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Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych
komputerowo a prawnoautorska ochrona programow
komputerowych

dr Zbigniew Okon

Uwagi wprowadzajace

Problem ,,patentowania programow komputerowych”, jak si¢ to czesto, cho¢ niezbyt
Scisle, okresla, stal si¢ w ostatnich latach przedmiotem goracej dyskusji w zwiazku z projektem
dyrektywy Unii Europejskiej o patentach na wynalazki wdrazane za pomoca komputera.' Projekt
dyrektywy, czesto prezentowany w zestawieniu z przykladami kontrowersyjnych decyzji
amerykanskiego Patent Office 1 liberalnej oceny zdolnosci patentowej wynalazkéw w prawie USA,
wedlug jego przeciwnikéw uniemozliwi¢ ma swobodny rozw6j mysli tworczej w Europie.”
Zwolennicy — w tym forsujaca projekt Komisja Europejska oraz duze firmy software’owe —
wskazuja z kolei na konieczno$¢ zapewnienia konkurencyjnosci europejskiemu przemystowi
informatycznemu w stosunku do przemystu amerykanskiego i japonskiego oraz ujednolicenie
w krajach cztonkowskich zasad przyznawania patentéw na wynalazki wykorzystujace programy

komputerowe.> Zrodlem kontrowersji wydaje sie byé nie tyle sama kwestia ochrony patentowej

! Projekt Komisji z dnia 20 lutego 2002 (COM(2002) 92 final, opubl. OJ C 151, 25.6.2002, s. 129). Projekt omawia A. Nowicka:
Ochrona patentowa programow komputerowych, PPH 2002, nr 10, s. 41 i n. W czasie pierwszego czytania w Parlamencie
Europejskim wprowadzono do niego szereg zmian (zob. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
the patentability of computer-implemented inventions — Outcome of the European Parliament's first reading, dokument Rady
nr 11503/03). Co do rozbieznosci pomig¢dzy Komisja a Parlamentem Europejskim zob. A. Batteson: Draft directive on the
patentability of computer-implemented inventions, Computer Law & Security Report 2004, nr 1, s. 12 i n. Ostatni publicznie
udostepniony projekt Rady, z 7 marca 2005 r. (dokument Rady 11979/1/04 Rev 1), uwzglednia czg$é poprawek PE, wprowadza
jednak réwniez pewne nowe postanowienia odnosnie formy zastrzezen patentowych. W chwili powstawania niniejszego artykutu
projekt oczekiwat na drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

% Szczegblna aktywnoscia wykazuja si¢ tu zwolennicy oprogramowania Open Source. Oméwienia stanowiska aktywistow tego ruchu
dokonuja J. Barta, R. Markiewicz: Oprogramowanie Open Source w swietle prawa, Krakéw 2005, s. 37 i n.

> W polskiej literaturze przegladu orzecznictwa Europejskiego Urzedu Patentowego w zakresie wynalazkéw zakladajacych
stosowanie programu komputerowego dokonuje A. Nowicka: Prawnoautorska i prawnopatentowa ochrona programow
komputerowych, Warszawa 1995, s. 171-188, E. Traple: Zdolnos¢ patentowa programoéow komputerowych, Regulacje w dziedzinie
wlasnos$ci przemystowej. Wynalazczo$¢ i Ochrona Wiasnosci Intelektualnej 2002, z. 26, A. Malczewska: Ochrona patentowa
programow komputerowych na gruncie regulacji prawnych i dotychczasowej praktyki patentowej oraz w Swietle wspdlnotowej



produktéw informatycznych, co jej kumulacja z ochrona prawnoautorska, uksztaltowana dyrektywa
91/250/EWG o ochronie programéw komputerowych. Kumulacja przez jednych postrzegana jest
jako naturalna reakcja na stabosci autorskoprawnego modelu ochrony programéw komputerowych,
przez innych jako zagrozenie dla mozliwosci rozwoju alternatywnych — wobec dominujacych na
rynku — produktéw informatycznych, glownie ze wzgledu na ryzyko objgcia ochrona patentowa
rozwigzan majacych wplyw na interoperacyjno$¢ programow komputerowych 1 dalsze
wzmocnienie pozycji duzych producentéw oprogramowania, zdolnych do ponoszenia kosztéw

ochrony patentowe;j.

Podstawowe zatozenia projektu dyrektywy o wynalazkach implementowanych

komputerowo

Paradoksalnie projekt dyrektywy — przynajmniej w swej pierwotnej postaci — nie
wprowadza rozwiazan rewolucyjnych, ograniczajac si¢ w zalozeniach do wyrdéwnania
przedmiotowego zakresu ochrony patentowej wynalazkow ,,software’owych” w panstwach
cztonkowskich UE. Wpasowuje si¢ on w ramy europejskiego systemu patentowego, wyznaczanego
przez konwencje monachijska o udzielaniu patentéw europejskich.* Konwencja — w zakresie
przepisOw o charakterze materialnoprawnym — ogranicza si¢ niemal wylacznie do wskazania
przestanek zdolnosci patentowej. Skutki udzielenia patentu, a wigc roéwniez i tre$¢ przystugujacego
uprawnionemu prawa, okreslane sa natomiast przez prawo panstwa be¢dacego strona konwencji,
dla ktorego patent zostat udzielony (art. 2 ust. 2 k.p.e.). Przyznany patent europejski rozpada si¢
wigc na ,,wiazke” patentow krajowych, a ich dalsze losy sa od siebie niezalezne. Dotyczy
to rowniez uniewaznienia patentu, z tym ze jego przestanki, do ktérych nalezy brak zdolnos$ci
patentowej w $wietle postanowien art. 52-57 k.p.e.,> zostaly wyczerpujaco okreslone w art. 138
k.p.e. Mimo jednolito$ci przestanek uniewaznienia patentu praktyka w poszczegolnych panstwach,
ktore przystapity do k.p.e., moze si¢ znaczaco od siebie rézni¢. Takie rozbieznosci pomigdzy
Europejskim Urzedem Patentowym a sadami poszczegodlnych panstw zarysowaly si¢ w odniesieniu

do zawartego w art. 52 ust. 2 1 3 k.p.e. wylaczenia spod patentowania programéw komputerowych

inicjatywy legislacyjnej, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Wynalazczo$ci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej 2003, z. 83, s. 134-136.
W kwestii zasadniczych konstrukcji prawnych dyrektywy zob. zwlaszcza E. Traple: Program komputerowy w systemie ochrony
patentowej [w:] Ksiega pamiqtkowa ku czci prof. Stanistawa Sottysinskiego, Poznan 2005, s. 758 i n.

Konwencja o udzielaniu patentow europejskich (konwencja o patencie europejskim) sporzadzona 5 pazdziernika 1973
w Monachium (dalej k.p.e.). Cztonkami konwencji sa panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, a takze Bulgaria,
Liechtenstein, Monako, Rumunia, Szwajcaria i Turcja. Tekst polski Dz.U. nr 79 poz. 737 z 2004 r.
> Wylaczenia te sa zasadniczo zbiezne z zawartymi w art. 28 i 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej
(Tekst jedn. Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z 2003 r. ze zm., dalej p.w.p.). Zob. A. Nowicka: Wylqczenia patentowania w swietle nowego
prawa wiasnosci przemystowej i konwencji o patencie europejskim, Wynalazczo$¢ i Ochrona Wtasnosci Intelektualnej 2000, z. 24, s.
13in.



»jako takich” oraz rozumienia przestanki technicznego charakteru wynalazku, co w efekcie,
w ocenie projektodawcéw, istotnie utrudnia skuteczna ochron¢ wynalazkow wdrazanych za
pomoga komputera w niektérych panstwach cztonkowskich UE.°

Uwzgledniajac zainteresowanie, towarzyszace pracom nad projektem, jego zakres moze
wydawa¢ si¢ skromny. W art. 2 pkt a projekt definiuje pojecie wynalazku implementowanego
komputerowo (,,computer implemented invention”), przez ktoére rozumie ,,wynalazek, ktorego
dokonanie wymaga uzycia komputera, sieci komputerowej lub innego urzadzenia dajacego sig
zaprogramowac¢, wynalazek posiadajacy jedna lub wigcej cech realizowanych w catosci lub
w czescei przy pomocy programu komputerowego lub programéw komputerowych”.” Ponadto w art.
3 podkresla, ze réwniez wynalazek implementowany komputerowo musi speilnia¢ przestanki
zdolno$ci patentowej, tj. by¢ nowy, posiada¢ poziom wynalazczy i nadawac si¢ do przemystowego
stosowania. Wynalazek posiada poziom wynalazczy, jezeli wnosi wklad techniczny, tj. zawiera —
stosownie do art. 2 pkt b projektu — ,,wktad do stanu techniki w dziedzinie technologii, ktéry jest
nowy 1 nieoczywisty dla specjalisty z danej dziedziny”. Wersja projektu z 7 marca 2005 r. w art. 4
ust. 1 1 2 podkresla wyrazona w art. 52 ust. 2 k.p.e. zasad¢ wylaczenia spod patentowania
programow komputerowych ,,jako takich” i wskazuje, ze samo wykorzystanie komputera, sieci lub
innego urzadzenia dajacego si¢ zaprogramowac nie wystarcza dla przyjecia, ze wynalazek wnosi
wklad techniczny. Jednoczesnie w wersji tej zrezygnowano z postanowienia, ktore przesadzato
techniczny charakter wszystkich wynalazkéw implementowanych komputerowo.®

Tres¢ projektu uprawnia do stwierdzenia, ze dyrektywa w istocie zmierza do
przeniesienia na grunt systemoéw prawnych panstw czionkowskich UE stosunkowo liberalnych
zasad oceny tego rodzaju wynalazkow, wypracowanych w praktyce Europejskiego Urzedu
Patentowego (EUP),” z jedna wszakze rdznica. W art. 5 ust. 1 projekt przyjmuje bowiem,
ze zastrzezenia patentowe wynalazku implementowanego komputerowo moga odnosi¢ si¢ do
produktu w postaci oprogramowanego komputera, sieci komputerowej lub urzadzenia lub do

procesu kontrolowanego przez komputer, sie¢ lub takie wurzadzenie poprzez wykonanie

6 Por. pkt 2 i 3 preambuly projektu z 7 marca 2005 r. Szczegolnie ,konserwatywne” stanowisko w tej kwestii zajmowaty sady
Wielkiej Brytanii. Sposrod ,,nowych” panstw czlonkowskich rowniez w praktyce polskiej dominuje restrykcyjne podej$cie do
interpretacji wylaczenia patentowania programow komputerowych ,,jako takich” i przestanki technicznego charakteru wynalazku.

" Warto wskazaé, ze w pierwotnym projekcie (COM(2002) 92 final) wynalazek implementowany komputerowo definiowano jako
»kazdy wynalazek, ktorego stosowanie wymaga uzycia komputera, sieci komputerowej lub innego programowalnego urzadzenia,
a ktory odznacza si¢ prima facie nowymi cechami w catosci lub w czgéci realizowanymi przez program komputerowy lub programy
komputerowe” (,,«Computer-implemented invention» means any invention the performance of which involves the use of
a computer,computer network or other programmable apparatus and having one or more prima facie novel features which are realised
wholly or partly by means of a computer program or computer programs”).

8 Zob. art. 3 pierwotnego projektu Komisji (COM(2002) 92 final).

? Jak podkresla sic w uzasadnieniu projektu dyrektywy, wedle danych EUP udzielit on do tej pory ponad 20 ty§ patentow
na wynalazki implementowane komputerowo. Jest to jednak liczba daleko mniejsza niz w USA, gdzie taka liczbg patentow
software’owych udzielono tylko w 1998 r., obserwujac jednoczesnie 40 % wzrost w stosunku do roku wczesniejszego. Zob.
E-Business Method Patents, International Internet Law Review 2001, nr 3, s. 22.



oprogramowania. Tre$¢ art. 5 ust. 1 w Swietle uzasadnienia pierwotnego projektu dyrektywy miata
by by¢ odpowiedzia na obawy zwiazane z kontrowersyjna linig orzecznictwa Komisji Odwotawczej
EUP, oparta na bardzo waskim rozumieniu wylaczenia zdolno$ci patentowej programéw
komputerowych ,,jako takich”.'® W ostatniej wersji projektu art. 5 uzupeliono jednak o ust. 2,
ktory wydaje si¢ jednak swiadczy¢ o akceptacji orzecznictwa EUP w tej kwestii.

Jezeli oprze¢ si¢ na ocenach skutkow projektu zawartych w dokumentach Komisji
i Rady,"" to nie prowadzi on do wprowadzenia w Europie amerykanskiego modelu patentowej
ochrony oprogramowania czy metod biznesowych w zakresie e-commerce. Nawet jezeli podzieli¢
t¢ oceng, to w tych panstwach, w ktorych — tak jak w Polsce — praktyka sceptycznie podchodzita do
mozliwos$ci patentowania podobnych wynalazkow, niezbgdna bedzie korekta dotychczasowej linii
orzecznictwa.'> Nalezy przy tym podkresli¢, ze ograniczenie tresci dyrektywy do sposobu
interpretacji poszczegolnych przestanek zdolnosci patentowej powoduje, ze sam zakres wytacznosci
podmiotu uprawnionego z patentu — przynajmniej do czasu wejscia w zycie rozporzadzenia
o patencie wspolnoty'® — okresla¢ bedzie prawo krajowe'® i to w obrebie krajowego systemu
prawnego odczuwalne beda skutki ewentualnej kumulacji lub kolizji ochrony prawnoautorskiej
i prawnopatentowej. Warto przyjrze¢ si¢ wigc potencjalnym konsekwencjom, jakie dla polskiego

prawa bedzie mie¢ implementacja dyrektywy.
Program komputerowy a wynalazek wdrazany za pomoca komputera

Analiza ewentualnej mozliwo$ci uzupetnienia autorskoprawnej ochrony programow
komputerowych przez ochrong patentowa wynalazkéw wdrazanych za pomoca komputera oraz
ryzyka konfliktu tych systemow ochrony wymaga blizszej charakterystyki obu przedmiotéw praw
wyltacznych.

Program komputerowy zdefiniowa¢ mozna jako zestaw instrukcji (rozkazéw),

przeznaczonych do uzycia bezposrednio lub posrednio w komputerze w celu osiagnigcia

1% Chodzi tu o orzeczenia w sprawach Computer program product I i II/IBM (T1173/97 i T935/97). Co do ich znaczenia dla
interpretacji art. 52 ust. 2 k.p.e. zob. J. Lang: Patent Protection for E-Commerce Methods in Europe, CTLR 2000, nr 5, s. 118 i n.

' Zob. uzasadnienie projektu Rady (dokument Rady 11979/1/04 Add 1).

12 Zob. omowienie dotychczasowej praktyki polskiego Urzedu Patentowego — J. Wiodek: Wynalazki wykorzystujace programy
komputerowe, Rzecznik Patentowy 2002, nr 2 (33), s. 39 i n. Wskaza¢ rowniez nalezy na wyrok NSA z 20 kwietnia 2004 r. (sygn. 6
IT SA 3937/02), w ktorym Sad oddalit skarge IBM na odrzucenie zgloszenia wynalazku pod nazwa ,,System przetwarzania informacji
umozliwiajacy uniwersalnemu programowi przegladania sieci ogolnoswiatowej] WWW dostgp do serwerdw wielu roznych typow
protokotu” przez UP RP.

3 Szerzej o projekcie rozporzadzenia A. Nowicka: Tres¢ patentu w $wietle ustawy prawo wiasnosci przemystowej, TRIPS,
Konwencji o patencie europejskim oraz projektu rozporzadzenia Rady Wspolnot Europejskich o Patencie Wspolnoty, Wynalazczo$¢ i
Ochrona Wtasno$ci Intelektualnej 2001, z. 25, s. 14 i n. Wczesniejsze proby stworzenia jednolitego europejskiego systemu
patentowego omawia M. du Vall [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Czes¢ 1. Opracowanie analityczne, J. Szwaja (red.), Warszawa
1998, s. 63 in.

4 Okolicznos¢ te podkresla A. Pfeiffer: Zur Diskussion der Softwareregelungen im Patentrecht, Gewerblicher Rechtschutz und
Urheberrecht 2003, z. 7, s. 581 in.



okreslonego rezultatu.'> Tak rozumiany program komputerowy podlega ochronie w ramach prawa
autorskiego, jezeli stanowi utwér w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ' tj. jezeli jest utrwalonym przejawem dziatalnosci ludzkiej, spelniajacym przestanki
indywidualnosci i oryginalnosci.'” Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego
zaliczany jest przy tym do dziet literackich (wyrazonych stowem, symbolami matematycznymi lub
znakami graficznymi).'® Zgodnie z podstawowymi zatozeniami ochrony prawnoautorskiej ten ciag
instrukcji przeznaczonych do przetwarzania przez komputer podlega ochronie wytacznie w zakresie
swej formy wyrazenia. Stosownie do art. 1 ust. 2[1] i art. 74 ust. 2 pr.aut. w kazdym wypadku poza
zakresem ochrony pozostaja ,,0odkrycia, idee, procedury, metody i1 zasady dziatania oraz koncepcje
matematyczne” bedace podstawa jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym
elementow odpowiedzialnych za jego interoperacyjno$¢ (mozliwo$¢ komunikacji czy wymiany
danych z innymi programami lub sprzgtem komputerowym). W pewnym uproszczeniu mozna wigc
stwierdzi¢, ze w ramach prawa autorskiego ochronie podlega tu postrzegalny zmystowo ciag
instrukcji w okreslonym jezyku programowania, konkretny ksztatt, w jaki programista rozwiazat
dany problem informatyczny. Poza zakresem ochrony pozostana natomiast realizowane funkcje,
metody obrobki danych, ich zapisu czy sposoéb dokonywania okreslonych obliczen. Stanowia one
»ldee” wyrazone w utworze, ktére nie sa i nie powinny by¢ objete ochrong autorskoprawna, naleza
one bowiem do tzw. elementéw wolnych utworu. '’

Uwzgledniajac poglady zgtaszane w literaturze przedmiotu, mozna stwierdzié, ze ochronie
podlega przede wszystkim, cho¢ nie wylacznie, forma zewngtrzna dzieta, rozumiana jako zmystowo
postrzegalny sposob przedstawienia pewnej tresci.”’ W przypadku programéw komputerowych,
podobnie jak w przypadku zblizonych strukturalnie dziet naukowych, chronione moga by¢ rowniez
te elementy, ktorych przejecie z cudzego utworu prowadzitoby do jego ,,przepisania wiasnymi

stowami”, a wigc wybor, uporzadkowanie, podzial materiatu czy sposéb organizacji wewngtrznej.

15 Zob. A. Nowicka: Prawnoautorska...., s. 64-65.

16 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm., dalej pr.aut.).
W zakresie ochrony programéw komputerowych ustawa wiernie implementuje dyrektywe 91/250/EWG o ochronie programéw
komputerowych (O.J. z 17 maja 1991 r., L 122).

'7'W kwestii interpretacji przestanek ochrony prawnoautorskiej zob. M. Pozniak-Niedzielska [w:] System prawa prywatnego. Tom
13. Prawo autorskie, J. Barta (red.), Warszawa 2003, s. 8 i n.

18 Co do znaczenia zaliczenia programéw komputerowych do dziet literackich zob. Z. Okon [w:] Prawo internetu, P. Podrecki (red.),
Warszawa 2004, s. 369.

' Por. orz. SN z 24.11.1978, I CR 185/78, w ktorym Sad Najwyzszy stwierdzil miedzy innymi: ,,Sama «idea» dzieta naukowego
stanowigca jego istotna tres¢ nie jest objeta ochrong autorsko-prawna i nalezy do tzw. elementow wolnych utworu. Ochronie podlega
natomiast forma uzewngtrznienia tej idei w utworze naukowym”. Warto wspomnie¢ jednak, ze w orzeczeniu z 08.02.1978, II CR
515/77, OSPiKA nr 3/1979, poz. 52, s. 124 Sad Najwyzszy odmowit autorskoprawnej ochrony idei na podstawie braku ich
oryginalnosci, a wigc niespetnienia jednej z przestanek wymaganych dla powstania ochrony.

20 Zob. K. Grzybezyk: Zagadnienie idei w prawie autorskim, PiP 1998, nr 4, s. 27 i n., oraz, odno$nie programéw komputerowych,
A. Nowicka: Prawnoautorska.... s. 36 i n. Swego czasu kwestia budowy dzieta, a tym samym granicy migdzy elementami
chronionymi i niechronionymi byla przedmiotem dyskusji w polskiej literaturze przedmiotu. Zob. zwlaszcza J. Bleszynski:
Tlumaczenie i jego tworca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973, s. 38 i n. oraz A. Kopff: Dzielo sztuk plastycznych i jego
tworca w swietle przepisow prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe UJ Rozprawy i Studia 1961, s. 62 in.



Poza zakresem zainteresowania prawa autorskiego pozostaje natomiast algorytm programu,
rozumiany jako ciag dziatan niezbgdnych do realizacji danego zadania, pewien abstrakcyjny sposob
rozwigzania okre$lonego problemu. Takie uksztaltowanie ochrony autorskoprawnej powoduje,
ze kazdy programista moze postugiwaé si¢ tym samym algorytmem, jednak mimo tego algorytm
w konkretnym programie zostaje zaimplementowany (,,wtopiony”) w sposob indywidualny
i dopiero taka indywidualna jego posta¢ chroniona jest prawem autorskim.”' Analogiczna regute
mozna odnie$¢ do innych przypadkéow wystepowania elementow tresciowych w programie
komputerowym — zwlaszcza jezykow programowania, interfejsow, protokotow komunikacyjnych,
formatow plikow czy wreszcie funkcji realizowanych przez program.”* W kazdym wypadku
elementy tre§ciowe (zasady jezyka programowania, komunikowania si¢ komputera z innym
urzadzeniem czy cztowiekiem, sposob, w jaki program zapisuje swoje dane), pozostana poza
zakresem wylaczno$ci wynikajacej z prawa autorskiego. Chroniona bedzie natomiast konkretna
implementacja tej tresci.

Nie powinno ulega¢ watpliwosci, Ze scharakteryzowane wyzej dobro niematerialne
w postaci programu komputerowego, chronione w ramach prawa autorskiego, jest czyms innym niz
,wynalazek implementowany za pomoca komputera”.”> Blizsze spojrzenie na réznice pomiedzy
tymi przedmiotami ochrony wymaga zwrdcenia uwagi na réznice w konstrukcji bezwzglednych
praw podmiotowych, przystugujacych w obu przypadkach uprawnionemu.

Odwotujac si¢ do klasyfikacji zaproponowanej przez A. Kopffa, prawo autorskie zaliczy¢
nalezy do systemu ochrony uniwersalnej.”* Oznacza to, ze ochrona prawna przyznawana jest ex
lege kazdemu wytworowi intelektualnemu, ktory speinia przestanki okre§lone w ustawie.
Taki sposob powstania ochrony prawnej nie wyklucza objecia ochrona dwoéch réznych, aczkolwiek
wygladowo zbieznych, wytworéw intelektualnych.? Zjawisko twoérczosci rownoleglej, aczkolwiek
rzadkie, miesci si¢ w zalozeniach konstrukcyjnych prawa autorskiego i mozliwe jest powstanie

niezaleznej ochrony prawnej w odniesieniu do innego ,,wygladowo zbieznego” utworu, nawet jezeli

2L A Kopff: Wphw postepu techniki na prawo autorskie, ZNUJ PWiOWI 1988, z. 48,s.29 i n.

22 W wyroku Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 4 stycznia 1995 r. (I ACr 422/94, opubl. Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-
ROM), T. Grzeszak (red.), Warszawa 1998) stwierdzono trafnie, ze ,,Podobienstwo w zakresie samej funkcji programow nie moze
by¢ dostateczna podstawa naruszenia prawa autorskiego. Aby doszlo do naruszenia prawa autorskiego, podobienstwo
poréwnywanych utworéw musi by¢ innego rodzaju, niz podobienstwo wynikajace ze sposobu przedstawienia zadania oraz
kontynuacji i rozwijania og6lnie znanych danych”.

2 Trafnie akcentuje to E. Traple: Program komputerowy..., s. 760

2 A. Kopff: Przedmiot wlasnosci intelektualnej a konstrukcje prawne, PiP 1978, nr 3, 5. 29 i n.

5 Zatozenia takiego nie wyklucza réwniez oparcie badania spenienia przez utwor przestanki oryginalnosci o kryterium statystycznej
jednorazowosci utworu. Por. A. Kopff: Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczosci, Warszawa 1978, s. 266, J. Barta, R.
Markiewicz [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2003, s. 60, M. Pozniak-
Niedzielska [w:] System. Tom 13.,s. 9.



jest on utworem pozniejszym.*® Jak podkresla A. Kopff, przedmiotem tego prawa jest wiec zawsze
»t0” dobro niematerialne, a ochrona prawna przystuguje uprawnionemu niezaleznie od tego,
czy dzieto posiada swoje zbiezne pod wzgledem formy wyrazenia odpowiedniki, czy tez nie.”’
Odmiennie przedstawia si¢ ochrona patentowa, nalezaca do systemu ochrony
partykularnej. Z podstawowych zatozen ochrony patentowej wynika, ze nie jest mozliwe uzyskanie
przez roézne podmioty patentow na ,,wygladowo zbiezne” wynalazki. Wylaczenie niezaleznej
ochrony zbieznych wynalazkow jest mozliwe, gdyz ochrona prawna powstaje tu w wyniku decyzji
administracyjnej odpowiedniego organu, wydawanej po przeprowadzeniu postgpowania
badawczego, obejmujacego rowniez spetnienie przestanki formalnie ujmowanej nowosci. Ochronie
patentowej podlega wigc zawsze ,taki” wynalazek, a system prawny przyznaje wytacznos$¢ jego
stosowania tylko jednemu podmiotowi wedle ustalonego kryterium (pierwszenstwa zgtoszenia).
Wskazane rozréznienie nie wywiera skutkow wytacznie w zakresie rozszerzonej badz tez
ograniczonej podmiotowej skuteczno$ci danego prawa wyltacznego, a wigc ewentualnego
dopuszczenia badZz wykluczenia rownoleglej tworczosci. Jezeli utworem jest program
komputerowy, ochrona obejmuje zawsze ,ten” ciag instrukcji przeznaczonych do wuzycia
bezposrednio lub posrednio w komputerze w celu osiagnigcia okreslonego rezultatu. Nawet jezeli
uwzgledni¢, ze ochrona prawnoautorska nie ogranicza si¢ do literalnej postaci danego programu
komputerowego, to obejmuje ona wylacznie konkretna forme przedstawiajaca co$, realizujaca
konkretny zamiar tworcy.”® Tymczasem ochrona patentowa obejmowaé ma ,,taki” sposob dziatania
(rowniez w postaci instrukcji adresowanych do komputera), ktory zmierza do osiagnigcia ,,takiego”
rezultatu. ,,Taki” rezultat moze by¢ osiagnig¢ty za pomoca réznych programéw komputerowych,
napisanych w roznych jezykach programowania, posiadajacych catkowicie odmienny kod.
Wszystkie te programy wdraza¢ bgda wynalazek, jezeli rezultat osiagnigty zostanie za pomoca
»takiego” sposobu. W przypadku ochrony patentowej zakres wytacznos$ci wyznaczany jest wigc nie
przez konkretng form¢ danego wytworu, a wyznaczajace przedmiotowy zakres patentu zastrzezenia
patentowe, okreslajace 6w ,,sposob” bedacy przedmiotem wynalazku.” Co wiecej — w doktrynie

czesto przyjmuje sie,’® ze dopuszczalna jest rozszerzajaca wykladnia zastrzezen patentowych,

26 ziawisko to moze by¢ czestsze na gruncie ochrony baz danych prawem sui generis, ktorg rowniez nalezy zaliczyé do systemu
ochrony uniwersalnej. Trafnie zwracaja na to uwagg J. Barta, R. Markiewicz: Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, Krakow
2002, s. 20.

2T A. Kopff: Konstrukcje cywilistyczne...., s. 269.

28 Por. uwagi dotyczace formy utworu — A. Kopff [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, W. Serda: Zagadnienia prawa autorskiego,
Warszawa 1973, s. 23.

¥ Przyktadowo w sprawie Vicom (T208/84 VICOM) Komisja Odwolawcza Europejskiego Urzedu Patentowego wskazata,
ze zastrzezenia skierowane na proces techniczny dokonywany pod kontrola programu komputerowego, nie moga by¢ traktowane
jako odnoszace si¢ do programu komputerowego ,,jako takiego”. Zob. szerzej S. Davies: Computer Program Claims, EIPR 1998,
nr 11, s. 430.

% Co do watpliwosci dotyczacych dopuszczalnosci rozszerzajacej zastrzezen patentowych zob. B. Czachorska-Jones [w:] System
prawa wlasnosci intelektualnej. Tom III. Prawo wynalazcze, J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), Wroctaw - Warszawa - Krakow -



przynajmniej w zakresie, w jakim zmierza do objecia patentem tzw. Srodkow technicznie
rownowaznych (ekwiwalentow) zastrzezonym $rodkom technicznym. Dwa $rodki techniczne sa za$
sobie rownowazne, gdy shuzac osiagnigciu tego samego celu spetniajq te same funkcje techniczne,
prowadzac do uzyskania tego samego rezultatu technicznego.’' , Taki” rezultat moze by¢ wiec
osiagnicty nie tylko przez rdzniace si¢ literalnie programy komputerowe, ale 1 przez programy
oparte na rdzniacych sig, aczkolwiek ekwiwalentnych algorytmach.

Moéwiac o algorytmie, jako pewnym sposobie postgpowania, ktory moze by¢ objgty
wylacznoscia wynikajaca z patentu, podkresli¢ nalezy, ze w kazdym przypadku chodzi o jego
zastosowanie dla osiagnigcia okreslonego rezultatu (rozwiazania okre$lonego problemu
technicznego). Spostrzezenie to znajduje swoje odbicie w projekcie dyrektywy. Jak podkresla punkt
16 preambuly projektu z 7 marca 2005 r., algorytm, ktéry okreslony jest bez odwotania
do fizycznego Srodowiska, jest z zasady rozwiazaniem pozbawionym technicznego charakteru i nie
moze stanowi¢ patentowalnego wynalazku. Projekt podkresla ponadto, ze samo istnienie algorytmu
nie jest cecha przynalezna wylacznie programom komputerowym. Algorytm moze stanowié
podstawg zarowno wynalazkow wdrazanych komputerowo, jak 1 odnoszacych si¢ do
konwencjonalnych (mechanicznych, elektrycznych) urzadzen, stad tez sam algorytm nie przesadza
o tym, ze zastrzega si¢ wytaczno$¢ dla czegos$, co nie podlega opatentowaniu. Algorytm jako taki
nie moze wigc rozréznia¢ wynalazkoOw patentowalnych i1 niepatentowalnych, gdyz algorytm
w przypadku programu spehnia t¢ sama funkcj¢ co w przypadku innych metod dziatania, tyle tylko,
ze instrukcja w nim zawarta kierowana jest do komputera. Z jednej wigc strony zastrzezenia
patentowe odnoszace si¢ do wynalazku, ktory oparty jest na danym algorytmie, nie rozciagaja si¢ na
inne zastosowania takiego samego algorytmu lub tez sam algorytm w ogolnosci, z drugiej za$ —
wynalazek obejmowaé¢ moze inne algorytmy, ekwiwalentne w stosunku do okreslonego

w zastrzezeniach patentowych.
Wytaczenie ochrony patentowej programow ,,jako takich”

Klarowno$¢ przedstawionej koncepcji rozroznienia programoéw komputerowych ,jako
takich” 1 wynalazkéw implementowanych za pomoca komputera w orzecznictwie EUP burza
orzeczenia Komisji Odwotawczej w sprawach Computer program product I i II/IBM.>*> W obu

przypadkach Komisja Odwolawcza stangta na stanowisku, Zze wylaczenie spod patentowania

Gdansk - Lodz 1990, s. 257 i n. Odno$nie aktualnej praktyki europejskiej por. K. Szczepanowska-Kozlowska: Interprtacja
przedmiotowego zakresu ochrony patentowej na tle doswiadczen europejskich [w:] Naruszenia Praw na dobrach niematerialnych,
Warszawa Polska Izba Rzecznikow Patentowych 2000, s. 13 i n.

31 Szerzej w kwestii teorii ekwiwalentéow B. Czachérska-Jones [w:] System, tom IIl., s. 264 oraz E. Traple: Naruszenia patentu
a teoria ekwiwalentow [w:] Ksiega pamiqtkowa z okazj 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 99 i n.

32 Sprawy Computer Program Product I i II/IBM (T1173/97 i T935/97). Zob. E. Traple: Program komputerowy..., s. 763 i n.



programéw ,,jako takich” jest uzasadnione wtedy, gdy program stanowi abstrakcyjna tworczose,
ktorej brakuje technicznego charakteru. Wylaczenie z art. 52 ust. 2 k.p.e. nie znajduje wigc
zastosowania w przypadku, gdy program komputerowy uruchomiony w komputerze powoduje
,»dalszy skutek techniczny”, wykraczajacy poza ,normalne” oddzialywanie pomigdzy programem
a komputerem. Jednoczesnie Komisja uznala, ze dopuszczalne sa zastrzezenia patentowe,
ktérych przedmiotem jest program komputerowy zapisany na jakimkolwiek no$niku. Rozumowanie
przyjete przez Komisjg bylo tu nastgpujace — poniewaz no$nik z utrwalonym programem stanowi
cze$¢ sprzetu komputerowego, to ma on, po zaladowaniu do komputera, mozliwo$¢ wywotania
owego ,.dalszego skutku technicznego”.> Orzeczenia te w istocie dopuszczaja formulowanie
zastrzezen patentowych nakierowanych na program komputerowy jako produkt, a wigc
w konsekwencji ochrong patentowa programu ,,jako takiego”, o ile wywiera on skutek techniczny
we wskazanym znaczeniu.>*

W pierwotnej wersji projektu dyrektywy, odnoszac si¢ do orzeczen w sprawach Computer
program product I i II/IBM, ostroznie wskazano, ze art. 5 ,,nie podaza za linig orzecznictwa EUP”
1 nie moze by¢ traktowany jako zezwolenie na patentowanie komputerowych ,jako takich”.
Ostatecznie w wersji projektu z 7 marca 2005 r., skierowanej do drugiego czytania w Parlamencie
Europejskim, dodano wust. 2, zgodnie z ktorym niedozwolone sa zastrzezenia patentowe
nakierowane na sam program komputerowy lub program komputerowy na nos$niku, chyba
ze program ten, w czasie tadowania i wykonywania na dajacym si¢ zaprogramowacé komputerze,
dajacej si¢ zaprogramowaé sieci lub innym urzadzeniu dajacym si¢ zaprogramowac, uruchamia
produkt lub proces zastrzezony w tym samym wniosku patentowym. Juz tylko z art. 5 ust. 2
wynika¢ moze wniosek, Ze zastrzezenia patentowe nakierowane na program komputerowy ,,jako
taki” sa, w pewnych przynajmniej sytuacjach, dopuszczalne. Przypuszczenie to potwierdza tres¢ art.
4 ust. 2 zd. 2 projektu, zgodnie z ktorym ,,nie posiadaja zdolnos$ci patentowej wynalazki obejmujace
programy komputerowe [...], ktére wdrazaja metody prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
metody matematyczne lub inne metody, i ktore nie przynosza zadnych efektow technicznych
wykraczajacych poza normalne fizyczne interakcje pomigdzy programem a komputerem, siecig lub
innym urzadzeniem dajacym si¢ zaprogramowac”. Tym samym w obecnej wersji projekt dyrektywy
powtarza gtowna tez¢ orzeczenia Computer program product I/IBM, co znajduje zreszta odbicie
w jego uzasadnieniu, w ktorym wprost stwierdza sig, ze ,,ust. 2 zostat dodany w celu wyjasnienia,
ze w pewnych okoliczno$ciach [...] patent moze obejmowaé zastrzezenie samego programu

komputerowego lub programu na nos$niku”. Ma to dostosowa¢ dyrektywe ,,do standardowych

3 Ibid., s. 763.
3 Zob. I. Lang: Patent...., s. 118.



praktyk stosowanych obecnie zar6wno w Europejskim Urzedzie Patentowym, jak 1 w Panstwach
Cztonkowskich”.

Powyzsze uwagi uprawniaja do stwierdzenia, ze, mimo iz projekt w art. 4 ust. 1 powtarza
wyrazong w art. 52 ust. 2 k.p.e. zasade, ze program komputerowy jako taki nie moze stanowié
wynalazku posiadajacego zdolnos$¢ patentowa, to jego dalsza regulacja znaczaco zasadg t¢ ostabia.
Z cytowanego juz art. 4 ust. 2 projektu a contrario wynika, ze program komputerowy wdrazajacy
metody prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej czy metody matematyczne moze by¢ przedmiotem
zastrzezen patentowych pod warunkiem wywierania ,,dalszego skutku technicznego” w podanym
wyze] znaczeniu. Potencjalnie otwiera to droge do szerokiego dopuszczenia patentowania
programéw komputerowych 1 wdrazanych przez nie metod biznesowych w sposob zblizony do

modelu amerykanskiego.”’

Komplementarnosé ochrony prawnoautorskiej i prawnopatentowej

Nakierowanie ochrony autorskoprawnej i patentowej na rézne dobra niematerialne (utwoér
w postaci programu komputerowego 1 wynalazek wdrazany komputerowo) powoduje, ze trudno
méwi¢ tu o kumulacji ochrony w tym sensie, ze to samo dobro niematerialne podlega ochronie
w ramach réznych jej modeli. Zasadniczo w odniesieniu do programéw komputerowych ,jako
takich” nie powinno dochodzi¢ do kumulacji ochrony, jaka moze mie¢ miejsce w przypadku prawa
autorskiego 1 prawa ochronnego na wzor przemystowy lub znak towarowy, a wigc tozsamosci
praw wylacznych.’® Wzajemne uzupehianie si¢ ochrony patentowej i autorskiej powoduje jednak,
ze eksploatacja konkretnego programu komputerowego moze wkracza¢ zarowno w zakres prawa
autorskiego, jak 1 w zakres prawa z patentu, ktorego zastrzezenia obejmuja idee 1 zasady, na ktorych
oparty jest program.37

Dazac do wustalenia zakresu owe] specyficznej kumulacji ochrony programow
komputerowych w ramach prawa autorskiego i prawa wynalazczego, stosunkowo tatwo mozna
wskaza¢ czynno$ci wkraczajace w tres¢ majatkowego prawa autorskiego do programu. Prawo to,
w ksztalcie nadanym dyrektywa 91/250/EWG o ochronie programéw komputerowych, zapewnia

uprawnionemu wytaczno$¢ korzystania z programu, obejmujaca jakiekolwiek formy jego

33 Zob. odnosnie skutkéw orzeczen Computer program product I i I/IBM —Tbid., s. 119.

36 Odnosnie ochrony wzoréw przemystowych w prawie autorskim zob. J. Barta, R. Markiewicz [w:] System. Tom 13.,'s. 26 i n. Zob.
tez J. Szwaja, E. Wojcieszko-Gluszko, 1. Mika: Kumulacja i kolizja praw wlasnosci przemystowej w prawie polskim (na przyktadzie
wzorow przemystowych i znakow towarowych), KPP 2001, z. 2, s. 343 i n., E. Traple: Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do
praw wlasnosci intelektualnej, ZNUJ PWiOWI 2001, z. 77, s. 10 i n.

37 Okolicznoé¢ te podniesiono w uzasadnieniu pierwotnego projektu dyrektywy (COM(2002) 92 final)
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zwielokrotniania, modyfikacji (wprowadzania jakichkolwiek zmian) oraz rozpowszechniania.*®
Tak uksztaltowany monopol autorski, zgodnie z intencjami prawodawcy wspolnotowego, ma
zapewnia¢ uprawnionemu kontrolg nad kazda forma eksploatacji programu,® przede wszystkim
nad kazdym jego uruchomieniem (wykonaniem, ,,puszczeniem”) w komputerze,* niezaleznie od
tego, czy uruchomienie to nast¢puje dla osobistych potrzeb uzytkownika, czy tez dla celow
zarobkowych lub zawodowych, a takze czy program udostgpniany jest na no$niku, czy tez w formie
niematerialnej (np. rozpowszechniany za pomoca sieci komputerowej). Zakres tresci majatkowego
prawa autorskiego sprawia wige, ze kazde dokonanie indywidualnego aktu eksploatacji programu
komputerowego przez jego ,,odbiorce koncowego” wymaga podjecia czynnosci wkraczajacych
w obszar wylacznosci autorsko-uprawnionego. *'

Trudniejsze jest ustalenie zakresu wytacznosci w odniesieniu do konkretnego (,,tego”)
programu komputerowego wdrazajacego okre$lony (,.taki”) wynalazek. Projekt dyrektywy
o wynalazkach implementowanych komputerowo nie ksztattuje w sposob szczegdlny tresci prawa
z patentu,” w calej rozciaglosci znajda wiec zastosowanie regulacje krajowe. Pozytywna strong
prawa z patentu wyznacza art. 63 ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérym przez uzyskanie patentu nabywa
si¢ prawo wylacznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy. Strong
negatywna (uprawnienia zakazowe), precyzuje art. 66 ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktorym uprawniony
moze sprzeciwi¢ si¢ wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu Ilub
importowaniu dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu
bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub
importowaniu dla tych celow produktéw otrzymanych bezposrednio takim sposobem.®
Poza zakresem prawa z patentu pozostanie wigc korzystanie z wynalazku, ktéore nie ma
gospodarczego, tj. zarobkowego lub zawodowego, charakteru (nast¢puje dla potrzeb osobistych,
prywatnych), korzystanie z wynalazku do celow badawczych i do§wiadczalnych, dla dokonania
jego oceny, analizy albo nauczania (art. 69 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) lub w zakresie innych ograniczen

prawa z patentu, w szczegélnosci korzystanie z wyrobow wedle wynalazku prawidlowo

38 W prawie polskim uprawnienia podmiotu autorskich praw majatkowych do programu okresla art. 74 ust. 4 pr.aut., implementujacy
art. 4 dyrektywy 91/250/EWG. Szerzej odnosnie konstrukc;ji i tresci prawa do programu zob. Z. Okon [w:] Prawo....,s. 377 in.

3 Zob. B. Czarnota, R. J. Hart: Legal Protection of Computer Programs in Europe - A Guide to the EC Directive, London, Dublin,
Edinburgh, Munich 1991, s. 57

40 W okresie poprzedzajacym implementacje dyrektywy w krajach europejskich objecie trescia majatkowych praw autorskich
zwielokrotnien czasowych budzilo liczne watpliwosci. Mozna wskaza¢ tu gloSne orzeczenie niemieckiego BGH w sprawie
,Betriebssystem” (opubl. CR 1991, s. 80), w ktorym sad uznal, ze samo wykonywanie programu nie stanowi jego zwielokrotnienia,
poniewaz samo uzywanie utworu nie powinno by¢ donioste z punktu widzenia prawa autorskiego. Zob. szerzej J. Marly:
Urheberrechtsschutz fiir Computersoftware in der Europdishen Union, Miinchen 1995, s. 84 oraz 157 i n. Por. tez U. Loewenheim
[w:] Urheberrecht - Komentar, G. Schricker (red.), Miinchen 1999, s. 1096.

*1 Zob. na gruncie zblizonej regulacji niemieckiej U. Loewenheim [w:] Ibid., s. 1107. Por. co do korzystania z utworéw
w $srodowisku cyfrowym m. in. I. Lloyd: Intellectual Property in the Information Age, EIPR 2001, Nr 6, s. 291 i n.

2 podkresla to punkt 18 preambuty projektu w wersji z 7 marca 2005 .

® Por. A. Szajkowski [w:] System, tom II., s. 218. Odnoénie zgodnosci regulacji p.w.p. z porozumieniem TRIPS zob. A. Nowicka:
Tres¢ patentu....,s. 91in.
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wprowadzonych do obrotu, w odniesieniu do ktérych doszto do wyczerpania prawa (zob. art. 70
p-w.p.).

Porownanie tresci prawa autorskiego i prawa z patentu uprawnia do twierdzenia,
ze dopoki rozpatrujemy kumulacje ochrony w odniesieniu do konkretnego programu
komputerowego, obszar wspolny obu rezimow ochrony bedzie stosunkowo waski. Korzystanie
z programu przez jego ,uzytkownika koncowego” tylko wowczas mogloby wkracza¢ zaréwno
w tre§¢ prawa w tre$¢ prawa z patentu, jezeli w odniesieniu do danego opatentowanego produktu
lub sposobu, inkorporujacego program komputerowy, nie doszto do wyczerpania prawa (np. wyrob
wedle wynalazku zostal wprowadzony do obrotu bez zgody uprawnionego),* a produkt
zawierajacy program komputerowy, czy proces zaktadajacy jego uzycie, stosowany bedzie w celu
gospodarczym, innym niz potrzeby naukowe lub dydaktyczne. Z punktu widzenia ,,uzytkownika
koncowego” programu komputerowego wprowadzanego do obrotu przez uprawnionego z patentu
lub za jego zezwoleniem, istnienie ochrony patentowej pewnych elementow tresciowych zawartych
W programie niczego nie zmienia. | tak kontrola zakresu podejmowanej przez niego eksploatacji
programu komputerowego realizowana jest za pomoca prawa autorskiego, za$ prawo z patentu nie
wptywa na mozliwos¢ podejmowania takich czynno$ci dozwolonych przez prawo autorskie, jak
sporzadzanie kopii zapasowych czy korzystanie z programu ,,zgodnie z przeznaczeniem”.

Rzeczywistym skutkiem poszerzenia mozliwos$ci ochrony patentowej wynalazkow
implementowanych za pomoca komputera jest jednak nie kumulacja, a komplementarno$¢ obu
modeli ochrony. Ochrona patentowa umozliwia bowiem sprzeciwianie si¢ tworzeniu
1 wprowadzaniu do obrotu programéw komputerowych, stanowiacych z punktu widzenia prawa
autorskiego caltkowicie niezalezne przedmiotu ochrony, opartych jednak na ideach i zasadach
objetych wylacznos$cia wynikajaca z patentu. Gospodarcze uzywanie niezaleznie stworzonego
programu komputerowego, inkorporujacego ide¢ objeta patentem, wymaga uzyskania zgody
uprawnionego Brak takiej zgody powoduje, ze nie zostana roéwniez spelnione przestanki
wyczerpania prawa, a wigc nie tylko wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu programu
inkorporujacego wynalazek software’owy stanowi¢ bgdzie naruszenie prawa z patentu, ale i jego
uzywanie w celu gospodarczym przez ,,uzytkownika koficowego”. * W istocie wigc, niezaleznie od
deklaracji tworcow dyrektywy, prawo autorskie 1 patent beda si¢ uzupeiniaé, tworzac szczelny

system wylacznosci przystugujacej uprawnionemu z obydwu tytutow. *®

# Zob. K. Szczepanowska-Kozlowska: Wyczerpanie praw wlasnosci przemyslowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy,
Warszawa 2003, s. 118 i 127, por. tez A. Szajkowski [w:] System, tom III., s. 220 i n.. Odno$nie wyczerpania prawa zob. zwlaszcza
R. Skubisz: Zakres wyczerpania praw wlasnosci przemystowej w prawie polskim, PPH 2002, nr 1, s. 2 i n., R. Skubisz: Wyczerpanie
praw wlasnosci intelektualnej [w:] Wyczerpanie praw wlasnosci intelektualnej, Warszawa 2002, s. 10 i n.

* Por. A. Szajkowski [w:] System, tom I11., s. 220

 Tak A. Nowicka [w:] Prawo wiasnosci przemystowej, U. Promifiska (red.), Warszawa 2004, s. 67.
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Dostep do elementéw tresciowych programu komputerowego a ochrona

patentowa

Prawo autorskie, regulujac w sposob szczegdlny tres¢ majatkowego prawa autorskiego do
programu komputerowego, wprowadza zarazem jego szczegoélne ograniczenia, umozliwiajace
poznanie jego elementow tresciowych (idei i zasad). Regulacja ta, obejmujaca mozliwo$¢ tzw.
dekompilacji (art. 75 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pr.aut., art. 6 dyrektywy 91/250/EWG) oraz analizy (art. 75
ust. 2 pkt 2 pr.aut, art. 5 dyrektywy) programu jest nast¢pstwem objecia zakresem monopolu
autorskiego juz kazdej zmiany formy wyrazenia programu®’ oraz powszechnoéci praktyki
udostepniania programéw komputerowych w postaci nieczytelnego dla czlowieka kodu
maszynowego (obicktowego).*® Istota poszczegdlnych ograniczen jest wylaczenie z zakresu
monopolu autorskiego okreslonych czynnosci, o ile sa one niezbgdne dla zapewnienia
uzytkownikowi programu komputerowego dost¢gpu do niechronionych elementow tresciowych
programu komputerowego,” a sa spetnione pewne dodatkowe warunki, przede wszystkim
czynno$ci te sa niezbedne dla osiagnigcia wspoéldziatania niezaleznie stworzonego programu
komputerowego z innymi programami. Ograniczenia te maja podstawowe znaczenie dla
mozliwos$ci niezaleznego tworzenia programéw komputerowych w sytuacji, w ktorej nie zostaty
publicznie udostepnione informacje decydujace o interoperacyjnosci istniejacych programow,
a wiec uzywanych przez nie sposoboéw zapisu danych (formatow plikdw) czy sposobach
komunikowania si¢ z innymi programami lub sprzg¢tem (interfejsach programowych i sprzgtowych).
Brak tego rodzaju ograniczen prawa autorskiego w praktyce uniemozliwialby wytwarzanie
programéw komputerowych zdolnych do wspdlpracy z juz istniejacym oprogramowaniem
1 prowadzil do posredniej ochrony w ramach prawa autorskiego idei i zasad wyrazonych
w programie.””

Poszerzenie mozliwo$ci ochrony patentowej wynalazkow wdrazanych komputerowo rodzi
pytanie o dalsza mozliwo$¢ korzystania ze wskazanych ograniczen autorskich praw majatkowych.
W $wietle uzasadnienia projektu dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo
rozwigzaniem problemu ma by¢ art. 6 projektu. Zgodnie z powotanym przepisem, prawa z patentu

na wynalazki wdrazane komputerowo pozostaja bez wptywu na czynnosci dozwolone zgodnie z art.

7 Np. zmiany z formy kodu maszynowego do postaci jezyka programowania wysokiego poziomu (dekompilacja w znaczeniu
technicznym) lub jezyka programowania niskiego poziomu (deasemblacja), analizy wykonania programu krok po kroku
(debugowanie) itp.

* Odnosnie ksztaltowania sig regulacji dyrektywy 91/250/EWG w tym zakresie zob. A. Nowicka: Prawnoautorska...., s. 62-63.

# Okoliczno$é te akcentuje T. Hoeren [w:] Urheberrechtsgesetz. Kommentar, H. Ahlberg, K. Nicolini (red.), Miinchen 2000, s. 697-
698.

% Co do mozliwosci posredniej ochrony idei i zasad zawartych w programie komputerowym por. J. Barta, R. Markiewicz [w:]
Ustawa...., s. 524.
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51 6 dyrektywy 91/250/EWG, w szczegdlnosci zwiazane z dekompilacja oraz interoperacyjnoscia
programu komputerowego.”’ W mojej ocenie przepis ten co najwyzej potowicznie spelnia swoje
zadanie. Pordwnanie tre$ci prawa autorskiego i prawa z patentu uprawnia bowiem do stwierdzenia,
ze samo podejmowanie czynnos$ci zmierzajacych do poznania idei i zasad wyrazonych w programie
komputerowym, przede wszystkim dekompilacja (wsteczne odtworzenie tresci — reverse
engineering) programu nie begdzie wkracza¢ w tre$¢ prawa z patentu, jezeli podejmowana bedzie
przez osobg uprawniona do korzystania z programu komputerowego. Nawet w przypadku
odmiennego postrzegania zakresu mozliwej ,,kumulacji” ochrony patentowej i autorskiej, czynnosci
takie wydaja si¢ mieSci¢ w ograniczeniu prawa z patentu, ujetego w art. 69 ust. 1 pkt 3 p.w.p.,
tj. korzystaniu z wynalazku do celéw badawczych i do§wiadczalnych, dla dokonania jego oceny,
analizy albo nauczania.

Znacznie istotniejszym problemem jest wykorzystanie uzyskanych w ten sposéb
informacji dla rzeczywistego zapewnienia interoperacyjnosci programu komputerowego. Jezeli dla
jej zapewnienia niezbedne bedzie osiagniecie wspotdzialania niezaleznie stworzonych programow
komputerowych w zakresie interfejséw, formatow plikow lub innych aspektéw funkcjonalnych
programu komputerowego, ktére musza by¢ odtworzone w doktadnie okreslonej formie, to moze
si¢ okazaé, ze interoperacyjnos¢ bedzie mozliwa wylacznie wowczas, gdy niezaleznie stworzony
program komputerowy wykorzystywa¢ bedzie dany wynalazek wdrazany komputerowo. Mozna
wigc w pewnym uproszczeniu stwierdzi¢, ze zaproponowana przez Komisjg tres¢ art. 6 wprawdzie
zapewnia mozliwo$¢ wstecznego odtworzenia tresci programu, jednak nie gwarantuje mozliwos$ci
wykorzystania uzyskanych w wyniku reverse engineering informacji. Skoro bowiem niechronione
prawem autorskim idee i zasady bgdace podstawa programu komputerowego, do ktérych dostep
umozliwia dekompilacja, zostang objgte ochrong patentowa, to mozliwos$¢ korzystania z informacji
uzyskanych w drodze dekompilacji zostanie znaczaco ograniczona z uwagi na zakazy wynikajace
z patentu.”

Mozna w tym miejscu wspomnie¢, ze w trakcie prac nad projektem dyrektywy
o wynalazkach implementowanych komputerowo Parlament Europejski zaproponowal uzupetnienie
jej regulacji o art. 6a. Przepis ten przewidywal, Ze nie stanowi naruszenia prawa z patentu

korzystanie z wynalazku wdrazanego komputerowo dla ,,waznych celow”, przez ktére rozumie si¢

5! Zasade te powtarza rowniez punkt 22 preambuly projektu, stwierdzajac, ze ,,prawa przyznane patentami na wynalazki objete
zakresem niniejszej dyrektywy nie powinny wplywaé na czynnosci dozwolone na mocy art. 5 i 6 dyrektywy 91/250/EWG, w
szczegblnosci na mocy jej przepisow dotyczacych dekompilacji i interoperacyjnosci. W szczegolnosci czynnosci, ktore na mocy art.
51 6 dyrektywy 91/250/EWG nie wymagaja zezwolenia uprawnionego w zwiazku z jego prawami autorskimi do programu
komputerowego lub dotyczacymi programu komputerowego, a ktére w braku tych artykutdéw wymagatyby takiego zezwolenia, nie
wymagaja zezwolenia uprawnionego w zwiazku z jego prawami patentowymi do programu komputerowego lub dotyczacymi
programu komputerowego.”

> Por. A. Nowicka [w:] Prawo wlasnosci przemystowej, s. 68.
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w szczegbdlnosci zapewnienie konwersji standardow uzywanych w dwoch réznych systemach
komputerowych lub sieciach, tak by zapewni¢ komunikowanie si¢ i wymiang danych migdzy
nimi.” Odrzucajac t¢ poprawke w wersji projektu z 7 marca 2005 r. wskazano na jego niezgodnosé
z porozumieniem TRIPS. Oceng t¢ mozna podzieli¢, bowiem szeroki zakres takiego wylaczenia
moze by¢ uznany za sprzeczny z normalnym wykorzystaniem patentu 1 prawnie uzasadnionymi
interesami uprawnionego, a tym samym jest niedopuszczalny w $wietle art. 30 porozumienia.”*
Praktyka powinna jednak uwzglgdnia¢ konieczno$¢ zapewnienia interoperacyjnosci programow

komputerowych przy stosowaniu takich instytucji, jak naduzycie prawa z patentu (art. 68 p.w.p.)

czy licencja przymusowa (art. 82 i n. p.w.p.).

Podsumowanie

Ochrona programu komputerowego ,jako takiego”, realizowana w obrgbie prawa
autorskiego, ogranicza si¢ do formy wyrazenia programu komputerowego, podczas gdy idee
1 zasady zawarte w programie komputerowym pozostaja poza ochrona prawna. Prawo autorskie
obejmuje zakresem wylacznos$ci eksploatacje okreslonego programu komputerowego niezaleznie od
celu czy sposobu jego wykorzystania. Nie zabezpiecza jednak przed realizacja tych samych idei
1 zasad za pomoca innego, niezaleznie stworzonego programu komputerowego. Natomiast patent
na wynalazek implementowany komputerowo dotyczy ,,tego” programu komputerowego jedynie
posrednio, poprzez objgcie zakresem wyltacznosci uzywania kazdego ,takiego” programu
komputerowego, a wigc programu opartego na tej samej koncepcji (idei) co program wskazany do
implementowania okreslonego wynalazku, stosowanego w celu osiagnig¢cia tozsamego samego
efektu technicznego.”®> Wskazana specyfika ochrony prawnoautorskiej i prawnopatentowej sprawia,
ze oba modele ochrony moga by¢ wobec siebie — zgodnie z zalozeniami projektu dyrektywy —
komplementarne.

Odpowiada to oczekiwaniom duzych producentéw oprogramowania, ktérych nacisk na
poszerzenie mozliwosci objecia ochrona patentowa elementow tresciowych programu
komputerowego wynika z braku mozliwosci zapewnienia w ramach prawa autorskiego ochrony
funkcji realizowanych przez program, metod obrobki danych, ich zapisu czy sposobu dokonywania

okreslonych obliczen, a wigc elementow mogacych mieé istotne znaczenie gospodarcze lub

33 Zob. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented
inventions — Qutcome of the European Parliament's first reading, dokument Rady nr 11503/03.

> Co do dopuszczalnosci poszczegdlnych ograniczen prawa z patentu w $wietle art. 30 TRIPS zob. A. Nowicka: Tresé patentu...., s.
12.

5 E. Traple: Program komputerowy..., s. 760.
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zapewniajacych przewage konkurencyjna.’® Ochrona patentowa programéw komputerowych wiaze
si¢ jednak z istotnymi zagrozeniami, stawiajac pod znakiem zapytania mozliwo$¢ zapewnienia
interoperacyjno$ci niezaleznie stworzonych programoéw komputerowych. Begdzie to szczegdlnie
odczuwalne z punktu widzenia matych przedsigbiorstw, ktoére nie moga ponie$¢ znacznych
wydatkéw na badania i ochrong patentowa.”’

Pamigta¢ jednak nalezy, ze dyrektywa nie wprowadza rozwigzan rewolucyjnych,
stanowiac w rzeczywistosci jedynie konsekwencje linii orzecznictwa uksztattowanej; w EUP.
To, na ile uzasadnione sa wigc obawy zwiazane z jej przyjeciem, zaleze¢ bedzie w duzym stopniu
od praktyki, tak w zakresie oceny zdolnosci patentowej wynalazkow wdrazanych komputerowo,

jak 1 ochrony patentu przy uwzglednieniu instytucji jego naduzycia.

%6 Zob. A. Nowicka: Prawnoautorska...., s. 18.
57 Zob. E. Traple: Program komputerowy..., s. 775.
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