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AZ EUROPAI SZABADALMI HIVATAL JOGGYAKORLATA A KIZARO
SZAKASZ MEGENGEDHETOSEGERE VONATKOZOAN

1.Prologus

Magyarorszagnak az eurdpai szabadalmak megadasarol szold 1973. oktéber 5-i Munc-
heni Egyezményhez (Eurdpai Szabadalmi Egyezmeény, roviden: ESzE) torténé csatla-
kozasa 6ta mar csaknem két év telt el. Ez a — torténelminek ugyan még nem nevezhet6
— tavlat mar lehetéséget ad arra, hogy ne csak a ,napi kérdésekkel” — azaz példaul az
ESzE okozta torvényi valtozasok feltérképezésével — foglalkozzunk, hanem nyomon
kovessuk és elemezzik az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (roviden: az ESzH) joggyakor-
latanak pillanatnyi alakulasat a kiemelten fontos tertleteken.

A magyar szabadalmi tugyvivék immar két éve képviselhetnek az ESzH el6tt, a Magyar
Szabadalmi Hivatal pedig a korabban kijelolt uton haladva kovetkezetesen torekedik az
ESzE normaival 0sszhangban allé gyakorlat kialakitasara. Ezt immar nem csak az
ESzH vizsgalati iranyelveinek ismeretanyagara nagymeértékben épité Szabadalmi tugy-
intézés modszertani utmutatdja igazolja, hanem az un. egyszerUsitett végzések kibo-
csatasa is.

Sem maga az ESzE, sem az ESzH egyébként meglehetbsen részletes vizsgalatai
iranyelvei nem adhatnak azonban nyilvanvaléan minden esetben egyértelmi utmutatast
példaul a szabadalmazhaté talalmanyra, az ujdonsagra, a megengedheté mdodositasra
vagy eppen az igénypont-megfogalmazasra nézve. A torvény betljét az europai szaba-
dalmak tekintetében is a joggyakorlat tolti meg tartalommal, ezért elengedhetetlentl
fontos mind a gyakorl6 Ugyvivék, mind az elbiralok szamara az ESzH fellebbezési tana-
csai hatarozatainak ismerete és azokbdl a konzekvenciak levonasa.

Egy egészen a kdzelmultig ingovanyos, az ESzH-n belul is kismértékl joggyakorlatbeli
megosztottsag uralta terulet volt a szabadalmi igénypontokba beépitett specialis korla-
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tozasok, az un. kizaré szakaszok (a tovabbiakban az elterjedt angol kifejezést alkal-
mazva :"disclaimer’-ek) kérdése.

Roviden, az keltett vitat és osztotta meg a fellebbezési tanacsok gyakorlatat is, hogy a
disclaimerek az eljaras soran a bejelentd altal minden esetben alkalmazhaté eszk6zok-
e az oltalmi kor sziikitésére, vagy vannak az alkalmazhatdésagnak bizonyos el6feltételei,
illetve hogyan viszonyul a disclaimer utélagos beépitése az ESzE 123(2) cikkében
megfogalmazott uj anyag bevitelének tilalmahoz.

2. Az igényponttal szemben tamasztott kovetelmények, a disclaimer célja

Jol tudjuk, hogy a szabadalmi oltalom terjedelImét mind a magyar, mind az eurdpai be-
jelentések esetében az igénypontok hatarozzak meg, melyeket a leiras és a rajzok
alapjan kell értelmezni [ESzE 69. cikk (1), Szt. 24.§ (1)]. Az ESzE alapjan az igénypon-
tokkal szembeni tovabbi kdvetelmény, hogy azokat egyértelmien és tdmdren (, clear
and concise” illetve ,deutlich, knapp gefasst”) kell megfogalmazni, és azokat a leirasnak
ala kell tamasztania. [ESzE 84. cikk]. Az igénypontok egyértelm( megszdvegezése a
jogbiztonsagot szolgalja, ugyanis az esetleges versenytarsaknak biztos alapot kell adni
annak megitéléséhez, hogy egy adott cselekmény a szabadalmi oltalomba Utkozik-e
vagy sem. A tdomorseég kritériumanak oka is a jol értelmezhet6ség, vagy ha ugy tetszik a
praktikum, kell hogy legyen, de ennek az egy szénak kulonds jelentésége van az egész
disclaimer-kérdéskorben.

Szamos olyan eset adddhat, amikor a teljes eredetileg igényelt oltalmi kérbdl bizonyos
részeket — pl. Ujdonsag hianya, a szabadalmazhato targyra vonatkozo kizaras (pl. koz-
rendbe vagy kozerkolcsbe Utkdzés) vagy a meg nem valdsithatosag miatt — utdlag ki
kell zarni. Egy szemléletes példaval élve olyan ez, mintha egy szépen elkészitett nagy
kerek sajtban bellul utdlag képeznénk lyukakat. A ,lyukak” esetinkben éppen a
disclaimer altal megadott kizart tertletek. A kémiai targyu bejelentésekben kilondsen
szokasos, hogy az igényelt vegyuleteket altalanos képlettel, az igényelt anyagkeveré-
keket pedig tagabb Osszetétel-tartomanyokkal adjak meg. Ezért kdnnyen el6fordulhat,
hogy egy vagy tobb csak az elbiralas soran felfedett, de korabban ismertté valt konkrét
vegyuletet, vagy egy bizonyos korabban ismertté valt résztartomanyt az igényelt oltalmi
korbél ki kell zarni. Ha azonban a kizarandd vegyulet vagy tartomany az igényelt oltalmi
kornek (ha ugy tetszik: a teljes sajtnak) nem a ,szélén” van, azt egy igényponti jellemzd
egyszerl korlatozasaval lehetetlen megtenni. Erre jelent megoldast a szilkités egy spe-
cialis megoldasa, a disclaimer.

3. Mit mond az ESzH bibligja, a Giudelines for Examiners in the EPO

Az ESzH vizsgalati iranyelvei értelmében a megfeleléen szbvegezett disclaimerek al-
kalmazasa — bizonyos feltételek teljesllése mellett — megengedhetd. Itt fontos megje-
gyezni, hogy az ESzH szohasznalatdban nem csak a nem uj targy, hanem az egyéb
okokbdl nem szabadalmazhatd targy kizarasat is disclaimernek nevezik. De arra a kér-
désre, hogy mi megengedhet6 és mi nem egy disclaimer esetében, csak a tobb, mint 20
évre visszamend joggyakorlat tanulmanyozasa adhat valaszt. A disclaimerek megen-
gedhetbségére vonatkozo joggyakorlat ugyanis — ahogy azt latni fogjuk — folyamatosan
valtozott, finomodott, sét egy esetben a korabbival tokéletesen ellentétes iranyt is vett.
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Ha az ESzH vizsgalati iranyelveibdl indulunk ki (Part C, Chapter I11.4), ott azt talaljuk,
hogy az igénypontokban az oltalom targyat pozitiv jellemzékkel kell meghatarozni, igy a
kizarast is lehetbleg ilyen jellemz6k megadasaval kell megvaldsitani. A megfeleléen
szovegezett disclaimerek (negativ jellemz6k) alkalmazasa megengedhetd,

- ha nem lehet pozitiv jellemzbékkel tomorebben és egyértelmibben az igénypontot
megfogalmazni,

- ha nem Utkdzik a médositas a 123 (2) cikkbe, és véletlen ujdonsagrontast kiiszobol
ki,

- de dontd, hogy van-e alapja a kizart targynak az eredeti bejelentésben.
4. Mit mond a joggyakorlat — avagy egy kis torténelem

Ha a hosszu évek soran kialakult joggyakorlatot akarjuk megismerni, néhanyszor tiz, a
fellebbezési tanacsoknal eldontott jogesetbdél kell kimazsolaznunk a Iényeget. Az egy-
szerliség kedvéért a kovetkez6kben a legkorabbi dontéstdl elindulva néhany fontos, a
teljes joggyakorlat sarokkoveit lerako dontést emelek ki. Elére is elnézést kérek az olva-
sotél azért, hogy — a bérombdél nem tudvan kibujni — elsésorban kémia példakat hozok
fel.

4.1. A dontések elsd generacioja

[1] A disclaimerrel kapcsolatos dontések sorat az 1981-es keltezésii  T0004/80 szamu
(Poliéter-poliol) nyitotta meg. A taldlmany targya egy eljaras adott molekulatomegl és
adott hidroxilszamu poliéter-poliolok el6allitasara, amely eljarasban kiindulasi anyagkeént
(A) formozok vagy (B) nagy és/vagy kis molekulatomegi polihidroxi vegyuletek stb. és
formézok folyékony keverékeit hasznaljak. A bejelentd az eredetileg benyujtott
féigénypontbdl eleve kizarta a ,DE-OS 2 721 093 és a 2 721 186 szerint formaldehid-
tartalmu szintézisgazbol eléallitott formdzokat”, mint kiindulasi vegyuleteket. A bejelen-
tést a vizsgalati osztaly — annak elismerése mellet, hogy a talalmany uj és feltalaloi te-
vékenységen alapul — elutasitotta, azzal az indoklassal, hogy a féigénypont formailag
elfogadhatatlan, mert az egyik hivatkozott szabadalmi irat a bejelentési napon még nem
voltak publikus, igy a disclaimer nem értelmezhet6, ennél fogva a bejelentés oltalmi ko-
re bizonytalan. A fellebbezési tanacs a konkrét iratra vonatkozo hivatkozas torlése utan
a bejelentést disclaimerrel egyutt engedélyezte és kifejtette, hogy a bejelentd kérésére
eqgy eredetileg tul széles oltalmi kort igénypontbdl az eredeti bejelentésben megalapo-
zott (rész)targy késbébb is kizarhaté, amennyiben a fennmaradoé oltalmi kér az igény-
pontban nem adhaté meg kdzvetlendl, pozitiv jellemz&kkel ,tdmdrebben és vilagosab-
ban” [ESzE 84. cikk]. Amennyiben tehat a kizaré szakasszal lehet a legtdmorebb igény-
pontot megfogalmazni, és a kizarni kivant targyat az eredeti bejelentésben feltartak, ki-
fogas nem emelhetd.

[2] Az id6ben soron kdvetkezd T0433/86 szamu dontés (Poliizocianat elegy) a szélesko-
rien alkalmazott poliuretan habok egyik alapkomponensére vonatkozé szabadalommal
foglalkozott. A szabadalom két komponenst (A és B) [A: 600-10000 molekulatomegi
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poliéterekbdl és MDI-bdl (difenilmetan-diizocianat) elballitott prepolimerek; B: uretonimin
modositott MDI] tartalmazé izocianat-elegyre vonatkozott, amellyel az MDI kristalyoso-
dasa elkerulhetd, és igy jobb minéségl poliuretan mianyagok allithatok el6. A felszé-
lalasi eljarasban felhoztak anterioritasként egy amerikai szabadalmat, ami a fentiekkel
azonos A és B komponenseket tartalmazo ilyen keverékeket ismertetett, ezek tomeg-
aranya is hasonlé volt, kivéve az A komponens molekulatomegét, ami az
anterioritadsban 240-1500. Bar a bejelent6 az A komponens poliéter alkotéjanak mole-
kulatbmegét 1500-10000 tartomanyra korlatozta, a felszélalasi osztaly a szabadalmat
megvonta. Ezt kovetden a fellebbezési tanacs, hivatkozva a T0004/80 szamu dontésre
— megismételte azt az elvet, hogy a kizaras a disclaimer vagy elényosen a pozitiv jel-
lemzbk kozul azzal valdsitandé meg, amelyik ,tomorebb és vilagosabb” megfogalma-
zast eredményez. Ugyanakkor uj elemként hozzatette azt is, hogy véleménye szerint
amennyiben részleges atfedés van az igényelt oltalmi kor és a technika allasa kozott, a
technika allasat képezd Ol kdrulhatarolt targy (pl. eqy tartomany) specifikusan méqg ak-
kor is kizarhatd, ha az az eredetileg benyuijtott leirasban nincs megalapozva.

[3] A gépészeti terlletre atevezve, lassuk most egy olyan szabadalom esetét, amely for-
ré gazt hité berendezésre vonatkozott, amelyben egy bels6 fuggéleges hitébetét he-
lyezkedik el, és amelyben a nyomas atmoszferikusnal nagyobb. A felszolalasi osztaly a
Sulzer cég szabadalmat feltalaloi tevékenység hianya miatt megvonta. A bejelentd fel-
lebbezett a dontés ellen, és igénypontjat a ,belsd fittingeket nem tartalmazo” jellemzével
egeészitette ki, hogy a technika allasabadl ismert, ilyen elemeket tartalmazé megolda-
soktdl elhatarolodjon.

A fellebbezési tanacs a T0170/87 szamu (Fitting) dontésben a korabbi (T0004/80 és
T0433/86 szamu) dontésekre hivatkozva kifejtette, hogy csupan a kizaras miatt az ere-
deti kitanitas 6sszességében nem valtozik meq, a bejelentd a létez§ kitanitasanak arrol
a kis részérdl lemondhat, amit — ujdonsag hianyaban — nem igényelhetne vagy aminek
mikodésképtelensége azota bebizonyosodott. Ugyanakkor az adott tigyben a fellebbe-
zési tanacs véleménye szerint a disclaimerrel bevinni szandékozott jellemzé (,belsd
fittingeket nem tartalmazd”) egy olyan miszaki jellemzd, amely a kitanitasban egyalta-
lan nem szerepel, az pedig, hogy a vazlatos rajzon valéban nincsenek fittingek jeldlve,
szakember szamara korantsem jelenti ezek hianyat. llyen médon az eredeti miszaki
kitanitas a disclaimer beépitésével lényegesen bdvult. Az eredeti kitanitds pedig sem
disclaimerrel, sem semmilyen mas médon nem bévithets. Osszefoglalva tehat, bar a
disclaimer alkalmas arra, hogy az oltalmi kor és a technika allasa k6zo6tt fennalld részle-
ges atfedést megszintesse, nem valtoztathat egy nyilvanvalod kitanitast feltalaloi tevé-
kenységen alapuléva.

[4] A T0526/92 (Magas TBN szamu kenbanyag adalék) dontés kendolajokhoz haszna-
latos additiv koncentratumra vonatkozik. Az eredeti bejelentés 1. igénypontjaban a
.,magas TBN szamu” (TBN = 0sszbazisszam) jellemz6 nem szerepelt, azt a bejelentd
csak a vizsgalati eljaras soran iktatta be azért, hogy elhatarolja az igényelt oltalmi kort
egy, a vizsgalati eljarasban felhozott ujdonsagrontd bejelentéstél, amelyben olyan ké-
szitményeket irtak le, melyeknek az 6sszbazisszama 100. A leirasba szintén utdlag be-
eépitett definicio szerint a ,magas TBN szam” legalabb 235-6t jelent, amit példakban
szerepl6 legalacsonyabb TBN érték alapjan hataroztak meg. A felszélalé arra hivatko-
zott, hogy (1) a bévitéssel a taldlmany targya bévebb lett annal, mint amit az eredeti
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bejelentésben benyujtottak [ESzE 123(2)], és (2) a kitanitdas nem volt elegendé. A fel-
szolalasi osztaly az érveléssel nem értett egyet és a szabadalmat fenntartotta. A felleb-
bezés soran a bejelent6 ugy érvelt, hogy a médositassal a miszaki kitanitas nem valto-
zott meg, a disclaimer beépitésének célja csupan a technika allasatol valé elhatarolas
volt. Hivatkozott a Bévitett Fellebbezési Tanacs G 1/93 dontésére is.

A fellebbezési tanacs elfogadva a mar kialakult joggyakorlatot — azaz hogy az igényelt
tag oltalmi korbdl a technika allasat képezd jol korulhatarolt targy specifikusan még ak-
kor is kizarhatd, ha az eredetileg benyujtott leirasban a kizarni kivant targy nincs kualén
kinyilvanitva [T0170/87, T0433/86] — uj elemként leszdgezte, hogy a disclaimer azon-
ban nem engedhetd meg, ha az nem egy szélesebb tartomanybdl vald kizarast valdsit
meg, hanem sokkal inkabb eqy uj, eredetileg ki nem nyilvanitott tartomanyt visz be az
igényponti jellemz8k kdze. Kovetkezésképpen ilyen megoldas nem fogadhato el, hiszen
a disclaimer beiktatasa bovitd értelemben valtoztatna az eredeti kitanitason.

[5] A fellebbezési tanacs T0645/95 szamu dontése katalizator hordozoéra vonatkozik. A
W.R. Grace & Co.-Conn. szabadalma ellen az Akzo Nobel N.V. felszdlalast nyujtott be,
aminek kovetkezményeként ujdonsag hianyaban a szabadalmat megvontak. A felszé-
lalasi osztaly szerint a felhozott ellentartasban is ismertettek mar agyagasvanyt és oxi-
dot tartalmazé bimodalis pérusméret-eloszlasu készitményt. Bejelentd fellebbezett. Al-
laspontja szerint a mddositott igénypontok egyértelmiibben adjak meg a vegyes oxidok
korét, kizarva a nem biner oxidokat, tehat itt megengedheté disclaimerrdl van sz6. A ta-
nacs azonban megallapitotta, hogy az adott jellemz6 nem tekinthet6 disclaimernek, igy
a fellebbezést elutasitotta. A tanacs leszdgezte, hogy az eredeti leirasban nincs meg a
kizaras alapja, de az ESzH korabbi joggyakorlata alapjan a véletlenul felmerult ujdon-
sagronté anyag még akkor is kizarhato, ha az eredeti bejelentésben nincs meg a kiza-
ras alapja. Tehat annak ellenére, hogy a bejelentésben nem targyaltak az oxidok ezen
alcsoportjat, az igénypont (bizonyos korulmények kdzott) meégis kielégitheti az EPC 123
(2) szerinti kovetelményeket. A tanacs azonban mar korabban is vilagossa tette, hogy
disclaimer csak nagyon kivételes esetekben — amilyen példaul a véletlen ujdonsagron-
tas (accidental anticipation) — engedhetd meq. Az anterioritds nem tekinthetd ,véletlen-
nek”, ha a disclaimer nélkul a talalmany nem alapulna feltalaloi tevékenységen.

[6] A fenti dontésben megemlitett ,véletlen” ujdonsagrontast pontosabban definialja egy
kés6bbi T0608/96 szamu dontés. Ebben megallapitottak, hogy a ,véletlen ujdonsag-
rontd kitanitas” egy olyan kitanitas, amit a szabadalmi leirast vagy az annak alapjat ké-
pezd miszaki problémat értelmezd szakember nem venne figyelembe vagy azért, mert
az teljesen mas miiszaki teruletre vonatkozik, vagy pedig azért, mert a szakembert
nem segiti hozza a fennalld midszaki probléma megoldasahoz”. Tehat egy kitanitas
csak akkor tekinthet6 véletlen ujdonsagrontonak, ha a feltalaloi tevékenység megitélé-
sében nem relevans.

Ezt az elvet egyébként a T0357/98 szamu dontés is kihangsulyozza, amely szerint az
ESzE 54. cikk 3. bekezdése szerinti ,véletlen” Ujdonsagronto irat tartalmardl a bejelent6
nem tudhatott, igy nem is fogalmazhatta meg annak megfeleléen a leirast és az igény-
pontokat, tehat indokolt és méltanyos, ha az igénypontok tartalmat utélag arra korlatoz-
hatja, ami 6nmagaban uj.
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4.2. Az egységes joggyakorlatot megbont6 dontés

Jelentés fordulatot hozott az idérendben a felsoroltak utan kdvetkezdé T0323/97 szamu
fellebbezési tanacsi dontés, amely az eddig elfogadott és a joggyakorlat altal megtamo-
gatott disclaimer-beiktatasi gyakorlattal szembe ment. A révid hattér a kovetkez6: Az
Unilever PLC préselt detergens-készitménybdl allo tablettara vonatkozé szabadalmat a
felszolalasi eljarasban megvontak. A felszdlalasi osztaly ugyanis ugy talalta, hogy a
disclaimerrrel szikitett igénypontok nem felelnek meg az ESzE 123 (2) cikkének. A be-
jelentd fellebbezésével az ugy a fellebbezési tanacs elé kerdlt, ahol a bejelenté (felleb-
bez6) azzal érvelt, hogy a disclaimerrel harom ujdonsagronto irat kitanitasat zarta ki az
oltalmi korbdl, ez az eljaras pedig még akkor is megengedhetd, ha a disclaimernek
nincs konkrét alapja az eredeti leirasban vagy az ujdonsagronté iratokban. A tanacs
megallapitotta, hogy a beiktatott ,negativ jellemz&nek” nincs alapja az eredeti leirasban,
és a kizaras alapjaul szolgal6 ujdonsagrontdé dokumentumok a disclaimer nélkadli igény-
pontok ujdonsaga szempontjabdol nem relevansak.

A tanacs alaposan szemugyre vette a korabbi joggyakorlatot, és pusztan a korabbi
dontéseket egyedileg elemezve az alabbiakat allapitotta meg: (a) a talalmany ujdonsa-
ganak helyredllitasa érdekében disclaimerrel a ,véletlen ujdonsagronté irattol” valé el-
hatarolas meég akkor is megengedhetd, ha az eredetileg benyujtott leirasban annak
nincs alapja, (b) nem engedheté meg azonban egy nyilvanvalé kitanitas feltalaléiva té-
tele disclaimer segitségével, és (c) ,véletlen ujdonsagronto iratrél” akkor beszélhetunk,
ha az iratot a szabadalmi leirast vagy az annak alapjat képezd muiszaki problémat ér-
telmez6 szakember nem venné figyelembe, mert az vagy egy teljesen mas miszaki te-
ruletre vonatkozik, vagy pedig azért, mert a szakembert nem segiti hozza a fennallo
miszaki probléma megoldasahoz.

A tanacs a fellebbezést végul elutasitotta, de nem a joggyakorlat teremtette fenti kritéri-
umok hianya miatt. A tanacs szerint ugyanis az eldontendd kérdés mas volt. A dontés
indoklasa szerint egy bizonyos targy kizarasara hasznalt negativ jellemzének az igény-
pontba torténd beiktatasa — fuggetlenul attdl, hogy azt disclaimernek hividk-e vagy sem
— az ESzE 123 cikk (2) bekezdése szerinti modositasnak minésul, igy annak meg kell
felelnie az ott tamasztott kdvetelményeknek. Nevezetesen, minden modositasnak kell,
hogy legyen alapja az eredeti bejelentésben. A tanacs dsszefoglaléan tehat arra a ko-
vetkeztetésre jutott, hogy az eredeti bejelentésben fel nem tart targyra vonatkozo
disclaimerek beiktatasat megengedd korabbi liberalis gyakorlat ellenkezik ESzE 123.
cikk (2) bekezdésében foglaltakkal és nem tarthatd fenn, kulondsen a Bévitett Fellebbe-
zési Tanacs G2/98 dontés fényében, amely a jogbiztonsag és kdvetkezetesség bizto-
sitasaval foglalkozott.

Az eset fonaksaga, hogy amennyiben a tanacs kizarolag a kialakult gyakorlatot kovette
volna, akkor is el kellett volna utasitania a fellebbezést. Ezzel szemben, a tanacs bele-
ment egy masik aspektust felvetd elméleti okfejtésbe, aminek kovetkezményei ekkor
még megjosolhatatlanok voltak.
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4.3. A masodik generacio

Mondhatjuk, szerencsére a késbbbi fellebbezési tanacsi dontések [pl. T0351/98,
T974/99, T944/99, T1128/00 stb.] mégiscsak a tobb, mint 20 év alatt folyamatosan ki-
alakult joggyakorlatot kovették, kimondva, hogy specidlis korulmények kozott — mint
amilyen a véletlen ujdonsagronté irat felbukkanasa (accidental novelty destroying
document, accidental anticipation) — az eredeti targy jol definialt részét az igénypontok-
bol disclaimerrel igenis ki lehet zarni. Tehat disclaimert — hangsulyozottan kulonleges
esetekben és konkrét feltételek teljesltlése esetén — tovabbra is lehet alkalmazni a fel-
merulé ujdonsagrontas megszuntetésére anélkul, hogy az ESzE 123. cikk (2) bekezdé-
se altal meghatarozott bévitdé eértelmi mdodositas tilalmaba Gtkéznénk.

5. Kérdések, kérdések, kérdések...

A 3.3.5 szamu és a 3.3.4. szamu miszaki fellebbezési tanacsok 2002 végén egy-egy
konkrét Ugy kapcsan — amelyet alabb részletezek — végul megallapitottak, hogy a
disclaimerek engedélyezésére vonatkozo joggyakorlat nem egységes, €s nem lehet a
fellebbezési tanacsi dontések alapjan a disclaimerek megengedhetfségére egyseges
kritériumokat felallitani. Kovetkezésképp, a Bévitett Fellebbezési Tanacsnak kell allast
foglalnia a kérdésben, helyreallitando a jogbiztonsagot [ESzE 112. cikK].

Az egyik konkrét Ugyalapot a T0451/99 Ugy, egy biotechnoldgiai szabadalom szolgal-
tatta, ahol a Genetic Systems Corporation szabadalma ellen éltek felszdlalassal. Az el-
jaras soran a bejelentés eredeti féigénypontjaba — amely LAV/HTLV-III virus vagy en-
nek antitestjének detektalasara szolgalo eljarasra vonatkozik — disclaimert épitettek be,
amely 13 darab olyan peptidet zart ki az oltalmi korbdl, amelyek egy a technika allasa-
hoz tartozod, a bejelentési napot kdvetéen nyilvanossagra jutott dokumentumbdl mar is-
mertek voltak. A felszolalasi osztaly a médositott igénypontot elfogadhatonak itélte és a
szabadalmat fenntartotta.

A Bdvitett Fellebbezési Tanacshoz intézett kérdések az alabbiak voltak:

1) Az ESzE 123. cikkének 2. bekezdésében foglaltak szerint nem megengedheté mé-
dositasnak mindsul-e az igénypontba egy disclaimer beépitése csupan amiatt, hogy
sem a disclaimernek sem a kizart targynak nincs alapja az eredetileg benyuijtott be-
jelentésben?

2) Amennyiben igy van, mik a disclaimer alkalmazhatosaganak kritériumai?

a) Lényeges-e, hogy az ESzE 54. cikk (2) szerinti vagy az ESzE 54. cikk (3) szerinti
ujdonsagronto irattol kell elhatarolni az igénypontot?

b) Szlikséges-e az, hogy a beiktatott disclaimer szigoruan csak az ujdonsagronté
iratban feltart targyra korlatozodjon?

c) Lényeges-e, hogy a disclaimer az ujdonsag helyreallitasahoz szikséges legyen?
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d) Lényeges-e, hogy egy ,véletlen” anterioritas kikuszobolésérél legyen szo, és ha
igen, milyen kritériumok alapjan lehet elddnteni, hogy egy ujdonsagronté irat
valéban ,véletlen-e?

e) Amennyiben a disclaimer megengedhet6 az ESzE 123(2) szerint az eredeti be-
jelentében fel nem tart anyag kizarasara, akkor a feltalaléi tevékenységet a
disclaimer nélkul kell-e megitélni?

6. Valaszok, valaszok, valaszok... azaz felkerult az ,i"-re a pont

A ,disclaimerek amokfutasa” 2004. aprilis 8-an végetért. Ezen a napon a Bévitett Fel-
lebbezési Tanacs nem is egy, de rogton két dontést hozott azonos jellegi targyban. A
G0001/03 [alapja: T0507/99] és G0002/03 [alapja: T0451/99] szamu dontések attekintd
része és indoklasa természetesen kozos, igy ezek érdemi tartalmat a kdvetkezOkben
k6zbsen targyalom.

A Bévitett Fellebbezési Tanacs dontésének indoklasaban részletesen elemzi a kialakult
jogi helyzetet, ismerteti a Tanacshoz beérkezett véleményeket és a kb. 40 oldalas hely-
zetelemzés és indoklas utan fogalmazza meg dontését a disclaimerek megengedhetd-
ségével kapcsolatban. Miel6tt a dontés végsé konkluzidit ismertetném, célszerlen rovi-
den felidézni, hogy milyen felvetések, harmadik személyekt6l vagy szervezetektdl érke-
z6 vélemények alapjan jutott a Bovitett Fellebbezési Tanacs vegul dontésre.

A fellebbezd alapvetben arra alapozta érvelését, hogy a jogbiztonsag érdekében har-
madik személyeknek kétség nélkul meg kell tudni hatarozni egy szabadalom oltalmi ko-
rét. Marpedig az igényelhet6 oltalom terjedelmét az eredetileg benyujtott leirds szabja
meg, egy az eredeti leirasban nem szerepl6 disclaimer az ESzE 123 (2) cikkével ezért
ellentétes, igy nem megengedhetd. A fellebbezd véleménye szerint semmiképp sem
engedhetd meg az 54 (2) cikk szerinti ujdonsagrontd irattdl torténd disclaimeres elhata-
rolodas, hiszen a technika allasanak ez a része a bejelentési nap elétt nyilvanos volt, és
ez aldl a ,véletlen” ujdonsagrontd irat sem kivétel. Egyedul az 54 (3) cikk ala tartozo (ki-
bdvitett technika allasa) dokumentumok utdlagos kizarasa lenne elképzelhetd, ezzel le-
het6séget adva a bejelentének a bejelentés napjan még nem megismerhetd, de ujdon-
sagrontd anyagok utdlagos kizarasara. A fellebbez6 azzal is érvelt, hogy a
disclaimereket megengedd liberalis gyakorlat az eurdpai szabadalmi jog egységesité-
sének is gatjava lehetne. Valamint hangot adott annak a véleményének, hogy a
disclaimerek altalanos tiltasa — kivéve az 54 (3) cikk szerinti ujdonsagrontas kizarasat —
altalanosan emelhetné a benyujtott bejelentések szakmai szinvonalat, és ezaltal gyor-
sithatna a megadasi eljarast is.

A Bovitett Fellebbezési Tanacshoz szamos vélemény érkezett.

Az ESzH elndke kifejtette, hogy az eddigi joggyakorlat megfelelt a vizsgalati utmutato C-
l11/4.12. és C-VI/5. részeiben leirt gyakorlatnak. Véleménye szerint a T 0327/97 szamu
fellebbezési tanacsi dontés tulzottan kategorikus, és az 6sszes a leirasban nem meg-
alapozott disclaimer beiktatasat tiltdé hatarozata nem indokolt. Bizonyos kivételes ese-
tekben ugyanis szukséges a bejelentésben nem megalapozott disclaimer engedélyezé-
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se ahhoz, hogy a bejelenték gyakorlati igényei és a harmadik személyek jogbiztonsag
iranti igénye kozt a jelenleg meglévé érzékeny egyensuly megmaradjon. Disclaimer be-
épitése torvényes lehet példaul akkor, ha a bejelent6 a bejelentés megszovegezésekor
nem tudhatott az anterioritasrol [ez az 54 (3) cikk szerinti Ujdonsagronto iratok esetében
van] vagy a véletlen ujdonsagronto iratok bukkantak fel az engedélyezési eljaras soran,
esetleg az eredetileg igényelt targy egy része a szabadalmazasbal ki van zarva.

Szamos szakmai szervezettdl is érkezett a Bbvitett Fellebbezési Tanacshoz vélemény
(pl. epi, FICPI, CIPA, CIA, BIA).

Minden szervezet véleménye egybehangzott abban, hogy mind az 54 (2), mind az 54
(3) cikk szerinti ujdonsagrontast elharité disclaimereknek megengedhetdnek kell lennie.
A szervezetek ezen véleményuket kozosen arra a felfogasra alapoztak, hogy a
disclaimer 6nmagaban csakis a kizarast szolgalja és a kitanitashoz nem jarul hozza,
valamint a technika allasanak ,véletlen” és ,nem véletlen” részekre osztdsa nemcsak
nehezen értelmezhetd, de az ESzE-vel is ellentétes lenne. Kiemelték azt is, hogy
amennyiben altalanossagban tilos lenne az igénypontbdl torténd utdlagos kizaras, akkor
a leirasban a bejelentének az elméletileg elképzelhetd Osszes visszalépési lehetdséget
be kellene épitenie, ha az elbiralas soran megfelel6 hatteret kivan kialakitani. Ez a
szinte lehetetlen feladat azonban indokolatlanul ndvelné a bejelentések terjedelmét, no-
velné a forditasi és bejelentési koltségeket.

Szamos vélemény érkezett az egyéni képvisel6k és az ipar részeérdl is, ezek egy véle-
meény kivételével egybevagtak a szakmai szervezetek allaspontjaval.

A dontés indoklasa el6tt a Bbvitett Fellebbezési Tanacs fontosnak tartotta megjegyezni
azt is, hogy 2001-ben megjelent és a korabbi joggyakorlattdl elrugaszkodo
T 0323/97 szamu fellebbezési tanacsi dontést kovetd szamos dontés kozul egy sem
kovette az ott meghatarozott szigoru gyakorlatot.

Az indokl6 részben a Bovitett Fellebbezési Tanacs — a jogi hattér megvilagitasanak ér-
dekében — részletesen 0sszehasonlitott két eltér6 jogi megoldast, a teljes kiterjesztési
technika allasanak alkalmazasa és az igényrontas alkalmazasa kozaotti kilonbséget és
leszogezte, hogy az ESzE megalkotasakor az el6bbi megkdzelitést valasztottak, annak
is egy specialisan korlatozott formajat (ESzE 54 (3) cikk). Eszerint nyilvanvald, hogy az
ESzE szellemében eljarva egy korabbi bejelentés szabadalmazast gatldo hatasat a fair
versenyhelyzet érdekében a lehet6 legminimalisabban kell értelmezni.

A ,véletlenszer(” ujdonsagronto irattal kapcsolatban a Tanacs kifejti, hogy ilyenek els6-
sorban a kémia és biotechnoldgia teruletén fordulnak el6. A Tanacs véleménye szerint
nem lenne fair a bejelentével szemben, ha az altala igényelt és elényds hatasaban iga-
zolt vegyuletkdr nem lenne szabadalmazhato kizarélag azért, mert egyetlen konkrét ve-
gyulet korabban ismertté valt. A ,véletlen” ujdonsagronto iratra vonatkozoan tobb eltéré
definicio is szuletett (T0O608/96, T 1071/97). A Tanacs véleménye szerint barmelyik ké-
s6bbi definiciot vesszuik is alapul, vilagos, hogy egy ilyen ujdonsagronté irat feltalaléi te-
vékenység szempontjabdl irrelevans, nem valtoztatja meg a kitanitast, mert nem tartal-
maz relevans miszaki informaciot, igy a 123 (2) cikk szerint nem jelent bovité értelmi
modositast ennek kizarasa sem.
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Nem szabadalmazhato targy kizarasa esetén a Tanacs azon a véleményen volt, hogy
mivel az ESzE nem egy elszigetelt jogrend része, hanem az 6sszes csatlakozott or-
szagban jogot keletkeztet, nem varhatdé el a bejelent6tél, hogy a leirdsba megfeleld
visszalépési lehetbségeket épitsen be. Ehhez ugyanis az 6sszes ESzE tagorszag sza-
badalmi jogat ismernie kellene, és minden egyes tagorszag eltérd torvényi szabalyoza-
sanak megfelel6 visszalépési lehetGségeket kellene megfogalmaznia az alapbejelen-
tésben. Ez megintcsak nem elvarhaté terhet rona a bejelentére, jelentésen névelné a
szabadalmi bejelentés terjedelmét és a szabadalmazas koltségeit.

A nem mikodd kiviteli alakokkal kapcsolatban a tanacs kifejti, nem ért egyet azzal a
felfogassal, miszerint a disclaimer csak a jog egy részérdl valé lemondas, igy az tet-
széleges esetben alkalmazhatd. Allaspontja szerint ezek nem tartoznak a disclaimerrel
kizarhato targyak k6zé, ugyanis ebben az esetben altalaban a feltalaléi tevékenység és
az elégseéges kitanitas a dontd. Marpedig a disclaimereknél fontos kitétel, hogy azok
nem bévithetik a mlszaki kitanitast, azaz feltalaloi tevékenység szempontjabdl érdek-
telennek kell lennidk.

Osszefoglalva tehat, disclaimereket kizarolag abbdl a célbdl lehet alkalmazni, amelyet
szolgalnak, azaz:

az 54 (3) cikk szerinti ujdonsagrontas kizarasa,

az 54 (2) cikk szerinti ujdonsagrontas megszuntetése specialis esetben,

a szabadalmazhato talalmanyok kozul kizart anyag kizarasa.
Amennyiben a disclaimer ezeken a célokon tulmutat, az nem megengedhet?d.

A Tanacs kitért a disclaimerek formai kritériumaira is. Az elsé lényeges kovetelmény,
hogy a disclaimer nem megengedhetd, ha a korlatozast pozitiv jellemzékkel egyértel-
mibben és tomorebben lehet végrehajtani (Id. ESzE 84. cikk és 29 (1) szabaly). Nem
megengedhetd nagyszamu disclaimer egyuttes alkalmazasa sem, mert ilyen esetben az
oltalmi kér meghatarozasa tllzott terheket rona a kozre. Altalanossagban az a szabaly
fogalmazhaté meg, hogy a disclaimerrel a bejelentd nem alakithatja at az igénypontot
onkényesen, az érthetéseégnek és a bejelentd igényeinek egyensulya egyik iranyba sem
billenhet fel.

Végul a Tanacs 0sszefoglaléan az alabbiakat allapitotta meg:

1. igénypont disclaimerrel torténé modositasa nem utasithatd el az ESzE 123 (2)
cikke szerint kizarolag abbdl az okbdl, hogy sem a disclaimer, sem az altala ki-
zart anyag nincs feltarva az eredeti bejelentésben.

2. A bejelentésben nem targyalt disclaimer az alabbi esetekben megengedheté:

- A disclaimer az 54 (3) és 54 (4) cikkek szerinti ujdonsagronto iratokbol valo
elhatarolast szolgalja.
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- A disclaimer az 54 (2) cikk szerinti ujdonsagronto iratokkal szemben az uj-
donsag helyredllitdsara szolgal és véletlenszerl ujdonsagrontd iratrdl van
sz0. Véletlenszerlinek mindsul az ujdonsagrontd irat akkor, ha szakember a
talalmany megalkotasakor semmi esetre sem vette volna figyelembe ennek
tartalmat vagy azért, mert teljes mértékben irrelevans vagy azért, mert beje-
lentésétdl tavol es6 szakteruletre vonatkozik.

- Disclaimer alkalmazhatdé az 52-57. cikkek szerinti nem szabadalmazhatd
anyagok kizarasara.

2.1. Disclaimerrel csak akkora rész zarhat6 ki a szabadalmi oltalombdl, amennyi az uj-
donsag helyreallitasahoz vagy a nem szabadalmazhatd anyag kizarasahoz feltétlenul
szukséges.

2.2. A feltalal6i tevékenység vagy az elégséges feltaras megitélésekor relevans vagy
relevanssa valo disclaimer az 123 (2) cikkbe Utkozik és nem megengedhet6.

2.3. A disclaimert tartalmazo igénypont meg kell, hogy feleljen az ESzE 84. cikkben
megfogalmazott kritériumoknak (tomorség és egyértelmiség).

7. Osszefoglalas

Osszefoglalasként megallapithatjuk, hogy a Bévitett Fellebbezési Tanacs nem hagyott
nyitott kérdést. Ordmteli, hogy altalanossagban a bejelentdbarat, liberalis megoldas
gy6zedelmeskedett a szigoru, az alapbejelentés bévité értelmi mddositasanak tilalmat
sz0 szerint értelmezé megkozelités felett. Ugyanakkor latni kell azt is, hogy a Tanacs
egyértelmien meghuzta a hatarokat is: megadta, mi az, ami disclaimerrel kikiszdbal-
het6 és mi az ami nem, és hogy milyen kritériumokat kell figyelembe venni. Végered-
ményben azt hiszem valaszt kaptunk mindarra, amire valaszt is vartunk.
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12.

Dontés szama

T0004/80;

T 0433/86
T 0170/87,

T 0526/92

T 0645/95

T 0608/96

T 0351/98
T 0898/91

T 0863/96

T 0323/97

T 0974/99

T 0944/99

T 1128/00
T 0451/99

T 0507/99

G 0001/03

G 0002/03

Publikalas

0O.J. EPO:
1982,149;

0O.J. EPO:
1989,441

0.J. EPO

0.J. EPO

0.J. EPO

O.J EPO

Szabadalmas
Bayer AG.

ICI PLC.
Sulzer

EXXON Research
and Engineering
Company

W.R. Grace & Co.-
Conn.

BASF
Aktiengesellschaft

Chiron Corporation

UNILEVER N.V. et
al.

Somerset

Pharmaceuticals Inc.

Unilever Plc. et al.

Nippon Oil Company

Ltd.

Mycogen
Corporation

Cabot Corporation

Genetic Systems
Corporation

PPG Industries Ohio

Inc.

PPG Industries Ohio

Inc.

Genetic Systems
Corporation

Ellenérdekii fél

BP Chemicals Limited

Akzo Nobel N.V.
Dow Benelux N.V.

Biotest AG et al.
Winner Livsmedel AB et al.

Hexal-Pharma GmbH & Co.
KG.

Henkel Kommanditges. auf
Aktien et al.

Imperial Chemical
Industries PLC et al.

Syngenta Participations
AG.

Degussa AG.

Roche Diagnostics GmbH
et al.

Saint-Gobain Glass France

Saint-Gobain Glass France

Roche Diagnostics GmbH
et al.



