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Streszczenie

Artykut odnosi si¢ do wspotczesnych wyzwan prawa patentowego w Stanach Zjednoczonych. Kon-
centruje si¢ on szczegodlnie na mozliwosciach zakwalifikowania oprogramowania jako przedmiotu
ochrony prawa patentowego. Nalezy podkresli¢, iz ochrona twoérczosci wynalazcy znajduje szczegol-
ne miejsce w amerykanskim porzadku prawnym, wspomnianym bezposrednio w Konstytucji USA,
co wigcej dziedzina ta jest wspierana przez dlugoletnig tradycj¢ Biura Patentow i Znakéw Towaro-
wych Stanéw Zjednoczonych w zakresie ochrony wielu wynalazkéw, w tym oprogramowania. Spra-
wa Alice 1 inne orzeczenia sadowe probuja okresli¢, gdzie znajduje si¢ granica pomigdzy innowacyj-
noscia a standardowym funkcjonowaniem oprogramowan, co stanowi interesujaca tendencj¢
w amerykanskim orzecznictwie patentowym.

Stowa kluczowe
wlasnos$¢ intelektualna, Konstytucja USA, Urzad Patentowy w USA, prawo patentowe, prawo
prywatne

Abstract

This article refers to the modern challenge of the patent law in the United States. It particularly fo-
cuses on capabilities of software as a subject of patent law protection. It shall be highlighted that pro-
tection of inventor’s creation finds a special place in the US legal order, as mentioned by the Constitu-
tion and supported by the long-standing tradition of United States Patent and Trademark Office
towards the protection of numerous inventions, including software. Alice case and other court orders
attempt to define where is a line between innovation and a generic rule repeated by the software that
creates an interesting tendency in the US patent case law followed by numerous patent invalidations
and rejections.
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Intellectual Property Law, US Constitution, United States Patent and Trademark Office, Private Law,
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Wprowadzenie

W dobie gwattownego rozwoju witasnosci intelektualnej, gdy to, co wytworzymy,
daje nie tylko realna przewage konkurencyjna, ale i tez stanowi niezastgpiong baze do
rozwijania biznesu, patenty staty si¢ nicodtagczng cze$¢ budowania przedsigbiorstwa.

W 1889 r. Mark Twain powiedziat: ,,That reminds me to remark, in passing, that
the very first official thing I did, in my administration-and it was on the first day of it,
too-was to start a patent office; for I knew that a country without a patent office and
good patent laws was just a crab, and couldn’t travel any way but sideways or backways™.
Powyzszy cytat §wietnie podsumowuje, jak istotnym i budujacym elementem ochrony
wlasnosci intelektualnej jest prawo patentowe — prawo gwarantujgce ochrong innowa-
cyjnych rozwigzan. Co wigcej, ochrona wlasnos$ci intelektualnej stanowi na tyle istotny
element w tradycji prawnej Stanéw Zjednoczonych, ze znajduje swoja bezposrednia
ochron¢ w zapisach Konstytucji — konkretnie w art. 1(8), ktory stwierdza, ze ,,Kongres
bedzie miat prawo: [...] popiera¢ rozwoj nauki i uzytecznych umiejetnosci przez za-
pewnienie na okreslony czas autorom i wynalazcom wytacznych praw do ich dziet czy
wynalazkow’”2,

Artykut ten ma za zadanie omowic specyfike amerykanskiego systemu ochrony
patentowej. Wiedza ta stanowi istotng wartos¢ do analizy poréwnawczej wymogow
obecnych na gruncie prawa amerykanskiego i europejskiego ze szczegdlnym zwroce-
niem uwagi na patenty obejmujace swg ochrong wynalazki zwigzane z oprogramowa-
niem. USA od wielu lat stynie na $§wiecie nie tylko z bycia kolebka najwigkszych pro-
duktow zwigzanych z oprogramowaniami, ale tez z bycia jedng z nielicznych jurysdykeji
dopuszczajacych patentowanie oprogramowania. Dlatego tez §wiadomo$¢ wymogow
zwigzanych z amerykanskim prawem patentowym w tym zakresie stanowi istotng wie-
dze dla prawnikow oraz wynalazcow zainteresowanych rynkiem amerykanskim. Z cata
pewnoscia dla produktow udostgpnianych online lub programéw komputerowych roz-
powszechnianych na calym $wiecie warto$¢ patentu w Stanach Zjednoczonych jest nie-
zaprzeczalna — dla wielu firm bedzie to jeden z bardziej chtonnych rynkowo obszarow,
a takze przestrzen najdynamiczniej rozwijajacych si¢ konkurentow. Terytorialny aspekt
ochrony patentowej wskazuje na fakt, ze prawnicy, przedsigbiorcy oraz wynalazcy spo-
za Standw Zjednoczonych moga skorzysta¢ z wiedzy zwiazanej z obecnie obowiazuja-
cym prawem patentowym w USA oraz obecnie ksztaltujacymi si¢ tendencjami zwigza-

nymi z dopuszczeniem oprogramowania jako przedmiotu ochrony patentowe;.

1 M. Twain, A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court, ed. Createspace Independent Pub, Nowy
Jork 1889.

2 Konstytucja Stanow Zjednoczonych, art. 1(8), https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/
konstytucjausa.pdf [dostep 26.04.2020].
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Poczatkowo patent jako istota rzeczy nie zawieral innowacji zwigzanych z opro-
gramowaniami, do konca lat 70. XX w. nie zaktadano mozliwo$ci opatentowania opro-
gramowania. W latach 80., w wyniku kolidujacych ze sobg wyrokow Sadu Apelacyjne-
go oraz Sadu Najwyzszego, powstal trend zmierzajacy do umozliwienia ochrony
patentowej oprogramowania i finalnie wskutek decyzji waszyngtonskiego sadu federal-
nego uznano, ze oprogramowanie dajace przydatne, konkretne i namacalne rezultaty
moze wchodzi¢ w zakres przedmiotow wykazujacych zdolnos¢ patentowa®. Umozliwie-
nie patentowania oprogramowan spotkato si¢ z do§¢ entuzjastycznym przyjeciem w sfe-
rach informatycznych, szczegolnie ze Stany Zjednoczone stanowig jeden z najbardziej
obiecujacych rynkoéw wzrostowych w zakresie oprogramowan. Nie bez powodu legenda
Doliny Krzemowej i sukcesy monopolistow rynkowych takich jak Amazon, Google czy
Facebook poteguja cheé¢ tworzenia innowacji, bycia w czyms pierwszym. Stany Zjedno-
czone to jedna z niewielu jurysdykcji tak otwartych na ochrong patentowa dla oprogra-
mowan. Ponadto branza IT, od zawsze owiana lekka tajemnica, przez wiele lat stanowi-
fa ogromne wyzwanie dla Urzgdu Patentowego w USA (USPTO — United States Patent
and Trademark Office). Od lat 90. az do 2014 r. widoczna byta fala rejestracji wnioskow
patentowych na roznego rodzaju oprogramowania, ktore finalnie konczyly si¢ przyzna-
niem ochrony w zakresie wtasnos$ci intelektualnej. Szybko okazalo si¢ jednak, ze whasci-
we jest pytanie o oceng realnych kompetencji Urzgdu do weryfikacji patentu na oprogra-
mowania, oceng¢, czy dany system lub metoda stanowig o innowacyjno$ci inwencji

tworcy czy tez sg dlugo istniejgcymi standardami rynkowymi.

1. Podstawa prawna oraz wymogi merytoryczne wzgledem patentu

Zgodnie z prawodawstwem Stanow Zjednoczonych nalezy zalozy¢ istnienie trzech
kategorii patentowych, mianowicie:
I. uzytkowe (utility patents),
Il. dotyczace roslin (plant patents),
I1l. wzory uzytkowe (design patents)*.

Niezaleznie od prezentowanego rozwigzania, wynalazku, metody, patent powinien
si¢ charakteryzowa¢ innowacyjnoscia, powinien wnosi¢ co$ odkrywczego do dotychczas
znanego rozwigzania lub kreowaé je od podstaw. Gtowna podstawg prawng dotyczaca
ochrony wiasnosci intelektualnej zwigzanej z patentami jest Patents Act z 1952 r. skody-
fikowany w Tytule 35 United States Code. Co wigcej, ostatnia wazniejsza nowelizacja

prawa patentowego w USA pochodzi z 2011 r. Jest to ustawa America Invents Act, zbli-

8 W. Isaacson, Innowatorzy, thum. M. Jozwiak, K. Krzyzanowski, M. Strakow, Wydawnictwo Insignis
Media, Nowy York 2014, s. 47.
4 S.H. Voldman, From Invention to Patent: A Scientist and Engineers Guide, Wiley, West Sussex 2018, s. 3.
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zajaca system amerykanski do europejskiego, ktora zmienita chociazby zasadg¢ zwigzang
z prawem do patentu rOwnoznacznym z pierwszenstwem ztozenia (first to claim) na test
zwigzany z uprzednio istniejgcymi na rynku rozwigzaniami (prior art) — uregulowanym
w Sekcji 102(g)°. Kwestia zdolnosci patentowej znalazta swoj wyraz w § 101 wyzej wy-
mienionego Aktu, w ktorym czytamy, iz ktokolwiek stworzy lub odkryje nowy i uzytecz-
ny proces, maszyne, wytwor lub uktad rzeczy lub ich nowe i uzyteczne ulepszenie jest
uprawniony do otrzymania na nie patentu, pod warunkiem, ze spehiajg one kryteria in-
nowacyjnosci, uzytecznosci rozwigzania, jego nieoczywistosci (co stanowi odpowiednik
europejskiego poziomu wynalazczego). W § 101 wymienione zostaty kategorie wytwo-
roéw, na ktore mozemy w USA uzyskac patent. Sg to procesy, maszyny, produkty oraz
uktady rzeczy (rozwigzania graficzne). Niewatpliwie zamyslem ustawodawcy byto stwo-
rzenie definicji maksymalnie szerokiej, tak aby swym zakresem mogta objaé wszystkie
mozliwe przejawy tworczej inwencji ludzkiej. Bezposrednim zawezeniem tego zakresu
zajely si¢ sady stanowigce wylaczenia oraz ograniczenia, co powinno badz nie powinno
nosi¢ znamion wynalazku®. Obecnie, na gruncie prawa amerykanskiego patent musi
W pozytywny sposob przejs¢, wezesniej wspomniany, test prior art, czyli wykazanie, ze
dane rozwigzanie jest faktycznie innowacyjne w swoich otoczeniu domenowym lub kon-
kurencyjnym. Innymi stowy, patent nie moze prezentowac¢ dobrze znanego rozwigzania
funkcjonujacego na rynku juz kilka lat lub bedacego przedmiotem innego postepowania
patentowego’. Zgodnie z zapisami § 101 prawa natury, zjawiska naturalne oraz abstrak-
cyjne pomysty sg wylaczone z potencjalnej ochrony patentowej — dziatanie to ma oczy-
wiscie na celu zapobieganie zmonopolizowaniu podstawowego narzedzia naukowego

i technologicznego niezbednego do budowania przysztych innowacji.

2. Praktyka orzecznicza — Mayo i Alice oraz inne decyzje

Kwestia posiadania znamion wynalazku lub cech innowacji byta szeroko komento-
wana przez sady amerykanskie i doprowadzila do powstania do$¢ obszernej praktyki
zwigzanej z tym, co moze albo nie powinno by¢ opatentowane. Jednym z przyktadow
takiego orzecznictwa jest sprawa Mayo v. Prometheus. Sprawa powstata w wyniku spo-
ru pomiedzy Mayo Collaborative Services i Prometheus Laboratories dotyczacego testu

diagnostycznego. Mayo Collaborative Services byt komercyjnie dziatajacym laborato-

5 C.A. Nard, The Law of Patents (Aspen Casebook), 4th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New
York, 2016.

® H.B. Rockman, Intellectual Property Law for Engineers, Scientists, and Entrepreneurs, Wiley, Cana-
da 2020, s. 286.

" Doktadne wytyczne zwigzane z wyznaczeniem, co kwalifikuje si¢ jako Prior Art, znajduja si¢ w Roz-
dziale 900; https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s901.html [dostep 26.04.2020].
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rium diagnostycznym oferujgcym ushugi diagnostyczne, dziatajacym jako spotka zalez-
na Mayo Foundation for Medical Education and Research, ktéra byta organizacja non-
profit powigzang z Mayo Clinic. W sprawie Mayo metody, ktore tworca uznat za
innowacyjne, odnosity si¢ do faktu, ze podajac konkretny lek pacjentowi, wptywa si¢ na
poziomy metabolitu. W orzeczeniu w sprawie Mayo sad jednogtosnie uznat, ze roszcze-
nia skierowane do sposobu podania leku pacjentowi, pomiar metabolitoéw tego leku,
w celu okreslenia czy nalezy zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ dawke leku, nie stanowi innowa-
cji®. Sad Najwyzszy Stanéw Zjednoczonych jednomys$lnie uznat metody za niekwalifi-
kujace si¢ do ochrony patentowej i w konsekwencji patent zostat uniewazniony. Co wig-
cej, sad stwierdzit tez, ze zgdana korelacja zalezna tylko od naturalnego procesu dziatania
leku nie nosi znamion wynalazku czy tez innowacji. Oczywiscie decyzja ta stala sie
szeroko komentowanym przypadkiem w branzy biotechnologicznej i stanowita swego
rodzaju wstep do nadchodzacej rewolucji w branzy zwigzanej z wytwarzaniem rozwia-
zan innowacyjnych i branzy oprogramowan. Sad Najwyzszy odniost si¢ do kwalifiko-
walnosci wynalazku lub innowacji na mocy § 101 rowniez w sprawie Alice Corp v. CLS
Bank. Sprawa Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014), byta przed-
miotem orzeczenia Sadu Najwyzszego Stanow Zjednoczonych Ameryki z 2014 r. doty-
czacego kwalifikowalnos$ci patentowej. Sprawa odnosila si¢ do zastrzezenia dotyczace-
go uslugi powierniczej realizowanej online, czyli w formie elektronicznej w celu
utatwienia transakcji finansowych i w opinii sagdu obejmowata abstrakcyjne pomysty
niekwalifikujace si¢ do ochrony patentowej®. Patenty zostaty uznane za niespelniajace
wymogow Ustawy Patentowej, § 101. Uniewaznienie to wynika z faktu, ze przedmio-
tem patentu jest abstrakcyjny pomyst, ktoérego wdrozenie w srodowisku komputerowym
lub w dziataniu online nie byto wystarczajace do przeksztatcenia tego pomystu w przed-
miot ochrony patentowej. Cho¢ w opinii w sprawie Alice nie wspomniano bezposrednio
o oprogramowaniu jako takim, to jednak byla ona powszechnie uwazana za decyzje
W sprawie patentOw na oprogramowanie lub patentéw na oprogramowanie do metod
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Orzeczenie Alice nawigzywato do wspomniane;j
sprawy Mayo 1 zaprezentowanej w nim klasyfikacji zdolnosci patentowej jako testu
dwuczesciowego, sktadajgcego sie z nastepujacych elementow:

1) ustalenia, czy zglaszane rozwigzanie odnosi si¢ do abstrakcyjnej idei;

2) czy rozwiazanie zawiera w sobie elementy tworzace pewna koncepcje wynalazcza,

wykraczajaca poza sama abstrakcyjng idee.

& Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012).
® J.A. Rothchild, Research Handbook on Electronic Commerce Law, Edward Elgar Publishing,
Northampton 2016, s. 238.
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Orzeczenie Sadu Najwyzszego w sprawie Alice stanowito swego rodzaju przetom
w zakresie oprogramowan zwigzanych z nowymi technologiami. Dla wielu orzeczenie
to stato si¢ swego rodzaju generalizacja moéwigcg, ze oprogramowanie nie moze by¢
przedmiotem patentu. Zatozenie takiej automatyki dziatania prowadzi do wielu kontro-
wersji w rozumieniu tego, czym jest oprogramowanie samo w sobie oraz na czym pole-
ga jego ztozono$¢. Zarowno wyzej wymieniona sprawa, jak i orzeczenie Sadu Najwyz-
szego z 2010 r. w sprawie Bilski v. Kappos®™®, byly pierwszymi od czasu wyroku
w sprawie Diamond v. Diehr z 1981 r. sprawami o objgcie ochrong patentowa wynalaz-
kéw zwigzanych z oprogramowaniem.

Decyzja w sprawie Alice pozostawila nas z istotnym pytaniem: czy zgodnie z zato-
zeniami tego orzeczenia oprogramowanie nie moze stanowi¢ przedmiotu patentu? Po
decyzji Alice wielu posiadaczy patentéw na oprogramowanie masowo porzucato swoje,
watpliwe w ich mniemaniu, wynalazki ze wzgledu na niepewno$¢ co do ich prawa do
bycia objetym ochrong patentowa. Warto zauwazy¢, ze ani Mayo, ani Alice nie zajely sie
historig ustawodawcza wymogoéw pochodzacych z § 101 oraz poprzednich statutow, ani
tez nie odnosity si¢ one do historii legislacyjnej, pozostawiajac wiele pytan bez odpowie-
dzi. Przyktadowo: czy roszczenie zawierajace nowo odkryte prawo natury spetnia po-
dwojny wymog zaréwno odkrycia, jak i wynalazku? Czy nowatorskie algorytmy prze-
twarzania danych sg niekwalifikowanymi abstrakcyjnymi pomystami, czy tez potencjalnie
kwalifikuja si¢ jako element wnioskow? Jaki jest zwigzek pomigdzy podstawowymi prze-
stankami umorzenia okreslonymi w Mayo oraz rzeczywistym testem dla prawa do uzy-
skania patentu? Jesli funkcjg § 101 jest kalibracja zakresu patentu, to w jaki sposob ta rola
odnosi si¢ do innych doktryn dotyczacych zdolnosci patentowej zawartych w ustawie
z 1952 1.2* Powyzsze pytania powodujg niepewnos¢ i dezorientacje wynikajaca ze wspo-
mnianego wyroku sagdu. Co wigcej, orzecznictwo stwarza istotne problemy dla wielu firm
1 inwestoréw rozwazajacych podjecie projektow badawczych i rozwojowych. Dwuetapo-
wy test zaproponowany przez sad w sprawach Mayo oraz Alice z formalnego punktu
widzenia wydaje si¢ do$¢ oczywisty, jednak z punktu widzenia stosowania w praktyce
rodzi wiele watpliwosci'?. W dekadzie poprzedzajacej wystosowanie decyzji w sprawach

Mayo oraz Alice merytoryczne uniewaznienia patentdw (w szczegoélnosci zwigzanych

10 Sprawa Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010), zostala rozstrzygnieta przez Sad Najwyzszy Standw
Zjednoczonych, ktory uznal, ze test maszynowy lub test transformacji nie jest jedynym testem kwalifikuja-
cym proces do opatentowania, ale raczej uzyteczna i wazng wskazowka, narzedziem badawczym, stuzacym
do ustalenia, czy niektore zastrzezone wynalazki sa procesami zgodnie z § 101.

1 J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, Final report of the Berkeley Center for Law & Technology
section 101 workshop: addressing patent eligibility challenges, “Berkeley Law University of California”
2018, vol. 33, issue 2, s. 561, https://lawcat.berkeley.edu/record/1128549 [dostep 25.04.2020].

12 C.A. Nard, The Law of Patents, 5th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York 2020,
S. 204-205.
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z oprogramowaniami) stanowity dos¢ niewielki procent w stosunku do wszystkich skta-
danych wnioskéw. Wydanie wymienionych orzeczen spowodowato gwaltowny wzrost
uniewaznien patentow oraz odrzucen rejestracji w tym zakresie. Ponizsze wykresy przed-
stawiaja, jak ksztaltowaly si¢ akceptacje oraz odrzucenia wnioskow patentowych na prze-
strzeni lat 2014-2016, czyli na przestrzeni dwoch lat od decyzji Alice.

Wykres 1. Patenty na oprogramowania zakwestionowane na podstawie § 101

Software Patents Challenged Under § 101 by Year
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Zrédto: J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, Final report of the Berkeley Center for Law & Technology sec-
tion 101 workshop: addressing patent eligibility challenges, “Berkeley Law University of California” 2018,
vol. 33, issue 2, s. 561, Zatgcznik B, https://lawcat.berkeley.edu/record/1128549 [dostep 25.04.2020].

Tabela 1. Procentowy rozklad uniewaznien patentow

Procent uniewaznionych patentow
Uniewaznienia Procent
Suma o . oL
wynikajace z § 101| uniewazZnien
Decyzje w oparciu o § 101 405 274 67,70%
IFederal Circuit (decyzje w ob- 0
wodach federalnych) 73 65 89,00%
District Courts (sady okregowe) 332 209 63,00%

Zrodto: J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, op. cit., Zatacznik A. Ttumaczenie whasne.

Powyzsze wykresy i tabele obrazuja realny wptyw decyzji w sprawie 4/ice na unie-
waznienia wnioskéw patentowych na przestrzeni lat 2014-2016. Chwile po tej stynne;j
decyzji pojawilo si¢ przekonanie, ze wlasciwg interpretacja jest wykluczenie oprogra-
mowania z rzeczy wchodzacych w zakres ochrony patentowej. Tak wigc w historii prze-
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tomowych dla oprogramowania jako patentu decyzji wydanych przez sady amerykan-
skie wyrdzni¢ mozna dwa etapy: po decyzji Mayo i przed decyzja Alice oraz po decyzji
w sprawie Alice. Ponizszy wykres obrazuje wzrost spowodowany przez jedno i drugie
zdarzenie oraz pokazuje skok procentowy liczby odrzucen spowodowany pierwszym

i drugim orzeczeniem sadu.

Tabela 2. Liczba decyzji wydanych przez USPTO oraz patentow przyznanych przed i po

orzeczeniach Mayo oraz Alice

Po sprawie Mayo, ale przed Alice Po Alice
(24 miesigce, od czerwca 2012 (32 miesigce, od czerwca 2014
do czerwca 2014) do lutego 2017)
Uniewaz- | Nieunie- Pr-ocen-t Uniewaz-| Nieunie- Pr.ocen.t
. . . Suma |uniewaz-| . . Suma uniewaz-Wzrost
nione |waznione . nione |waznione .
nionych nionych
Decyzje 16 21 37 | 43,20% 222 137 359 | 61,80% | +19%
Patenty 26 55 81 | 32,10% 324 454 778 | 41,60% | +10%

Zrédto: J. A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, op. cit., s. 576. Thumaczenie wilasne.

Z badan prowadzonych przez J.A. Lefstina, P.S. Menella i D.O. Taylora w zwiazku
z publikacja Final report of the Berkeley Center for Law & Technology section 101
workshop: addressing patent eligibility challenges jasno wynika, ze najliczniejsza grupa
wnioskow patentowych kwestionowanych na mocy § 101 sg wnioski odnoszace si¢ do
oprogramowan. Mimo to dane statystyczne z 2017 r. pokazuja rosnaca tendencj¢ akcep-
tacyjng wzgledem wspomnianych wnioskéw. Ponizszy wykres obrazuje dane za rok
2017 w tym zakresie.

Wykres 2. Kategorie, w jakich patenty zostaly uniewazniane lub akceptowane przez USPTO
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Zrodto: J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, op. cit., s. 580.

63



Malgorzata Sikora

Od czasu orzeczenia Alice Corp. przeciwko CLS Bank International ochrona paten-
tow software’owych stata si¢ niepewna: sady nizszej instancji uniewazniaty szereg pa-
tentow software’owych, USPTO zwolnito tempo ich przyznawania, a wynalazcy w co-
raz wigkszym stopniu rezygnujg z wydawanych, ale niekwestionowanych patentow.
Pomimo rosngcego odsetka odrzuconych i uniewaznionych patentow w tych obszarach
USPTO nadal wydaje rekordowg liczbg¢ patentdw, ktdrych przedmiotem jest oprogramo-
wanie. Bezsprzecznie wskazuje to, ze potrzeba ochrony patentami oprogramowan wciaz
istnieje. Ze wzgledu na niestabnace zainteresowanie tematem warto zastanowic¢ si¢ nad
realnym standardem mozliwosci ochrony wtasnos$ci intelektualnej bedacej czescig skta-
dowg $wiata technologii.

Oczywiscie zaostrzenie standardow zwigzanych z patentami nie byto bezpodstaw-
ne. USPTO ma za sobg histori¢ wielu kontrowersyjnych decyzji patentowych oraz przy-
znanie ochrony dla wynalazkow, ktorych innowacyjnos$¢ spotkata si¢ z krytyka $wiata
naukowego. Przyktadem takiej decyzji jest stynny patent nalezacy do firmy Amazon na
tzw. zakup one-click®. Przyznany w 1999 r. patent uznawat za innowacyjne zakupy za
pomocg jednego kliknigcia. Istota innowacji bylo umozliwienie bezposredniego zakupu
ze strony internetowej oraz pobranie srodkow z wczesniej zapisanej na koncie klienta
karty kredytowej oraz danych zwigzanych z ptatnoscig, co docelowo miato nie tylko
przyspieszy¢ proces zakupowy, ale tez utatwi¢ podejmowanie decyzji przez klienta. In-
formacje stanowigce niezbe¢dne minimum do zrealizowania transakcji byly pobierane
w pierwszym kroku po wejsciu na stron¢ internetowg, wskutek czego byty one zapisy-
wane do bazy danych Amazon i obstugiwaly caty proces ptacenia za przedmiot ukryty
pod nazwa one-click purchase. Biorac pod uwagg, ze rozwigzanie pochodzi z 1997 .4,
mozna zalozy¢, ze stanowito swego rodzaju innowacj¢ oraz wnosito co$ nietypowego do
dotychczas znanych proceséw zakupowych online. Nalezy jednak zauwazy¢, ze w po-
dobnym czasie na stronie internetowej sklepu Barnes & Noble uzywano rozwiazania
niezwykle podobnego do prezentowanego przez Amazon one-click. W przypadku Bar-
nes & Noble system zakupow online nazwano Express Lane 1 zastosowano w nim logike
umozliwiajaca znaczng automatyzacje zakupow za pomoca jednego kliknigcia®®. Sad
federalny finalnie wydat nakaz utrzymujacy prawo do patentu na rzecz firmy Amazon,
wskutek czego Barnes & Noble musial powrdci¢ do tradycyjnej metody koszyka na za-

kupy w przypadku transakcji internetowych i ostatecznie zrezygnowac z zakupow zgod-

18 Patent nr 5,960,411 przyznany 28 wrzesnia 1999 r. firmie Amazon, wygast w 2017 r. Tre§¢ wniosku
dostepna na https://patentimages.storage.googleapis.com/37/¢6/81/3ebb1f33¢41b4a/US5960411.pdf [do-
step 26.04.2020].

1 Whniosek Patentowy Amazon na tzw. one-click zostat ztozony w 1997 r. i od tego momentu datowata
si¢ jego ochrona jako wlasnosci intelektualne;.

15 J. Strout, D. Kim, Debugging Software Patents after Alice, “South Carolina Law Review” 2017,
vol. 69(117), s. 24, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2971269 [dostep 26.04.2020].
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nych z zalozeniami ich Express Lane. W zwiazku z tym Amazon, jako jedyny podmiot
posiadajacy patent na realizacje transakcji online za pomocg jednego klikniecia myszka,
odniodst korzysci ekonomiczne poprzez wykluczenie innych z korzystania ze swego opa-
tentowanego rozwigzania, ktore stanowito niebywata przewage na przestrzeni lat, gdy
patent byt wazny i stanowil realng ochrone prawna.

Pozornie jednowymiarowy problem ukazany powyzej w rzeczywistosci wptywa na
duza liczbe firm. Przed wydaniem decyzji w sprawie Alice USPTO mialo tendencje
do powierzchownego akceptowania duzej liczby wnioskow patentowych na oprogramo-
wania, cz¢sto nie§wiadomie eliminujacych dostep do ogdlnych rozwigzan umozliwiajg-
cych wynalazcom tworzenie nowych usprawnien lub innowacji. Aby lepiej zrozumieé
istot¢ rzeczy, nalezy odwota¢ si¢ do dwoch specyficznych elementow zwigzanych
z oprogramowaniami jako przedmiotami patentu. Po pierwsze, oprogramowanie jako
istota rzeczy charakteryzuje si¢ ztozonoscig, sktada si¢ z wielu komponentéw majacych
na celu realizacje¢ zaprojektowanych zadan. Przyktadowo, wspomniany patent na one-
click sktadat si¢ z warstwy interfejsu umozliwiajacego uzytkownikowi dokonanie trans-
akcji — moéwimy tutaj m.in o przycisku, nawigacji na stronie czy tez elementach graficz-
nych (niestanowigcych elementow podlegajacych ochronie patentowej). Kolejnym
czesciami sktadowymi sa: warstwa zwigzana z zapisem danych do bazy, co jest warun-
kiem koniecznym do realizacji zatozonej automatyzacji, nastepnie bezposrednie inicjo-
wanie ptatnosci i finalizacja zamowienia. Wszystkie te elementy sktadowe w przetoze-
niu na realia oprogramowania stworza ztozonosc¢, ktéra moze dawa¢ zhudne wrazenie
innowacyjnosci. Dla poréwnania wydawaloby si¢, ze przelozenie na realia programu
komputerowego idei takich jak grupa czy konwersacja mogtoby nosi¢ znamiona inno-
wacyjnosci, jesli zostalyby opisane w wystarczajaco ,.kreatywny” sposob. Co wigcej,
domniemywac¢ mozna, ze w jurysdykcji Stanow Zjednoczonych mogg istnie¢ patenty
bazujace na tak mato innowacyjnych ideach. Aby odpowiedzie¢ na pytanie, czy jest
to wlasciwa praktyka przyznawania patentow, mozna pokusi¢ si¢ o analizg, czy rozsadne
jest ograniczenie dostepu do pierwotnie znanych nam i bazujacych na podstawowych
zasadach logiki rozwigzan. Co wigcej, czy dobre z punktu widzenia nauki jest trwate
zakazanie budowania rozwigzan czy innowacji na bazie zbioru takiego jak grupa czy tez
kanalu wymiany informacji takiego jak konwersacja? W przypadku coraz wigkszego
znaczenia $wiata technologii do$¢ intuicyjne jest udzielenie negatywnej odpowiedzi na
to pytanie. Nie oznacza to oczywiscie, ze powinno si¢ zakaza¢ bezwzglednie patentowa-
nia oprogramowan, ale warto zwroci¢ uwage, ze dopuszczanie niskiej jakosci patentow
powoduje chociazby wzrost kosztéw 1 zagrozen zwigzanych z pozwami dla matych
przedsigbiorcéw tworzacych swoje rozwigzania, poniewaz czesto nieswiadomie korzy-

staja oni z generycznego metod czy systemow, ktore sg objete ochrong patentowa. Istnie-
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je wiele podej$¢ do ochrony oprogramowania, niemniej jednak wsrod wielu uczonych
i praktykoéw panuje zgoda, ze sady musza wyjasnia¢ i udziela¢ istotnych wskazowek
USPTO odnosnie do precyzyjnego dookreslenia, co na mocy § 101 powinno zostaé wy-
faczone spod ochrony patentowej. Jednym z przyktadowych rozwigzan tego problemu
moze by¢ poszerzenie zakresu eksperckiego grona egzaminatorow pracujacych w odpo-
wiednich jednostkach Urzedu Patentowego w Stanach Zjednoczonych. Rozwigzanie to,
cho¢ wlasciwe, niesie ze soba pewne ryzyka zwiazane z kosztami ztozenia i utrzymania

patentow.

3. WhniosKki

Patenty zwigzane z oprogramowaniami zdecydowanie stanowia jedno z najwigk-
szych wyzwan dla USPTO ze wzgledu na ich ztozono$¢, czgsto tez zahaczajg o abstrak-
cyjno$¢. Orzeczenia takie jak Mayo czy Alice maja za zadanie jednoznacznie doprecy-
zowac zakres tego, co moze zosta¢ objete ochrong patentowa. Niemniej jednak nalezy
zwrdci¢ uwagg, ze bezwzgledne ograniczanie oprogramowan jako systemu lub metody
spetniajacych standard innowacyjnosci moze prowadzi¢ do wyciggnigcia spod ochrony
prawnej bardzo istotnej dziedziny tworczosci. Catkowite lub nienaturalne wytaczenie
ich z zakresu ochrony patentowej nie jest rozwigzaniem, a jedynie unikiem wzgledem tej
szczegblnej dziedziny. Drugim aspektem jest koniecznos¢ selektywnego i $wiadomego
gwarantowania ochrony patentowej. Wspomniana sprawa Amazon czy tez abstrakcyjny
przyktad grupy stanowia tylko namiastke tego, jak bardzo ograniczajace i niebezpieczne
moze by¢ przyznanie ochrony patentowej czemus, co stanowi jedynie stosowanie ogol-
nych zasad czy idei w praktyce. Zbyt pochopne akceptowanie patentdéw moze nie tylko
negatywnie wplyna¢ na wizerunek USPTO jako urzedu, ale tez realnie zaszkodzi¢ ma-
tym firmom lub rozwijajacym si¢ przedsicbiorstwom. Co wigcej, nieselektywne odrzu-
canie wnioskOw zwigzanych z oprogramowaniami moze prowadzi¢ do poszerzania lub
nienaturalnego modyfikowania czegos, co docelowo ma stanowi¢ czes$¢ sktadowa soft-
ware do innych kategorii takich jak chociazby gaming. W mojej opinii realng szansa
dostarczania sprawiedliwej oraz wartosciowej z praktycznego punktu widzenia klasyfi-
kacji dotyczacej tego, co powinno badz nie powinno stanowi¢ przedmiotu patentu, jest
podnoszenie kwalifikacji oraz zasobow ludzkich USPTO, nawet jesli wigzatoby sig¢ to ze
wzrostem kosztu utrzymania wnioskow patentowych. Na gruncie prawa amerykanskie-
g0, gdzie pozwanie o rzekome naruszenia patentu jest codzienng praktyka, wydawanie
patentow zgodnych z oficjalnymi zaleceniami stanowi duze zagrozenie dla zaréwno

przedsigbiorcdw, jak i wynalazcow.
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