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היום  מרכז הכובד הוא האם תוכנת מחשב בכלל יכולה להחשב כהמצאה? לדעת המרצה יכריעו שכן, ואז מרכז הכובד יהיה בדיקה הפרטים הספציפיים:

1. חדשנות

2. התקדמות המצאתית
3. גילוי נאות
חדשנות

סעיף 4 לחוק הפטנטים - שלא היתה קיימת לפני כן. זו ושאלה עובדתית, לא משפטית. שלא היתה בשום מקום בעולם. צרייך להביא עדים כדי להוכיח את זה. (פס"ד דונג אור). 

אסור לצרף פרסומים כדי לפסול המצאה. צריך להראות שיש מאמר אחד שמביא את כל ההמצאה. כלומר גם אם ניתן להסיק את ההמצאה מכמה מאמרים ביחד, זה לא מספיק כדי לפסול אותה. 

חריג לכך הוא אם בתוך המאמר עצמו יש ציטוטים או הפניות למאמרים האחרים.

זה מופיע בפס"ד דונג אור ופס"ד יוז. 

לא מספיק תיאור כללי של ההמצאה כדי לפסול חדשנות. צריך תיאור מפורט – שבעל מקצוע מקצועי יוכל לייצר מהמאמר את ההמצאה. 

ניתן להשתמש בידע הכללי שהיה קיים באותה התקופה של ההמצאה. ניתן להשתמש בזה כראיה.  

בתחום מחשבים למשל, צריך לשים לב למשל לגירסת בטא. אם הוצאת אותה קודם, כבר גילית את ההמצאה, ואין לך זכות לרשום פטנט. 

דבר נוסף לגביו צריך להיזהר הוא נושא תערוכות. אם הצגת את התוכנה שלך בתערוכה זה יוביל לכך שתאבד את הזכות לחדשנות ובכך לא תקבל פטנט.

התקדמות המצאתית

מופיעה בסעיף 5 לחוק הפטנטים. האם לפטנט המוצע יש חידוש שהוא עין ניצוץ המצאת.

שאלת ה-Obviousness. האם זה לא ברור מאליו לבעל מקצוע ממוצע. 

לצורך שאלת ההתקדמות ההמצאתית, ניתן לצרף מספר פרסומים כדי להזים אותה. אבל פעולת הצירוף צריכה להיות מובנת בעת הגשת הבקשה. כלומר לא משהו שהוא לאחר מעשה... האם ביום הגשת הבקשה היה ברור לצרף את המאמרים.

שאלת ההתקדמות ההמצאתית נבחנת דרך עיניו של בעל מקצוע ממוצע (שאיננו ממציא). בעל מקצוע ממוצע הוא לא מישהו עם חזון. בית המשפט פסק בדפוס בארי נגד ולף שבעל מקצוע ממוצע הוא אם בעל מיומנות מקצועית בתחום יישום ההמצאה, אך הוא נעדר דמיון ויכולת המצאתית.

דבר נוסף שצריך לזכור הוא שגם התקדמות קטנה מספיקה. 

המבחן הזה הוא משפטי. לא עובדתי. השופט מחליט על סמך מדיניות משפטית. אמנם מסתכל דרך עיניו של בעל מקצוע ממוצע ולכן מומלץ להביא עדים, אך זו שאלה משפטית בסופו של דבר. 

בפסיקה התפתחו מספר מבחני עזר.  לא מכריעים – אבל מסייעים לשופט.

1. מבחן החסר המתמשך: אם היה צורך קיים לאותו פטנט, החסר המתמשך מלמד שיש התקדמות המצאתית. 

2. ההצלחה המסחרית. אם דפקת קופה של 50 מיליארד דולר, אז סביר להניח שהוא עלה על משהו שאחרים לא. זה יקרה אחרי שאתה רושם את הפטנט – ואז יש התנגדות למשל. 
3. מבחן התגובה שעוררה ההמצאה בקרב אנשי המקצוע בקהיליית התחום הרלונטי. 
4. העתקה על ידי מתחרים. אם מתחרים  מעתיקים את ההמצאה, זה מעיד שהם לא ידעו עליה קודם.  
גילוי נאות – בעת רישום הפטנט יש לפרט את כל ההמצאה זאת ע"פ ס' 12 לחוק הפטנטים.

כולל כמה אלמנטים מרכזיים:

1. הידע הקודם. כל מה שמופיע בהמצאה כידע קודם – לא ניתן לרשום עליו כמובן פטנט. חייבים לספר כל מה שהיה ידוע קודם, ולא לזייף. זו עילה לפסול את ההמצאה.

2. גילוי מלא. יש לספר על כל הפטנט. בעיקרון פטנט הוא לתקופה מסויימת, ולכן חיבים להראות את הכל, כדי שאחרי זה יוכלו להשתמש. כמה מבחנים: מובנות. הפירוט צריך להיות מובן. ניתן להוציא ממנו את ההמצאה לפועל באמצעות בעל מקצוע. מבחן הדיות. על הממציא לכלול בפירוט את הנתונים שיאפשרו את ביצוע ההמצאה בידי בעל המקצוע, בלי שהללו ידרשו לצעד המצאתי, ובלי שיזדקקו להוסיף נופך משלהם. שמגר שכתב את פס"ד (יוז) לא מסתפק בזה ומוסיף: אולם אין פסול בכך שלביצוע ההמצאה דרושים ניסיון וטעיה, אשר אינם עולים  על הסביר בנסיבות העניין. בית המשפט השאיר בצריך עיון האם צריך לפרט מהם המכשירים בהם צריך להשתמש כדי להוציא את ההמצאה לפועל. 
שאלה אחרונה היא מה קורה אם ניתן  לבצע המצאה מסוימת בכמה דרכים. האם המגלה חייב לגלות את הדרך האופטימלית? מכונה דוקטרינת הביצוע האופטימלי (באנגליה למשל חייבים לגלות). גם שאלה זו נותרה בצריך עיון. בפסק דין יוז אמרו שלא, אבל בפסקי דין אחרים אמרו שאולי מחובת תום הלב יש חובה. אין הכרעה חד משמעית בפסיקה. 
ניסוח תביעות פטנט CLAIMS
לא מדובר על תביעות בבית משפט. מדובר על הדברים שהפטנט יכלול. 

לפני זה צריך לשאול את השאלה הבאה: מי יכול להחשב מפר של פטנט?

מפר ישיר

מבצע את ההמצאה כפי שהיא כתובה בתביעה, או לחילופין משנה במקצת את המוצר, בקווים בלתי חשובים. מבוסס על דוקטרינת האקוויולנטיות של שמגר ביוז. גם אם הושמט חלק לא חשוב, או הוסיף חלק לא חשוב, עדיין יש חפיפה – ולכן הוא יחשב אפקט ישיר. 

מפר תורם

קודם כל צריך שתהיה הפרה ישירה של מישהו אחר. והוא מכר ביודעין רכיב חשוב של ההמצאה, שיש לו מספר מאוד מצומצם של שימושים למפר הישיר, אז הוא מפר תורם. אנגלהרד אימץ בפס"ד רב בריח את דוקטרינת ההפרה התורמת.

משדל ומסייע

יש את המסייע ומשדל למפר הישיר ביודעין, ויש אחד המסייע/משדל את המפר התורם.

סוגי תביעות אפשריות

1. תביעת מכונה. המצאה שהיא מכונה שהיבטיה החדשניים הם תוכנת מחשב. מפר ישיר – מי שמוכר את המכונה. מפר תורם – רק מי שמוכר את התוכנה. (הרכיב החשוב).

2. תביעת שיטה ומנגנון פעולה. שיטה במשמעות של פונקציה, או אלגוריתם(קוד). המפר הישיר הוא המריץ את השיטה (המפעיל שלה בפועל).. והעקיף הוא המוכר. 
3. תביעה לאמצעים לקריאת מחשב. תובע הגנה על תוכנה שמקודדת באמצעי מדיה מסוים, למשל דיסק. היא הכי חזקה, כי  המפר הישיר הוא זה שמוכר את אותו הקוד שנמצא על המדיה. את קוד המקור. אין מפר תורם קלאסי.  שלא יעשו העתקים של התוכנה (צריבות של התוכנה).
4. תביעת מבני נתונים. לעיתים המפר הישיר יהיה המשתמש בחומרה.

זכויות יצרים בתוכנות מחשב –
זכויות יוצרים מגנים על דרך ביטוי של הרעיון הספציפי, הפן האומנותי.  

שואלים:

1. האם מדובר ביצירה לעניין זכויות יוצרים?

2. מהם הזכויות (של יוצר התוכנה)?

3. מה היקף הזכויות האלו?
א.  האם מדובר ביצירה לעניין זכות יוצרים? תוכנת מחשב כיצירה ספרותית -

האם מדובר ביצירה ספרותית – פס"ד אפל – תוכנת מחשב = יצירה ספרותית

ס' (א)2 לחוק זכויות יוצרים – דין תוכנת מחשב כדין יצירה ספרותית

האם היא מקורית?

משהו יותר קטן מחדשנות של הפטנטים, אבל בכל זאת צריך להיות משהו שהאומן יצר בעצמו.  ישנם מספר דוקטרינות למדוע יש לתת לאדם זכות קניינית, אחת הדוק' אומרת שלאדם יש זכות לקבל זכות קניינית על פרי עבודתו / יצירתו.  אם הוא עבד על אותו דבר, מגיע לו שזה יהיה שלו.  פס"ד אינטר לגו – השופט שמגר – התעוררה שאלה במעניין המקוריות, שמגר שאל האם די בכך שאדם השקיע מספיקה בכדי לתת זכויות יוצרים?  שמגר אמר כי היא לא מספקת.  בפס"ד נקבע כי בנוסף להשקעה יש צורך להראות יצירתיות – משהו שמעשיר גם את הציבור.

דרישת הכתב – לפי פס"ד אפל – גם אם זה כתוב על דיסק או משהו דומה זה עונה  על דרישת הכתב.  (הקוד עצמו = דרישת כתב)

מיהו הבעלים? מי נחשב היוצר של תוכנת המחשב?

ס' 5(1) לחוק זכויות יוצרים - הבעלים הראשון של תוכנת מחשב. זה מי שהקדיש את הידע והמיומנות בכדי להוציא את התוכנה לפועל.  הבעיה היא מה קורה כאשר מעורבים מספר אנשים בכתיבה?

כאן יש להבדיל בין יצירה משתפת לבין יצירה קיבוצית

קיבוצית – כל אחד עשה משהו אחד – יודעים בדיוק כל אחד עשה, כל אחד נרשם בנפרד בהגנה של זכויות יוצרים.

משותפת – 11(3) לחוק – לא ניתן להבחין מה כל אחד עשה ולכן היצירה משותפת לכולם. זכויות היוצרים נרשמים על כולם

ב.  זכויות השונות של יוצר התוכנה – 

מבחינים בין זכויות החומריות כלכליות לבין זכויות חומריות.

זכויות חומריות כלכליות = 

זכות העתקה (פס"ד מאי סיסטם – העתקה של התוכנה לזכרון הזמני נחשבת העתקה, כלומר כאשר מפעילים את התוכנה היא עולה לזכרון הזמני של המחשב, העתקה זו נחשבת להעתקה), 

זכות הפרסום (רק לי מותר לפרסם את התוכנה), זכות התרגום והמרת המדיה (אולי משפת C ל JAVA, או משפת קוד לשפת מקור), 

זכות הטביעה (ס' 2(1)(2) לחוק – מותר יהיה להשתמש בכל מיני כלי עבודה / עזרים שעזרו ליצירת התוכנה שאין עליהם הגנה של זכויות יוצרים

זכות השכירות והשאילה – העברה מינימלית של התוכנה, ניתנת זכות השימוש אך לא המכירה וכו'

זכות השימוש – לא קיים בחוק הישראלי, היא מוצאת את ביטויה דרך איסור העתקה.

