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R tilalom célja és jelenﬁisége

Atilalom célja

A bejelentd ne juthasson jogosulatian eldnyhiz oly modon, hogy a
bejelentést abban nem feltart targgyal kisgészitse, ez a bejelentés
tartalmara hagyatkozd harmadik felek irdnyaban a jogbiztonsag ellen
hatna.

A jogi szabélyozas lényege
A bejelentés eredeti targyan a késdbbiekben sem szabad tilmenni.

Mi a bejelentés targya?

Targy: nem definialjak. Nem igénypont (bejelentéskor nem kitelezd kellék),
nem a teljes tartalom (a technika alldsanak ismertetése bévithetd)

Targy = subject matter = matter under consideration = az elbiralas alapjaul
szolgalo anyag = a kinyilvanitott miiszaki megoldas = az az eredetileg
eldadot jaekiér, ami megilletheti a bejelentdt €s amelyen beldl
megtaldlhato a Hivatal altal is engedélyezhetdnek tartott oltalmi kor.

A bejelentéshen eredetileg kinyilvénitott miiszaki megoldas.

Atilalom jelentdsege
Az (jonnan bevitt anyag eliminalandd a bejelentéshdl, szabadalombal.
Megsemmisitési jogalap (Szt., EPC), felszdlalasi jogalap (EPC)

Az (] anyag bevitelének elsd szlrdje az elbirald. Engedékeny elbiraldi
gyakorlat, illetve bejelentdi praktikak réven ("ellenérdekd fél hianyaban”) az
0j anyag azonban bekerilhet a bejelentésbe. "Mem elegendd az elbiraldt
meggyszni.”

Masodik szrd az észrevétel, ami nem kontradiktorius eljards; az
ellenérdekii fél érdekeit csak korlatozottan érvényesitheti.

Harmadik szird a megsemmisités (felszolalas). Ez erdsebb szlrd az
eldzdeknal, mivel itt az ellenérdeki fél teljes fegyverzettel thmadhat és
ervelhet az j anyag eliminalasa érdekében. Az elimindlds azonban teljes
semmisséget is okozhat, amennyiben az uj anyaqg féigénypontban
szerepel.

"Kivédhetetlen csapda”
A szabadalom nem mddosithatd Ggy, hogy ez az altala biztositott oltalmat
kiterjessze.

Példak:

Eredeti igénypont: fém
Eredeti kitanitas: a fém lehet nemesfém
Modositott igénypont: arany

Nem teljesithetd egyittesen az EPC Art, 123(2) és 123(3)=
Kivedhetetlen

Eredeti igénypont: fém T,
Eredeti kitanitas: a fém lehet arany Lasa
Modositott igénypont: nemesfém w’

Az aranyra valo visszavonuléssal teljesithetd mindkét
rendelkezés = kivédhetd, de az oltalmi kér jelentGsen leszdkil

EPO statisztika (2011-2012)

- A megadott eurdpai szabadalmak 5,5%-a ellen nyujtanak be
felszolalast.

- Afelszdlalasok 1/3-a jar a szabadalom megvonasaval.
+ A megvonas oka az esetek 11%-aban az "added matter”

= EPO szabadalmak 2 ezreléke, minden 30. megvonas oka.
Kevés vagy sok? Inkébb az utébbi.

Egyértelmi "04j anyag" kritérium hijan olyan aknak keriilhetnek a
szabadalmi bejelentésekbe, amelyek barmikor "robbanhatnak".

Pfizer EP 702 555 B1 (Sildenafil) :
A Plizer bejelentése kétféle kitanitast tartalmazaotl:

1. igénypont: dltalanos képlettel definialt vegyliletek alkalmazésa,
“The use of a compound of formula (1) ... or a pharmaceutically
acceptable salt thereof ... for the manufacture of a medicament for the
curative or prophylactic oral treatment of erectile dysfunction in a male
animal, including man."

Az dltalénos keéplettel definidlt vegylletekre az eredeti kitanitas
emlitette az ordlis alkalmazast.

10. igénypont; enzim-blokkola funkcioval definialt vegyliletek
alkalmazasa (Altalanos képlet nelkil).

“The use of a cGMP PDE inhibitor, or a pharmaceutically acceptable
salt thereof, or a pharmaceutical composition containing either entity,
for the manufacture of a medicament for the curative or prophylactic
(oral) treatment of erectile dysfunction in man.”

A funkcionalisan definialt vegylletekre oralis alkalmazas eredetileg
nem szerepelt a bejelentésben.

Az elbiralas soran az ,oralis" 526 bekerilt a funkcionalisan definialt
vegyllletekre vonatkozd 10, fdigénypontba. A felszolaldk hivatkoztak a
meq nem engedett bdvitésre, &s a funkcionalisan definiald fGigénypont
megsemmisiilt az Art. 123(2) 123(3) csapda miatt. A Pfizer a
Fellebbezési Tanacsot sem tudta meggydzni arrdl, hogy az oralis
alkalmazasi mod mindkét kitanitdsra vonatkozott.

Az EPO gyakorlata szigoribb a felszdlalds sorén, mint a2
engedélyezési eljarasban!




hz EPO gjakorla‘ra

Moédszertani Gtmutaté:
Disclosure test = kinyilvanitas szemlélet

EPO Guidelines
Nem megengedhetd modositas: ha a bejelentés tartalmanak
« bevitellel, modositassal vagy elhagyassal tériénd valtiozasa
+ a szakember szamara olyan (j informaciét szolgaltat, amely
- a szakember szamara implicit modon benne foglalt tartalmat is figyelembe
véve
- nem vezethetd le kiizvetlendl és egyértelmden abbal, ami a bejelentésben
szerepelt (T 201/83).

A sz6 szerinti emlités nem feltétlenil szikséges kritérium (T 667/08).
JUmplicit ismertetés” az altalanos ismereteket (common general knowledge)
kell figyelembe venni.

A bevitellel térténd modositas megengedhetdségének tesztje
lényegében megfelel az tjdonsagra vonatkozo tesztnek (T 201/83).

MNem része az eredeti kinyilvanitasnak, azaz 0j anyagnak mindsl
- az eredeti kinyilvanitashoz képest szabadalomjogilag Gjnak tekintendd
anyag
» még inkabb az abban nem szerepld, de az alapjan nyilvanvalo tartalom.

T0823/96; ... az ,implicit tartalom” nem értelmezhetd oly mddon, hogy
magaban foglaljon olyan anyagot, amely nem tartozik a dokumentum altal
nydjtott miiszaki informacio tartalmahoz, azonban a tartalom alapjan
nyilvanvalonak tekinthetd. ... az Jimplicit tartalom” kizardlag olyan anyagra
vonatkozik, amely liszta és kétséget kizard kovetkezménye annak, ami explicit
madon meg van emlitve™. [= pl. nyilvdnvald dj példak sem vihetdk be]

T0329/99: vilagos kildnbséget kell tenni azon kérdések kozott, hogy egy
adott kiviteli alakot — akar explicit, akér implicit médon — ismertet-e a leiras,
vagy hogy a kiviteli alak pusztan csak nyilvanvalonak tekintendd-e a
bejelentés kitanitdsa alapjan ... Mas szavakkal, egy adott miiszaki kiviteli alak
nyilvanvalonak mindsilhet a benyijtott bejelentés tartalma alapjan anelkdl,
hogy hozzétartozna annak explicit vagy implicit kitanitasahoz, igy anélkul,
hogy modositasok érvényes alapjaul szolgalna...”.

T 0399/99: egy eredetileg nem kinyilvanitott tartomany vagy egy konkrét érték
kiragadasa sem megengedett. (Id. kivalasztasi talalmanyok)

EPO tényleges gyakorlata
lgénypont-szemlélet: az igénypontokbdl gazdéalkodhatunk a
modositasoknal, nem pedig a teljes kinyilvanitott anyagbol

Formalista szemlélet a modositasok megengedhetisége kapcsan:
Az EPO egyre inkdbb igénypont-szemléletiivé valt ahelyett, hogy az
eldirt kitanitas-szemléletet kovette volna: talalmany = igénypont

A formalista szemlélet gyakorlati megnyilvanulasai:

1. Az EFO a faigenypont kdrén kivil nem enged menni akkor sem, ha az az
eredeti kinyilvanitas alapjan megalapozott lenne.

2. Kozbensd altalanositas {Intermediate Generalisation, T461/05):
Atalalmany eredetileg kinyilvanitott legaltalanosabb meghatarozasa és egy
eredetileg ismertetett konkrét kiviteli alak kazoitti szint.

Legaltalanosabb talalmany: A
Konkrét kiviteli alak: A+ B+ C
Ktizbensd altalanositas: A+ B

EPO: A fdigényponton belil sem engednek tetszéleges visszavonulast.
Abejelentés nem jellemzdk olyan halmaza, amelyek tetszdleges
kombinacidjaval mesterségesen (] kiviteli alakok képezhetdk,

Altalaban nem megengedett izolalt jellemzdk elhagyésa olyan jellemzf-
eqyiittesbdl, amely eredetileg csak kombinacioban volt ismertetve = csak
aligénypontra lehet visszavonulni?

Kivétel: csak ha keélséget kizardan felismerhett a szakember szaméra, hogy
nincs funkcionalis vagy szerkezeti viszony a jellemzd-egylttes fennmaradd
jellemzdivel (T1067/97, T25/03, TO9G62/98), illetve ha az elhagyast a leiras
alatamasztja.

Példak:

Kiviteli alak: henger alaku elem

Leiras: henger alaki, de lehet mas alakd is

= megengedhetd a "henger alak(" jellemzé elhagyasa a korlatozasnal

Atalalmany funkcigjat megvalasito kiviteli alakon beliil egy jellemzd sajat
fuggetlen funkcidval bir (amit a leiras sem mond alapvetden fontosnak) =
megengedhetd a jellemzd elhagyésa a korlatozasnal




Rz EPO gs,akorla'rénak
valtozasa?

EPO News
Symposium on Article 123(2) EPC (2014. februar 7.)

Eredmeény:
The patent professionals advocated less formalism in the assessment of Art. Frissitett elbiralasi Gtmutatd (érvényes november 1-jétél)
123(2) EPC, and more consideration of the actual invention, more in the sense
of what a skilled person could understand. A mddositott igénypontok vizsgalatakor a hangsuilyt arra kell fektetni,
The criterion "directly and unambiguously” does not mean "literally”, as also hogy a bejelentésben ténylegesen mit ismertettek a szakember, mint
stated in Guidelines, H-1V, 2.3. Yet, it was felt that in certain cases it is miiszaki hallgatosag szamara. Az elbiralénak keriilnie kell a
overlooked that the application is directed to the skilled person, who may take _’ bejelentéskori igénypont-szerkezetre vald aranytalan 6sszpontositast
his common general knowledge into account in order to determine what is azon targy karara, amelyet egy szakember kozvetleniil és
directly and unambiguously derivable from the application as filed. egyértelmiien levezetne a bejelentés egészébdl.
A too strict approach obliges applicants to inflate their applications with all
possible combinations to anticipate possible amendments. This is particularly = Keriilni kell az igénypont-szemléletet és vissza kell térni a
problematic in cases of selections from multiple lists. kinyilvanitas szemlélethez. Az lij anyaggal kapcsolatos szabalyokban,
Added subject matter issues were found to take too much time, e.g. during oral Utmutatdsokban nem szerencsés igényponthoz, oltalmi kérhoz
proceedings; the focus should lie more on substantive issues, such as inventive kapcsolhato kifejezések hasznalata.
step.

BT: .....maganvéleményem szerint ennél hatarozottabb instrukcio kellene
valami hatarozott iranyvaltashoz. Hatarozott iranyvaltast pedig amdgy is
nehéz eszkozolni jogszabalyvaltozas nélkil. Egyébkeént sem olyan kdnnyd x
ezer ember (vizsgalo...) fejét atprogramozni”

The participants were unanimous that the constructive discussions at the
symposium contribute to an enhanced mutual understanding on Art. 123(2)
EPC. The conclusions formulated by the respective technical fields will be
carefully studied and will be used for enriching and improving part H of the
Guidelines.




A tilalom hazai szabéljozésa

Az Szt. azonosan szabdlyoz az EPC-vel? - Nem

EPC

Article 123(2) The European patent application or European patent may not be
amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the
content of the application as filed.

2002. évi L. torvény (ESZE), 2007. évi CXXX. torvény (ESZE 2000)

123. cikk (2) Az eurdpai szabadalmi bejelentés vagy az eurdpai szabadalom nem
madosithatd Ggy, hogy az eurdpai szabadalom targya bdvebb legyen az eredetileg
benyujtott bejelentes tartalméanal. Hibas forditas! A bejelentés targya sem mehet
ki az eredeti "jatéktérbal".

Helyesen:
{2) Az eurdpal szabadalmi bejelentés vagy az eurdpal szabadalom nem

madosithatd gy, hogy az eredetileg benydijtott bejelentés tartalméan tdimend
targyat tartalmazzon.

= az eredeti tartalmon kivillre nem mehetlnk Uj targgyal

Szt.
72. § (1) A szabadalmi bejelentés (] tartalom bevitelével nem valtoztathatd meg
Ugy, hogy targya bdvebb legyen annal, amit a bejelentés napjan benyQjtott
bejelentéshen feltartak.

1. killbnbség
= az eredeti targyon kivilre nem mehetlink 0] tartalommal
Nem tdnik érdemi kilnbségnek

2. killbnbség

madasitas (EPC) - bevitel (Szt.)

Egzakt: A modositasba (EPC) beleértendd a bevitel, a megvaltoztatas és az
elhagyas is, amelyek barmelyikével kiléphetiink az eredeti kinyilvanitas jatékterérdl.
Bizonytalan: "bevitelével" (Szt.): vajon tartalmazza-e az eredeti kinyilvanitas
terbletérdl informacio elhagyasaval vagy megvéaltoztatasaval valo kilépest? A
jogszabaly formalista szemléletd alkalmazasakor nem feltétiendl! = Ellenkezik a
Jogintézmeny céljaval

3. kildnbség

tiimend (EPC) - bdvebb (Szt.)

Egzakt: A tdinydlas, tilmenes (EPC) egy viszonyitasi terllet alapjan egyertelmien
megallapithato - kilépek a Kitanitas informaciohalmazabal.

Bizonytalan: A béviles (Szt.) inkabb igényponti szemléletre utal - Probléma:
hagyan itélendd meg, ha az U] anyag bevitele révén a targy szlkebb lesz? A
jogszabaly formalista szemleletd alkalmazasa szerint megengedhetd lehet! =
Ellenkezik a jogintézmeny celjaval

SZTNH Médszertani Gtmutatd

"Ha a bejelentés napjan benyljtott széveq megvaltoztatasa, kihagyasa vagy 1j széveg
hozzaaddsa uj miiszaki tartalom bevitelével jar, a madositds nem engedélyezhetd.” [Ez
megfelel a jogintézmény céljdnak, de a birésagok is igy fogjdk latni? (Id. "bevitelével”)]

"Annak eldtntésére, hogy a madositas mikor lépi tll az eredeti bejelentésben feltart
taldlmany targyat, azt kell megfontolni, hogy az Gj tartalom bevitelével - ami nem csak
hozzaadas, de tirlés Utjan is torténhet - az adott terlileten jartas szakember jutott-e olyan
informaciohoz, amely nem volt megismerhetd kozvetlenil és egyértelmiien az eredetileg
benyijtott bejelentéshél.” [-"-7]

EPO

“If an application relates to a rubber composition comprising several ingredients and the
applicant seeks to introduce the information that a further ingredient may be added, then this
amendment should normally be objected to as offending against Art. 123(2)."

SZTNH

"lgy példéul, ha a bejelentd egy tébbkomponensi névényvédoszer-készitményre vonatkozd
bejelentésnél meég egy tovabbi komponensnek a készitményhez vald adagolésat is bele
szeretne foglalni a bejelentésbe, akkor ezt a modositast altalaban el kell utasitani. Viszont,

ha a bejelentd igazolni tudja, hogy a tovabbi komponens hozzaadasa az adott terlleten
jartas szakember szamara nyilvanvalo (példaul szokasosan alkalmazott adalekanyag),
megengedett az anyag megnevezese, miutan az csupan a leirast teszi egyertelmibbe.” [Nem
hogy az eredeti kinyilvdnitdshoz képest dj, de még az annak alapjan nyilvdanvalo anyag
bevitelének lehetdségét sugallja = ellentétes a jogintézmeény céljdval.]

EPO

“In an application which describes and claims an apparatus "mounted on resilient supports”,
without disclosing any particular kind of resilient support, objection should be raised if the
applicant seeks to add the specific information that the supports are, or could be, e.g. helical
springs. If, however, the applicant were able to demonstrate that the drawings, as interpreted
by the skilled person, show helical springs, the specific mention of helical springs would be
allowable, at least in the context of the specific embodiment where it is disclosed.”

SZTNH

"Nem engedhetd meg az a modositas, amikor a "rugalmas alapra allitott berendezés"
eseteben utdlag kozli a bejelentd, hogy a rugalmas alap példaul spiralrugd lehet. Ha azonban
a rajzok az adott terlleten jartas szakember szamara nyilvanvaldan spiralrugokat abrazolnak,
vagy a bejelentd bizonyitani tudja, hogy az adott rdgziteshez szakember csak
spiralrugokat alkalmazna, akkor meg lehet emliteni a spiralrugokat a bejelentésben, miutan
szakember szamara semmiféle (] informacio nem merdlt fel, csupan a leiras lett
eqgyértelmdbb.” [-"-]




Javasiat a hazai szabél~|ozéshoz

Eredeti kitanitas

Megadott figénypont Bévités j anyag
(igenypont szemlélet)|(kinyilvanitas-szemlglet)

10-20 m3/dra tartomanyhan valtoztathatd

szivattyd teliesitmény szivattyd MNEM IGEN

perforalt csd

1,5-2,5 mm nyilasmérettel, 5-9 nyilas/cm2

siirliséghen perforalt porlaszta szerv NEM - IGEN IGEN

0,4-0,5 MPa nyomasan

legfeljgbb 0.5 MPa nyoméson IGEN IGEN

1. Jogi szabalyozas

1.1.
Az EPC 123. cikk (2) bekezésének forditasa javitandd a kihirdets jogszabélyokban. A jelenlegi forditds
félrevezetd és gatolja a rendelkezes helyes értelmezéset.

il
Az Szt. 72. § (1) bekezdése modositandd vagy kommentérban tisztazando annak jelentése;
javasolhato az EPC fenti rendelkezése helyes forditdsanak alapul vétele,

1.3.

Az EPO eldtti felszdlalasi eljarasokban az 0 anyagot a leirashol és a rajzokrol is kiirtjak, Az SZTNH
eldtti megsemmisitési eljarasokban kizardlag az igénypont modosithatd; a leirds és a rajzok
érintetlendl maradnak.

Ha 0j anyagot, pl. egy U] peldat/kiviteli alakot csempesznek a hazai bejelentés leirasaba, s arra
aligénypontot is fogalmaznak, az aligénypont a megsemmisitési eljarasban toralhetd, de a jelenlegi
szabdlyok szerint a leirds nem véltozhat; abban az (] anyag benne marad.

Ha a szabadalmas ezek utan egy bitorlasi eljarasban - peldaul az ekvivalencia elvre hivatkozva - épp
ezen pelda/kiviteli alak kapcsan érvel az oltalmi kirbe esés mellett, akkor mi jelezheti a birdsag
szamara, hogy ez a leirdsbeli tartalom érvénytelen, “nincs is ott"?

Erre a jelzésre vonatkozoan javasolt intézmenyes format talalni, példaul a hivatali véegzésben lehetne
ennek egy bekezdést szentelni.

2. SZTNH Mddszertani Gtmutatd

2.1.
Egyértelmd, idditalld (a birdi férumokat is kialld) kritérium sziksageltetik az 0j anyag megitélése
tekintetében. A kritériumnak tikréznie kell a jogintézmeény céljat, azaz a kinyilvanitas-szemléletet.

211,

Megfeleld kritériumnak tlnik a szabadalmazhatdsagi feltétel szerinti "(jdonsag kritérium”, azaz 0
anyagnak az szamit, ami az eredeti kinyilvanitas fényében szabadalomjogilag ujnak mindsul. Ezen
kritérium a kinyilvanitas-szemleletet tikridzi, alkalmazasa egyszer(siti az elbiraldi munkat, és kellden
egzakt a bejelentdk szamara is. A szotd is azonos ("(]") ezérn formalistabb jogértelmezeés esetén is
iddtallo.

Javasolhatd az ennek megfeleld “disclosure test” szovegezésének atvétele:
Mem megengedhetd modositas: ha a bejelentés tartalmanak
+ bevitellel, madositassal vagy elhagyassal tdrténd valiozasa
+ a szakember szamdra olyan (] informécidt szolgaliat, amely
+ 8 szakember szamara implicit modon benne foglalt tartalmat is figyelembe véve
+ nem vezethetd le kizvetlendl és egyértelmien abbdl, ami a bejelentésben eredetileg szerepelt.

2.1.2.

Az eredeti kinyilvanitas fényében a szakember szamara nyilvanvaldnak mindsilé miszaki tartalorm
bevitelének megengedése lényegében korlatlanul megnyitja a bévités lehetdségét, és kiliresiti az 0
anyag bevitelének tilalmat, Ez a gyakorlat az elbiraloi munkat is ellehetetleniti, hiszen a modositasok
megengedhetiségénél minden esetben egy a feltalaldi tevékenység meglétéhez hasonld vizsgalatot
kellene végezni.

Az eredeti kinyilvanitas fényeben szamos tovabbi példa, konkretizalas, valtoztatas mindsilhet a
szakember szaméra ryilvanvalonak. Ezen anyagok beillesztése méltanytalan eldinyhtz juttathatja a
bejelentdt, példaul oly mddon, hogy az oltalmi igény megalapozottsagat utdlag teljesiti vagy megerdsiti,
vagy az ekvivalencia-elv (egyenrtéklseg) hataskaret niveli,

A Mddszertani Gtmutatdban kifejezetten hangstlyozandd, hogy csak a fenti tesztnek megfeleld
madositas megengedhetd, és példaul az ennek nem megfeleld, az eredeti kinyilvanitas fényében
nyilvanvald tovabbi anyag nem vihetd be.

2.2,

Hangsilyozandd, hogy az 0j anyag nem csak a fdigénypontba, hanem az oltalmi kért nem befalyasold
aligénypontokba sem vihetd be. Ezek ugyanis egy megsemmisitési eljarasnal a fdigénypont részéve
valhatnak,

AT

Az (] anyag akkor sem vihetd be, ha az nem latszik érdemben befolydsolni az oltalmi igényt, oltalmi
kort. A talalmany szempontjabol - elsé megkozelitésben - 1ényegtelen U] elemek a késdbbiekben
méltanytalan eldnyt jelenthetnek a bejelentnek/szabadalmasnak, ami egyben a kizérdek sérelmét is
jelenti. A szigor, egyeértelm( kritérium tehat ezen "lEnyegtelen” elemek esetén is alkalmazando.




"A kritérium egzahtsaga fontosabb, mint az,
hogy hol hiizzuk meg a hatart.”
"Nem elég az elbiralot meggyozni.”

Dr. Kereszty Marcell

"Koszonom
A figyelmet s faradastokat."
Shakespeare: Julius Caesar
(Forditotta: Vorosmarty Mihaly)



