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Dobrze juz byto - czyli o tym,
jak Urzad Patentowy RP udzielat patentow
na wynalazki realizowane komputerowo,
zanim jeszcze stato sie to (nie)modne

Uwagi wstepne

Temat ,,wynalazki realizowane komputerowo a UPRP” powraca. W zwigzku
z ostatnig nowelizacjg ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej', z niedawno opubli-
kowanymi Wytycznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazkéw i wzorow uzytkowych,
w tym odnoszgcymi sie do takich wynalazkéw, a przede wszystkim w zwigzku
z rosngcq liczbg odnosnych wynalazkéw i praktycznie nieograniczonymi obszarami
techniki, w ktdrych sie one pojawiaja. Zgadzam sie z kol. Markiem Burym?, ze prak-
tyka UPRP w zakresie tego rodzaju wynalazkéw odbijatfa sie niekorzystnie na polskich
przedsiebiorstwach z obszaru ICT, ktére nie mogty liczy¢ na uzyskanie ochrony
patentowej swoich rozwigzan na drodze krajowej, a jednoczesnie czesto nie byto
ich sta¢ na siegniecie po patent europejski. Dlatego w obliczu pozytywnych zmian
w tym zakresie w ponizszym artykule analizuje trzy przykfady postepowan dotycza-
cych takich wynalazkéw — dwéch przed UPRP i jednego przed EPO. Z przyjemnoscig
stwierdzam, ze UPRP moze pochwalic¢ sie chlubnymi dokonaniami w tym zakresie —
i to z czasOw, zanim jeszcze wynalazki realizowane komputerowo staty sie modne,
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a udzielenie na nie ochrony przez UPRP — problematyczne. Taki przypadek ilustruje
przyktad 1. Jest to przypadek zbiezny z obserwacja kol. M. Burego, ktéra pada we
wspomnianym artykule — ze ekspert UPRP pan Jerzy Wtodek udzielat patentéow na
takie wynalazki w latach 90. poprzedniego stulecia. Przyktad 2 jest rowniez pozy-
tywny, tj. zakonczony udzieleniem patentu, ale postepowanie byto w tym przypadku
trudniejsze, poniewaz komunikacja miedzy UPRP a zgtaszajagcym byt niejasna. Przy-
kfad 3 dotyczy EPO — ale moze wybiega w nieodlegta przysztos¢ przed UPRP?

Przyktad 1

Zgtoszenie wynalazku nr P.381717 z 8.02.2007 r. pt. Sposdb i ukfad
zdalnego sterowania oswietleniem — patent nr PAT.213579 (publikacja B1
29.03.2013 r. - 6 lat od zgtoszenia).

Zgtoszenie dokonane na rzecz krakowskiej spotki Es-System SA, produkujacej
réznego rodzaju oprawy i systemy oswietleniowe, dotyczyto rozwigzania obejmu-
jacego jeden lub wiecej reflektoréw w ruchomych oprawach, przy czym strumien
Swiatfa z reflektoréw mozna byto kierowaé w pozadane miejsce, wskazujac to miejsce
plamka swietlng ze wskaznika laserowego. Elektroniczny system sterujacy dbat o to,
aby kamera $ledzita plamke laserows i za pomocg zespotu napedowego (silnikbw
elektrycznych) kierowat swiatto reflektora we wskazane miejsce.

Wyobrazmy sobie, jak wygodne w praktyce jest rozwigzanie wedtug wyna-
lazku — zastosowane np. w sklepie odziezowym w galerii handlowej. Reflektory
mozna skierowac w dowolne miejsca (w tym trudno dostepne, np. wysoko na scianie
lub suficie), bez dotykania reflektora (moga by¢ gorace!) i co najwazniejsze — bez
udawania sie w te miejsca — a po prostu przez wskazanie ich wskaznikiem laserowym.

Wynalazek zostat bardzo konkretnie, starannie, a jednoczesnie zwiezle
opisany w zgtoszeniu (7 stron opisu, zilustrowanego 6 stronami rysunku). Kilka
figur rysunku pokazywato rozwigzania konstrukcyjne zwigzane ze zgtoszonym
rozwigzaniem (np. konstrukcje oprawy oswietleniowej), zas fig. 1 pokazywat
schemat blokowy sposobu sterowania oswietleniem.

Opis zgtoszeniowy zawierat adekwatny referat stanu techniki, w tym
znanych sposoboéw i uktadéw do sterowania oswietleniem, obejmujgcych m.in.
ruchome oprawy oswietleniowe. Wskazywat niedogodnosci znanych rozwigzan:
~Niedogodnoscig znanych rozwigzan jest brak mozliwosci zdalnego okreslenia
miejsca, w ktére ma byc¢ skierowane swiatto”, zalete wynalazku: ,,Rozwigzanie
wedtug wynalazku pozwala na zdalne kierowanie $wiatta w miejsce oddalone od
operatora wskaznika, co pozwala na tatwe i szybkie dokonywanie odpowiednich
zmian oswietlenia” oraz wskazywat, ze osiggniecie tej zalety wymaga rozwigzania
problemu technicznego (jak zbudowac uktad, ktéry to umozliwia?). Opis mowit tez,
ze sposéb wedtug wynalazku realizowany jest przez ,,elektroniczny uktad sterujacy”
(dodajmy: odpowiednio zaprogramowany — co jednak nie pada explicite w opisie).

Zastrzezenia niezalezne w wersji zgtoszeniowej brzmiaty:

. 1. Sposéb zdalnego sterowania oswietleniem, znamienny tym, ze najpierw,
po podtaczeniu zasilania sieciowego do oprawy oswietleniowej (1), nastepuje faza
konfiguracji kamery (5) oraz sterownikéw silnikow krokowych (20, 21), po czym
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uktad zdalnego sterowania os$wietleniem przechodzi w stan oczekiwania na akty-
wacje, ktéra nastepuje poprzez oswietlenie czujnika aktywujacego (6) oprawe
(1) wskaznikiem laserowym, w przypadku gdy plamka laserowa znajduje sie
w polu widzenia kamery (5), oprawa oswietleniowa (1) zmienia swojg pozycje
w ten sposéb, aby widziana plamka laserowa emitowana przez wskaznik laserowy
znajdowata sie w srodku obszaru oswietlanego przez oprawe oswietleniowa (1),
natomiast przesuwanie plamki laserowej powoduje przesuwanie snopa Swiatfa
emitowanego przez oprawe oswietleniowg (1) w ten sposéb, ze plamka laserowa
zawsze znajduje sie w srodku obszaru oswietlanego przez oprawe oswietleniowa
(1), w przypadku zaniku plamki laserowej lub gdy plamka laserowa nie znajduje
sie w polu widzenia kamery (5) oprawa oswietleniowa (1) po okreslonym czasie
przechodzi w stan oczekiwania na ponownga aktywacje.

3. Uktad zdalnego sterowania oswietleniem skfadajacy sie z ruchomej
oprawy oswietleniowej oraz wskaznika, znamienny tym, ze wyposazony jest
we wskaznik laserowy o dowolnej dfugosci emitowanego Swiatta w zakresie
widzialnym, a oprawa oswietleniowa (1) jest wyposazona w zrédto swiatfa (2) pota-
czone z zasilaczem Zrédta Swiatfa (3) i elektroniczny system sterujacy (4) potaczony
z kamerga (5), z czujnikiem aktywujacym oprawe (6) i z zespotem napedowym (7)".

W marcu 2007 r. UPRP wykonat sprawozdanie o stanie techniki, przekazane
zgtaszajgcemu w kwietniu 2007 r. Sprawozdanie zostato wykonane dla wszystkich
zastrzezen z daty zgtoszenia (sposéb i uktad). W sprawozdaniu UPRP zacytowat
5 publikacji, w tym dwie oznaczone flaga Y (WO03078894A i JP7312296A, ta
ostatnia przywotywana w referacie stanu techniki w opisie zgtoszeniowym, reszta
dokumentéw — z flaga A). Ten wynalazek zgtoszony zostat réwniez w trybie PCT
(publikacja WO2008097114A1). W tym przypadku badanie stanu techniki wykonat
EPO dziatajacy jako ISA. Sprawozdanie wykonane przez EPO cytowato publikacje
w duzej czesci zbiezne z tymi wskazanymi przez UPRP, a ponadto cytowato publi-
kacje WO2006075298A2, oznaczong flaga X.

W zawiadomieniu z 16.09.2011 r. UPRP powiadomit zgtaszajacego, ze ta
ostatnia ze wspomnianych publikacji (WO2006075298A2) ujawnia rozwigzanie,
ktérego elementy sktadowe (sprzetowe) sg zbiezne ze wskazanymi w zastrze-
zeniu 3, a takze spos6b sterowania oswietleniem, ktéry jest zbiezny ze wskazanym
w zastrzezeniu 1. W zwigzku z tym UPRP wskazat na brak poziomu wynalazczego
przedmiotowego rozwigzania (art. 24 i 26 p.w.p.). Zawiadomienie byto zwiezte
(jednostronicowe). Nalezy zauwazy¢, ze Urzad w zaden sposéb nie podwazat tech-
nicznego charakteru rozwigzania, nie miat watpliwosci, ze zgtoszone rozwigzanie nie
jest wyfaczone spod patentowania. Sam zarzut braku poziomu nie byt moze szcze-
goétowo uzasadniony (to moja subiektywna ocena), ale jednoczesnie zawiadomienie
jednoznacznie identyfikowato przeszkode do udzielenia patentu, czyli braku poziomu
wynalazczego w swietle WO2006075298A2.

Umozliwito to zgtaszajagcemu podjecie rzeczowej i skupionej na wskazanej
przeszkodzie polemiki.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgtaszajacy podniést m.in., ze ,,Publikacja
W02006075298 ujawnia sposob sterowania wigzka swietlng reflektora, w ktérym
reflektor wyposazony jest w detektor wigzki laserowej. Takg wigzke laserowa ze
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wskaznika laserowego kieruje sie na detektor, zas detektor ten — na podstawie
kierunku padania wigzki laserowej — wykrywa potozenie wskaznika laserowego,
a odpowiednie sterowniki steruja silnikiem, w ktéry wyposazony jest reflektor w ten
sposob, aby skierowac wigzke swietlng reflektora na miejsce, w ktérym znajduje sie
wskaznik laserowy”. Krotko méwigc: ze w publikacji tej — w odréznieniu od zgto-
szonego wynalazku — nie sledzi sie plamki swietlnej, tylko Zzrédto swiatta, co rodzi
zasadniczg niedogodnos¢ w uzytkowaniu rozwigzania wedtug W02006075298
(poniewaz, aby skierowac reflektor w jakies miejsce, trzeba sie w to miejsce udac
i stamtad poswieci¢ laserem!). Niedogodnos¢ te rozwigzuje obecny wynalazek.
Zgtaszajacy odniost sie tez krétko do publikacji WO03078894A i JP7312296A (flagi
Y w sprawozdaniu UPRP o stanie techniki), kazdorazowo wskazujac na odmien-
nos¢ ujawnionych tam rozwigzan od rozwigzania badanego i brak mozliwosci osia-
gniecia zalety obecnego wynalazku na podstawie tamtych ujawnien.

Jedyna poprawka ztozona w odpowiedzi na zawiadomienie dotyczyta
zastrzezenia 3 (ukiad), do ktérego dopisano konfiguracje elementéw juz uprzednio
w nim wskazanych:

»3. Ukfad zdalnego sterowania oswietleniem, sktadajacy sie z ruchomej
oprawy oswietleniowej oraz wskaznika, znamienny tym, ze wyposazony jest
we wskaznik laserowy o dowolnej dtugosci emitowanego swiatta w zakresie
widzialnym, a oprawa oswietleniowa (1) jest wyposazona w zrédio swiatta (2),
pofaczone z zasilaczem Swiatfa (3) i elektroniczny uktad sterujacy (4) potaczony
z kamera (5), z czujnikiem aktywujgcym oprawe (6) i z zespotem napedowym
(7), przy czym wspomniany ukfad sterujacy (4) jest skonfigurowany tak, ze
w przypadku gdy plamka laserowa znajduje sie w polu widzenia kamery
(5), zmienia pozycje oprawy oswietleniowej (1) w ten sposéb, aby widziana
plamka laserowa znajdowata sie w srodku obszaru oswietlanego przez
oprawe oswietleniowg (1), natomiast przesuwanie plamki laserowej powo-
duje przesuwanie snopa $wiatta emitowanego przez oprawe oswietleniowa
(1) tak, ze plamka laserowa zawsze znajduje sie w srodku obszaru oswietla-
nego przez oprawe oswietleniowa (1)”.

Taka poprawka miata oczywiscie swoje umocowanie w opisie z dnia
zgtoszenia.

Powyzsze argumenty i poprawki spotkaty sie ze zrozumieniem eksperta
UPRP, ktéry postanowieniem z 24.07.2021 r. wezwat do nadestania porzadko-
wych poprawek w dokumentacji zgtoszenia (w tym: kompletu poprawionych
zastrzezen, poprawienia istoty wynalazku za zgodnos¢ z nimi i uwzglednienia publi-
kacji WO2006075298A2 w referacie stanu techniki). Po wykonaniu postanowienia
wydat decyzje warunkowa o udzieleniu patentu (datowang na 25.09.2012 r.).
Patent PAT.213579 B1 byt utrzymywany przez uprawnionego jeszcze przez kilka
lat, po czym w 2017 r. upadt z braku optaty za kolejny rok ochrony. Interesujace
jest, ze zastrzezenie 1 (sposéb sterowania oswietleniem) w patencie jest identyczne
jak w wersji zgtoszeniowej, zas zastrzezenie 3 w tym patencie (uktad sterowania
oswietleniem) jest w brzmieniu poprawionym w odpowiedzi na przywotane wyzej
zawiadomienie, czyli wyrdznia sie cechami funkcjonalnymi. Zatem kazdy element
sprzetowy ukfadu wziety osobno jest znany, a istota nowego rozwigzania tkwi we
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wzajemnym potaczeniu (funkcjonalnym) tych elementéw i w ich konfiguracji, w tym
w konfiguracji ukfadu sterujacego, czyli de facto w programie wykonywanym przez
ten uktad sterujacy.

W obliczu toczacej sie ostatnio publicznej dyskusji dotyczacej patentowania
rozwigzan realizowanych za pomocag komputera, ktérych niewatpliwie z dnia na
dzien dramatycznie przybywa w naszym otoczeniu, a zatem dyskusja na ten temat
jest wazna i potrzebna, warto zauwazy¢, ze cate powyzsze postepowanie toczyto
sie pod rzgdami ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej w brzmieniu sprzed nowe-
lizacji z 2015 r., czyli w stanie prawnym, w ktérym art. 33 ust. 3 p.w.p. brzmiat:
.Zastrzezenia patentowe, o ktérych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny by¢
w cafosci poparte opisem wynalazku i okresla¢ w sposéb zwiezty, lecz jednoznaczny,
przez podanie cech technicznych rozwigzania, zastrzegany wynalazek oraz zakres
zadanej ochrony patentowej”, a jednoczesnie wymdg ,technicznego oddzia-
tywania na materie” zaszyty byt w odpowiednim rozporzadzeniu: , [Przeprowa-
dzajac badania, Urzad Patentowy] nie uznaje przedmiotu zgtoszenia za wynalazek,
w szczegOlnosci jezeli stwierdzi, ze nie dotyczy on zadnego wytworu materialnego
nadajacego sie do wykorzystania, okreslonego za pomocg cech technicznych odno-
szacych sie do jego budowy lub skfadu ani okreslonego sposobu technicznego
oddziatywania na materie (...)"3.

Przypadek dyskutowanego zgfoszenia mozna podsumowac tak:

W postepowaniu UPRP nie kwestionowat technicznego charakteru rozwia-
zania ani tego, czy jest ono wynalazkiem (jest) lub czy jest wytagczone spod paten-
towania (nie jest). Komunikacja przychodzaca z UPRP byta jasna i konsekwentna (a
warto zauwazy¢, ze sprawozdanie o stanie techniki przygotowat w tej sprawie inny
ekspert niz ten, ktéry potem prowadzit sprawe i przystat zawiadomienie, postano-
wienie, a w koncu — wydat decyzje). Zarzut braku poziomu wynalazczego — w duzej
czesci chybiony, ale konkretny — utatwit podjecie argumentacji. Postepowanie prze-
biegto sprawnie i zakonczyto sie decyzjg o udzieleniu patentu, przy petnym zrozu-
mieniu procesu przez zgtaszajacego.

Przyktad 2

Zgtoszenie wynalazku nr P.403914 z 16.05.2013 r. pt. Sposob i uktad
do zdalnego diagnozowania pozaréw a patent nr PAT.224534 (publikacja B1
31.01.2017 r. — niecate 4 lata od zgtoszenia).

Zgtoszenie dokonane na rzecz Instytutu Technologii Materiatéw Elektro-
nicznych w Warszawie, dotyczyto rozwigzania (sposobu i uktadu) do zdalnego
diagnozowania pozaréw, w ktérym najpierw w widmie promieniowania padaja-
cego pochodzgcego od ptomienia pozaru za pomocg odpowiednich detektorow
wykrywa sie linie widmowe charakterystyczne dla wybranych molekut powstaja-
cych podczas pozaru w wyniku spalania materii, a nastepnie diagnozuje sie rodzaj
pozaru — stosownie do wynikéw analizy promieniowania padajgcego.

3§32 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgtoszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.).
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Pomyst ten tatwo zrozumie¢: wiadomo, ze czasteczki chemiczne posiadaja
unikalne linie widmowe, po ktérych mozna je rozpoznac (to taki ,,odcisk palca”
czasteczki — znany dla kazdej czasteczki; mozna wiec na podstawie analizy promie-
niowania wykrywac obecno$¢ zwigzkéw chemicznych w odlegtych miejscach, np.
w kosmosie). Czasteczka CO, posiada charakterystyczng linie widmowa w zakresie
promieniowania od dtugosci fali 4,3 um, podobnie molekuta OH- — 309nm. A zatem
na podstawie promieniowania padajacego pochodzacego od pozaru i zarejestrowa-
nego przez detektory mozna stwierdzi¢, czy w pozarze, na ktéry patrzymy, powstajg
czasteczki CO, lub OH- i wzigwszy odpowiednig poprawke na promieniowanie ciata
doskonale czarnego, swiatto stoneczne i ewentualny wybuch — za pomocg odpowied-
niego algorytmu decyzyjnego mozna stwierdzi¢, czy mamy do czynienia z ,,pozarem
klasycznym”, pozarem weglowodoréw czy tez pozarem innych chemikaliéw.

Zastrzezenia 1-3 w wersji zgtoszeniowej dotyczyty sposobu obejmujacego
analize promieniowania padajgcego zarejestrowanego przez detektory i wspomniany
algorytm decyzyjny. Zastrzezenia 4-8 w wersji zgtoszeniowej dotyczyty uktadu do
realizacji takiego sposobu, wyposazonego w odpowiednie detektory, a takze posia-
dajacego jednostke centralng z odpowiednio zaprogramowanym mikroprocesorem —
czego dotyczyto zastrzezenie zalezne 6. Dodatkowo zgtoszenie obejmowato detektor
o nowatorskiej konstrukgcji, oparty na odpowiednio dobranym pétprzewodniku (w
tym przypadku AlGaN), dostosowany do wykrywania promieniowania w zakresie
dtugosci fali 305-310nm, objety osobnym zastrzezeniem zaleznym 7. Sktad warstw
potprzewodnikowych i konstrukcja detektora byly ujawnione w opisie zgtosze-
niowym, w ktérym zaznaczono réwniez, ze taki detektor jest nowy. Schemat decy-
zyjny odpowiadajacy sposobowi wedtug wynalazku zilustrowano na fig. 4. W opisie
wskazano, ze w praktyce techniczng realizacje wynalazku stanowi jego implemen-
tacja na odpowiednio zaprogramowanym komputerze, podfgczonym do odpowied-
niego zestawu detektoréw — wéwczas otrzymuje sie automat mogacy samodzielnie
diagnozowac pozary i podejmowac dziatania zalezne od zdiagnozowanego rodzaju
pozaru. Nie przytaczam tutaj zastrzezen ze wzgledu na ich duzg objetos¢ — zaintere-
sowanych Czytelnikow odsytam do publikacji zgtoszenia.

W styczniu 2014 r. UPRP wykonat sprawozdanie o stanie techniki, przeka-
zane zgfaszajgcemu w lutym 2014 r. Sprawozdanie zostato wykonane dla wszystkich
zastrzezen z daty zgtoszenia (sposéb i uktad). W sprawozdaniu UPRP zacytowat 5
publikacji, a wszystkie oznaczone zostaty flaga A. Ten wynalazek zgtoszony zostat
réwniez jako zgfoszenie euroazjatyckie (EAPO), identyczne ze zgtoszeniem polskim,
a sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez EAPO opublikowano 31.03.2015
r. Sprawozdanie to rowniez zostato wykonane dla wszystkich zastrzezen (1-8), przy
czym cytowato ono trzy publikacje, wszystkie oznaczone flaga Y (US 6247918 B1,
GB 2335489 A, US 20010009268 A1).

W dniu 21.03.2016 r. UPRP wydat zawiadomienie, w ktérym powiadomit
zgtaszajgcego o przeszkodach do udzielenia patentu. W zawiadomieniu tym zacy-
towano wszystkie trzy publikacje z raportu EAPO oraz publikacje US 5625342 B,
opisang przez zgtaszajacego we wstepie do badanego zgtoszenia. Urzad stwierdzit
(zgodnie z prawdg), ze kazdy z dokumentéw zacytowanych przez EAPO ujawnia
przeciwpozarowy uktad alarmowy wyposazony w detektor promieniowania (przy
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czym kazdy z nich osobno wyposazony jest w jeden z trzech detektoréw wykorzysty-
wanych w zgfoszonym rozwigzaniu). Ponadto Urzad zauwazyt, ze faczenie réznych
detektoréw z jednostka programowalng jest znane z US 5625342 B. W zwigzku
z tym Urzad wyciggnat wniosek o braku poziomu wynalazczego zgtoszonego ukfadu,
ktérego konstrukcja ,,nasuwa sie sama przez sie” przecietemu specjaliscie, obezna-
nemu ze stanem techniki, w tym z wskazanymi wyzej publikacjami i postawionemu
przed zadaniem opracowania systemu do diagnozowania pozaréw. Urzad przyznat
przy tym, ze zastrzezenie 7 (obejmujgce detektor o nowej konstrukgji) spetnia wymogi
zdolnosci patentowej. Natomiast w odniesieniu do zastrzezen w kategorii sposobu
(1-3) Urzad stwierdzit, ze w tych zastrzezeniach ,,podano wyfacznie dziatanie uktadu,
o nie jest wiasciwym przedstawieniem technicznego sposobu”, w nastepstwie czego
sposéb ten ,nie przedstawia wynalazku nadajacego sie do stosowania w rozumieniu
art. 27 ustawy pwp, ktéry znawca mogtby urzeczywistnic”, a ,,zastrzezenia paten-
towe nie podaja cech technicznych rozwigzania”. Nizej podpisany najwiecej czasu
spedzit na wyjasnieniu tworcy rozwigzania, z jakiego powodu jego sposéb ,nie przed-
stawia wynalazku nadajacego sie do stosowania” oraz dlaczego nie jest to sposob,
ktory ,,znawca mogtby urzeczywistni¢” — mimo szczegétowych informacji i schemat
blokowego zawartego w opisie. Zwrdéémy uwage, ze zawiadomienie nie méwi nic
o ewentualnych wytaczeniach spod patentowania lub o rozwigzaniach nieuwazanych
za wynalazki, np. w kontekscie programéw komputerowych.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgtaszajacy po pierwsze przeniost zastrze-
zenia w kategorii uktadu na poczatek, a jednoczesnie dokonat poprawki polegajacej
na wiaczeniu nowego detektora o konstrukcji wedtug pierwotnego zastrzezenia
7 do gtéwnego zastrzezenia na ukfad. Ponadto w zastrzezeniach dotyczacych
ukfadu wskazano, jak jest skonfigurowana i zaprogramowana jednostka centralna
— a mianowicie tak, ze moze realizowac zgtoszony sposéb. Nastepne w kolejnosci
zostaty umieszczone zastrzezenia w kategorii sposobu, przy czym w zastrzezeniu
niezaleznym na sposéb wskazano explicite, ze jest on realizowany w uktadzie wedle
zastrzezen poprzedzajacych. Zgtaszajacy odniést sie réwniez konkretnie do kazdej
z publikacji wskazanych w zawiadomieniu, argumentujac, dlaczego informacje
w nich zawarte nie wystarczylyby osobie biegtej do zaproponowania ani zgtoszo-
nego sposobu, ani uktadu.

W zwigzku ze ztozonymi poprawkami i argumentami UPRP wydat postano-
wienie (z 13.05.2016 r.). W postanowieniu UPRP napisaf wprost, ze akceptuje nowg
wersje zastrzezenia niezaleznego w kategorii ukfadu, jednak ,z istotng uwaga,
ze niewfasciwe jest pozostawienie fragmentu zastrzezenia zaczynajgcego sie od
frazy «jednostka centralna jest skonfigurowana i zaprogramowana w ten sposéb»,
po czym wymienione sg reguty decyzyjne podejmowanej diagnozy. Zastrzezenie
w kategorii ukfadu nie moze odnosic sie do regut decyzyjnych i ta czes¢ zastrzezenia
powinna by¢ skreslona”. Warto, aby Czytelnik poréwnat powyzsze z zaakcepto-
wanym przez UPRP brzmieniem zastrzezenia 3 z poprzedniego przykfadu. Urzad
oprotestowat réwniez wpisanie regut, zgodnie z ktérymi zaprogramowana jest
jednostka centralna, w poprawionych zastrzezeniach w kategorii sposobu. Posta-
nowienie nie méwi nic o patentowalnosci (lub nie) programéw komputerowych,
ale ewidentnie lokalizuje przeszkody do udzielenia patentu tam, gdzie pojawia

45



46

Jakub Sielewiesiuk

sie program... Postanowienie powtarza tez wczesniejszy zarzut dotyczacy kate-
gorii sposobu — ,zastrzezenia patentowe nie podajg cech technicznych rozwia-
zania”. Problemy te s3 wskazywane, mimo ze jednoczes$nie UPRP zgadza sie co
do nowosci i nieoczywistosci konstrukcyjnej jednego z detektorow wchodzacych
w skfad zgtoszonego uktadu (poréwnajmy, ze w dyskutowanym wczesniej przy-
ktadzie 1 zaden z komponentéw ukfadu takiej nowosci konstrukcyjnej nie miat,
bo przeciez reflektory, obudowy, silniki, czujniki, kamery itp. byty znane). Jedynie
uporowi i determinacji tworcy wynalazku, ktéry widziat swoj wkiad twoérczy nie
tylko w konstrukcji nowego detektora, ale w pomysle na algorytm diagnozujacy,
nalezy przypisa¢ dalszy przebieg postepowania, tj. zyczliwie uparte wsparcie petno-
mocnika w zmudnej argumentacji, w wyniku ktérej UPRP ostatecznie wydat decyzje
warunkowa o udzieleniu patentu na wynalazek w kategorii zaréwno uktadu, jak
i sposobu, przy czym w zastrzezeniu gtéwnym na uktad zawarto wskazanie, jak
skonfigurowana jest i zaprogramowana jednostka centralna. Decyzje warunkowg
o udzieleniu patent wydano 15.06.2016 r., zas patent nr PAT.224534 B1 pozostaje
w mocy do dzis.

Postepowanie toczyto sie na podstawie przepiséw obowigzujacych w dacie
zgtoszenia (16.05.2016 r.), a zatem w szczegdlnosci przepisy art. 33 ust. 3 p.w.p. i §
32 rozporzadzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkow
i wzorow uzytkowych obowigzywaty w brzmieniu przytoczonym w przyktadzie 1.

Jednak w tym przypadku komunikacja przychodzaca od UPRP nie byta
konsekwentna (mimo ze w tym przypadku cate postepowanie prowadzit ten sam
ekspert — od sprawozdania o stanie techniki az do decyzji warunkowej) ani nie
bytfa jasna, poniewaz powracat zarzut oparty na art. 27 p.w.p. rzekomego braku
przemystowej stosowalnosci, rzekomego braku mozliwosci urzeczywistnienia
rozwigzania przez znawce (czyli niedostatecznego ujawnienia?) oraz rzekomej
nieobecnosci cech technicznych rozwigzania w zastrzezeniach. Jakkolwiek poste-
powanie zakonczyto sie decyzjg o udzieleniu patentu, to nie mozna powiedziec,
aby toczyto sie ono przy petnym zrozumieniu procesu przez zgtaszajacego (ani
przez petnomocnika).

Po rozwazeniu przytoczonych wyzej przyktadéw postepowan nasuwa sie
ciekawe pytanie: czy patenty na powyzsze wynalazki mozna by uzyskac przed
UPRP pod rzadami obecnego przepisu art. 33 ust. 3 p.w.p. (,podanie cech tech-
nicznych rozwigzania odnoszacych sie do (...) czynnosci oraz srodkéw technicz-
nych sposobu”)? Wydaje sie, ze skoro mozna byto wtedy, to tym bardziej obecnie
powinno by¢ to mozliwe. Czy postepowanie w tym zakresie mogtoby by¢ prostsze
i bardziej przejrzyste dla zgtaszajacego? Wydaje sie, ze tak. Czy dodatkowa pomoca
mogtyby tutaj by¢ opublikowane niedawno Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie
wynalazkéw i wzoréw uzytkowych? Znowu wydaje sig, ze tak — zwazywszy ze jesli
chodzi o wynalazki realizowane za pomocg komputera, explicite méwig one m.in.:

.Przedmiotem chronionego wynalazku CIl moze by¢: (...)

— sposéb sterowania urzadzeniem przy uzyciu programu komputerowego
skutkujacy dalszym efektem technicznym;

— urzadzenie wykorzystujgce sposoby sterowania przy uzyciu programu
komputerowego”.
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Przyktad 3

Zgtoszenie wynalazku nr EP 19159419.1 z 26.02.2019 r. pt. Sposob reje-
strowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain
(z wezesniejszym pierwszenstwem, najstarszym z 7.06.2018 r.) a patent europejski
nr EP 3579496 B1 (publikacja B1 7.10.2020 r. — niecate 20 miesiecy od zgtoszenia
i 28 miesiecy od najstarszego pierwszenstwa); patent walidowany i pozostajacy
w mocy w Polsce.

Zgtoszenie dokonane na rzecz Coinfirm Blockchain Lab Sp. z 0.0. z siedziba
w Toruniu, dotyczyto rozwigzania zapewniajgcego mozliwos¢ weryfikacji dowol-
nych dokumentéw cyfrowych (plikéw) pod wzgledem ich tresci, zrédta (autora,
wiasciciela) i na zadany moment. Jak w praktyce wyglada rozwigzanie, ktére
jest chronione tym zgtoszeniem, wszyscy zainteresowani moga przekonac sie na
stronie internetowej https://www.trudatum.com/.

Jak zapewni¢ mozliwos¢ wspomnianej weryfikacji? Zgodnie z wynalazkiem:
zapisac¢ obok siebie informacje dotyczace tresci dokumentu (najprostszym przypad-
kiem takiej informacji jest po prostu tres¢ dokumentu verbatim) oraz dotyczace
zrédta dokumentu (autora, wtasciciela) w jednym ciagu danych, opatrzec ten ciag
danych znacznikiem czasu i podpisa¢ cyfrowo, zeby zabezpieczy¢ jego integral-
nos¢. Nastepnie tak otrzymane dane podzieli¢ na kawatki mieszczace sie w stan-
dardowych kontenerach danych blockchain, a skoro juz to mamy — to zapisac te
dane w bazie danych blockchain, zgodnie ze standardem.

Nowe? Wydaje sie, ze tak. A przynajmniej nikt wczesniej nie opisat takiego
rozwigzania. Oczywiste? Tego wiasnie (i prawie tylko tego — z doktadnoscig do
drobnych uwag odnosnie do jasnosci i jednoznacznosci sformutowan, czyli clarity)
dotyczyta korespondencja miedzy EPO a zgtaszajgcym w postepowaniu.

Komunikacja z EPO byta jasna, techniczny charakter rozwigzania nie byt
w postepowaniu kwestionowany, w prezentowanym przypadku nie byta kwestio-
nowana réwniez nowos¢, a dyskusja od poczatku skupiona byta na kwestii poziomu
wynalazczego, ocenianego w stosunku do konkretnych, znalezionych przez EPO
dokumentéw ze stanu techniki, w tym w szczegélnosci w stosunku do rozwigzania
ujawnionego w publikacji US 2018 139056 A1, uznanego za najblizszy stan techniki.

Istotne w tej sprawie jest, ze ten wynalazek — w odréznieniu od dwdch
poprzednio przytoczonych — nie posiada zadnych aspektéw sprzetowych, ktére
charakteryzowataby jakakolwiek nowos¢. Nie jest réwniez zwigzany z nim jakikol-
wiek ukfad lub urzadzenie dedykowane/specjalistyczne (jakim jest np. uktad do
sterowania oswietleniem w przyktadzie 1, majgcy m.in. czujniki, kamery, zrédta
Swiatfa i silniczki), zadne fizyczne elementy sie w nim nie ruszaja, nie dokonuije sie
detekcji promieniowania padajacego itp. Caty wynalazek ,rozgrywa sie” na zupetnie
typowych komputerach potgczonych w sie¢ (serwerach i terminalach), a dziatania
zmierzajg do przeksztatcenia jednych danych (,dokumentu cyfrowego”) w inne
dane, ktére w uproszczeniu mozna by okresli¢ jako ,wiarygodny zapis odnoszacy
sie do tego dokumentu cyfrowego”.

Postepowania tego nie bede szczegétowo referowat. Zainteresowanych
odsytam do European Patent Register na stronach EPO, gdzie dostepna jest jego
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petna dokumentacja. Dla wygody Czytelnikéw przytaczam ponizej pierwsze
zastrzezenie udzielonego patentu, celem fatwego poréwnania go z zastrzeze-
niami niezaleznymi z dwéch poprzednich przyktadéw. Nie rézni sie ono bardzo
od swojej wersji zgtoszeniowej, tzn. poprawki dokonane w trakcie postepowania
nie byly duze:

. 1. Sposob rejestrowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego
w bazie danych blockchain, w ktérej transakcje bazodanowe sg konstruowane ze
standardowych konteneréw danych, ktére moga miec staty rozmiar, w systemie
zawierajgcym jeden lub wiecej weztéw magazynujacych do przechowywania przy-
najmniej czesci bazy danych blockchain; jeden lub wiecej weztéw zatwierdzaja-
cych do zatwierdzania transakcji we wspomnianej bazie danych blockchain; oraz
pierwszy komputer do generowania transakcji we wspomnianej bazie danych
blockchain, przy czym wspomniany komputer ma dostep do wspomnianej bazy
danych blockchain i ma dostep do pierwszego klucza prywatnego, ktéry to sposéb
obejmuje nastepujace etapy:

a) dostarczanie pierwszego zbioru danych (2), dotyczacych tresci pliku
cyfrowego;

b) dostarczanie drugiego zbioru danych (3), dotyczacych Zrédta pliku
cyfrowego;

¢) generowanie trzeciego zbioru danych (5) przez taczenie pierwszego zbioru
danych (2), drugiego zbioru danych (3), opcjonalnie nagtéwka (1) i opcjo-
nalnie przyrostka (4) w ramke danych, przy czym nagtéwek (1) moze
zawiera¢ informacje o strukturze trzeciego zbioru danych, o rozmiarze
pierwszego zbioru danych (2), natomiast rozmiar przyrostka (4) jest dosto-
sowywany tak, aby rozmiar ramki danych byt wielokrotnoscig rozmiaru
standardowego kontenera danych, stosowanego we wspomnianej bazie
danych blockchain;

d) dzielenie trzeciego zbioru danych (5) na catkowitg liczbe N > 1 czesci
o jednakowej wielkosci, przy czym wspomniany rozmiar odpowiada
rozmiarowi standardowego kontenera danych, stosowanego we wspo-
mnianej bazie danych blockchain, jesli dtugos¢ trzeciego zbioru danych
(5) przekracza rozmiar standardowego kontenera danych;

e) generowanie — przez wspomniany pierwszy komputer lub komputer
posredniczacy, podfaczony do pierwszego komputera, i wspomniany jeden
lub wiecej weztéw zatwierdzajacych — pojedynczej transakcji blockchain
dla wszystkich N czesci uzyskanych w etapie d); podpisywanie transakgji
wspomnianym pierwszym kluczem prywatnym; oraz wysytanie transakcji
i pierwszego klucza publicznego, pasujacego do wspomnianego pierw-
szego klucza prywatnego, do wspomnianego jednego lub wiekszej liczby
weztéw zatwierdzajacych w celu zatwierdzenia;

f) uzyskiwanie zgody na transakcje od jednego lub wiecej weztow
zatwierdzajacych;

g) rejestrowanie transakcji zatwierdzonej w etapie f) w bloku bazy danych
blockchain ze znacznikiem czasowym rejestracji przez jeden lub wiecej
weztéw magazynujacych;
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przy czym drugi zbiér danych (3) zawiera podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego;
oraz

przy czym podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego, zawartego w drugim zestawie
danych (3), jest obliczany jako funkcja: hasza pliku cyfrowego i klucza
prywatnego, odpowiadajacego zrédiu pliku cyfrowego; oraz

przy czym rejestracja dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych
blockchain jest wykonywana przez pierwszy podmiot, a dokument cyfrowy
jest przesytany od pierwszego podmiotu do drugiego podmiotu”.

Jako ciekawostke mozna doda¢, ze po kolejnych 12 zastrzezeniach zalez-
nych dotyczacych sposobu omawiany patent zawiera réwniez zastrzezenie 14
w brzmieniu:

.14. Produkt w postaci programu komputerowego, zawierajgcy kod
programu, przechowywany na nosniku odczytywalnym komputerowo, przy czym
wspomniany kod programu zawiera instrukcje komputerowe do przeprowadzania
sposobu wedtug ktéregokolwiek sposréd zastrzezen od 1 do 13",

Zastrzezenie to stanowi , praktyczny przykfad realizacji” zapisu znajduja-
cego sie w przywotanych wyzej nowych Wytycznych Prezesa UPRP, ktory mowi, ze:

.Przedmiotem chronionego wynalazku CIl moze by¢: (...) produkt kompu-
terowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, zdefiniowany
w zastrzezeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nosnik danych
z programem, ktéry po zatadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje
dalszym efektem technicznym wykraczajagcym poza normalne, fizyczne oddziaty-
wanie miedzy programem a urzadzeniem, na ktérym pracuje (uznaje sie, ze ma
wtedy charakter techniczny)”.

Coinfirm Blockchain Lab Sp. z 0.0. to jeden z rzadkich i chlubnych przy-
ktadow polskiego startupu IT, ktory pozyskat finansowanie, odnidst sukces w skali
miedzynarodowej, dba o ochrone patentowa swoich rozwigzan, a jednoczesnie
sta¢ go na budowanie tej ochrony na poziomie europejskim i miedzynarodowym
(przytoczony patent ma analogi w USA, a postepowanie zgtoszeniowe toczy sie
jeszcze w Japonii).

Podsumowanie

Mam wielkg nadzieje, ze wykorzystamy szanse, jakie dajg ostatnie zmiany
legislacyjne oraz deklarowany obecnie przez UPRP przychylny stosunek do kwestii
udzielania patentéw na wynalazki realizowane komputerowo (czego wyraz znajdu-
jemy w przywotanych Wytycznych Prezesa UPRP) i wspdlnie zbudujemy praktyke,
zgodnie z ktérg bedzie mozliwe uzyskanie w Polsce na drodze krajowej patentéw
nie tylko takich, jak przywotane w przyktadach 1 2, ale ,,nawet” takich, jak wspo-
mniany w przykfadzie 3. Dzieki temu zwiekszymy szanse na sukces biznesowy
wielu polskich firm tworzacych wartosciowe rozwigzania, ktérych istotng czescia
jest oprogramowanie, a ktérych obecnie — w odréznieniu od Coinfirm Blockchain
Lab Sp. z 0.0. — czesto nie stac¢ na siegniecie po patent europejski.
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