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בפס"ד אלפט התייחסו ולתוכנה ששיפרה את מערכת הדלקת הפיקסלים במסך. בימ"ש קבע כי עיקר ההסתמכות של הפטנט היא על השיפור ברכיבים האלקטרונים, ופחות על האלגוריתם. משמע, ניסוח הפטנט בהסתמך על רכיבי חומרה מציל מטענה של פסילה על סמך אלגוריתם מתמטי. למבחן קראו:  Useful, concrete & tangible results.  מסתכלים בעיקר על התוצאה של הפטנט – האם היא שימושית ומקדמת אותנו.

בפס"ד טרובטו דובר על המצאה שמקלה חישוב מרחק בין שתי נקודות בחלל. לא הסתמכו על החומרה, ולכן דחו את זה. אמרו שזה מסתמך על האלגוריתמים.

בפס"ד נוסף נקבע שמבני נתונים, תוכנות המחזיקות נתונים בצורה מסויימת, ניתנות לרישום.  כל עוד זה מקדם אותנו וזה שימושי.

בפס"ד סטייט סטריט בנק דובר על תוכנה שהחדשנות בה היה הרעיון בה. הצעה לשמירת נתונים על כספי הבנקים. בפס"ד נקבע שניתן לרשום פטנט על שיטות לביצוע עסקים. מאוד מהפכני, ומאז יש הצפה של בקשות לרישום פטנטים על שיטות לניהול עסקים.

מגמות נוספות בארה"ב:

ישנה שיטת הצפנה על פיה לכל אדם יש מפתח ציבורי ופרטי (RSA). המפתח שלו מצפין הודעות ומאפשר רק לבעל מפתח רלוונטי לפתוח. זה פועל עם אלגוריתם. זה זכה לפטנט שפקע לפני שנה. צריך לדעת: זה אלגוריתם מתמטי שזכה לפטנט!
מגמה נוספת: גם כיווץ של קבצים זכה לפטנט למרות שהוא אלגוריתמים.  כך גם תוכנה שמחפשת נוסחים של צווי מניעה.

המגמה כיום בארה"ב לתת פטנט על אלגוריתם / תוכנה.  

אירופה:

סעיף ב של סעיף 52(2) של האמנה האירופית קובע במפורש בתוכנות מחשב אינן מותרות לרישום פטנט. הפסיקה למעשה פיתחה באמצעות 52(3) דוקטרינה המכונה "דוקטרינת האפקטים הטכניים", שבאמצעותה כן ניתן לרשום תוכנות. (סעיף 52(3) אומר שסעיף 52 מתייחס רק לדברים שהם AS SUCH). 

המבחן אומר: אם יש משהו נוסף. זה לא תוכנת מחשב לכשעצמה, אלא בעל אפקט טכני נוסף, אז ניתן לרשום פטנט. כל עוד זה לא תוכנה AS SUCH.  כלומר מצורף לחומרה מסוימת.

עיקר הפסיקה כיום תומכת בדעה שמאפשרת להגן על תוכנות בפטנטים. 

השיטה של אמאזון נקראה שיטת oneclick. השיטה הזו חוסכת הרשמה מחדש בעת ביצוע הזמנות ברשת. ניתן לבצע הרשמה בקליק אחד. זה טריויאלי, ולמעשה כל חברות הסחר האלקטרוניות פועלות כך, אבל אמאזון היו הראשונים ורשמו פטנט. הם השתמשו בזה רק בתביעה נגד המתחרה העיקרית, ברנס אנד נובלס. בהתחלה ניתן נגד ברנס צו מניעה, אך לא מזמן הוא בוטל. בית המשפט שואל האם צריך היה בכלל להעניק פטנט לאמאזון? לא עונה חד משמעית.

צריך לזכור שבארה"ב למעשה כמעט הכל ניתן לרישום. זה יוצר בעיות. שימוש בפטנט  למניעת כניסת מתחרים לשוק.

חזרה לשיטה האירופית

לכאורה מסעיף 52, לא ניתן היה לקבל הגנה על תוכנות מחשב, אך הפרשנות אפשרה זאת.  דוקטרינת האפקטים הטכניים אמרה שאם יש לתוכנה אפקט טכני נוסף, ניתן להגן עליה. השאלה העיקרית: מה זה אפקט טכני נוסף?

מבחנים חיוביים - בהם התקבל הפטנט
פס"ד VICOM הוא המרכזי בנושא באירופה. בודקים את ההמצאה בכללותה. כלומר יתכן תהליך שהשתפר. אז אמנם התוכנה היא חדשנית, אך בודקים האם כל התהליך השתפר כדי לקבוע אם לתת פטנט. לא את נקודת החדשנות, אלא את כל ההמצאה. כלומר אולי התוכנה היא החדשה, אך מאחר והתהליך עצמו השתפר, ניתן לבצע רישום.  אם התוכנה חדשה והתהליך עצמו לא השתפר אזי לא ניתן לקבל פטנט.

קו מנחה נוסף מופיע במשרד רישום הפטנטים האירופי – אם יש השפעה על העולם הפיזיקלי שמחוץ למחשב (העולם הפיזי), רואים בזה אפקט טכני נוסף.

בפס"ד דיימונד האמריקאי קבעו ששיפור תהליך פיזיקלי  ניתן לרשום פטנט. 

למרות שישנם פסקי דין שאומרים שאפקט טכני הוא השפעה שמחוץ  למחשב, אך בהנחיות הקהילה האירופית אומרים שגם שינוי בתוך המחשב יכול להיות אפקט טכני נוסף – לדוגמא תוכנה לניהול זיכרון המחשב. (משפיע על רכיבים פיזיים של הזיכרונות).  דוגמא: תוכנה שתיקח שני זיכרונות של 8 מגה ותעשה מהם יותר מ-16 מגה, זה יוכר.

מה לא נחשב אפקט טכני נוסף? (ולכן לא זוכה להגנת פטנט)

מבחנים שליליים.

*  שיטות לביצוע עסקים. 

*  שיפור קומפיילר. 

*  תוכנת מחשב לכשעצמה. 

ישראל

חוק הפטנטים בסעיף 3 אומר: המצאה היא איזשהו מוצר או תהליך באיזשהו תחום טכנולוגיה, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי, ויש בה התקדמות המצאתית, היא המצאה כשירת פטנט. לכאורה זהה לסעיף האמריקני. 

בפס"ד הנואיוול - מחוזי מדובר על מסוקי קרב. כשאתה יורה די כדאי לפגוע במטרה. זה נורא יקר.   מצאו תוכנה שאומרת היכן יפגע הטיל. כל הרכיבים היו ידועים. התוכנה בעצם רק ביצעה חישובים  ממתמטיים שהראו את מקום הפגיעה. לא נתנו להגן. אימצו את הלכת בנסון האמריקאי ואת המבחנים שבה. אמר שנבדוק את נקודת החדשנות. אם הנקודה ממדברת על אלגוריתם מתמטי, אזי לא ניתן הגנה. זו לא המצאה בכלל.  

פסק דין נוסף הוא בעניין שוניה רוזנטל. (פס"ד רוזנטל - מחוזי). מדובר על מערכת חישובים בשם ממסי. חזרו על הלכת הנואיוול – חישובים מתמטיים אינם תהליך. יתר על כן, לא השתנה דבר בעולם הפיזי.

בפס"ד UTC דיברו על מערכת חסכון בצריכת דלק. פס"ד מאוד משמעותי. בית המשפט אומר שהמערכת מורכבת מ: 

1. מרכיבים פיזיים.

2. יחידת שליטה ממוחשבת.
היחידה הממוחשבת מחליטה כמה דלק להעביר. החידוש היה רק בתוכנת המחשב. המרכיבים הפיזיים היו כבר קודם.  

בית המשפט שאל האם לאמץ את הלכת בנסון ולחפש את נקודת החדשנות, או לראות את התמונה הכוללת של ההמצאה? 

3 שאלות התעוררו:

1. האם תוכנת מחשב לכשעצמה ראויה להגנה

2. האם מדובר בתהליך או סתם חישובים  מתמטיים?

3. האם יש לאמץ את מבחן נקודת החדשנות? (NOVELTY)
הרקע היה בפס"ד דיימונד, שהפך את הלכת בנסון. אז שאלו אחרי מי הולכים? הישן (שעדיין היה באנגליה) או החדש, שחל כעת בארה"ב. 

בית המשפט פסק כדלקמן: 

1. תוכנת מחשב לכשעצמה אינה ניתנת לרישום כפטנט. 

2. יש לבדוק את ההמצאה בכללותה, ולא את נקודת החדשנות.
3. אי אפשר לקרוא לתהליך הזה סתם חישובים – ולכן כן מדובר בתהליך, מאחר ובסופו של דבר צריכת הדלק השתפרה.
4. בסופו של יום ניתן פטנט על ההמצאה. 
פסק דין מאוד מתחמק ולא ברור. הוא לא קובע בצורה חד משמעית מה יהיו המבחנים שבהם כן ניתן הגנה. האם מאמץ את המבחן האירופאי,האם ניתן לתת פטנט על תוכנה נטו?

לא ברור האם הוא מאמץ את המבחן של האפקט הטכני, את המבחן האמריקאי או מבחן אחר? 

בית המשפט לא מתייחס לשאלה מה ההבדל בין אלגוריתם מתמטי לאלגוריתם לא מתמטי. לכאורה נראה שבית המשפט מסתמך על העובדה שהיו מעורבים חלקים פיזיים. לכן לא ברורה השורה התחתונה, אבל ברור שהיא כן מאפשרת לכתוב לפעמים פטנט על תוכנה.

רשם הפטנטים אומר שהעמדה הרשמית היא  שהם הולכים לפי המבחן האירופי – מחפשים אפקט טכני. זאת למרות שהסעיף הישראלי ומה דוקא לחוק האמריקאי. אבל הרשם מסתמך על הפסיקה האירופית. המרצה רואה בזו ודעה שגויה. גם באירופה מבקרים את השיטה שלהם. הגישה הזו, לדעת המרצה, לא תעמוד במבחן בית המשפט העליון.

