Dr. Palagyi Tivadar*
Az EUROPAI SZABADALMI HIVATAL FELLEBBEZESI TANA-
CSANAK DONTESE AZ ,ONKOEGER” UGYBEN

Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESzH) 3.3.8. sz. MiUszaki
Fellebbezési Tanacsanak 2004. julius 6-an hozott, T 315/03 sz.
dontése moddositott formaban fenntartotta a transzgenikus, vagyis
genetikai allomanyaban idegen gént tartalmazd egérre vonatkozo,
169 672 sz. eurdpai szabadalmat. A dontést 2005 aprilisaban hoz-
tak nyilvanossagra.

A fellebbezés targyat képezd szabadalom az 1985. junius 25-
én 1984. junius 22-i els6bbség igénylésével benyujtott, ,Mdédszer
transzgenikus allatok eldallitasara” ciml eurdépai szabadalmi beje-
lentésen alapult. igy a szabadalom fenntartasara vonatkozé végsé
dontés kiadasaig eltelt id6 gyakorlatilag megegyezett a sza-
badalom teljes oltalmi idejével. A dontés ennek ellenére igen nagy
jelentéségl a biotechnoldgia teruletén érdekelt felek szamara.

Az alabbiakban kivonatosan ismertetjuk a 156 oldal terjedel-
ma dontést.

»1. A dontést megel6z6 tények

1.1 A dbntést megel6z6 eljaras torténete

Bar az eredeti igénypontok allatokra vonatkoztak, az egyet-
len kinyilvanitott megvaldsitasi alak egér volt, és ezért a szabada-
lom targyat altalaban ,onkoegér”-ként emlitik. Ebben a déntésben
is ezt a megjeldlést hasznaljuk, és a felek is erre hivatkoztak az
eljarasban a targy megjeldlésekor.

Az eredetileg benyujtott bejelentés tobbek kozott az alabbi
fluggetlen igénypontokat tartalmazta:

»1. Médszer olyan transzgenikus eukariota allat eléallitasara,

amelyben megnévelt a neoplazmak kifejlédésének valészini-

sége, amely emlitett eljaras abban all, hogy egy aktivalt on-
kogén-szekvenciat visziink be egy allati embridoba.

17. Transzgenikus nem-humén eukariota allat, amely ... el6-

nybésen egy ragcsalo.”

A bejelentést a Vizsgalati Osztaly elutasitotta az Eurdpai
Szabadalmi Egyezmény (ESzE) 53(b) szakasza alapjan, amely tilt-
ja az allatfajtak szabadalmazasat, tovabba az ESzE 83. szakasza
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alapjan, mert nem lehetett feltételezni, hogy a bejelentés csupan
egerekre vonatkozé példai kiterjesztheték minden mas allatfajtara
is.

A Vizsgalati Osztaly figyelembe vette az ESzE 53(a) szaka-
szanak az alkalmazasat is, mert az kizarja a szabadalmazasbdl az
olyan talalmanyokat, amelyek publikalasa vagy hasznositasa koz-
rendbe vagy kozerkodlcsbe Utkozik, de arra a kdvetkeztetésre jutott,
hogy a szabadalmi toérvény nem alkalmas az itt felmerult problé-
mak megoldasara. Az elbvizsgalati eljaras soran modositott, majd
elutasitott bejelentés fentebb idézett igénypontoknak megfelel6 1.
és 18. igénypontja transzgenikus nem-human emlés allat elballitasi
modszerére, valamint olyan allatra vonatkozott, amely ragcsalo.

A bejelenté a Vizsgalati Osztaly elutasitasa ellen fellebbe-
zést nyujtott be. 1990. oktdéber 3-an hozott dontésében a Fellebbe-
zési Tanacs megallapitotta, hogy az ESzE 53(b) szakasza az alla-
tok bizonyos kategdriaira vonatkozik, de nem vonatkozik allatokra
mint olyanokra. A dontés azt is leszdgezte, hogy komoly kétségek
hianyaban nem volt ok arra, hogy a bejelentést az ESzE 83. sza-
kaszara hivatkozva elutasitsak azon az alapon, hogy egérrél emlé6-
sOkre vald extrapolalast tartalmazott. Az ESzE 53(a) szakasza
kapcsan a Tanacs azt a nézetét fejtette ki, hogy nem volt kénysze-
rit6 ok ennek a szakasznak a figyelembevételére. A Tanacs az
ugyet tovabbi eljarasra visszautalta a Vizsgalati Osztalynak.

A Vizsgalati Osztaly az tgyben 1992. majus 13-an engedé-
lyezett szabadalmat a kovetkez6 1. igényponttal:

,1. Modszer olyan transzgenikus nem-human emlés allat el6-

allitdséra, amelyben megnévelt a neoplazméak kifejlédésé-
nek valbésziniisége, amely mdodszer abban all, hogy egy
nem-human emlds allat genomjaba kromoszomalisan egy
aktivalt onkogén szekvenciat iktatunk be.”

Az engedélyezett 19. igénypont transzgenikus nem-human
emlés allatra vonatkozott.

1992. december 18. és 1993. februar 13. kdzott az ESzE
100(a) és 52-57. szakasza alapjan tizenhét felszoélalast nyujtottak
be kulonb6z6 okokra, igy tobbek koézott az ipari alkalmazhatdésag
hianyara, ujdonsaghianyra, feltalaléi tevékenység hianyara, talal-
many hianyara, tovabba arra hivatkozva, hogy a allati test kezelési



-3-

modszere nem szabadalmazhatd, a talalmany gyakorlatbavétele
kézrendbe vagy kdézerkdlcsbe uUtkdzne, és a szabadalom allatfajta-
ra vonatkozik. Az ESzE 100(b) és 83. szakasza alapjan nem kielé-
gitdé kinyilvanitas miatt is kifogasoltak a szabadalom engedélyezé-
set.

A Felszdlalasi Osztaly 2003. januar 16-an hozott hatarozatot,
amelyben a szabadalmat mddositott formaban fenntartotta. Ezt
megel6zéen 1995 novemberében, majd 2001 novemberében is tar-
tott szobeli targyalast. Hatarozataban a Felszélalasi Osztaly eluta-
sitotta mind a szabadalmas kifogasat az ellen, hogy a felszélala-
soknak helyt adtak, mind az 6sszes felsz6lalénak a szabadalom el-
len tamasztott kifogasait, kivéve az ESzE 53(a) szakaszara alapo-
zott kifogast, megallapitva, hogy e szakasz alapjan nem engedé-
lyezhet6k nem-human emlés allatokra vonatkozo6 igénypontok. En-
nek megfelel6en a Felszodlalasi Osztaly a szabadalmas 1997. apri-
lis 24-én benyujtott negyedik segédkérelme alapjan maodositott
formaban, ragcsalokra vonatkozé alabbi figgetlen igénypontokkal
tartotta fenn a szabadalmat:

.1. Modszer olyan transzgenikus ragcsalé elballitasara,

amelyben megnévelt a neoplazmak kifejlédésének valoszi-
niisége, amely emlitett eljaras abban all, hogy egy ragcsalo
genomjaba kromoszomalisan egy  aktivalt onkogén-
szekvenciat viszink be.
19. Transzgenikus ragcsald, amelynek csiravonalai és szo-
matikus sejtjei egy aktivalt onkogén-szekvenciat tartalmaz
nak ... , ahol az emlitett onkogén a 3-10. igénypontok bar-
melyike szerint van meghatarozva.”

A 2003. januar 16-i hatarozat ellen 6 fél nyujtott be fellebbe-
zést. Azok a felszélaldék, akik nem nyujtottak be fellebbezést, az
ESzE 107. szakasza alapjan voltak felek az eljarasban.

A Fellebbezési Tanacs 2003. november 24-én az alabbi ha-
rom pontbdl allé kozleményt adta ki:

(1) A Tanacs azt az ideiglenes véleményét nyilvanitja Kki,
hogy elsé pillantasra (prima facie) valamennyi fellebbezés elfo-
gadhaté.

(2) A Tanacs arra utasitja a feleket, hogy nyujtsanak be ma-
solatot azokrdl a publikacidkrol, amelyekre az irott beadvanyokban
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hivatkoztak, és amelyekre a fellebbezési eljaras soran is tamasz-
kodni kivannak.

(3) A Tanacs kinyilvanitja azt a szandékat, hogy a fellebbe-
zési eljarasban el akar kerilni minden felesleges késedelmet, és
jelzi, hogy 2004. julius 5-t6l 9-ig fog szdbeli targyalast tartani.

A szoébeli targyalasra vonatkozo felhivassal egyutt 2004. ap-
rilis 23-an kikuldétt masodik kdézleményében a Tanacs jelezte,
hogy a szobeli targyalason milyen sorrendben javasolja megvizs-
galni az egyes kérdéseket.

2004. majus 17-i harmadik kdézleményében a Tanacs felhivta
a felek figyelmét a kromoszomara és sejtre vonatkozé igénypon-
tokra, és kozdlte, hogy a szdbeli targyalason ezekre az igény-
pontokra is ki fognak térni.

2004. junius 4-én a 3-6. sz. fellebbezd felek faxon kérték,
hogy a szdbeli targyalason el6szo6r az ESzE 53. szakaszaval kap-
csolatos kérdéseket vitassak meg, mert beadvanyaik ezen a sza-
kaszon alapulnak.

2004. junius 15-i negyedik kdozleményében a Tanacs azt va-
laszolta, hogy ilyen kés6i szakaszban mar nem tudja megvaltoz-
tatni a megtargyalandd kérdések sorrendjét.

A szobeli targyalast 2004. julius 5-én és 6-an tartottak, és
azon a 3-6. sz. fellebbez6 felek, a szabadalmas és a 3. sz. felszo6-
lalé vett részt.

A 2004. julius 5-én megnyitott szdbeli targyalason a szaba-
dalmas uj fékérelmet, tovabba uj 1. és 3. segédkérelmet nyujtott
be, és masodik segédkérelmét kivéve Osszes korabbi kérelmét
visszavonta. A szabadalmas uj fékérelme ugyanazokat az igény-
pontokat tartalmazta, mint amelyeket a Felszdlalasi Osztaly enge-
délyezett.

2004. julius 6-an a szbébeli targyalason a szabadalmas az el-
s6 segeédkérelem kismeértéekben mddositott valtozatat nyujtotta be,
amelyben az ,allat’-ra vonatkoz6 hivatkozasokat ,transzgenikus
egér’-re valtoztatta, és bizonyos figgd igénypontokat atszamozott
annak érdekében, hogy egy plazmidra vonatkozé fliggetlen igény-
pont is megjelenjen az 1. igénypontra hivatkoz6 fiuggé modszer-
igénypontok kozott. Az elsdé segédkérelem flggetlen 1. és 19.
igénypontja a kovetkez6 szovegl volt:
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,1. Modszer olyan transzgenikus egér elballitasara, amelyben

megnévelt a neoplazmak kifejl6désének valdsziniisége,
amely emlitett eljaras abban all, hogy kromoszomalisan egy
aktivalt onkogén-szekvenciat visziink be egy egér genom-
jaba.
19. Transzgenikus egér, amelynek csiravonalai és szomati-
kus sejtjei egy aktivalt onkogén-szekvenciat tartalmaznak
annak kbvetkeztében, hogy az emlitett allat genomjaba vagy
egy el6djének a genomjaba kromoszomalisan beiktattak az
emlitett aktivalt onkogént, amely adott esetben tovabb van
meghatarozva a 3-10. igénypontok barmelyikében.”

A szabadalomtulajdonos masodik és harmadik segédkérelme
kisérleti célokra vagy anyagok vizsgalatara hasznalhato transz-
genikus ragcsaléra (masodik segédkérelem) vagy transzgenikus
egérre (harmadik segédkérelem) vonatkozdé igénypontokat tartal-
mazott.

1.2 A felek érvelése

A 3-6. sz. fellebbezb felek fellebbezéslik indokolasaban az-
zal érveltek, hogy bar egy talalmany miszakinak tekinthetd, ha
mulszaki kérdésre és annak miszaki megoldasara vonatkozik, egy
allat és annak természetes utéda vagy ivadéka azonban nem te-
kinthet6 egy miiszaki feladat miszaki megoldasanak.

A szabadalomtulajdonos a Fellebbezési Tanacsok kialakult
joggyakorlatara hivatkozott, amely szerint egy egyébként bioldgiai
eljarasban a mdidszaki jellegl beavatkozo |épésekrél elismerték,
hogy azok megvaltoztatjak ennek az eljarasnak a jellegét, és igy
azt tobbé mar nem tekintették Iényegileg bioldgiainak. Az igényelt
transzgenikus ragcsaldkat és azok ivadékait nem lehetett elballita-
ni emberi kéz mldszaki jellegl beavatkozasa nélkul.

A fellebbezd felek fellebbezési iratukban nem hivatkoztak az
ESzE 54. és 57. szakaszaira alapozott érvekre.

A szabadalomtulajdonos azzal érvelt, hogy az ipari alkalma-
zast mint mércét nagyon széles korben kell vizsgalni.

Az ESzE 83. szakaszaval kapcsolatban a 3-6. sz. fellebbezd
felek azt allitottak, hogy a szabadalom 0o0sszes példaja csupan
egérre vonatkozik, és ezért elfogadhatatlan, hogy egy olyan allat-
csoportra (ragcsaldkra) engedélyezzenek szabadalmi oltalmat,
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amely 2000-nél tobb fajtat dlel fel.

Masrészré6l a szabadalomtulajdonos azzal érvelt, hogy a
megtamadott szabadalomban ismertetett sajatos munka ésszer(
extrapolalasaval lehet a ragcsaléokhoz jutni, és a vizsgalatok az
évek folyaman a legtobb laboratériumi allatra kiterjedtek.

Az ESzE 53(a) szakaszaval kapcsolatban a 3-6. sz. fellebbe-
z6 felek azt a véleményuket nyilvanitottak ki, hogy az adott eset-
ben a f6 kérdés nem a megtamadott szabadalom tényleges targya,
hanem altalaban az allatok szabadalmazhatésaga. Ez az eset elfo-
gadhatatlan precedenst jelentene, és ezért az allatok szabadalma-
zasat mint olyat ki kell zarni.

Ugyanezek a fellebbez6 felek elfogadhatatlannak tartottak az
ESzE 23b)-23e) szabalyainak az alkalmazasat, és — teljes egyet-
értésben a Vizsgalati Osztallyal, amely eredetileg ezt az Ggyet ke-
zelte — az volt a véleménylk, hogy ezeknek a szabalyoknak a be-
vezetése el6tt az ESzE kizarta allatok szabadalmazasat.

Az 5. sz. fellebbez6 fél azzal érvelt, hogy helytelen megkoze-
lités volt az allatok szenvedése és az orvosi haszon kdzotti egyen-
suly figyelembevétele, mert ilyen egyensuly nem képzelhetd el.

A szabadalomtulajdonos egyetértett a 3-6. sz. fellebbezé fe-
lekkel abban, hogy az eljarasban helytelen volt az uj szabalyok fi-
gyelembevétele az 1995-ben tartott elsé szdébeli targyalas ota el-
telt hatéves késlekedés utan, és ilyen vonatkozasban az ESzH
nem jart el helyesen. 1995 6ta a korulmények megvaltoztak, és igy
elfogadhatatlan a 23d) szabaly visszamendéleges hatalyu alkalma-
zasa. A Fellebbezési Tanacsok joggyakorlata, kilénésen a T 19/90
sz. dontés vilagosan mutatja annak az elvnek az elfogadasat, hogy
allatokra vonatkoz6 talalmanyokra lehet szabadalmat engedélyez-
ni. Emellett a szabadalomtulajdonos a fellebbezd felek sajatos
kérdéseit is megvalaszolta.

1.3 Kérelmek

Az O6sszes fellebbez6 fél kérte a fellebbezés alapjat képezé
hatarozat hatalyon kivul helyezését és a szabadalom megvonasat.
A 3-6. sz. fellebbez6 felek azt is kérték, hogy az alabbi kérdést
terjesszék a Kibdvitett Fellebbezési Tanacs elé:

LA G 1/98 sz. dontésre hivatkozva: engedélyezhetdé egy
igénypont, ha kizarélag transzgenikus allatfajtakra vonatkozik?”
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A 3-6. sz. fellebbez6 felek azt is kérték, hogy a Felszdlalasi
Osztaly el6tt 2001. november 6-an és 7-én tartott szébeli targya-
lassal kapcsolatos kéltségeiket az ESzH fizesse meg.

A szabadalomtulajdonos kérte, hogy helyezzék hatalyon kivul
a fellebbezés targyat képez6é hatarozatot, és a szabadalmat a
szObeli targyalason elbterjesztett fékérelme vagy 1-3. szamu se-
gédkérelmei koézul valamelyiknek az alapjan tartsak fenn. Azt is
kérte, hogy az ESzH fizesse meg a Felszdlalasi Osztaly el6tt 2001.
november 6-an és 7-én tartott szdbeli targyalassal kapcsolatos
koltségeit.

2. A dontés indokolasa

2.1 A fellebbezések elfogadhatéosaga

Minthogy a felszdlalasi eljaras hatarozata ellen a fellebbezé
felek fellebbezései 6nmagukban engedélyezheték voltak, és mint-
hogy az O6sszes fellebbezés megfelel az ESzE 107. és 108. szaka-
szaban foglaltaknak, a fellebbezések engedélyezhetésége nem
vonhato kétseégbe.

2.2 Az ESzE 23b)-23e) szabalyainak alkalmazhatosaga

El kell donteni, hogy az ESzE 23b)-23e) szabalyai (az ,0j
szabalyok”) alkalmazhaték-e ebben az lGgyben, mert ha — miként a
Felszolalasi Osztaly megallapitotta — alkalmazhatok, hatast gyako-
rolnak az ESzE 53(a) és 53(b) szakaszainak értelmezésére. llyen
téren az 6sszes beadvany az ESzE 23c) és 23d) szabalyara korla-
tozédott, viszont az ESzE 23b)-23e) sorszamu 06sszes szabalyat
egy ,csomag’-ként kell figyelembe venni, mert azokat egydutt hir-
dették ki, és egyutt is Iéptek hatalyba 1999. szeptember 1-jén.

Ugy tlinik, hogy az uj szabalyok tartalma nem hagy kétséget
afelél, hogy azok a jelen esetben alkalmazhatdk.

Az 0j szabalyok alkalmazhatdésaganak kérdését értelmezésuk
el6tt kell eldonteni.

A Tanacsnak nincs kétsége afel6l, hogy az uj szabalyok al-
kalmazhaték a jelen esetben, mert — miként minden toérvényvalto-
zas esetén — alkalmazasuk a torvényhozo altal megjeldlt napon
valt esedékessé, és a felszdlalasi eljaras abban az idépontban
fuggbében volt.

A T 19/90 sz. dontés, amely a szabadalmi bejelentés vizsga-
lati idészakaban a jelen talalmanyra vonatkozott, az alabbi megal-



lapitast tartalmazza:

,Ugy tinik, hogy az a kérdés, vajon az ESzE 53(a) szakasza

gatja-e a jelen talalmany szabadalmazasanak, féleg annak a

gondos mérlegelésétél fugg, hogy egyrészrél az allatok mi-

lyen meértékben szenvednek, masrészt a talalmany milyen

mértékben hasznos az emberiség szamara.”

Ebben a fellebbezési lUgyben a Tanacs azt a fontos megfi-
gyelést tette, hogy — a fellebbezés targyat képezd hatarozatot ho-
z6 Vizsgalati Osztaly véleményével szemben — az ESzE 53(e) sza-
kaszat figyelembe kell venni a jelenlegihez hasonlé esetekben.

Kbézvetlenll belathatdé, hogy a fenti korabbi déntésben az
egyensuly vizsgalata nagyon hasonlé ahhoz, amivel most talalko-
zunk az ESzE 23d(d) szabalya kapcsan. Igen valészinl, hogy a
T 19/90 déntés szerinti prébat elfogadtak azok, akik megszévegez-
ték a 23d(d) szabaly szerinti probat.

A szabadalomtulajdonos azt allitotta, hogy az ESzE 23d(d)
szabalya nincs dsszhangban az ESzE 53(a) szakaszaban foglal-
takkal.

A Tanacs nem ért egyet ezzel az érveléssel.

Az ESzE 23d(d) szabalya alkalmazasanak id6épontjaval kap-
csolatban a Tanacs arra kovetkeztet, hogy ez az idépont — hason-
l6an a szabadalmazhatdésag terliletén alkalmazott 6sszes feltétel-
hez — a szabadalom vagy szabadalmi bejelentés tényleges id6-
pontja kell legyen. Barmilyen késdébbi idépont, amivel egyes fel-
lebbez6 felek érvelnek, 6sszeegyeztethetetlen lenne a szabadalmi
torvény egyéb rendelkezéseivel, és egyébként hasonldé esetek ko-
z0Ott indokolatlan eltérésekhez vezetne.

2.3 ESzE 53(a) szakasz

Az ESzE 53(a) szakaszaval kapcsolatban a kdézrend és kdz-
erkolcs kérdéseét targyalva a Tanacs megallapitja, hogy ha egy eset
az ESzE 23d) szabalyaban foglalt négy kivétel egyikének a kate-
meg kell tagadni a szabadalmat. Ha azonban ez az eset nem all
fenn, vagyis a talalmany nem esik a ESzE 23d) szabalyanak korla-
tozott kizarasi korébe, ideértve a jelenlegihez hasonld eseteket is,
akkor az Ugyet az ESzE 53(a) szakasza alapjan kell elbiralni.

A Tanacs azon a véleményen van, hogy az ESzE ,tényleges”
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53(a) szakasza szerinti megitéléshez az egyetlen kiindulasi pont a
T 19/90 sz. dontésben javasolt proba lehet, és ennek alapjan kell
megitélni az allatok géntechnoldgiai kezelésével kapcsolatos
ugyeket. Ezt a probat kiilonb6z6 esetekben lehet alkalmazni, és az
kellden rugalmasnak latszik ahhoz, hogy 6sszhangba legyen hoz-
hatéo a szocialis rend, a kornyezetvédelem és az eurdpai kultura
szerinti viselkedés elfogadott szabalyainak az alkalmazasaval.

Fontos tényez6, hogy mig az ESzE 23d(d) szabalya szerinti
proba csupan azt kivanja meg, hogy valdészinl legyen az allat
szenvedése, és az is valdészind legyen, hogy ezzel lIényeges orvosi
haszon all szemben, a T 19/90 sz. dontés szerinti préba az egyen-
sulyba hozand6é dolgok ,gondos mérlegelését” kivanja meg. A
T 19/90 sz. dontés azt is megallapitja, hogy az ESzE 53(a) szaka-
sza szerinti dontés ,féleg” ettél a prébatédl figg. Ez lehetdvé teszi,
hogy mas megfontolasokat is figyelembe vegyunk.

2.4 ESzE 53(b) szakasz

Ez a szakasz egyértelmien kizarja a szabadalmazhato talal-
manyok koréb6él a ,novény- vagy allatfajtakat vagy a noévények
vagy allatok elballitasara szolgald, lényegileg biologiai eljaraso-
kat”. Eltér6éen az ESzE 53(a) szakaszaban foglaltaktél, a kizaras
egyszerlien a szabadalom megtagadasa az adott targytél per se,
de nem vonatkozik az olyan targyu talalmanyokra, amelyek publi-
kalasat vagy gyakorlatbaveételét erkodlcsi vagy egyéb szabalyok
szerint kell mérlegelni. Az allatokra vonatkoz6 esetben azonban az
ESzE 53(b) szakasza pontos jelentésének a megallapitasa nem vi-
lagos, kiléondsen a nyelvekben fennallé kiléonbségek miatt. Az alla-
tok vonatkozasaban ugyanis a harom hivatalos nyelv harom kulon-
b6zb kifejezést hasznal; ezek a ,valtozatok”, a ,fajok” és a ,fajtak”
(varieties, species, and races). Az ESzE 23c) szabalya, amely sze-
rint bizonyos biotechnoldgiai talalmanyok szabadalmazhatdék, ma-
gaban foglalja a 23c(b) szabalyt, amely szerint szabadalmazhato
egy biotechnoldgiai talalmany akkor, ha targya ,novény vagy allat,
ha a talalmany miszaki megvaldsithatésaga nem korlatozédik va-
lamely meghatarozott névény- vagy allatfajtara”. Bar ez a szabaly
egy bizonyos ndévény- vagy allatfajtara korlatozza az ESzE 53(b)
szakaszanak alkalmazasat, fennmarad a nyelvi probléma, mert a
szabaly német és francia szdévegében az angol ,plant or animal
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variety” kifejezés helyett ,Pflanzensorte oder Tierrasse”, francia
szdvegében pedig ,une variété végétale ou une race animale” sze-
repel, vagyis mindkét nyelv angolul ,plant variety”-t és ,animal
race”-t emlit.

A Tanacs egyetért a szabadalomtulajdonossal abban, hogy
allatok esetében a Kib6vitett Fellebbezési Tanacs G 1/98 sz., no-
vényekre és novényfajtakra vonatkoz6 dontését kell kdvetni. Ez a
dontés az alabbi megallapitasokat tartalmazza:

,EQy termékigénypontban egy megadott ndévényfajta azonosi-

tasanak hianya esetén az ESzE 53(b) szakaszanak értelmé-

ben az igényelt talalmany targya nem vonatkozik egy novény-
fajtara vagy novényfajtakra. Ezért ez 6sszhangban van azzal

a logikan alapuldé szaballyal, hogy szabadalmat nem lehet

adni egyetlen névényfajtara, de engedélyezheté6 szabadalom,

ha a fajtak az igénypontok oltalmi kére ala esnek.”

Bar sem a Fellebbezési Tanacsok joggyakorlata, sem az
ESzE 23b) szabalya nem ad megfelel6 meghatarozast az ,allatfaj-
ta”-ra, a Tanacs ugy gondolja, hogy az allatokra vonatkozd eset-
ben a talalmany miszaki megvaldsithatésaga nem korlatozodik
egy adott allatfajtara.

Osszegezve a Tanacs véleményét, az ESzE 53(b) szakasza-
val kapcsolatban megallapithatjuk, hogy a G 1/98 sz. dontésben a
ndévényekre és novényfajtakra vonatkozdéan elfogadott elvet kell
kovetni az allatok esetében: nem adhaté szabadalom egyetlen al-
latfajtara, de engedélyezhetd ilyen oltalom, ha a talalmany misza-
ki megvaldsithatosaga nem korlatozédik egyetlen allatfajtara.

2.5 F6kérelem

A szabadalomtulajdonos altal a szdébeli targyalason benyuj-
tott fékérelem ugyanazokat az igénypontokat tartalmazta, mint
amelyeket a Felszélalasi Osztaly fenntartott, de a kromoszdémakra
eés sejtekre vonatkozdé igénypontok nélkdal.

Az igényelt médszer a géntechnoldgia teruletére esik, és az
ezzel a modszerrel elballitott transzgenikus allatokat megfeleld
modellként lehet hasznalni a rak kulonb6z6 valtozatainak tanulma-
nyozasanal. igy ezek az allatok miiszaki eszkézdket képviselnek,
aminek kovetkeztében mind az igényelt mdédszer, mind az abbdl
kozvetlenul szarmazoé transzgenikus allatok miszaki jelleglek.
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Ezért a fuggetlen 1. és 19. igénypont targya az ESzE 52. szakasza
eértelmében talalmanynak tekinthetd.

Kétségtelen, hogy a megtamadott szabadalom targya allatok
genetikai azonossaganak modositasara vonatkozd eljaras, és igy
az ESzE 23d(d) szabalyat kell figyelembe venni. Az sem képezte
vita targyat, hogy az eljaras az allatoknak szenvedést okoz. Az al-
latok szenvedése tehat nem valdszinli, hanem elkerulhetetlen ko-
vetkezménye a szabadalom alkalmazasanak.

Az a kérdés is felvetédik: valészinli-e, hogy a talalmany az
embereknek vagy az allatoknak Iényeges orvosi hasznot jelent.

Sem a szabadalomban, sem egyebltt nem talalhatdé bizonyi-
ték arra, hogy az ilyen haszon levezethet6 lenne az igényelt elja-
rasnak az 0sszes ragcsald esetén vald alkalmazasakor.

A fékérelem kinyilvanitja az allati szenvedés valdszinliségét,
de nem valdszinUsiti, hogy az igénypontok altal felélelt valamennyi
allat esetében jelentkezik orvosi haszon. Ennek kdvetkeztében a
fékérelem nem teljesiti az ESzE 23d(d) szabalya szerinti mérlege-
lési probat, és ezért az ESzE 53(a) szakasza alapjan el kell utasi-
tani.

2.6 Elsé segédkérelem

A szabadalomtulajdonos elsé segédkérelme olyan fluggetlen
igénypontokat tartalmazott, amelyek megfelelnek a fékérelem sze-
rinti figgetlen igénypontoknak, de azzal az eltéréssel, hogy a rag-
csaldokra valé hivatkozasokat egérre vonatkozdé hivatkozasokkal
helyettesitették. igy az elsd segédkérelem féigénypontjai az alabbi
szoveglek:

,1. Modszer olyan transzgenikus egér eléallitasara, amelyben

megnévelt a neoplazmak kifejl6désének valdsziniisége,
amely emlitett eljaras abban all, hogy egy aktivalt onkogén-
szekvenciat viszlink be egy egér genomjaba.
19. Transzgenikus egér, amelynek csiravonalai és szomati-
kus sejtjei egy aktivalt onkogén-szekvenciat tartalmaznak
annak kbvetkeztében, hogy az emlitett allat genomjaba vagy
egy elédjének a genomjaba kromoszomalisan beiktattak az
emlitett aktivalt onkogént, amely adott esetben tovabb van
meghatarozva a 3-10. igénypontok barmelyikében.”

2.6.1 ESzE 52. szakasz
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A fellebbez6 felek egyike sem alapozott kifogast az ESzE 52.
szakaszara. A Tanacs véleménye szerint megallapithaté, hogy az
ESzE 52. szakasza a f6kérelemre is alkalmazhaté.

2.6.2 ESzE 53(a) szakasz

A felek egyetértettek abban, hogy a szabadalom szerinti
modszerbdl szarmazdé barmilyen allat szenvedni fog, és ez az
egeérre is vonatkozik.

Ami a szenvedés és a haszon kdzdtti megfelelés szikséges-
ségét illeti, a ,Mus” nemzetségbe tartozé valamennyi allat a leg-
fontosabb biolégiai szempontokbdl szoros &sszefiuggésben all
egymassal, és ez hihetévé teszi, hogy a nemzetség valamennyi
tagjat fel lehet hasznalni modellként a rakbetegség tanulmanyoza-
sara.

Ennek megfelelden a Tanacs azon a véleményen van, hogy
az elsé segédkérelem 1. és 19. igénypontjanak targya ,megfelel”
az ESzE 23d(d) szabalya szerinti proban, és igy nem esik a talal-
het szabadalmat adni.

2.6.3 ESzE 53(b) szakasz

A Tanacs fenti megallapitasaibél kdovetkezik, hogy az ESzE
53(b) szakaszara alapozott kifogas alapjan csak akkor lehet kizar-
ni az els6 segédkérelmet, ha annak egy vagy tobb igénypontja
olyan taxondmiai kategoriaba tartozik, amely legalabb olyan szik,
mint egy ,allatfajta” (animal species) — amely a legtagabb az ESzE
53(b) szakaszanak harom eltéré nyelvi szbvege altal kizartak ko6-
zul. A 3-6. sz. fellebbez6 felek azt allitottak, hogy a szabadalom
szerinti transzgenikus egér egy uj fajta, azonban nem szolgaltattak
bizonyitékot arra, hogy barki ujnak latna vagy fogadna el az allito-
lag uj fajtat.

A 3-6. sz. fellebbezd felek azzal érveltek, hogy a faj (species)
kifejezés csupan absztrakt fogalom, és a térvényhoz6 szandéka az
volt, hogy az ilyen meghatarozas ala es6 valamennyi allatot kizar-
ja. A Tanéacs elutasitja ezt az érvelést. Az ESzE 53(b) szakasza
ugyanis az allatok korlatozott kategoriajat zarja ki, és nem az 0sz-
szes allatot. A Tanacs nézetét alatamasztja a Kibdvitett Fellebbe-
zési Tanacs G 1/98 sz. dontése. lgaz ugyan, hogy — miként fen-
tebb megallapitottuk — az ESzE 53(b) szakaszanak harom hivata-
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los nyelvi szovegében hasznalt szavak jelentésének eltérései
sajnalatosak, de minden kétséget kizaréan megallapithato, hogy
ez a szakasz nem tartalmaz az allat-szabadalmakra vonatkozdé al-
talanos kizarast.

A 3-6. sz. fellebbez6 feleknek az ESzE 53(b) szakaszara
alapozott tovabbi érvelése szerint a transzgenikus egér eléallitasa-
ra vonatkozod igényelt mdédszer ,allatok elballitasara szolgalo, lé-
nyegileg bioldgiai eljaras”, és igy az emlitett szakasz altal ki van
zarva a szabadalmazhaté talalmanyok korébél. Az ESzE 23b(5)
szabalya megallapitja, hogy a ndévények vagy allatok eléallitasi el-
jarasa lényegileg bioldgiai, ha egészében természeti folyamatbdl
all. Magatol értetdédik, hogy a genetikai kezelést magaban foglalé
eljaras nem all egészében természeti folyamatbdl. Ennek megfele-
I6en az ESzE 53(b) szakasza nem zarja ki az els6 segédkérelmet a
szabadalmazasbdl.

2.6.4 ESzE 54. szakasz

A Tanacs véleménye szerint nem nyujtottak be olyan iratot,
amely ujdonsagrontd lenne az igényelt targyra nézve.

2.6.5 ESzE 56. szakasz

Megalapozottan nem lehetett azt varni, hogy legalabb néhany
embrio elkerlilhetetlentl tul fog élni és olyan egyeddé fog fejlédni,
amelyben megndvelt a neoplazmak kifejlédésének valdszinlisége.
A 3-6. sz. fellebbez6 felek véleményével ellentétben nem volt ok
arra, hogy barmilyen sikert lehessen varni. Ennek kovetkeztében
az igényelt modszer és annak megfigyelt eredménye nem kézen-
fekvd, vagyis feltalaloi tevékenységen alapszik.

2.6.6 ESzE 83. szakasz

A 3-6. sz. fellebbezd felek sem miiszaki bizonyitékot, sem
kisérleti adatot, tovabba semmiféle irodalmi anyagra vonatkozé hi-
vatkozast nem nyujtottak be annak az allitasuknak az alatamasz-
tasara, hogy a talalmany nincs kell6 mértékben feltarva. Figyelem-
be véve, hogy a fellebbezés targyat képez6é6 szabadalom eredmé-
nyes modszert ir le, a Tanacs arra a kOvetkeztetésre jutott, hogy
az ESzE 83. szakaszanak kdévetelményei ki vannak elégitve.

2.6.7 ESzE 57. szakasz

Az onkoegér iparilag alkalmazhatdo, mert felhasznalhaté al-
latmodellként olyan anyagok vizsgalatara, amelyekrél feltételezik,
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hogy rakkeltd hatasuak, tovabba alkalmas anyagok vizsgalatara
annak megallapitasa céljabél, hogy azok védelmet nyujtanak-e
neoplazmak kifejl6dése ellen.

2.6.8 Az els6 segédkérelem engedélyezhetbsége

A fentebb targyalt okok folytan a Tanacs ugy véli, hogy az
elsd segédkérelem egérre korlatozva kielégiti az ESZE kdvetelmé-
nyeit, és ennek megfeleléen a kérelem engedélyezhetd.

2.7 A Kibévitett Fellebbezési Tanacs elé utalando kérdések-
re vonatkozo kérelmek

A Tanacs nem lat okot arra, hogy a fellebbez6 felek vagy a
szabadalomtulajdonos altal benyujtott barmelyik kérelemben foglalt
kérdést a Kibdvitett Fellebebzési Tanacs elé terjessze.

3. Rendelkezés

A fenti okok miatt az alabbi dontéseket hozzuk:

1. A fellebbezés alatt allé6 déntést hatalyon kivil helyezzuik.

2. Az ugyet visszautaljuk az els6é foknak azzal a rendelke-
zéssel, hogy a szabadalmat az els6 segédkérelem alapjan tartsa
fenn.

3. Visszautasitjuk azokat a kérelmeket, amelyek arra iranyul-
nak, hogy kérdéseket utaljunk a Kibévitett Fellebbezési Tanacs
ele.

4. Elfogadhatatlanként elutasitjuk azokat a kérelmeket, ame-
lyek arra iranyulnak, hogy az ESzH téritsen meg koltségeket.”



