pokazujgcg, ze w tej kwestii nie ma dobrych odpowiedzi, tylko sq
lepiej uargumentowane, jest opinia jednego z brytyjskich stowarzyszen'”.
Utrzymano jg w jak najpowazniejszym tonie. Pytania skonstruowano w ten
sposéb, by udzielajgc odpowiedzi, przyktadowo, przeczgcej na jedno, nie
trzeba byto odpowiada¢ na kolejne z danej grupy. W opisywanej opinii
udzielano odpowiedzi negatywnej, po czym rozstrzygano nastepujgcg po
nim kwestie, rozpoczynajgc wywodd od stow: w przypadku udzielenia odpo-
wiedzi pozytywnej na poprzednie pytanie...

Niektére z odpowiedzi rzeczywiscie stanowiq istotny gtos w dyskusji nie tyl-
ko nad konkretnymi watpliwosciami, ale w ogéle nad kwestig patentowa-
nia programéw komputerowych. Za najmniej uzyteczne, z punktu widzenia
Rozszerzone| Izby Odwotawcze| uznaje te stanowiska, kiére obstajg przy
systemie ochrony regulowanym wytgcznie prawem autorskim. Nie wnoszq
tez zbyt wiele do sprawy zgdania zmiany przepiséw KPE w taki sposéb,
by zakazywata expressis verbis patentowania programéw komputerowych.
Wydawatoby sie oczywiste, ze nie mozna poprzez postulaty de lege feren-
da inferpretfowa¢ obowigzujgcych przepiséw. Byé moze ze wzgledu na sil-
ne emocie, jakie budzi problem, niektérzy autorzy opinii opierali wywody
na niemoggcym doprowadzi¢ do logicznych wnioskéw rozumowaniu.

Whioski, ktére uznatam za szczegélnie istotne, zostaly ujete w innych fragmentach niniejszej pracy. Wszyst-
kie amicus curiae briefs dostepne na stronie www: http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/
referrals/pending/briefs.html.

170 Na stronie EUP zamieszczona zostata takze moja opinia w sprawie. Poniewaz stanowi ona refleksje
wykraczajqeq poza tes¢ pytan, wnioski w niej ujete zostang przedstawione w podsumowaniu niniejszej
pracy. Strona www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00B7846123D9CB11-
C12575A50054CC03/$File/G3-08_amicus_curiae_brief Balos_en.pdf.

71 Strona www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF6F50184668EQF 1 -
C12575A70050C2BD/$File/G3-08 amicus_curiae_brief_intellect_en.pdf.
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Analiza tematu z perspektywy
polskiego prawa patentowego

1. Uwagi 0golne

Przedstawie w tej cze$ci pracy wybrane orzeczenia Wojewoddzkiego Sqdu
Administracyjnego w Warszawie. Mimo iz w niniejszej pracy analizuje
praktycznie wytqcznie tre$¢ orzeczen sqdowych, wyjgtek zrobie na rzecz
Urzedu Patentowego RP. Prezentujqc interpretacje art. 52 Konwencji mo-
nachijskiej w czesci dotyczqgcej programoéw komputerowych dokonywang
przez polskich przedstawicieli doktryny i praktyki, odwotam sie do opinii,
wystosowanej przez Urzqd Patentowy RP w sprawie omoéwionej w po-
przednim rozdziale. Ma ona dwie zalety nie do przecenienia, biorgc pod
uwage nature moich rozwazan. Jest mozliwie najbardziej aktualna oraz
kompleksowo ujmuje catq interesujgcg mnie problematyke w jednym
dokumencie.

2. Wybrane orzeczenia Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie

2.1. Uwagi ogolne

Polskie sgdownictwo administracyjne rozstrzyga nieporéwnywalnie mnigj
spraw dotyczqcych patentowania programéw komputerowych, w poréw-
naniu do organéw brytyiskich bqdz niemieckich'”. Biorge pod uwage, iz

172 Nie istniejq statystyki kompleksowo przedstawiajqce skale zjawiska. Moje wnioski sq oparte o do-
$wiadczenia praktyczne, nabyte podczas wyszukiwania adekwatnych orzeczen.
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Polska jest zwigzana Konwencjg monachijskq dopiero od 2004 r., liczba
orzeczen traktujgcych o jej stosowaniu nie moze by¢ duza.

Oméwie trzy wyroki WSA w Warszawie. Zadne z orzeczen, a najnow-
sze zostato wydane w styczniu 2009 r., nie dotyczy stanu faktycznego,
do kiérego w catosci miatyby zastosowanie ustawa — Prawo wiasnosci
przemystowe|. Mimo poruszania sie w obrebie nieobowigzujgcego juz
porzqdku prawnego, konstatacje poczynione przez sqd sq w zasadzie
wcigz aktualne.

Moina twierdzi¢, ze w zakresie interesujgcych przepisow'”, zmiana wyni-
kta z uchwalenia ustawy Prawo wiasnosci przemystowej w miejsce usta-
wy o wynalazczodci, ograniczyta sie do warstwy werbalnej, natomiast nie
zmienita ugruntowanych zasad udzielania ochrony patentowej. Usuniecie
postanowienia, iz wynalazek powinien by¢ rozwigzaniem technicznym, nie
spowodowato, ze zaczeto uwazad inaczej. Wedtug przepisdw ustawy o wy-
nalazczosci, na programy do maszyn cyfrowych nie udzielano patentu,
co jednak nie oznaczato, ze odmawiano im statusu wynalazku, jok ma to
miejsce w obecnym stanie prawym. Z praktycznego punktu wiedzenia nie
ma to jednak znaczenia, poniewaz w poprzednim stanie prawnym bada-
nie zgtoszenia i tak rozpoczynato sie od weryfikacji obecnosci charakteru
technicznego, co w dzisiejszych realiach odpowiada fazie sprawdzania ist-
nienia wynalazku.

W uzasadnieniach orzeczen dostrzegalna jest jednoznaczna prakiyka
w ocenie podobnych stanéw faktycznych. Sqdy przestrzegajq zasad, kiory-
mi kieruje sie Urzqd Patentowy RP. Uwazam, iz w polskich realiach, odwo-
tanie sie do sqdu w przypadku negatywnego rozpatrzenia zgtoszenia doty-
czqcego programu komputerowego moze da¢ jedynie gwarancje kontroli
prawidtowosci proceduralnych aspektéow postepowania przed Urzedem
Patentowym RP W Polsce bezwzglednie przyjeto, ze program komputerowy
nie moze by¢ uznany za wynalazek.

Kazde z orzeczen kidre oméwie, zostato wydane po 1.3.2004 r. Mimo iz
stany faktyczne pochodzity z okresu, kiedy Rzeczpospolita Polska nie byta
jeszcze zwigzania postanowieniami Konwencji, bywato, ze strona odwotu-
igca powotywata sie na jej postanowienia. Sqd wypowiadajqc sie o zasad-
nosci podniesionych zarzutéw, przedstawia wtasne stanowisko wzgledem
wspomnianego aktu, a takze nakresla jego miejsce w polskim systemie
ochrony patentowe|. Przedstawiajgc tre$¢ uzasadnienia wyrokéw, zawsze

173 Zob. przyp. 13, 48, 55.
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bede ogranicza¢ sie do czesci stanu faktycznego relewantnej dla proble-
mu programéw komputerowych.

2.2. Precedensowy wyrok w sprawie niedopuszczalnosci
patentowania oprogramowania w Polsce

Precedensowym orzeczeniem jest wyrok WSA w Warszawie z dnia
20.4.2004 r."* Urzqd Patentowy RP odmowit udzielenia patentu na wy-
nalazek pt. ,System przetwarzania informacji oraz element programowy
dla systemu przetwarzania informacji”. Wynalazek traktowany jako catosé,
sprowadzat sie do koncepcji stworzenia systemu, ,(...) umozliwiajgcego
komunikacje pomiedzy komputerem klienta oraz serwerem Web wykorzy-
stujgcymi protokét komunikacji hitp i jezyk hipertekstowego znakowania
informacji HTML, a siecig przetwarzania informacji z protokotem trans-
misyjnym innym niz protokét HTTP”. O czesci zgtoszenia, dotyczgce ele-
mentu programowego, ujetego w zastrzezeniu nr 7, Urzqd Patentowy RP
stwierdzit, iz odnosi sie tylko do cech oprogramowania, ktére sq wytgczone
spod mozliwosci opatentowania. Zgtaszajqcy twierdzit, iz jedno z zastrze-
zen wyraznie odnosi sie do urzqdzenia, wymieniono w jego tresci serwer
i komputer klienta a zastrzezenie nr 7 nie dotyczy programu komputero-
wego jako takiego. Podniést takze, ze EUP udzielit patentu na zgtoszenie,
ktdrego tres¢ pokrywa sie z rozpatrywanym zgtoszeniem.

Rozwigzanie z zastrzezenia nr 7 nie nalezato, w opinii Urzedu Patentowe-
go, do kategorii produktu ani nie ujawnito srodkéw technicznych, charak-
terystycznych dla urzqdzenia lub sposobu. Programowy element zgtoszenia
uznano za sformutowanie problemu, a nie ujawnienie realizacji wynalaz-
ku. Problem ten jest przy tym realizowany za pomocg programu kompu-
terowego. Za taki nalezy rozumieé nie tylko ten, ktéry jest zakodowanym
w jezyku programowania algorytmem, przeznaczonym do wykonywania
na komputerze. Urzqd przytacza za podrecznikami akademickimi, iz jest
to ,(...) zestaw regut kalkulacyjnych dla maszyny Turinga lub innej abs-
trakcyjnej maszyny, kiéry moze by¢ formutowany na réznych poziomach
prezentacji i projektowania, od planu koncepcji do sekwencji instrukcji
wykonywanych przez cztowieka lub procesor”. Dodatkowo, polska ustawa

174 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.4.2004 r., sygn. akt 6 Il SA 3937/02, niepublikowany,
strona www: http://ffii.org.pl/pat/doc/wyrok_ibm_uprp.pdf.
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nie wyréznia programéw komputerowych ,jako takich”. Urzqd podkreslit,
ze dla dziatania zgtoszonego systemu nie ma znaczenia, czy jego elementy
majg charakter sprzetu czy programu. ,Wazne jest, ze wykonywane przez
nie dziatania majg charakter typowych proceséw operowania informacja-
mi, bqdz ich przetwarzania i jako z natury rzeczy niematerialne nie podle-
gajg opatentowaniu”.

Wojewoddzki Sqd Administracyjny przytoczyt za Urzedem Patentowym de-
finicie wynalazku, ktérym ,(...) jest rozwigzanie problemu przy postuzeniu
sie zdatnymi do opanowania sitami przyrody dla osiggniecia przyczynowo
przewidywalnego rezultatu lezgcego poza sferq intelektualnego oddziaty-
wania cztowieka”. Za technike uznano ,(...) sfere dziatalnosci cztowieka,
ktdrej bazq teoretyczng sq stosowane nauki przyrodnicze wymagajgce we-
ryfikacji eksperymentalnej”. Wéréd wymienionych obszaréw, znajdujgeych
sie poza tq definicjg, znalazto sie programowanie.

Uzasadnienie wyroku nie zaskakuje. Jego tres¢ jest catkowicie zgodna
z zasadami polskiego prawa patentowego'”’. Skarzqey, International Bu-
siness Machines Corporation, miat duze do$wiadczenie w postepowaniu
przed EUP. Powotywat sie na argumenty, ktére przemawiatyby na jego ko-
rzy$¢ podczas ubiegania sie o patent europejski. Wymienianie elemen-
tow osprzetowania to przeprowadzanie ,préby jakiegokolwiek sprzetu”.
Zapewnienie, ze zgtaszany program nie jest programem komputerowym
siako takim”, o odwotanie sie wprost do przepisow Konwencji. Uwaga
zgtaszajgcego o przyznaniu patentu europejskiego na wynalazek, zostata
pozostawiona przez sqd w zasadzie bez komentarza.

175 Do stanu faktycznego, w ktérym orzekat sqd, miaty zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczo-
$ci a nie ustawy Prawo wiasnosci przemystowe;.

Art. 315 ust. 3 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej

Ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestraciji ocenia
sie wedfug przepiséw obowigzujqcych w dniu zgtoszenia wynalazku, wzoru uzytkowego, znaku towarowego
albo topografii uktadéw scalonych w Urzedzie Patentowym. Jednakze do zgtoszen wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wejécia w zycie ustawy, stosuie sie przepis art. 37 ust. 2.

Art. 37 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej

1. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgtaszajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 2,
wprowadza¢ uzupetnienia i poprawki do zgtoszenia wynalazku, ktére nie mogq wykracza¢ poza to, co
zostato ujawnione, w dniu dokonania zgtoszenia, jako przedmiot rozwigzania w opisie zgtoszeniowym
wynalazku obejmujgcym opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki.

2. Zmiana zastrzezen patentowych w sposéb rozszerzajqcey pierwotny zakres zqdanej ochrony moze
by¢ dokonana tylko do czasu ogtoszenia o zgtoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia okreslonego
wust. 1.

3. W przypadkach, o kiérych mowa w ust. 11 2, a takze w kazdym innym przypadku, gdy w toku
postepowania nastqpi zmiana zakresu zqdanej ochrony, zgtaszajgcy obowigzany jest do nadestania od-
powiednio zmienionego skrétu opisu wynalazku. Przepisy art. 42 ust. 1 oraz art. 46 ust. 3 i 4 stosuje sie
odpowiednio.
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2.3. Orzeczenie w sprawie ,Sposobu i urzadzenia
do cyfrowego zapisu informacji na nosniku”'”*

Orzeczenie dotyczy miedzynarodowego zgtoszenia patentowego, ktére
w 1999 r. weszto w faze krajowq. Zastrzezenia ujeto w trzech punktach.
Na wynalazek sktadaty sie sposéb cyfrowego zapisu informacji na no-
$niku, rozwigzanie zwane no$nikiem do rejestracji informacji cyfrowej,
zawierajgcym kod identyfikacyjny (RID) identyfikujgcy urzqdzenie zapisu-
igce uzyte w trakcie sesji nagraniowej oraz rozwigzanie nazwane urzg-
dzeniem zapisujgcym do cyfrowego zapisu informaciji na odpowiednim
noéniku, zaopatrzone w podzespét do wprowadzenia kodu identyfikacyj-
nego (RID).

Urzqd Patentowy RP stwierdzit, iz zastrzezenie dotyczgce noénika informa-
cji nie przedstawia konstrukcji noénika, a jedynie okresla rodzaj zapisy-
wanych na nim danych. W dodatku kod identyfikacyjny jest zapisywany
w blokach programu, co czyni go zapisem wytgcznie w sensie logicznym.
Odmawiajgc udzielenia patentu, Urzqd podniést, iz sposéb jest pozba-
wiony charakteru technicznego. Podat nastepnie, w jaki sposéb rozumie to
pojecie. ,Sposéb jest rozwigzaniem technicznym, jezeli okreslony jest ze-
spotem czynnosci, operacji, proceséw uporzgdkowanych wg z géry usta-
lonej kolejnosci, warunkami w ktérych sie odbywaijg, oraz stosowanymi
surowcami i rodzajem energii. Rozwigzanie zgtoszone do opatentowania
ma mie¢ bezposéredni zwigzek z oddziatywaniem na materie”.

Skarzqey zarzucit niewlasciwg ocene istoty wynalazku. W' uzasadnieniu
skargi podat, iz rozwigzanie zostato opatentowane w Stanach Zjednoczo-
nych, a EUP zapewnit o udzieleniu na nie patentu europejskiego. Zdaniem
skarzgcego, zdarzenia te powinny mie¢ wptyw na treé¢ decyzji, wydanej
przez polski Urzqd Patentowy. W odpowiedzi Urzqd Patentowy stwierdzit,
iz nie podziela poglgdu EUP nadajgcemu pojeciu ,charakteru technicz-
nego” szeroki zakres. Utrzymywanie, ze jest nim wszystko, co wykazuje
zwiqzek z technikg, to rozszerzajgca i nieprawidtowa wyktadnia prawa pa-
tentowego. Wojewddzki Sqd Administracyjny, przyznajgc racje Urzedowi
Patentowemu, ktéry stwierdzit brak charakteru technicznego rozwigzania,
oddalit skarge. Skarzgcy wniést kasacje, wskazujgc na btedne ustalenia
Urzedu w zakresie oceny charakteru technicznego oraz na fakt stawiania

176 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.6.2007, sygn. VI Sa/Wa 680/07, niepublikowany, strona
www: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5BBE2541D8.
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podmiotéw dokonujgcych zgtoszen w trybie krajowym w gorszej pozyciji,
wzgledem podmiotéw dokonujgeych zgtoszen europeiskich.

Naczelny Sgd Administracyjny uchylit wyrok WSA i przekazat sprawe do po-
nownego rozpatrzenia. Abstrahujgc od wskazanych uchybien procedural-
nych, NSA uznat, ze WSA powinien byt rozwazyé, czy udzielenie patentu eu-
ropejskiego na sporny wynalazek miato wptyw na decyzje polskiego Urzedu
Patentowego. Zdaniem NSA, okoliczno$¢ ta nie jest bez znaczenia.
Wojewddzki Sgd Administracyjny ponownie rozpatrujgey sprawe, uznat
za niewystarczajqce stwierdzenie, ze Urzqd Patentowy nie podziela opinii
EUP co od zakresu pojecia ,charakter techniczny”. Wytknat, iz Urzqd ,(...)
nie ustosunkowat sie do faktu, ze mimo iz Polska podpisata Konwencije
o Patencie Europejskim, to w wyniku tego samego zgtoszenia, rozwigza-
nie moze uzyska¢ patent europejski i bedzie chronione w szeregu krajach
europejskich tylko dlatego, ze do jego oceny zastosowano odmienng pro-
cedure”. Ewentualne zaistnienie takiej sytuacji powinno by¢ szczegdtowo
uzasadnione. Jak stwierdzit WSA, taki obrét spraw moze by¢ dla strony
trudny do zaakceptowania, ale zgodny z prawem, stqd wymég wyczerpu-
igcych objasnien. Uchylajgc poprzednie decyzjie, WSA nakazat Urzedowi
cato$ciowe rozpatrzenie zgtoszenia oraz dokonanie pogtebione| analizy
pojecia ,charakteru technicznego wynalazku”.

2.4. Orzeczenie w sprawie ,,Sposobu i urzadzenia do odtwarzania
£ . L 2177
nosnika danych oraz sposobu wytwarzania nosnika danych

Orzeczenie takze dotyczy miedzynarodowego zgtoszenia patentowego.
W 2000 r. weszto ono w faze krajowq postepowania. Urzqd Patentowy RP
stwierdzit, iz przedmiot zgtoszenia nie stanowi rozwigzania technicznego,
bowiem zgtoszone ,(...) rozwigzanie polega na manipulowaniu fragmen-
tami informacji w wyniku ktérych abstrakcyjny obraz jest przetwarzany ina-
czej niz dotychczas — czego nie mozna uznaé za wynalazek, gdyz skutki te
nie wnoszqg charakteru technicznego. Natomiast gdyby zastosowanie tych
odmiennych metod przetwarzania informacji pociggato za sobg zamiany
sprzetowe, to te zmiany same w sobie jako wynalazki mogtyby podlega¢
opatentowaniu. Lecz niczego takiego Zgtaszajgcy w tym zgtoszeniu nie

77 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.1.2009, sygn. VI SA/Wa 1139/08, orzeczenie nieprawomoc-
ne, niepublikowane, strona www: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135.
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ujawnia”. Czynnosci wymienione w zastrzezeniach nie majg charakteru
technicznego, bo ,(...) nie ma w nich niczego specyficznego w «oddzia-
tywaniu na materie»”. Urzqd wskazywat dalej, ze nie wystarczy, by tech-
niczny byt rozwigzywany problem lub [podkr. autorki] rozwigzanie takiego
problemu. Patentowalne sq tylko [podkr. autorki] rozwigzania problemow
technicznych.

Zgtaszajqgey utrzymywat, ze cechg techniczng zgtoszenia jest zaopatrze-
nie urzqdzenia w uktad wytwarzania obrazu. Jego zdaniem, ,(...) wyna-
lazek stanowi kompletne i dziatajgce rozwigzanie wykonujgce zdefinio-
wane czynno$ci w sensie oddzialywania na materie. To urzqdzenie, jok
réwniez czynno$ci wykonywane przez to urzgdzenie, zostaty w zgtoszeniu
opisane przy wykorzystaniu aparatu pojeciowego stosowanego przez spe-
cialistéw z dziedziny techniki cyfrowej (...). Wynalazek ze swej natury jest
tworem abstrakcyjnym, wartoécig niematerialng, czesto spostrzezeniem,
kidre dotyczy przedmiotéw materialnych, techniki”. Ustosunkowujgc sie do
tej wypowiedzi, Urzqd stwierdzit, ze istota kazdego wynalazku polega na
przeksztatceniu owego abstrakcyjnego, niematerialnego pomystu w twor
materialny. Oznacza to opracowanie i ujawnienie jego realizacji technicz-
nej. Nastepnie organ opisuje praktyke przyjetq przez EUP i sqdy brytyjskie.
Interpretacja europejskiej praktyki nie jest jednak dokonana prawidtowo.
Wréce do tego zagadnienia w rozdziale podsumowujgcym niniejszq prace
oraz wczeéniej, przedstawiajgc stanowisko WSA w te| sprawie.

Whnoszqc skarge do WSA, skarzqcy zarzucit decyzji, ze m.in., ze zbyt wgsko
zdefiniowano w niej charakter techniczny. Jego zdaniem, ,(...) stanowisko
organu stanowi niedopuszczalne sprowadzenie pojecia charakteru tech-
nicznego jedynie do samego oddziatywania na materig, przy jednoczesnym
postawieniu warunku nowosci i nieoczywistosci, a jego konsekwentne sto-
sowanie do wynalazkéw z dziedziny mechaniki spowodowatoby odmowe
udzielenia patentu dla jakiegokolwiek wynalazku w kategorii sposéb dla
rozwigzan mechanicznych, bowiem nalezatoby wykaza¢, iz w sposobie za-
stosowano nowy sposéb oddziatywania na materie. Zdaniem skarzgcego,
ustalenie kryteriow normatywnych kwalifikujgcych rozwigzanie jako roz-
wigzanie o charakterze technicznym odbywa sie w sposéb dyskryminujgey
techniki cyfrowe, dla ktérych a priori uznaje sie, ze rozwigzania nie mogqg
mie¢ charakteru technicznego, poniewaz oddziatywanie na materig 1j. sy-
gnaty elekiryczne, jest znany”.

Wojewddzki Sqd Administracyjny uznat skarge za uzasadniong. Sqd wy-
tkngt Urzedowi Patentowemu, iz nie wzigt pod uwage sposobu rozumie-
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nia charakteru technicznego, wynikajgcego z decyzji izb odwotawczych
EUP Wedle ich orzecznictwa, za wktad techniczny mozna uzna¢ ,(...) albo
techniczny problem do rozwigzania albo techniczny efekt uzyskiwany przez
rozwigzanie”. Sedziowie orzekajqcy w tej sprawie, w mojej opinii, wykazali
sie gtebokg znajomosciq problemu patentowania programéw kompute-
rowych, zaréwno w kontekscie krajowym jak i europejskim. Sqd przyznat
racie Urzedowi Patentowemu w zakresie stwierdzenia, iz jego funkcja nie
ogranicza sie do zatwierdzania patentéw udzielonych przez EUP. Dokonat
jednak krytyki decyzji, zwtaszcza doboru orzecznictwa brytyjskiego. Urzqd
Patentowy opart sie na wnioskach ptyngcych ze sprawy Aertoel/Macros-
san. Wyrok ten, pochodzqcy z 2006 ., nie pokazuje najnowszych tenden-
cji, obecnych w judykaturze brytyjskiej. W sprawie Astron Clinica'”®, rozpa-
trywanej 25 stycznia 2008 r., uznano bowiem, ze ,(...) prakiyka brytyjska
odmowy patentowania rozwigzan, ktérych wktad techniczny przejawia sie
wylgcznie w oprogramowaniu nie jest zgodna z linig prezentowanq przez
Izbe Odwotawczg Europejskiego Urzedu Patentowego, a przez to ostabia
pewno$¢ systemu patentowego. W zwigzku z tym jako taka nie moze by¢
kontynuowana”.

3. Stanowisko Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej wzgledem zagadnien dotyczacych dopuszczalnosci
patentowania programow komputerowych

Ponizsze wnioski pochodzg z opinii Urzedu Patentowego RP, dziatajgcego
jako amicus curiae EUP'”’. Za istotng uwazam nie tyle samq tres¢ propo-
nowanych odpowiedzi na pytania postawione przez prezesa EUP, ile ich
argumentacje oraz rozwazania nad powigzanymi fematycznie kwestiami.

178 High Court of Justice, Chancery Division, Patent Court, Astron Clinica Limited and others and The
Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, date: 25/01/08, Neutral Citation Number:
[2008] EWHC 85 (Pat), Case No: CH/2007/APP/0466, strona www: http://www.bailii.org/ew/cases/
EWHC/Patents/2008/85.html.

179 Patent Office of the Republic of Poland, President Alicja Adamczak, Case G3/08 Refferal under
Art. 112(1) (b) EPC by President of the EPO (Patentability of programs for computer) to the Enlarged Board
of Appeal, Warsaw, 8 May 2009, S-0811-1/09, strona www: http://documents.epo.org/projects/ba-
bylon/eponet.nsf/0/5B9839B359092B67C12575B0004A2EFA/$File/G3-08_amicus_curiae_brief Po-
lish_Patent_Office_en.pdf.



Analiza tematu z perspekiywy polskiego prawa patentowego 105

Wedtug Urzedu Patentowego, podziat na techniczne i nietechniczne pro-
gramy komputerowe jest bezcelowy. Stwierdza, ze zaden program, rozu-
miany jako rozwigzanie wyposazajgce w nowe funkcje nienowy sprzet,
nie moze stanowi¢ wynalazku. Bez znaczenia pozostajg okolicznosci badz
forma, w jakiej dokonano zgtoszenia. ,Program komputerowy moze by¢
wykorzystany jako narzedzie pomocnicze dla zewnetrznej [poza progra-
mem — przyp. autorki] metody technicznej, jednakze to ta metoda podlega
patentowaniu. Oczywiscie nie kazda metoda wspierana przez program
komputerowy moze byé¢ techniczna”'®. Polski Urzqd Patentowy przyzna-
ie, iz podczas badania przedmiotu zgtoszenia, gdy nie ma pewnosci czy
stanowi on wynalazek, stosuje metode podobng do ,metody czterech kro-
kow, wypracowane| przez sqd brytyjski w orzeczeniu w sprawie Aerotel
przeciw Telco”'®".

Urzad jest zdania, iz zaden nietechniczny element zgtoszenia nie moze
przeksztatci¢ sie w wynalazek przez zamiane stow, uzytych w celu jego
opisania. Sprzeciwia sie sytuacji, gdy program komputerowy nie uznany
za wynalazek staje sie nim, na skutek zapisania na noéniku bgdz zainsta-
lowania a nastepnie uruchomienia poprzez komputer. Do niewtasciwych,
bo odmiennych wnioskéw prowadzi zdaniem Urzedu decyzja T 258/03'%,
gdzie dla ustalenia istnienia technicznego charakteru, uznano za wystar-
czajgce wykorzystanie narzedzia technicznego, jakim jest komputer.
Kolejnym zagadnieniem jest zasadno$¢ wymagania istnienia ,dalszego
efektu technicznego”. W opinii Urzedu, koncepcija bytaby stuszna, gdyby
nie czynita z ,dalszego efektu technicznego” jedynej cechy decydujqcej
o przyznaniu statusu wynalazku. Nie jest to charakter techniczny w po-
tocznym rozumieniu, poniewaz jedyna zmiana, jaka jest wprowadzana do
systemu, polega na zmianie w obrebie programu komputerowego. Nie
wystarczyta tym samym Urzedowi Patentowemu do modyfikacji oceny ca-
tego rozwigzania.

Urzad krytykuje takze zbyt, w jego opinii, szerokie pojmowanie charakteru
technicznego przez organy EUR Z orzeczniciwa izb odwotawczych EUP
wynika, ze nie musi on objawia¢ sie w samym rozwigzaniu. Dopuszczane
i praktykowane jest odszukiwanie go w charakterze problemu, ktéry zostat
rozwigzany lub w rezultacie, ktéry zostat osiggniety na skutek rozwigzania

180 “The software can be used as a helping tool for an external technical method, but it is that method
that would be patentable. Of course not every software supported method can be a technical one.”

181 Por. Rozdziat Il niniejszej pracy.

182 Zob. przyp. 74.
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problemu'®. Zdaniem Urzedu, opartym na literalnej wyktadni przepiséw
Konwencji oraz jej Regulaminu wykonawczego, charakter techniczny ma
by¢ obecny w istocie rozwigzania, bedgcego przedmiotem zgtoszenia.
Konsekwentnie odmawia takze charakteru technicznego czynnosciom do-
konywanym przez programiste oraz problemom, ktére sq w ten sposéb
rozwigzywane.

Jesli chodzi o ustalenie, jak w ogéle nalezy rozumie¢ charakter techniczny,
polski Urzqd Patentowy odwotuje sie do definicji wypracowanej w judyka-
turze niemieckiej, a przyjete] w orzecznictwie polskim oraz innych panstw
sygnatariuszy. Pojecie objasniane jest przez odwotanie do dajgcych sie
kontrolowaé sit przyrody lub do nauk przyrodniczych. Dziedzina techniki,
w odniesieniu do ktérej udziela sie patentu, moze by¢ zdefiniowana jako
dziedzina wymagajgca wykorzystania dajgceych sie kontrolowa¢ sit przyro-
dy w celu osiggniecia przewidywalnych rezultatéw w $wiecie rzeczywistym,
czyli poza sferqg intelektualng. Wykorzystanie technicznych $rodkéw musi
stanowié¢ gtéwnq czeé¢ rozwigzania.

Polski Urzqd Patentowy postuluje takze powrét do ,préby technicznego
wkiadu w zastang wiedze”, ktéra zostata zastgpiona przez EUP w koncu lat
90. XX w. ,probg charakteru technicznego”. ,Przedmiot zgtoszenia moze
by¢ wynalazkiem w znaczeniu prawa patentowego tylko wtedy, gdy czyni
wktad w dziedzine z zakresu przyrodniczych nauk stosowanych. Nie ma
technicznego wktadu w przypadkach, gdy element istotny dla zgtaszanego
rozwigzania nie wymaga nowego sprzetu lub nowej kombinacji nie no-
wego sprzetu, nie usuwa dostrzegalnych wad i jest powigzany wytgcznie
z poprawq czesci nietechnicznej”'®". Urzqd przedstawia réinice pomie-
dzy obiema prébami na przyktadzie zastrzezen mieszanych. W oparciu
o ,prébe charakteru technicznego”, ,zamiast weryfikowa¢ czy hybrydowe
rozwigzanie, w ktérym elementy techniczne i nietechniczne sq potgczone,
zawiera wynalazek, wypracowano specjalng metode oceny stopnia wyna-
lazczo$ci. Modyfikacja ta jest uwazana za bardzo kontrowersyjng i ponie-
kqd postrzegana za catkowicie nie do przyjecia”'®. ,Prébe techniczne-

183 Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th ed., 2006, p.12.

184 “A claimed subject matter can be an invention in sense of the patent law only if it contributes
knowledge to the state of the art in a field of applied natural sciences. There is no technical contribution
in case when an element that matters in a claimed solution does not require a new hardware or a new
combination of previous hardware, does not remove any noticeable drawbacks and is connected merely
with correction of a non-technical part.” Patent Office of the Republic of Poland, President Alicja Adam-
czak, op. cit., s. 4.

185 “|Instead to answer whether a hybrid solution, where technical and nontechnical features are com-
bined, includes an invention a special method of assessing an inventive step was developed (T931/95, Tl
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go wktadu”, zdaniem Urzedu, stosujq niektére krajowe urzedy patentowe
w Europie oraz akceptujq sqdy tych panstw-stron Konwencji. ,Z wyjgtkiem
nielicznych kazuséw niemieckich, nie znamy zadnego przypadku, by sqd
panstwa nalezqgcego do EOP, stosowat nowq prébe, rozwinietq w ostatniej
dekadzie (...)""™.

Polski Urzqd sprzeciwia sie twierdzeniu, jokoby Konwencja nie dawata
podstaw do stosowania ,préby technicznego wktadu”. W obliczu braku
statosci linii decyzyjnej EUR, proba ta jest jedyng zdatng do zastosowania.
Dodaje przy tym, ze tak samo jak brytyjski i niemiecki urzqd patentowy,
traktuje ustalenie istnienia wynalazku oddzielnie od weryfikacji trzech prze-
stanek zdolnosci patentowe.

Konkludujgc, Urzqd opowiada sie przede wszystkim za oceng wynalazku
jako catosci, baczqc na wszystkie elementy zgtoszenia. Kazde odejscie
od powyzszej metody powinno by¢ uznane za naruszenie przepiséw Kon-
wencji.

173/97 and Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th Ed., 2006, p. 1-2). The modification is
considered very controversial, it is partly regarded as entirely unacceptable.” Ibidem, s. 4.

18¢ “With the exception of rare German cases we do not know a single judgment case when a Mem-
ber State court uses a new approach developed during the last decade (...)". Ibidem, s. 4.
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Cel, ktéry chciatam osiggnqgé, piszqc niniejszq prace, to zaprezentowanie,
w jaki sposéb stosowany jest artykut 52 Konwencji o udzielaniu patentéw
europejskich w czesci dotyczqcej programéw komputerowych. Analizowa-
tam ten proces na ptaszczyznie europeijskiej, w odniesieniu do praktyki Eu-
ropejskiego Urzedu Patentowego. Wskazatam takze, w wybranym zakresie,
praktyke sgdéw brytyiskich oraz polskich. Takie ujecie problemu pozwala
na przedstawienie tytutowego zagadnienia w sposéb kompleksowy, cho-
ciaz zdaje sobie sprawe z faktu, ze wcigz jeszcze niekompletny. Szersza
analiza orzecznictwa sqdéw krajowych oraz procesu decyzyjnego urzedéw
patentowych, wykraczataby jednak poza ramy objetoéciowe opracowania.
Podkresle raz jeszcze, ze nie byto moim zamiarem podejmowanie polemi-
ki z ideg patentowania programéw komputerowych. Tworzenie postula-
tow de lege ferenda to dziatanie nastawione na dtugofalowy proces. Za
bardziej efektywne i praktyczne, uwazam dqzenie do ustalenia znaczenia
przepiséw istniejgcych i obowigzujgcych. Obserwowanie sposobu, w jaki
sq stosowane, pozwala na dokonanie maksymalnie uzytecznej wyktadni.

Uwazam, ze wiele z probleméw, dotyczgeych stosowania Konwencji mona-
chijskiej, jest wynikiem rozbieznosci pomiedzy jej rzeczywistymi funkcjami
i mozliwosciq ich realizacji a postulatami niektérych cztonkéw Europejskiei
Organizacji Patentowej wzgledem europejskiej polityki patentowej. Kon-
wencja, co wynika z jej literalnego brzmienia, miata usprawni¢ procedure
uzyskiwania ochrony patentowej na jedno i to samo rozwigzanie we wska-
zanych panstwach, bedqcych jej stronami. Patent europejski, stanowigcy
zestaw patentéw krajowych, a nie jednolite transgraniczne prawo ochron-
ne, miat by¢ traktowany na réwni z patentami krajowymi. Nie jestem prze-
konana o tym, ze implikuje to prawdziwo$¢ twierdzenia, iz zakres prawa
z patentu krajowego ma sie pokrywa¢ z patentem europejskim. Takie tezy
sq obecne, przyktadowo, w polskiej judykaturze. Pozostawienie organom
krajowym kompetencji do decydowania o losie patentu europejskiego,
wigcznie z mozliwoscig uniewaznienia go, zdaje sie zaprzeczaé takiemu
celowi regulacji. Panstwa europejskie, dziatajgc jako Wspdlnota Euro-
pejska, nie wyrazity jeszcze zgody na ujednolicenie prawa patentowego
w postaci wprowadzenia patentu wspélnotowego. Uwazam jednak, ze po-
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stulaty panstw wzgledem interpretacji przepisow Konwencji monachijskie;,
ujawniajg, ze w pewnym zakresie, chciatyby traktowaé patent europeiski
tak jak jednolity patent wspolnotowy. Zakres ochrony, jakqg zapewnia pa-
tent europeijski, bytby przekroczony, w przypadku zakazywania panstwom
stosowania na poziomie krajowym rozwigzan, bedgcych wynikiem wielo-
letniej praktyki. Analizujgc ton wypowiedzi EUP, taka obawa nie jest catko-
wicie nieuzasadniona.

Wojewddzki Sgd Administracyjny w Warszawie, w uzasadnieniu jednego
z orzeczen'® przytoczonych w poprzednim rozdziale stwierdzit, ze pozg-
dane jest maksymalne zblizenie rozwigzan krajowych do konwencyjnych.
Dalej stwierdza, ze jesli sqd orzeka whrew przepisom Konwencji, powinien
uzasadnié¢ wyczerpujgco swojq decyzie. Moze by¢ ona niekorzystna dla
strony, ale bedzie catkowicie zgodna z prawem. W opinii Sqdu, nawet
po uprzednim dopasowaniu przepiséw krajowych do ich konwencyjnych
odpowiednikéw, polski sqd moze orzec, ze w Polsce nie patentuje sie pro-
gramoéw komputerowych, poniewaz jest fo sprzeczne z podstawowymi za-
sadami prawa patentowego z ktérych polski system ochrony sie wywodzi
i na kitérych sie opiera.

Harmonizacja regulacji krajowych w zakresie prawa patentowego z re-
gutami konwencyjnymi, okazuje sie konieczna. Sprawne funkcjonowanie
Konwencji ogranicza sie obecnie do niekontrowersyjnych przedmiotéw
zgtoszen, przy czym ich liczba jest oczywiscie nieporéwnywalnie wigksza
niz tych budzqcych watpliwosci urzedéw krajowych.

Nastepnym zagadnieniem, kiérego zasadno$¢ mozna uargumentowad
réwnie celnie co jego zbyteczno$é, jest traktowanie charakteru techniczne-
go jako warunku koniecznego dla stwierdzenia istnienia wynalazku. Przy-
chylam sie do stanowiska, ze mimo iz wymég ten nie wystepuje w tekscie
Konwencji, nie oznacza to jeszcze, ze nie obowigzuje. Dokonujgc wyktadni
umowy miedzynarodowej, nie mozna poprzestaé na jej warstwie stowne;.
Badanie charakteru technicznego poprzedzato podiecie decyzji o udziele-
niu ochrony patentowej wedtug porzqdkéw prawnych wielu panstw sygna-
tariuszy. Nie jest to pierwsza w historii prawa niedajgca sie zdefiniowa¢
instytucja. Nie przesqdza to braku jej uzytecznosci. Jak wykazaty efekty za-
stosowania réznych innych préb oceny, czy przedmiot zgtoszenia stanowi
wynalazek, mniej zawodzi intuicja przy weryfikowaniu obecnosci charakte-
ru technicznego niz przeintelektualizowana analiza problemu.

187 Zob. przyp. 177.
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W powyzszym kontekscie zastanawia mnie posuniecie polskiego ustawo-
dawcy, ktéry zastgpit ustawe o wynalazczosci Prawem wiasnosci przemy-
stowej, w celu dostosowania przepiséw do regulaciji Konwenciji monachij-
skiej. Urzqd Patentowy RP niezmiennie stoi na stanowisku, iz charakter
techniczny rozstrzyga o istnieniu wynalazku i ze nie zmienia tego brak
odpowiedniej regulacji w Konwencji o patencie europejskim. Jej posta-
nowienia nalezy interpretowaé z uwzglednieniem wymogu technicznosci
rozwigzania. Dlaczego wiec polski ustawodawca nie zdecydowat sie na
powtérzenie przepisu z poprzednio obowigzujgcej ustawy, w czedci gto-
szqcej, iz wynalazkiem jest rozwigzanie o charakterze technicznym?2
Przyimujqc stanowisko reprezentowane w polskim orzecznictwie i dokiry-
nie, nie pozostawatoby to w sprzecznosci z regulacjami Konwencji. Stano-
wi fo, w mojej opinii, kolejne niekonsekwentne dziatanie, ktére nie wspiera
koncepcji wynalazku, prezentowane| przez Polske.

Zasadnicze pytanie postawione w pracy brzmi, czy programy kompute-
rowe mogq zosta¢ uznane za wynalazki w oparciu o regulacjie Konwencji
o udzielaniu patentu europejskiego, a nie czy powinny zosta¢ uznane za
wynalazki w ogéle. Uwazam, ze zaden argument wywodzqcy sie z inter-
pretacji Konwencji, nie pozwala traktowaé programéw komputerowych
inaczej, niz innych przedmiotéw rozwigzan. Statusu wynalazku odmawia
sie programom komputerowym ,jako takim”. Inne programy mogq by¢ za
taki uznany, przy czym nie istniejq jednoznaczne kryteria, pozwalajgce te
dwie kategorie programéw odréznic.

Jesli przyjmiemy, ze wykazanie charakteru technicznego warunkuje uzna-
nie wynalazku, to nalezy weryfikowa¢ charakter techniczny takze w stosun-
ku do programéw komputerowych. Zadaniem izb odwotawczych EUP oraz
sqdéw krajowych jest takie interpretfowanie ,charakteru technicznego”, by
ta przestanka byta jednoznacznie mozliwa do stosowania w kontekscie
programéw komputerowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zbiér, kidre-
go elementy majg spetnia¢ warunki narzucone przez inferpretacje ,cha-
rakteru technicznego”, pozostat pusty. Wéwczas okaze sie, ze jednostka
ludzka jest zdoIna tworzy¢ jedynie programy komputerowe ,jako takie”.
Uwazam, ze nalezy przestrzegad regut wyktadni, ktéra w pierwszej kolej-
nosci siega do warstwy literalnej przepisu. Skoro z przepisu wynika, ze
wynalazkiem w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencji nie sq tylko programy
siako takie”, to nie mozna twierdzi¢, iz wytqczenie dotyczy wszystkich pro-
graméw. Czym innym jest sytuacja, gdy wymogi stworzenia programu-wy-
nalazku sq trudne bgdz nawet niemozliwe do spetnienia. Wéwczas moze
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sie okaza¢, ze przepis odnosi sie do zbioru bez desygnatéw i zostanie
derogowany. Takg decyzje mogq podjq¢ cztonkowie Europejskiej Organi-
zacji Patentowej, a nie sqdy krajowe bqgdz urzedy patentowe.

Dgzenie do wypracowania jednolitych standardéw oceny przedmiotu
zgtoszen przez EUP jest pozgdane i potrzebne. Uwazam, ze raczej nie
osiggnq fakiego skutku odpowiedzi udzielone na pytania skierowane do
Rozszerzonej Izby Odwotawczej EUP przez prezesa EUP Nalezy wzigé pod
uwage ich moc wigzqcq. Opinia Rozszerzonej Izby Odwotawczej zobowig-
zuje w sposéb niebezposredni izby odwotawcze, ktére bedq podejmowaty
decyzje po wydaniu tejze opinii'®®. Same okreslenia ,opinia” oraz ,sposéb
niebezposredni” sprawiajq wrazenie, iz skuteczno$é postulatéw wyrazo-
nych przez Rozszerzonq lzbe Odwotawczg, bedzie uzalezniona od dobrej
woli ich adresatéw. Warto podkresli¢, ze nie nalezg do ich grona sqdy ani
inne organy orzekajgce na poziomie krajowym.

Za realne, przy uwzglednieniu powyzszych uwag, w kwestii ujednolicenia
stosowania wytqczen z artykutu 52 Konwencji monachijskiej w czesci doty-
czqcej programéw komputerowych, uwazam usystematyzowanie praktyki
izb odwotawczych EUP. Mozliwe, ze po blisko 30 latach dojdzie do wypra-
cowania jednolitych zasad postepowania w obrebie organu wykonawcze-
go miedzynarodowe| organizaciji. W tym kontekscie postulat, by nastgpita
podobna standaryzacja na poziomie jurysdykciji krajowych, bedgcych wy-
nikiem stosowania przepiséw o zréznicowanej tresci, ktdrych wyktadnia
przebiega w niejednakowo elastyczny sposéb, nie jest by¢ moze niemoz-
liwy do spetnienia.

188 Art. 112 ust. 3 Konwencji monachijskiej reguluje kwestie mocy wigzqcej decyzji Rozszerzonej Izby
Odwotawczej w przypadku, gdy o rozstrzygniecie zwrécita sie do niej Izba Odwotawcza. W Konwencji nie
ma natomiast przepisu, dotyczgcego mocy wigzqcej opinii wydanej na skutek interwencii prezesa EUP. Jak
wynika ze stanowiska EUP, zostato mi ono zaprezentowane po uprzedniej prosbie przez F. Gauye, petnigcej
funkcje prawnika EUP ds. miedzynarodowych, ,(...) opinie udzielone przez Rozszerzonq lzbe Odwotaw-
czq w nastepstwie interwencji prezesa EUP, z pewnosciq nie wywierajg zadnego retrospektywnego efektu,
wzgledem sprzecznych decyzji, lezqcych u podstaw wniesienia pytan przez prezesa EUP Mimo to, zgodnie
zzasadq 16 ‘Zasad postepowania przed izbami odwotawczymi EUP’, istnieje niebezposredni wigzqcy efekt
wzgledem spraw, ktére bedq w przysztoéci rozpatrywane przez izby odwotawcze”. Por. Rules of procedure
of the Boards of Appeal, Version consolidating the amendments published in OJ EPO 1983, 7; OJ EPO
1989, 361; OJ EPO 2000, 5.316, and OJ EPO 2003, 60; Dz. Urz. EUP 3/2003, s. 89, strona www:
http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/0j003/03_03/03_0893.pdf.
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