Patent i wzor przemyslowy sposobem na ochrone
oprogramowania

Pod pojeciem  oprogramowania —  czyli  produktu
informatycznego do$¢ powszechnie rozumie si¢ na ogél tylko
program komputerowy. Przy czym zwykle nadaje si¢ temu ostatniemu
pojeciu charakter totalny — to znaczy obejmuje si¢ nim wszelakie
wytwory programistyczne, jakie faktycznie wystepuja w obrocie,
Podczas gdy w praktyce obrotu gospodarczego istnieje istotne rozrdznienie na
programy komputerowe (computer programs) oraz oprogramowanie (software).

Pojecie programu komputerowego jest odroznialne od
poje¢, ktorymi opatruje si¢ inne produkty informatyczne.
Wyroznia si¢ caly szereg produktow informatycznych, takich jak
komputerowe bazy danych, multimedia, strony www, postacie
wirtualne, sieci informatyczne rozumiane jako miejsca agregacji
danych, ikony oraz struktury hiperlaczy (linki).

Rozroznienie to wsparte jest zreszta nomenklatura, jakg w
ustawie prawnoautorskie] z 4 lutego 1994 postuguje sig
ustawodawca. Mianowicie, postuguje si¢ on w tej ustawie pojeciem
programu komputerowego, a takze pojeciem elektronicznej bazy
danych, z czego nalezy wysnu¢ wniosek, iz ustawodawca pojecia te
odréznia, a zatem traktuje program komputerowy 1 baze danych jako
odrebne przedmioty prawa autorskiego. Dodatkowo wskaza¢ mozna
na ustanowienie odrgbnego rezimu ochronnego dla nietworczych baz
danych w ogolnosci — to znaczy zar6wno baz elektronicznych jak 1
pozostatych, na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 roku — 0 ochronie
baz danych, gdzie tez wyraznie odgranicza si¢ program komputerowy
od bazy danych, w tym elektronicznej bazy danych. Mozna z tego
wnosi¢, 1z ustawodawca przeprowadza rozrdznienie pomigdzy
poszczegdlnymi rodzajami produktéw informatycznych, sposrod
ktorych dwa wymienia expressis verbis.

Produkty informatyczne moga by¢ objete ochrona na
rozmaitych podstawach prawnych. Jako podstawowy rezim
ochronny trzeba wskaza¢ prawo autorskie, niemniej jednak
ochrona taka moze zosta¢ rowniez stworzona w oparciu o inne
galezie prawa.



Prawo autorskie chroni¢ bedzie jednakze tylko te produkty
informatyczne, ktorym bedzie przystugiwaé status utworu — czyli
utwory informatyczne. Dla ustalenia ze dzieto informatyczne ma
status utworu, konieczne jest stwierdzenie czy jest przejawem
dzialalno$ci twodrczej o indywidualnym charakterze oraz jego
ustalenie w jakiejkolwiek formie. Jesli produkt informatyczny nie
wykazuje wyzej wskazanych cech, nalezy odméwi¢ mu statusu
utworu. Nie przekresla to jednak mozliwos$ci nadania programowi
komputerowemu oraz kazdemu innemu produktowi informatycznemu
innego statusu prawnego.

W szczegbdlnosci przedmiotem zainteresowania moze byc¢
ochrona produktow informatycznych na gruncie prawa wlasno$ci
przemystowe;.

Pod rzadami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 — Prawo wtasnos$ci
przemystowej, ktora weszta w zycie z dniem 22 sierpnia 2001, w
poréwnaniu z poprzednim stanem prawnym, nastapily znaczace
zmiany odno$nie moznosci ujecia programu komputerowego jako
wynalazek. Ot6z, ustawa ta w art. 28 pkt 5 wyraznie stwierdzila, 1z za
wynalazki, nie uwaza si¢ miedzy innymi programoéw do maszyn
cyfrowych. W poréwnaniu z poprzednim stanem prawnym
gloszacym, 1z na programy do maszyn cyfrowych nie udziela si¢
patentow 1 praw ochronnych, sytuacja programoéw komputerowych w
prawie wilasnosci przemystowej na pierwszy rzut oka ulegta
pogorszeniu. Tre$¢ art. 28 jest przy tym w zasadzie odpowiednikiem
art. 52 ust. 2 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich z dnia 5
pazdziernika 1973 roku, ktory réwniez nie traktuje jako wynalazku
programu komputerowego, co pozwala stwierdzi¢, iz zmiana statusu
programu komputerowego w prawie wilasnosci przemystowej jest

zgodna z tendencjami europejskimi. Przy czym w Konwencji tej znalazt sie
w art. 52 ust. 3 zapis, iz na wymienione w art. 52 ust 2 programy komputerowe
(oraz inne wytwory intelektualne, takie jak np. gry czy metody biznesowe) nie
udziela si¢ tylko wtedy patentow, jesli programy komputerowe zglaszane sg
samoistnie — jako takie (as such). Wypada wskaza¢ na toczaca si¢ aktualnie
debate dotyczaca patentowania programoéw komputerowych, a w dalszej
perspektywie rowniez pozostatych utworéw informatycznych. W ramach tejze
debaty $cieraja si¢ dwa poglady. Jeden opowiada si¢ za status quo, drugi —
reprezentowany w czgsci przez wielkich wytworcow oprogramowania — Stoi na
stanowisku, ze programy komputerowe, rozumiane jako as such, winny uzyskac



przynajmniej czgSciowo zdolno$é¢ patentowa. Warto jednak wskazac, iz art.
52 ust.2 Konwencji stwierdza, ze jako wynalazki nie traktuje si¢
programow dla komputeréw, polska za§ ustawa moéwi o programach
do maszyn cyfrowych. Biorgc pod uwage fakt, iz programy do
maszyn cyfrowych po angielsku to ,programs for cybernetics
machines”. Oznacza to, Ze oba akty prawne postuguja si¢ odmiennymi
pojeciami na oznaczenia zakresu wytaczen, togo co nie moze by¢
wynalazkiem.

Przepis art. 28 pkt 5 Prawa wilasnosci przemystowej budzi
sporo watpliwosci odno$nie sposobu jego rozumienia. Ustawa
bowiem wymieniajac, czego nie uwaza si¢ za wynalazki, postuguje
si¢ W tym przepisie pojeciem ,,program do maszyn cyfrowych”, nie
dajac jednoczes$nie jego legalnej definicji, ktore to pojecie jedynie na
pierwszy rzut oka mozna uzna¢ za odpowiednik pojecia ,,program
komputerowy”.

Podstawowe pytanie dotyczy tego, co ustawodawca rozumiat
pod pojeciem programu do maszyn cyfrowych. Jesli pojecie to —
pomimo mozliwych zastrzezen, o czym dalej - utozsamia¢ z pojgciem
programu komputerowego rozumianego tak, jak rozumie to pojecie
nauka prawa autorskiego, to nalezy zwrdci¢ uwage, iz mozliwe jest —
wobec milczenia ustawy — traktowanie jako wynalazki i patentowanie
innych, niz program komputerowy produktow informatycznych, np.
multimediow. Istnieje precedens dotyczacy patentowania multimediow w USA,
gdzie w 1993 roku przyznano spotce Compton Multimedia patent na samg ide¢
multimediow. Petent ten co prawda po6zniej zostat uchylony, niemniej jednak

dalej — uwazam — dopuszczalne jest patentowanie poszczegdlnych produktow
informatycznych, innych anizeli program komputerowy (jednak nie ich idei), o ile

dzieta te spetniajg cechy wynalazku. Jesli uznaé, iz pojecie program do
maszyn cyfrowych jest pojeciem wezszym od pojecia programu
komputerowego, tym bardziej staje si¢ mozliwe nie tylko
patentowanie innych niz program komputerowy produktéw
informatycznych, ale tez patentowanie programoéw dla komputerow
analogowych i hybrydowych.

Pojecie programu do maszyn cyfrowych, ktorym postuguje
si¢ ustawa prawo wlasnosci przemyslowej, jest pojeciem
sformulowanym wasko 1 obejmuje jedynie programy
komputerowe dla komputerow elektronicznych czyli programy
dla EMC.

Juz ustawa z 1972 o wynalazczosci postugiwala si¢ pojeciem
programu do maszyn cyfrowych. W czasie prac nad tg ustawg — W



latach 1971- 1972, nomenklatura informatyczna pod pojeciem
programu dla maszyn cyfrowych rozumiata to, co obecnie mozna
okresli¢ jako program komputerowy dla EMC. Maszyna elektronowa
(czyli pézniejszy komputer), byta réwniez okreslana mianem maszyny
cyfrowej. Ustawodawca w nowej ustawie z 2000 regulujacej kwestie
wynalazczo$ci, postuzyt si¢ ponownie pojeciem programu do maszyn
cyfrowych, co mozna rozumie¢ jako che¢ uwzglednienia
dotychczasowej, istniejgcej na gruncie ustawy z 1972 o wynalazczo$ci
praktyki oraz dotychczasowych rozwigzan ustawowych.

Wyktadnia przepisu art. 28 pkt 5 pozwala uzna¢ jedynie, iz za
wynalazek nie uwaza si¢ samoistnego programu komputerowego dla
EMC. Oznacza to, iz mozliwe staje si¢ patentowanie programow
komputerowych stanowigcych element wynalazku, programow
komputerowych innych, niz programy dla EMC - czyli dla
komputerow hybrydowych 1 analogowych, a takze innych anizeli
programy komputerowe dla EMC produktow informatycznych.

Spogladajac na dotychczasowa praktyke Urzedu Patentowego
RP oraz praktyke Europejskiego Urzedu Patentowego w Monachium,
wydaje si¢, 1z rozwigzania, ktorych jednym z elementow jest program
komputerowy (dla EMC) — mimo wylaczenia z art. 28 pkt 5 - beda
posiadaly zdolnos¢ patentowa na tych samych zasadach, na jakich
odbywato si¢ to dotychczas. ROwniez — biorgc pod uwage wykladnie
jezykowa przepisu art. 28 pkt 5 — wydaje sig, 1z jako wynalazki mogg
by¢ traktowane programy komputerowe dla komputerow
analogowych i hybrydowych. Wniosek taki wynika — a contrario — z
normy zawartej w art. 28 pkt. 5 Prawa wlasno$ci przemystowej, gdzie
mowi si¢ jedynie o programach dla maszyn cyfrowych. Warto w tym
miejscu  siggnag¢ do zagranicznego dorobku w zakresie prawa
wynalazczego 1 wspomnie¢, iz dominuje w nim linia dopuszczajaca
patentowanie wynalazkow zawierajacych jako sktadowg program
komputerowy. W zagranicznym orzecznictwie oraz w praktyce
organOw patentowych daje si¢ tez zauwazy¢ odmienng tendencje w
ocenie zdolnosci patentowej wynalazkow. Tam ocena ta opiera si¢ na
badaniu rozwigzania o charakterze projektu wynalazczego jako
catosci, podczas gdy w praktyce polskiego UP dominuje praktyka
poszukiwania istoty zglaszanego projektu wynalazczego i — co za tym
idzie — odmawia si¢ zdolnosci patentowej tym rozwigzaniom, ktorych
istotg jest program komputerowy. Nalezy mie¢ nadzieje, 1z w zwigzku
ze zmiang stanu prawnego zmieni si¢ tez praktyka UP RP w kierunku
zgodnym z unijnym orzecznictwem patentowym.



Poczynajac od wejscia w zycie, z dniem 1 marca 2004,
ustawy z 14 marca 2003 o dokonywaniu europejskich zgloszen
patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego w Polsce,
mozliwe stalo sie¢ zglaszanie wynalazkéw zwigzanych lub
bezposrednio dotyczacych produktow informatycznych do
Europejskiego Urzedu Patentowego (EUP).

EUP moze udzieli¢ patentu europejskiego, ktory bedzie
obowigzywat na terytorium wskazanych panstw-czionkow Konwencji
o udzielaniu patentéw europejskich z 1973. Zgloszenie to co prawda
winno by¢ dokonane za posrednictwem polskiego UP, jednak juz
same] oceny, czy zgloszone rozwigzanie spetnia cechy wynalazku
dokona EUP, ktory w kwestii patentowania rozwigzan zwigzanych z
produktami informatycznymi wykazuje daleko wigkszy liberalizm.

O ile projekt wynalazczy, zostanie opatentowany, to tworcy, lub
innemu podmiotowi uprawnionemu na mocy umowy lub ustawy
przystugiwac¢ bedg okreslone w ustawie prawa osobiste 1 majatkowe W
stosunku do wynalazku.

Jesli chodzi o moznos$¢ traktowania programu komputerowego
czy  innego  wytworu informatycznego  jako  projektu
racjonalizatorskiego, to zgodnie z art. 7 Prawa wlasnosci
przemystowej, za projekt racjonalizatorski przedsigbiorca moze uznac
kazde rozwigzanie nadajace si¢ do wykorzystania, ktére nie jest
wynalazkiem. Stad tez rowniez i produkt informatyczny moze zostaé
potraktowany jako projekt racjonalizatorski, z czym bedg si¢ wigzaty
prawa przewidziane ustawa, przyslugujace zarOwno tworcy projektu
jako 1 przedsigbiorcy przyjmujacemu projekt.

Nalezy jeszcze zastanowié si¢, czy programy komputerowe,
badZz pozostale produkty informatyczne mogg by¢ traktowane jako
inne, anizeli wynalazek 1 projekt racjonalizatorski projekty
wynalazcze. Art. 3 ust. 1 pkt 6 Prawa wiasnosci przemystowe]
stanowi, ze projektem wynalazczym sg wynalazki, wzory uzytkowe,
wzory przemystowe, topografie ukladow scalonych 1 projekty
racjonalizatorskie.

Pod pojeciem wzoru uzytkowego ustawa rozumie nowe 1
uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci. W mysl tej
definicji, za wzOor uzytkowy mozna uznawal rozwigzanie
pozwalajace na osiaggnigcie zalozonego celu wynalazczego poprzez
wskazany ksztalt, budowe lub zestawienie przedmiotu o trwalej



postaci. Cechg wzoru uzytkowego jest zatem jego ,,uzyteczno$¢” oraz
,techniczny charakter rozwigzania” bedacego wzorem uzytkowym.
Jak wynika z powyzszego, efekt zastosowania wzoru uzytkowego ma
mie¢ charakter materialny (przedmiot o trwatej postaci), czego w
najmniejszym stopniu nie wykazuje utwor informatyczny bedacy
dobrem niematerialnym, ktére co najwyzej zapisane jest na nosniku
materialnym. Wobec tego, produkt informatyczny nie moze by¢
traktowany jako wzor uzytkowy 1 nie zostanie objety prawem
ochronnym z tego tytutlu. Jednak mozemy wyobrazi¢ sobie sytuacje,
kiedy to prawo ochronne dla wzoru uzytkowego bedzie mogto zostaé
wykorzystane dla ochrony utworu informatycznego, czego
przyktadem mogtoby by¢ zastosowanie szczegolnego rodzaju nosnika
do rozprowadzania takiego oprogramowania, np. nosnika typu pen-
drive, lub klucza programowego typu run-time, ktory bylby objety
ochrong jako wzor uzytkowy. Jednak bedzie to na tyle rzadkie, i mato
skuteczne, 1z w praktyce korzystniejsze okaze si¢ zastosowanie
ktoregokolwiek innego rezimu mogacego chroni¢ prawa do produktu
informatycznego.

Wzorem przemyslowym jest nowa i posiadajgca indywidualny
charakter posta¢ wytworu lub jego czesci, nadana mu w szczegolnosci
przez cechy linii, konturow, ksztaltow, kolorystyke, strukture lub
materiat wytworu oraz przez jego ornamentacj¢. Z zacytowanej
definicji ustawowej wzoru przemystowego wynika, iz jest nim projekt
formy plastycznej jakiegokolwiek wytworu przemystowego badz
rekodzielniczego, o ile moze sta¢ si¢ przedmiotem obrotu. Wydaje si¢
przy tym, iz pomimo zmiany definicji ustawowe] wzoru
przemystowego, dokonanej ustawg z dnia 6 czerwca 2002 — 0 zmianie
ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. nr 108, poz. 945),
nadal nie jest nim taka posta¢ wytworu, ktéra zostata podyktowana
wylacznie wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi. Taka postaé
wytworu mogtaby co najwyzej sta¢ si¢ wzorem uzytkowym po
spelnieniu przestanek okreslonych w art. 94 Prawa wlasnosci
przemystowej. Takie stanowisko uzasadnia znowelizowany art. 107
Prawa wtasnosci przemystowej, ktory stanowi, iz prawo z rejestracji
wzoru przemystowego nie obejmuje cech wytworu, ktére wynikaja
wylacznie z jego funkcji technicznej, a ponadto tych ktore muszg by¢
odtworzone w dokladnej formie i wymiarach w celu umozliwienia
mechanicznego potaczenia go lub wspotdziatania z innym wytworem.

Wzor przemystowy dotyczy rozmaitych wytword6w 1 ma
charakter formy zewnetrznej produktu przemystowego o charakterze



materialnym lub niematerialnym np. jego obudowy czy opakowania,
ale réwniez wzorem przemystowym moga by¢ znaki (symbole)
graficzne czy kroje czcionek, albo tez calkiem inne cechy, byleby
mialy charakter dostgpny poznaniu zmystowemu. Zatem wzor
przemystowy odnosi si¢ do takich cech wytworu, ktére oddzialuja na
percepcj¢ za pomoca bodzcdéw wzrokowych, dotykowych lub innych.

Wyraznie wskazano w art. 102 ust. 2 ustawy, ze program
komputerowy nie moze by¢ wytworem, ktorego nowa i
zindywidualizowana postac¢ stanowi wzor przemyslowy.

Z powodu wyraznego stanowiska ustawy, w odniesieniu do
programow  komputerowych,  przepisy = dotyczace  wzoru
przemystowego nie znajda zastosowania. Dotyczy¢ to bedzie
wszelkich programéw komputerow, zarowno dla EMC, jak 1 dla
komputeréw analogowych 1 hybrydowych. Z kolei, jesli chodzi o
pozostate kategorie produktéw informatycznych to stosowanie
przepisOw o wzorach przemystowych staje si¢ mozliwe. Po pierwsze,
przepis art. 102 ust 2 in fine wylacza jedynie programy komputerowe,
wskazujac 1z nie moga one by¢ wytworami, ktorych nowa i
posiadajaca indywidualny charakter posta¢ moze stanowi¢ wzoOr
przemystowy. Po drugie, ustawa Prawo wiasnosci przemystowej nie
zawiera wlasne] definicji programu komputerowego, przeto nalezy
przyjac, iz posluguje si¢ tym pojeciem w brzmieniu ustalonym w
nauce prawa, szczegoOlnie prawa autorskiego, tam za$ program
komputerowy jest odrozniany od innych wytworéw z zakresu
informatyki. Po trzecie, brak racjonalnych przestanek, ktore — wobec
otwartej definicji wzoru przemystowego — kazalyby odmowi¢ uznania
za wzor przemystowy przyktadowo graficznej i audialnej strony gry
komputerowej czy encyklopedii multimedialnej, skoro speiniajg one
cechy wzoru przemystowego wymagane ustawg Prawo wtasnosci
przemystowej. Dziela informatyczne cechujg si¢ indywidualng
,postacig zewnetrzng”, ktora jest na og6t interfejsem typu ,,look and
feel”, posta¢ ta nie ma charakteru materialnego, a jest jedynie
projekcja ekranowa, co jednak nie przeslania mozliwosci
oddzialywania przez nig na percepcj¢ za pomoca indywidualnego
oryginalnego charakteru. Przepisy dotyczace wzordw przemystowych
nie wymagaja, by ta indywidualna posta¢ wytworu miata charakter
materialny.

Uzna¢ nalezy, iz produkty informatyczne, inne anizeli
program  komputerowy, moga mie¢ status  Wwzorow
przemystowych.



Dodatkowo wskaza¢ mozna, iz jes$li taki status uzyskaja 1
jednoczesnie spehlniaja cechy utworu, to mozliwa begdzie ich
kumulatywna ochrona przez przepisy prawa autorskiego 1 wlasnosci
przemystowe;.

Z powyze] przedstawionych przy omawianiu wWzorow
uzytkowych wzgledow, rowniez topografie ukladow scalonych,
stanowigce topologie uktadow podlprzewodnikowych, nie beda mogty
znalez¢  zastosowania jako forma ochrony programéw
komputerowych czy tez pozostatlych produktow informatycznych.
Chociaz, co prawda, w praktyce méwi si¢ 0 oprogramowaniu typu
firmware, powigzanym z ukladem scalonym, niemniej
oprogramowanie to i uklad sg odrebnymi przedmiotami, ktorych
pokrewienstwo zaznacza si¢ co najwyze] w mozliwosci traktowania
ich jako przedmioty zainteresowania prawa informatycznego. Stad tez
nawet program inkorporowany w uktad scalony bedzie stanowit
odrebny przedmiot prawa i jesli bedzie miat cechy okreslone w art. 1
ust. 1 ustawy prawnoautorskiej, bedzie objety ochrong prawa
autorskiego.

Przepisy prawa wlasnosci przemyslowej ustanawiaja
szerokie mozliwosci objecia ochrong bez mala wszystkich
wystepujacych kategorii produktow informatycznych.
Dopuszczalna jest zatem ochrona innych, niz samodzielny
program komputerowy dla EMC produktow informatycznych
oraz programow komputerowych dla komputerow analogowych i
hybrydowych, a takze wynalazkow, ktorych elementem jest
program komputerowy, w ramach praw patentowych i praw z
rejestracji wzorow przemystowych.

Poszkodowany pozostaje jedynie program komputerowy, ktéry
nie moze by¢ wynalazkiem oraz wzorem przemystowym, przy czym
ustawodawca odmiennie traktuje mozliwo$¢ uznania programu
komputerowego za wynalazek, a inaczej za wzor przemystowy.

Podkreslenia wymaga fakt, 1z zaprezentowana powyzej
wyktadnia w zakresie wnioskdw odnosnie mozliwosci patentowania
innych, niz program komputerowy produktow informatycznych oraz
uzyskiwania praw ochronnych z rejestracji produktu informatycznego
jako wzoru przemystowego stoi w sprzecznosci z dotychczasowa
praktyka Urzedu Patentowego RP. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na
fakt, 1z ochrong¢ patentowag na terenie RP mozna obecnie uzyskaé
,okrezng” droga poprzez dokonanie zgloszenia patentowego do
Europejskiego Urzedu Patentowego. Przez uzyskanie patentu



europejskiego, w ktorym Polska zostala wyznaczona jako kraj
ochrony, nabywa si¢ co do zasady takie same prawa, jakie przyznaje
patent udzielony przez UP RP. Praktyka Europejskiego Urzedu
Patentowego w zakresie patentowania programéw komputerowych
jest czesciowo odmienna od polskiej (bardziej liberalna) oraz
zdecydowanie bogatsza 1 daje mozliwo$¢ uzyskania patentu na
produkt informatyczny, ktory w mnaszym kraju nie zostalby
opatentowany. Europejski Urzad patentowy w roku 2002 uzyskat
okoto 160.000 zgloszen patentowych. Z tego projekty wynalazcze
zwigzane z oprogramowaniem dotyczyty 6856 zgloszen, to jest 6.5%
wszystkich zgtoszen.

' Aleksander Stuglik
autor jest prawnikiem w kancelarii B. Zuradzka Kancelaria Prawna sp. k. w
Katowicach



