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SZABADALMAKKAL ES VEDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS
ERDEKES JOGESETEK AZ AMERIKAI BIROSAGOK
2003-2004. EVI GYAKORLATABOL

Az Iparjogvédelmi és Szerzdi Jogi Szemle el6z6 szamaban az Amerikai Egyesiilt Allamok
Szabadalmi és Védjegyhivatala Fellebbezési és Interferenciatanacsa és az amerikai birdsa-
gok 2001. és 2002. évi gyakorlatabol adtunk kozre szabadalmakkal kapcsolatos jogeseteket.
Az alabbiakban 2003. és 2004. évi szabadalomjogi és védjegyjogi dontéseket ismertetiink.

Itt nem ismételjiikk meg az amerikai férumrendszerrél az el6z6 cikkben mondottakat,
hanem csupan kiegészitjiik azzal, hogy a korzeti birésagok dontése ellen nemcsak a CAFC-
nél lehet fellebbezni, hanem masodfokként igénybe vehetdk a kertileti birésagok (Circuit
Courts) is.

A) Az In re Peterson-tigyben a CAFC egy 2003 janudrjaban hozott dontése megerésitette
a Szabadalmi Hivatalnak (United States Patent and Trademark Office, PTO) az igénypontok
elutasitasara vonatkozé hatdrozatat.

Peterson szabadalma ipari gdzturbinamotorok olyan szuperétvozetére vonatkozott, amely
kis mennyiségli — ,,kortilbeliil 1-3 szdzalék” réniumot és ,koriilbelill 14 szazalék” kromot
tartalmazott.

Egy, a PTO altal megnevezett dokumentum széles teriiletet nyilvanitott ki, amely felolelte
az igényelt tartomdnyt. [A tartomanyok atlapoldsa elsé pillantasra (prima facie) kézenfek-
v@séget jelent]. Peterson azzal érvelt, hogy az igényelt szlikebb tartomany varatlan eredmé-
nyekhez vezetett, és hogy a technika alldsa egy szakembert eltanacsolt volna a talalmanytol.

Peterson adatai azt bizonyitottak, hogy 2% rénium megnévelte az 6tvozet szilardsagat,
de nem bizonyitottak varatlan eredményeket a teljes igényelt 1-3% tartomdany vonatkoza-
saban.

A szakember eltandcsoldsara vonatkozo érvvel kapcsolatban a CAFC megallapitotta,
hogy kiilonb6zé nyomtatvanyok mar ismertették Peterson vélt taldlmanyat, és igy nem al-
lithato, hogy azok egy szakembert attol eltandcsoltak volna. Megjegyezve, hogy egy szlikebb
tartomdny elsd pillantasra kézenfekvé egy tagabb tartomany ismeretében, a CAFC megalla-
pitotta: ,A tuddsok és szakemberek természetes kivansaga, hogy javitsanak azon, ami mar
altalanosan ismert, és ez 6sztonzést szolgdltat annak meghatérozasara, hogy egy kinyilvani-
tott szazalékos tartomanynak hol van az optimalis kombinacidja”

Ilyen okok miatt a CAFC megerdsitette az igénypontok elutasitasat.

* Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda
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B) A CAFC egy 2003. janudri masik dontése megvaltoztatta a korzeti birosag itéletét,
amely azt allapitotta meg, hogy a Middleton, Inc. nem bitorolta a Minnesota Mining &
Manufacturing Co. (3M) egy padlébevoné anyagra vonatkozo szabadalmat.

A 3M szabadalmaénak targya ,egyenletes, hajlékony film” képzésére alkalmas, dombor-
nyomasos feliiletet adé készitményként volt megadva. A birdsag szerint az ,,egyenletes” jel-
z (szotari jelentése szerint) dllando alakot igényel, amely azonban nem jér sziikségszertien
egyiitt allandé vastagsaggal. Az igénypont szovege alatimasztotta ezt a szerkezetet, és ennek
nem mondott ellent sem a leiras (amely a tdgabb értelmezést tamasztotta ald), sem a szaba-
dalmi bejelentés el¢élete.

Bar a bejelent6 egy parhuzamos bejelentésben — amely csak tekepélydk padlobevonatara
vonatkozott — az ,egyenletes” jelzével korlatozta az igényelt oltalmi kort, és egyidejtileg
egyenletes vastagsagrol beszélt annak érdekében, hogy a bejelentés targyat elhatarolja a
technika 4llasatol, a széban forgd bejelentésben ilyen korldtozast nem ismert el, mert az
nem sportpalyak sima bevonatara vonatkozott.

A CAFC elutasitotta a Middletonnak azt az érvét, hogy az ,egyenletes” sz6 hasznalata
befolydsolja a megadott gyartdsi tliréseket, amelyeket a 3M a szallitoival kotott szerzédések-
ben meghatarozott, és a Middletont elmarasztalta bitorlasért.

C) A CAFC 2003 marciusaban az Elan Pharmas., Inc. v. Mayo Foundation for Med. Educ.
& Research-tigyben megvaltoztatta az alséfoku birdsag dontését egy ,svéd mutdcidju”
transzgenikus egérre vonatkozo6 szabadalom tjdonsaganak megitélésével kapcsolatban.

A szabadalom igénypontjai el6irtak, hogy egy bizonyos génfragmentumnak kimutathaté
mennyiségben kell jelen lennie az 4llatban. A technika dllasdhoz tartozé nyomtatvany olyan
mddszert ismertetett, amely lehetévé teszi ilyen génfragmentummal rendelkezé transzgeni-
kus egerek eléallitasat. A CAFC itélkez6 tanacsanak tobbsége azon a véleményen volt, hogy
a technika 4lldsa csupan hibas utasitdsokat adott transzgenikus allatok eléallitasara, és azok
szerint a szerz8 még egyetlen dllatot sem allitott elé. Igy a szabadalom nem vonatkozik mar
1étez0 talalmanyra, és egy termék el8dllitasara vonatkozo altalanos javaslat nem elégiti ki az
ujdonsagrontas feltételeit. Ezért a CAFC azon a véleményen volt, hogy a szabadalmat még
az igénypontok oltalmi korének tag értelmezése esetén sem bitorolndk.

A kisebbségi véleményt nyilvanit6 biré szerint az igénypontok egerekre vonatkoznak, és
igy figyelmen kiviil kell hagyni az egér el6allitdsi modjat és a génfragmentum kimutatasi
madjat; ezért a technika allasahoz tartozé nyomtatvany ujdonsagronto.

D) Az In re Bogese-tigyben a CAFC 2003 marciusaban megerdsitette a Fellebbezési és
Interferenciatandcsnak azt a 2002. szeptemberi dontését, hogy Bogese elveszitette a szaba-
dalomra vonatkozo jogét az el6vizsgalati eljardsban tanusitott hanyagsdg miatt.

A bejelentés olyan konnektorra vonatkozott, amely egy szabvanyos tavbeszélé-csatlakozé
és egy nyomtatott aramkori lemez kozott van elhelyezve. Bogese az eredeti bejelentést 1978-
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ban és egy folytatélagos bejelentést 1980-ban nyujtott be. Korabban az tigy mar kétszer ke-
riilt a CAFC elé, amely mésodik alkalommal (1987-ben) is megerdsitette az tigy teljes eluta-
sitdsat. Ezutan Bogese egy iratboritds folytatélagos bejelentést (file wrapper continuation
application, fwc) nyujtott be 4j igénypontok nélkil, és egy tovabbi fwc-t is benyujtott, ami-
kor az el6vizsgald a bejelentést azonnal és végleg elutasitotta. Bogese ezt kévetSen is be-
nyujtott tovabbi fwc-ket az igénypontok mddositasa nélkiil, és ezeket is azonnal elutasitas
kovette. Az utolsé ilyen bejelentést kvetSen az el6vizsgald figyelmeztette a bejelentét, hogy
legkozelebb eljarasi mulasztds miatt fogja a bejelentést elutasitani, de Bogese ezt is figyel-
men kiviil hagyta. Amikor azonban az el6vizsgald hanyagsag miatt elutasitotta a bejelentést
— ami ellen fellebbezést nyujtott be —, komoly érveket is eléadott.

A CAFC megallapitotta, hogy a PTO jogosult a bejelentést hanyagsag miatt elutasitani,
s6t arra is ramutatott, hogy ilyen téren a PTO szélesebb hataskorrel rendelkezik, mint a
korzeti birésdgok. A CAFC azt is megjegyezte, hogy a PTO a megfelel6 megjegyzést fiizte
az elutasitashoz, majd az {igy érdemében leszogezte: ,Nincs ok annak megallapitasahoz,
hogy a PTO eljarasa onkényes volt, minthogy Bogese nyolc év alatt tizenkét folytatolagos
bejelentést nyujtott be, és érdemileg nem jarult hozza bejelentésének az elbiralasahoz, jol-
lehet a PTO erre felhivta és lehetdséget is adott” A CAFC azt is megjegyezte, hogy a PTO
késedelme nem menti a fellebbezé sajat késedelmét.

E) A CAFC a Bristol-Myers Squibb Co. (Squibb) v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc. (Rhone)-
tigyben 2003 4prilisaban helybenhagyta egy korzeti birésag dontését.

A korzeti bir6sag megallapitotta, hogy a Rhone egy rékellenes hatdsu taxol szintézisére
vonatkoz6 szabadalmanak feltalaléi bejelentéként helytelen magatartdst (inequitable
conduct) tanusitottak, amikor egy olyan publikaciét nem hoztak az elévizsgal6é tudomasa-
ra, amely nem volt ugyan tjdonsagront6, de megjegyezték benne, hogy kiprébaltak olyan
szintézisutakat is, amelyek nehézségeket okoztak.

A Rhone a szabadalmi bejelentésben ugyanazoknak a szintézisutaknak az alkalmazasat
javasolta, amelyek hasznalatatdl a feltalalok cikke eltandcsolt, és a bejelentés elévizsgalati el-
jarasa alatt nem emlitette ezt a cikket, amely szerepelt ugyan a hivatal kutatdsi jelentésében,
de azt az el6vizsgald nem vette figyelembe.

A Rhone kilfoldi tigyvivéje, aki tudott a cikkrél, kés6bb egy masik amerikai tigyvivével
benyujtatott egy jboli engedélyezésre (reissue) iranyuld kérelmet, amely tobb eljarasval-
tozatra vonatkozott. A kiilfoldi tigyvivd megbeszélte a cikket az amerikai tigyvivével, és
ugy dontott, hogy a cikket nem mindsiti lényegesnek, mert az nem tartozott a technika
alldsahoz. Ennek ellenére egy évvel késobb a kiilfoldi tigyvivé benyujtatta a cikket az ame-
rikai Gigyvivével a PTO-nal. A kiilfoldi tgyvivé az elsé el6vizsgélati eljarasban helytelen
viselkedést tanusitott.

A birdsag itélete szerint a bejelentés leirasanak alapjan az olvasé azt gondolna, hogy az
abban leirt szintézisutak jol hasznalhatok, mig a cikk alapjan ilyen téren kétségek meriil-
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hetnek fel, és ezért egy kell6 gondossaggal eljaro el6vizsgald (reasonable examiner) tudni
kivanta volna, hogy a cikkben emlitett nehézségek kivitelezési problémakat okozhatnak-e.
Ezért a cikket 1ényegesnek kell tekinteni. Az a tény, hogy az el6vizsgal6 elmulasztotta fi-
gyelembe venni a cikket, aldtdmasztja azt a megéllapitast, hogy a cikk nem 4llt az Egyesiilt
Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala rendelkezésére. A cikk miatti reissue-kérelem nem
mérvadd, mert itt az a lényeges kérdés, hogy egy kellé gondossaggal eljaré el6vizsgalo is-
merni kivinna-e az informaciot.

A szandékossagot bizonyitja, hogy a kiilfldi tigyvivé ismerte a cikk jelent6ségét, és tudott
a kinyilvanitasi kotelezettségrél is. Nem volt elegendd, hogy a bejelentd publikédlta megélla-
pitasait, azokat kozolnie kellett volna a hivatallal. Az ujbdli engedélyezésre vonatkozé kére-
lem kapcsan a cikk kinyilvanitdsa nem valtoztatott a tényeken, mert a d6nt6 az volt, hogy az
eredeti bejelentés eldvizsgélati eljarasa alatt hogyan jart el az tigyvivé.

F) A Rheox, Inc. v. Entact, Inc.-igyben a CAFC 2003 aprilisaban helybenhagyta az
alsofokd birdsag dontését, amely szerint nem bitoroltak egy olyan szabadalmat, amely
6lommal szennyezett talaj mindségének helyredllitdsara vonatkozott kalcium-ortofoszfat
alkalmazasaval. A ,kalcium-ortofoszfat” nem volt meghatdrozva a leirasban. A birdsag ezt
a kifejezést ugy értelmezte, hogy egy vegytiletcsalddra vonatkozik, kivéve a vegytiletcsalad
két tagjat, nevezetesen a monokalcium-ortofoszfatot és a TSP néven ismert vegyiiletet, mert
azokat a bejelent6 egy végzésre adott valaszaban torolte az igénypont szovegébdl. A birdsag
szerint az elGvizsgalati eljaras torténetébdl egyértelmiien megallapithato, hogy a ,kalcium-
ortofoszfat” kifejezés nem vonatkozik monokalcium-ortofoszfatra, és igy nem forog fenn
bitorlas.

G) Az Enterprise Rent-A-Car Co. (Enterprise) v. Advantage Rent a Car Inc.(Advantage)-
tigyben a CAFC 2003 madjusaban helybenhagyta a PTO Fellebbezési és Interferenciatand-
csanak dontését, amellyel elutasitotta az Enterprise felszdlaldsat.

Az Advantage a korai 1990-es években elkezdte hasznalni Texas kornyékén a ,We'll Even
Pick You Up” mondatot. Az Enterprise 1996-ban lajstromoztatta a PICK ENTERPRISE, WE'LL
PICK YOU UP védjegyet. A felek kozott 1999-ben inditott perben a birésdg megéllapitotta,
hogy az Enterprise védjegye nem volt johir(i. A per alatt az Advantage is lajstromozasi ké-
relmet nyujtott be, de ez ellen az Enterprise felszolalt arra hivatkozva, hogy a lajstromozas
az 6 védjegyének higitdsat eredményezné.

A CAFC egyetértett a tandcsnak azzal a véleményével, hogy egy védjegynek johirtivé kell
valnia a bejelentd dltali elsé hasznalat el6tt, ha torlési kereset alapjaként hivatkoznak ra,
mert a védjegytorvény megallapitja, hogy egy johirt védjegy tulajdonosa akkor jogosult
egy masik személy altali kereskedelmi hasznalat tiltdsdért folyamodni, ha az ilyen haszndlat
a védjegy johirtivé valdsa utan kezdédik. A CAFC egy masik személy éltali kereskedelmi

hasznalatot kordbbi hasznélatként értelmez akkor, ha az csak egy korlatozott foldrajzi terii-

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



SZABADALMAKKAL ES VEDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS ERDEKES JOGESETEK AZ AMERIKAI BIROSAGOK
2003-2004. EVI GYAKORLATABOL 81

leten torténik. A CAFC azzal is egyetértett, hogy a tandcs nem volt jogosult foglalkozni az
Enterprise higitédssal kapcsolatos allitdsaval, mert a modositott védjegytorvény (Trademark
Amendments Act) szerint a higitdsra vonatkozd 1125(c) szakasz alapjan fel lehet ugyan
szo6lalni, de nem lehet az alaptorvény alapjan. Bar a védjegytorvény mindenkit véd, aki sé-
relmet szenved egy védjegy lajstromozasa miatt (ideértve az dllami higitasi térvény alapjan
torténd sérelmeket is), ez utdbbi torvény nem ad jogot intézkedésre.

H) Az Egyesiilt Allamok Mésodik Keriileti Fellebbezési Birosaga (U.S. Court of Appeals
for the Second Circuit, CASC) 2003 juniusaban a Courtenay Communications Corp. (CCC)
v. Patricia M. Hall & Halmark Capital Corp. (Hall)-tigyben hozott itéletében megallapitotta,
hogy az IMARKETING Osszetett védjegy, amely a nem védheté komponensektdl elkiiloniild
kereskedelmi benyomas létrehozasa érdekében a nem védhet6 komponenseket megkiilon-
boztetd kiviteli alakkal kombindlja, és a kombindcié egészként oltalmazhato lehet.

A CASC hatélyon kiviil helyezte a korzeti birdsag dontését, és az tigyet visszautalta ehhez
a birésaghoz, megallapitva, hogy tul korai volt annak a megallapitdsa, hogy a felperes véd-
jegye éltalanos, és igy nem védhet6. Az alséfoku birdsdg nem a helyes jogi megkozelitéssel
elemezte az Osszetett védjegyet.

A CCC a Hallt pénziigyi tandcsadoként szerzddtette ,,iMarketing News” publikdciojéhoz.
A Hall az iMarketing News szavakat honlapjan konzultaciés munkdinak példaiként tiintette
fel. Ezért a CCC beperelte a Hallt e szavak jogtalan felhasznalasa miatt, és ideiglenes intéz-
kedés elrendelését is kérte.

Arra kovetkeztetve, hogy a CCC IMARKETING NEws védjegye altalanos jellegt, és igy
nem jogosult védjegyoltalomra, a New York-i korzeti birdsag helyt adott a Hall ellenkérel-
mének, és elutasitotta a CCC ideiglenes intézkedésre vonatkozd kérelmét, ami ellen a CCC
a CASC-hez fellebbezett.

A CASC-nél Parker biré egyetértett a CCC-vel abban, hogy a korzeti birésag tul korai
ténymegéllapitdsra alapozta védjegyelemzését, és ezért helytelen kovetkeztetésre jutott. Igy
az a dontése, hogy a CCC védjegye nem jogosult védjegyoltalomra, figyelmen kiviil hagyott
két jol megalapozott elvet: nem kedvezé megvildgitdsban vette figyelembe a CCC beadva-
nyanak dllitdsait, és id6 elotti ténymegallapitdst végzett, ami megfosztotta a CCC-t attol a
lehet6ségt6l, hogy bizonyitékokkal alatdmaszthassa keresetét.

A CCC keresetében azt allitotta, hogy az ,,iMarketing News” szavakat termékének véd-
jegyeként alapozta meg, és hogy e védjegy Hall altali haszndlata karositotta megalapo-
zott hirnevét. A CASC megallapitotta: bar lehetséges, hogy a CCC allitdsai nem ponto-
sak, az IMARKETING védjegy oltalmazhatd, mert inherensen disztinktiv, vagy pedig mert
deszkriptiv ugyan, de masodlagos jelentésre tett szert. Ezért a CASC elutasitotta az alsofokd
birdsagnak azt a megallapitasat, hogy a CCC védjegye nem oltalmazhaté.

A korzeti birdsag nyilvanvaldéan elfogadta az alperesnek azt az allitasat, hogy az
»iMarketing” kifejezést széles korben internetes marketingként értelmezik, és hogy az
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»iMarketing News” kifejezés az internetes marketingre vonatkozd Gjsag egy sajatos formdja.
Azok az iratok, amelyekre a CCC hivatkozott, a CASC szerint nem voltak elegend6k annak
meghatarozasahoz, hogy a kozonség milyen mdédon szemléli ezt a védjegyet.

A CASC szerint a 6 problémat az okozta, hogy a korzeti birdsdg nem kezelte a felperes
védjegyét Osszetett védjegyként. Parker bird az alséfoku birdsagnak azt a kovetkeztetését is
megalapozatlannak taldlta, hogy — a védjegyet altalanosnak tekintve — a betlitipus eleme-
inek hozzdadasa nem tette a védjegyet megkiilonboztetd jelleglivé és igy oltalmazhatova.
A bir¢ szerint legyenek bar a szavak altalanosak, a CCC jogosult lehet védjegyoltalomra,
minthogy szamos példa van arra, hogy éltalanos szavak megkiilonboztetd irasmoddal, szi-
nezéssel vagy egyéb mintaelemekkel torvényesen oltalmazhaté védjegyet adnak. Az, hogy
egy védjegy oltalmazhatonak mindsiil-e, azon mulik, hogy egészként tekintve megkiilon-
boztetd jellegti-e.

A fentiek alapjan, minthogy a védjegy megitélése tul korai volt, és a korzeti birdsdg nem
a helyes jogi mddszert alkalmazta az osszetett védjegy elemzésére, a bir6 szerint a CCC
keresetét nem kellett volna elutasitani. Ezért a bird érvénytelenitette a korzeti bir6sag don-
tését, és az iigyet ahhoz visszautalta. Egyuttal leszogezte, hogy a korzeti birosag tovabbra is
altalanosnak mindsitheti ugyan a védjegy szavait, de ennek ellenére arra a kovetkeztetésre
lehet jutnia, hogy a védjegy egészként megkiilonboztets jellegti és igy oltalmazhatd.

I) A CAFC a B Services Co. (B]) v. Halliburton Energy Services Inc. (Halliburton)-tigyben
2003 augusztusaban hozott dontést.

A felperesi szabadalom fold alatti olaj- és gazlel6helyek hozaménak névelésére vonatko-
zott ,kb. 0,06” viszkozitast folyadék injektalasaval. A B] megallapitotta, hogy a Halliburton
bitorolta a szabadalmat, ezért bitorldsi pert inditott ellene.

A Halliburton a szabadalom érvénytelenitését kérte arra hivatkozva, hogy a ,,kb. 0,06” ki-
tejezéssel valo jellemzés a szabadalmat hatdrozatlannd és ezért érvénytelenné teszi. A CAFC
megallapitasa szerint azonban a viszkozitasi értéknek ez a meghatarozasa érthet6 egy szak-
ember szamdra, mert tudhatja azt, hogy a ,,koriilbeltl” kifejezés annak a kisérleti hibatarto-
manynak a figyelembevételét jelenti, amely az ilyen targya méréseknél eléfordul.

A fentiekre tekintettel a CAFC elutasitotta az alperes keresetét, amelyben a felperes
6 017 855 sz. szabadalmdnak érvénytelenitését kérte. Egyuttal megerdsitette az als6foku bi-
résag dontését, amelyben a BJ szamara 98,1 millié dollar kartéritést itélt meg.

J) A CAFCéltal a Vanderlande Industries Nederland BV. v. International Trade Commission-
iigyben 2003 szeptemberében hozott dontés megallapitotta, hogy egy igénypontbeli szakki-
fejezés értelmezésénél egy altalanos hasznalatra szolgal6 szotar meghatdrozasaval szemben
a szakmaban elfogadott jelentést kell alapvetden figyelembe venni.

A szdban forgd esetben egy osztalyoz berendezésre vonatkozo6 szabadalom igénypont-
jaban szerepl6 ,,glide” (cstiszas) szo6 értelmezése kapcsan a korzeti birdsag elutasitotta a vélt
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bitorlénak azt az érvelését, hogy ezt a szot a Merriam Webster’s Collegiate Dictionary alapjan
kell értelmezni, minthogy a szakért6i vélemény egyértelmiien eltérd értelmezést javasolt.

A CAFC megéllapitotta, hogy még ha lehetne is az adott esetben egy altalanosan hasz-
nélt sz4tart figyelembe venni, a vitatott sz6 meghatarozasa csupan egy példan alapszik, és a
sz6 csak egy rész az igénypontban szereplé ,,csuszofeliilet” (glide surface) kifejezésben. Az
igénypontokat az adott teriilet szakembere szempontjabdl kell elemezni. Ha egy igényponti
kifejezést egy szakember ugyanugy értelmez, mint az altalanos szakszotar, ez segithet az
igénypont értelmezésében. Amikor azonban egy szakértd tanti vagy egy miiszaki szotar arra
utal, hogy szakemberek az igényponti kifejezéshez kiilonleges jelentést fliznek — mint az
adott esetben is —, az dltalanosan hasznalt szakszotarak nem vehet6k figyelembe.

K) A Medical Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB-tigyben a CAFC 2003.
szeptemberi dontése az alabbi médon tisztdzta azt a kérdést, hogy egy szabadalmasnak mi-
lyen mértékben kotelessége kapcsolni egy szerkezetet egy igényelt funkcidhoz.

A szabadalmi torvény 112. szakaszanak 6. bekezdése az ,,eszkoz plusz funkcid” kifejezések
igénypontban val6 hasznélatat anélkiil engedélyezi, hogy a bejelentdnek az igényelt beren-
dezésben felhaszndlhaté valamennyi lehetséges szerkezetet ismertetnie kellene. A birdsag
dontése szerint azonban ,,az ilyen kedvezményért fizetendé ar az igénypont oltalmi kérének
korlatozasa a lefrasban ismertetett eszkozokre és azok ekvivalenseire” Ezért az ,,eszk6z plusz
tunkcié” igénypontok megszerkesztésekor az elsé 1épés az igényelt sajatos funkcié azonosi-
tasa. A masodik 1épés a funkcionak megfelel6 szerkezet azonositasa a leirasban. E masodik
lépésben ,,a leirasban kinyilvanitott szerkezet csak akkor mindésitheté megfelel6nek, ha a
leirds vagy az elévizsgalati eljards lefolytatasa vilagosan Gsszekapcsolja ezt a szerkezetet az
igénypontban emlitett funkciéval”

Ha a leirds nem egyértelmd azzal a szerkezettel kapcsolatban, amely a bejelent6 szerint
megfelel az igényelt funkciénak, akkor a bejelentd nem tett eleget annak a kotelezettségé-
nek, hogy ki kell fejtenie, hogyan hajtjak végre a funkciot, vagyis a bejelentd csupan meg-
kisérli a széles korti funkcionalis eredmények igénylését anélkiil, hogy a leirasban hivatko-
zott barmilyen elemet hozzédkapcsolna ahhoz a sajatos mechanizmustipushoz, amelynek
segitségével valamilyen funkciondlis eredményt kivan elérni. Az ilyen kisérlet azonban a
szabadalmi torvény szerint nem megengedett.

L) A Shu-Hui Chen v. Bouchard-tigyben a CAFC 2003 oktoberében megerdsitet-
te a szabadalmi hivatal Fellebbezési és Interferenciatanacsanak dontését. Utdbbi az
interferenciaeljardsban Bouchard-t mindsitette id6sebb félnek (senior party), és az 6 szd-
mara engedélyezte a taxol-szarmazékokra vonatkozé szabadalmat Chen megadott (és a
Bristol-Meyers-re atruhdzott) szabadalmaval szemben.

Chen fluor-taxolokra és azok eléallitasi eljarasara vonatkozé szabadalmi bejelentését 6t
hénappal kordbban nyujtotta be, mint Bouchard, akinek bejelentése ciklopropataxolokra
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vonatkozott. Chen engedélyezés el6tt visszavonta bejelentését, mert megéllapitotta, hogy az
abban leirt eljardsok nem fluor-taxolokhoz, hanem ciklopropataxolokhoz vezetnek, majd
ezt kovetden egy részben folytatdlagos (continuation-in-part, CIP) bejelentést nyujtott be,
amelyben ciklopropataxolokat igényelt. Bouchard azonban ezt megel6z6en mar benyujtotta
bejelentését.

A CAFC megallapitotta, hogy a tanacs jogosan mindsitette Chent fiatalabb félnek (juni-
or party), mert Chen elsé bejelentése nem elégitette ki a leirdssal kapcsolatos eldirasokat:
nem nyilvanitotta ugyanis ki az interferenciaeljaras igénypontjaiban (countjaiban) szereplé
vegyiileteket, és azokrol nem kozolt analitikai adatokat vagy egyéb jellemzéket. Emellett az
altala kinyilvanitott modszerek fluor-taxol-szdrmazékokhoz vezetnek, amelyek nem tartoz-
nak a countok korébe.

Minthogy a bejelentés nem nyilvanitotta ki a countok targyat, az iigy kiilonbézik a CAFC
olyan kordbbi dontéseinek targyat képez6 tigyektol, amelyekben kordbbi bejelentések szd-
mara engedélyeztek els6bbséget, ahol kinyilvanitottak ugyan az igényelt terméket, de annak
szerkezeti képletét nem adtak meg hibatlanul.

Emellett az els6 bejelentés nem irta le a ciklopropataxolokat, mert szakemberek meg-
er6sitették, hogy Chen kinyilvanitott médszerei fluor-taxolokhoz vezetnek, és Chen egy
olyan cikket is publikalt, amelyben a ciklopropataxolok szintézisét vératlan felfedezésnek
mindsitette.

Chen sajat szakértdje elismerte, hogy Chen elsé bejelentésének idépontjaban azt lehetett
varni, hogy az altala leirt reakci6 fluor-taxolokhoz vezet, és a Bristol-Myers kutatoi, akik
megismételték Chen kisérleteit, szintén azt allitottdk, hogy az analitikai vizsgalatok alapjan
Chen ésszertien vélte a kapott vegyiileteket fluor-taxoloknak.

A CAFC szerint a tandcs tévedett, amikor azt gondolta, hogy a Chen vegyiileteinek
ciklopropataxol-szerkezetét megerdsitd analitikai vizsgalatok nem alapozhattdk meg a
szerkezetet, mert Chen kozolte az elemz6 vegyésszel, hogy 6 milyen szerkezetre gondol.
Egy ilyen vegyész elStt viszont nem kell eltitkolni a vegyiilet vélt szerkezetét ahhoz, hogy a
vegyész késobbi tantvallomasat bizonyito erejiinek lehessen tekinteni — a vegyésznek egy-
szertien el kell végeznie a vizsgélatokat a szerkezet bizonyitdsdhoz. A hiba azonban artal-
matlan volt, mert nincs bizonyiték arra, hogy az elemzési adatok megerésitik a Chen altal
feltételezett szerkezeteket; Chen analitikai vizsgélatai nem csupan egyetlen ésszerti modon
értelmezhetSk. Emellett a Chen laborjegyz8konyvét szignald tanik koziil egyik sem tants-
kodott, igy az abbol nyerheté informaciok nem tekinthet6k megerdsitettnek.

Chen nem szolgaltatott megbizhaté bizonyitékot a Board éltal kritikusnak meghatarozott
id6szakban végzett munkdjarol. Bizonyos vegyiiletek szintézisével kapcsolatos adatok évek-
kel korabbra voltak visszadatumozva, és igy nem voltak bizonyité erejlinek tekinthetdk.

A CAFC tandcsanak egyik tagja ellentétes véleményt nyilvanitott. Szerinte a laborjegyz6-
konyv kell6en bizonyitja, hogy Chen gyakorlatba vette talalmanyat, és hogy a masik kutat6
laboratériumi jegyz6konyveit el kellett volna fogadni Chen bizonyitékaként, mert Chen a
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vonatkozd térvény szerint ,,mindsitett tanu” (qualified witness), és ezért a kutatéi munkaja
soran készitett jegyzokonyvek nem igényelnek megerdsitést.

M) A CAFC a Ranbaxy Pharmaceuticals, Inc. (Ranbaxy) v. Apotex-iigyben 2003 novem-
berében helybenhagyta a korzeti birosag dontését, amelyben elutasitotta az Apotex ideigle-
nes intézkedés elrendelésére irdnyul6 kérelmét.

Az Apotex szabadalma cefuroxin-axetil antibiotikumra vonatkozott, ahol eredetileg ,,ers-
sen polaris olddszert” igényelt. Ezt kovetSen egyetlen igénypontta vont dssze harom olyan
engedélyezett aligénypontot, amelyek mindegyikében egy-egy eltéré oldoszert igényelt. Az
volt a kérdés, hogy az Apotex tamaszkodhat-e az ekvivalenciatanra olyan korlatozas kap-
csan, amely a harom olddszer koziil egynek a jelenlétét emlitette.

A CAFC megallapitotta, hogy az eredeti korlatozast (er8sen polaris oldoszer) az Apotex
azért irta koriil a haromféle olddszerre vonatkozé igényponttal, mert a bejelentést engedé-
lyezésre alkalmas formdba kivanta vinni.

A Ranbaxy olyan erdsen polaris olddszert hasznélt, amely eltért az igénypontban emlitett
harom oldészertél. A CAFC szerint ez az ekvivalens olddszer az Apotex szamara elérelat-
hato volt, mert (1) ,az el8relathatésag az ekvivalensre vonatkozik, nem pedig arra, hogy
egy modositas gatolhatja-e az ekvivalenciaelv alkalmazdsat; és (2) a Ranbaxy-féle olddszer
feltételezett elérelathatosagat valoszintsitette az Apotexnek az az allitasa, hogy a Ranbaxy
oldoszere az igényelt oldoszerek jol ismert ekvivalense volt”.

A fentiek alapjan a CAFC is indokoltnak tartotta az ideiglenes intézkedésre vonatkozd
kérelem elutasitasat.

N) A CAFC a Home Diagnostics, Inc. v. Lifescan, Inc.-igyben 2003 decemberében megval-
toztatta a korzeti birosag dontését, amely nem dllapitott meg bitorlast egy, a vérben a gliikoz-
koncentracié mérésére szolgalé mddszerre vonatkozd szabadalommal kapcsolatos perben.

A CAFC azon a véleményen volt, hogy az ,egy megfelel6 stabil végpont meghatarozasa-
kor” kifejezés az igénypontban nem korlatozta az oltalmi kort olyan kiviteli alakokra, ame-
lyek a végpontot egy elére meghatérozott idétartam lejartanak meghatarozasahoz kétik. ,, A
korzeti birdsag tévedett, amikor tdl nagy hangsulyt helyezett a leirasnak az el6ny6s kiviteli
alakokat targyald részére, ahelyett, hogy magukat az igénypontokat értelmezte volna.” Bar
a szabadalmi leirds csupan az elére meghatdrozott id6beli végpontokat targyalta, az a tény,
hogy hallgatott mas végpont-meghatarozé utakrdl, nem képezte annak vilagos elismerését,
hogy az oltalmi kor nem vonatkozik az elére meghatarozott id6tartam modszerétél elté-
r6 egyéb esetekre is. A CAFC szdmos hasonl6 targyd szabadalomra hivatkozott (az egyik
szabadalom elre meghatdrozott id6tartamokat igényelt) annak bizonyitékaként, hogy egy
sziikebb szovegezésii oltalmi korrdl at lehet térni tagabb szovegezésti oltalmi korre. Ez azt
bizonyitja, hogy a szabadalmas céltudatosan szélesebb oltalmi korre torekedett, mint a vo-
natkozo szabadalmakban igényelt, elére meghatérozott idétartam modszere.
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A CAFC a szoban forgd szabadalomban idézett technika dllasara is timaszkodott an-
nak kimutatasadban, hogy egy szakember a feltalalds id6pontjaban megértette volna, hogy a
glitkdzkoncentracié mérése elére meghatdrozott id6 megaddsan vagy egyéb végpont-meg-
hatarozason, igy példaul maganak a reakcionak az ellenérzésén is alapulhatott volna.

0) A CAFC a Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Co.-igyben 2004 janudrjdban megval-
toztatta a korzeti birosag dontését, és bitorlas fennforgasat allapitotta meg.

A felperes szabadalma tartalyokban levé zagyok keverésére vonatkozott, ahol a henger alaka
tartalyban annak sugarahoz viszonyitva olyan szogben alkalmaznak aramlast eldsegitd eszkozo-
ket, amely lényegileg csigavonalu aramlasi utat idéz el a tartaly aljatél annak tetejéig és vissza.

A CAFC szerint az igénypontok csupan ,,aramlast” emlitettek, de nem mondtak semmit
annak alakjarol. A korzeti birosag tévedett, amikor azt allapitotta meg, hogy a ,lényegileg
csigavonaltl aramlasi Gt” kétértelmd, és a tokéletesen csigavonaltl dramlas eldidézéséhez
szamszerl adatok megadasat kivanta, holott a ,lényegileg” kifejezés egyszertien ,kozeli-
toleg” szt jelent, vagyis nem értelmezhetd ,tokéletesen” szoként. Az igénypontban levd
egyéb kifejezések is 0sszhangban alltak ezzel a tag értelmezéssel.

P) A CAFC a Golight, Inc. (Golight) v. Wal-Mart Stores, Inc. (Wal-Mart)-tigyben is 2004
januarjaban hozott dontést. Az iigy alapjat képezd 5 673 989 sz. amerikai szabadalom (a
tovabbiakban: ’989-es szabadalom) vezeték nélkiili, taviranyitasa, hordozhaté6 fényszéréra
vonatkozott, amelyet jarmuvek kiils6 oldalara lehet felszerelni, és a jarmubél vagy a jarmu-
von kiviilrdl lehet taviranyitani.

1997-ben Wal-Mart a Sam’s Club iizletein keresztiil kezdett drusitani vezeték nélkiili, hor-
dozhato, taviranyitasa fényszorokat. Ez a fényszoré allitolag a ’989-es szabadalomban ki-
nyilvanitott fényszoré olcsé masolata volt, és azzal voltaképpen minden szempontbdl meg-
egyezett, kivéve egy mlianyag iitkozot, amely meggatolta, hogy a fényszoro a teljes 360°-os
szogben forgathaté legyen.

A korzeti bir6sag haromnapos targyalds utan azt allapitotta meg, hogy a Wal-Mart bito-
rolta a ’989-es szabadalom 11. igénypontjat azzal, hogy hordozhat6 fényszoérdkat importalt,
amelyek sz6 szerint mutatjak az igénypont sszes korldtozasat. A birdsag azt is megéllapi-
totta, hogy az igénypont nem volt érvénytelen, és a bitorlas szandékos volt. Ezért a Wal-
Martot az tigyvivéi koltségeken feliil 464 280 USD kartérités megfizetésére itélte.

Az igényponttal kapcsolatos vita arra vonatkozott, hogy szovege megkivanta-e a fényszo-
rd 360°-0s szogben vald forgathatdsagat.

A 11. igénypont vitatott szovegrésze a kovetkez6 volt:

»Egy fényszoré késziilékben, ahol egy lampaegység fiiggbleges meghajtdeszkozzel rendel-
kez6 hézban van felszerelve az emliett lampaegység fiigg6leges iranyban val¢ billentéséhez,
és az emlitett haznak vizszintes meghajtéeszkoze is van ahhoz, hogy az emlitett lampaegy-
séget vizszintes iranyban lehessen forgatni ...
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A korzeti birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a 11. igénypont nem tartalmaz 360°-
os korlatozast. A Wal-Mart viszont azzal érvelt, hogy a leirds és az elévizsgalati eljaras torté-
nete olyan igénypontszerkesztést kivan, amely magaban foglal ilyen korlatozast.

A szabadalmas a leirasban azt allitotta, hogy ,a taldlmany egy lampaegységet foglal
magaban, amely egy olyan hazra van felszerelve, amelynek motormeghajtast fiiggéleges
meghajtdszerkezete van a limpaegység fiigg6leges iranyban valo billentéséhez és egy mo-
tormeghajtasu vizszintes meghajtdszerkezete van a lampaegységnek vizszintes irdnyban
legaldbb 360°-o0s szogben vald forgatasahoz”

A korzeti birdsag dontése szerint a Wal-Mart bitorolt. E dontés ellen a Wal-Mart felleb-
bezett a CAFC-hez.

A CAFC tobbségi véleménye szerint a 11. igénypont vizszintes meghajtéeszkoze nem
volt korlatozva a leirasban kinyilvanitott szerkezetre vagy annak ekvivalensére. Ehelyett a
CAFC megallapitotta: ,,Igaz ugyan, hogy a szabadalmasok talalmanyukat gy irjak le, hogy
az 360°-ig képes forogni, de ez a sajatos elény csupan egy vonasa a talalmany targyat képezd
fényszoronak”. Ennek alapjan a CAFC megerdsitette a korzeti birosag bitorlast kimondé
dontését.

Q) A Glaxo Welcome Inc. (Glaxo) v. Impax Labs., Inc. (Impax)-tigyben a CAFC ugyancsak
2004 janudrjaban helybenhagyta a korzeti birdsag bitorlasi keresetet elutasité dontését.

A Glaxo szabadalma olyan, bupropiont tartalmazé gydgyszerre vonatkozott, amelynek
felszabadulasat hidroxipropil-metil-cellulézzal (HPMC) késleltetették. Az Impax HMPC
helyett hidroxipropil-cellulézt (HPC) alkalmazott.

Az el8vizsgalati eljaras soran az el6vizsgalo a késleltetett felszabadulast el6idézé vegyii-
leteket igen tdgan meghatdrozo eredeti igénypontok moédositasat kivanta, mert a lefrasban
csupan a HPMC volt ismertetve. A Glaxo eleget tett az elévizsgal6 kivansaganak, és lemon-
dott a HPMC ekvivalenseirél anélkiil, hogy tiltakozott volna az elévizsgald érvelése ellen.

A CAFC dontése szerint az igénypont ilyen mddositasa a Festo-dontés alapjan kizarja
a szabadalom oltalmi korének az ekvivalensekre vald kiterjesztését. A bejelentés benyuj-
tasdnak id6pontjaban a HPC ismert volt késleltetett felszabaduldst okozé polimerként,
amit gydgyszerészeti kézikonyvek és korabban megadott szabadalmak, valamint olyan do-
kumentumok is bizonyitottak, amelyekre a Glaxo az eldvizsgalati eljaras alatt hivatkozott,
vagyis a Glaxo tisztdban volt azzal, hogy a HPC potencidlis ekvivalense a HPMC-nek, és
egy szakember a HPC-t bupropion esetén a bejelentés idépontjaban megfelel$ valtozatnak
itélte volna. Ezért a Glaxo az igénypont oltalmi kérének moédositasa kovetkeztében nem hi-
vatkozhat az ekvivalenciatanra, kiilonds tekintettel arra, hogy nem tiltakozott az el6vizsgalo
korlatozasra vonatkoz¢ felhivésa ellen.

R) A CAFC 2004 februarjaban a Bristol-Myers Squibb Co. (Squibb) v. Pharmachemie B.V.
(Pharmachemie)-tigyben egy eddig viszonylag felderitetlen teriileten hozott dontést.
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A birésagoknak (els6 fokon a korzeti birosagnak) azt az alapvetéen egyszertinek tiing
kérdést kellett eldonteniiik, hogy egy korabbi szabadalom, amely a per targyat képez6 beje-
lentésbdl szarmazik, felhasznalhatd-e a szabadalom ellen kettds szabadalmazas miatt indi-
tott perben tjdonsagrontd anyagként.

A CAFC dontése szerint egy korabbi szabadalom felhasznalhat6 kézenfekvéség bizonyi-
tasara kettGs szabadalmazason alapuld elutasitds esetén még akkor is, ha a kés6bbi bejelen-
tést korlatozasi felhivds miatt nyujtottak be.

Az tigyet kétségteleniil bonyolitja az a tény, hogy a PTO el6tti el6vizsgalati eljaras tiz évnél
hosszabb id6t vett igénybe, és a vizsgalatot négy kiilonbozé elévizsgald végezte, akik kozil
mindegyik eltérd és néha ellentmondé korlétozasi felhivast adott ki. A CAFC tanacsanak
tobbsége azonban az {igy bonyolultsagatol fiiggetleniil ugy dontétt, hogy egy korabbi sza-
badalmat ugyanabban a lancban egy masik bejelentés ellen fel lehet hasznalni kettés szaba-
dalmazas esetén a kézenfekviség alatdmasztasdra.

Az gy el6zménye, hogy a Research Corporation Technologies, Inc. (RCT) 4 657 927 sz.
amerikaij szabadalmanak (a tovabbiakban: ’927-es szabadalom) a Squibb a kizarélagos hasz-
nélati engedélyese volt. Az RCT és a Squibb (egyiitt: Bristol-Myers) bitorldsi pert inditott a
Pharmachemie ellen.

A perben a Pharmachemie védekezésként azt allitotta, hogy a '927-es szabadalom a
4 140 707 sz. amerikai szabadalomra — amelyet 1979-ben engedélyeztek és amely 1998-ban
jart le (a tovabbiakban: *707-es szabadalom) - tekintettel kézenfekv8ségen alapuld kettds
szabadalmazas miatt érvénytelen.

A korzeti birdsag szerint a kérdésre adott valasz attol fiigg, hogy a bejelent6tél az elGvizs-
gélati eljaras alatt kivantak-e azoknak az igénypontoknak a korlatozasat, amelyek a *927-es
szabadalom részévé véltak, fiiggetlenil azoktol az igénypontoktdl, amelyek a *707-es sza-
badalomba épiiltek be. A korzeti birésag arra a kévetkeztetésre jutott, hogy a korldtozasi
kovetelményt kielégitették, mert a bejelent6tdl az el6vizsgalo azt kivanta, hogy a kezelési
modszerre és a gyogyaszati kompoziciéra vonatkozo igénypontjait egy megosztott bejelen-
tésben érvényesitse.

Fellebbezés utan azonban a CAFC tandcsanak tobbsége azt allapitotta meg, hogy a korze-
ti birosdg helytelen kérdést tett fel. Azt, hogy egy korabbi szabadalmat fel lehessen hasznalni
kettés szabadalmazason alapuld elutasitas esetén, csak akkor lehet megakadélyozni, ha a
megosztott bejelentést korlatozasi felhivas miatt nyujtottdk be, és a megosztott bejelentés
szovegezése megfelel a korlatozasi felhivasnak. A CAFC kifejtette tovabb4, hogy a széban
forgd megosztott bejelentést nem arra a bejelentésre vald korlatozas eredményeképpen
nyujtottak be, amely végiil a *707-es szabadalomhoz vezetett.

Itt emlékeztetiink arra, hogy az elévizsgélati eljaras négy kiilonbozé el6vizsgald elétt
folyt le, akik koziil mindegyik eltéré korlatozési felhivast adott ki. A szabadalmas az egyik
megosztott bejelentést nytjtotta be a masik utan, 6sszhangban a korlatozasi felhivasokkal,
és egyszer csak megtudta, hogy az eredetileg kinyilvanitott és igényelt sajat taldlmanyat
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hasznaljak fel egy kézenfekvéségen alapul6 elutasitas aldtamasztasara. Ez valdban kiilonds
dolog.

Az egyik bir¢ eltéré véleményt fejtett ki, ramutatva: fiiggetleniil attdl, hogy a killonb6z6
el6vizsgalok altal kiadott korlatozasi felhivasok helyénvaldk voltak-e, az elévizsgalok szerint
a bejelentd eleget tett a korlatozasi kovetelményeknek. Ezért a kvetelmények helyességét
nem lehet utdlag a szabadalom érvénytelenségének alapjaként megtamadni.

Ezzel a dontésével a CAFC olyan 1j vizekre evezett, amelyeken egy artalmatlannak tlin
korlatozasi felhivasnak stlyos kovetkezményei lehetnek.

S) A Pfizer, Inc. (Pfizer) v. Dr. Reddy’s Labs., Inc. (Reddy)-tigyben a CAFC egy masik 2004
februdri dontésével megvaltoztatta a bitorlasi keresetet elutasit6 korzeti birdsagi dontést.

A Pfizer szabadalma amlodipin-bezilatra vonatkozott. A Reddy AmVas néven forgalma-
zott készitménye hatéanyagként amlodipin-maledtot tartalmazott, amelyet a Pfizer alap-
szabadalmanak lejarta el6tt tobb évvel hozott forgalomba. A gydgyszerek forgalmazasat
engedélyez6 hivatal (Food and Drug Administration, FDA) biztonsagi és hatékonysagi ta-
nulmanyok alapjan korabban mar engedélyezte az AmVas forgalombahozatalat.

A Reddy azzal érvelt, hogy a Pfizer szabadalmanak oltalmi ideje az 1984. évi Hatch-
Waxman-torvény alapjan mar meg volt hosszabbitva, ezért a szabadalom oltalma nem ter-
jed ki a forgalmazott gyogyszer egyéb alakjaira, igy a maledtsora.

A CAFC itéletében megallapitotta, hogy az alapgydgyszerrel kozeli ekvivalenciat mutatd
készitmény forgalmazdsa is a Pfizer szabadalmanak bitorldsat jelenti, mert a ,hatéanyag”
az amerikai szabadalmi torvény 156(f) szakasza szerint amlodipin volt, és igy a Reddy al-
tal forgalmazni szandékozott , gyogyszertermék” a 156(f) szakasz hatalya ala esett, jolle-
het a Pfizer az oltalmi id6 hosszabbitasara vonatkozd kérelemben a terméket amlodipin-
bezilatként nevezte meg. A CAFC dontése szerint a ,,torvény gondolt egy hatéanyag séjanak
vagy észterének a véltozataira, és védelmet kivant nydjtani a most kihasznalt joghézag ellen,
amikor a 156(f) szakaszban a ‘gyogyszerterméket’ ’a hatdanyag barmilyen sdja vagy észtere’-
ként definidlta”

Ilyen alapon a CAFC ugy doéntott, hogy a Reddy bitorolt az amlodipin-maleat forgalma-
zaséaval.

Az itéletbdl az a kovetkeztetés vonhato le, hogy a generikusgyogyszer-gyartok nem sza-
mithatnak arra, hogy a szabadalmazott termékek kozeli ekvivalenseit forgalmazhatjak bi-
torlas veszélye nélkiil.

T) A CAFC-nek az Arnold Pship (Arnold) v. Dudas-tigyben 2004 marciusaban hozott
dontése megerdsitette egy korzeti birdsagnak a PTO hatdrozatat fenntarté dontését, és igy
elutasitotta az Arnold kérelmét a hidrokodon-bitartarat és ibuprofén kombinacidjat hatd-
anyagként tartalmazd, Wicoprofen néven forgalmazott gyoégyszerre vonatkozé szabadalom

oltalmi idejének meghosszabbitasara.
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A PTO hatdrozata szerint ezeknek a gyégyszereknek a kombindcidja nem elégiti ki a sza-
badalmi térvénynek az oltalmi idé6 meghosszabbitdsara vonatkozd 156. szakasza szerinti
»els6 kereskedelmi forgalomba hozatal” kovetelményét. Bar a hidrokodont és az ibuprofént
kombinacidban korabban nem forgalmaztdk, mindkét termék jol ismert és 6nmagéban ke-
reskedelmi forgalomban volt. Az oltalmi id6 meghosszabbitdsdhoz a 156. szakasz azt irja
eld, hogy a kérelem a szabadalom targyat képezé olyan ,,gyogyszertermék” els6 kereske-
delmi forgalmazasara vonatkozzék, amely ,egyetlen anyag vagy egy masik hatdanyaggal
kombinalt hatéanyag” legyen. A torvény a két hatéanyagot tartalmazé gyogyszerterméket
ugyanabba a kategériaba helyezi, ahol az egy hatéanyagot tartalmazé termék van. Igy egy
A és B anyagot tartalmaz6 kompozicidt igényld szabadalom oltalmi ideje csak akkor hosz-
szabbithat6 meg, ha az A vagy a B anyag korabban nem volt forgalomban. Mas szavakkal az
igényelt hatéanyagok legaldbb egyikének gydgyszertermékként ujnak kell lennie a piacon.
Ezért a bir6sag megallapitotta, hogy a korabban mar gyégyszerként hasznalt két anyag kom-
bindcidja nem teszi lehetdvé a vonatkozo szabadalom oltalmi idejének meghosszabbitasat.

Szakért6k szerint tovabbra is fennallhat a lehetdség olyan gyodgyszerkombindcidkra
vonatkozé szabadalmak oltalmi idejének meghosszabbitdsara, amelyek komponensei
szinergetikus hatdst biztositanak.

U) A New York-i Déli Korzeti Bir6sag (Southern District Court of New York) a General
Cigar (Cigar) v. Cubatabaco-tigyben 2004 marciusdban érdekes dontést hozott.

Eloljaroban megjegyezziik, hogy az Amerikai Egyesiilt Allamokban védjegyjogot csak
az orszagban val6 hasznalat utjan lehet szerezni, vagyis az idegen orszagbeli hasznalat nem
alapoz meg az USA-ban ilyet. Ezért az lenne vérhatd, hogy egy olyan cég, amely az USA-
ban egy bizonyos védjeggyel mar arusit szivarokat, a védjegyjogok szempontjabol eldnyben
van egy olyan kubai céggel szemben, amely ugyanolyan védjeggyel ellatott kubai szivarokat
arusit a vilag fennmaradoé részén, azonban az USA-ban sohasem arusitotta szivarjait. E be-
vezetés utan lassuk a tényeket.

A Cubatabaco Kubdban és a nemzetkozi piacon drusitja COHIBA védjegyl szivarjait,
azonban a kubai embarg6 miatt az USA-ban ezt nem teheti, és cOHIBA védjegye itt nincs is
lajstromozva. Azt kovetGen, hogy a Cubatabaco coHIBA szivarjaival belépett a nemzetkdzi
piacra, a Cigar elkezdte haszndlni az USA-ban dltala forgalmazott szivarokon a COHIBA
védjegyet. A Cubatabaco az elsé volt, aki a vilag fennmaradé részén hasznélta a coHiBA
védjegyet, azonban egy védjegy kiilfoldi hasznalata rendes kortilmények kozott nem képez-
heti az elsébbség alapjat az USA-ban.

Az tgyet azonban masként kell elbirdlni a johirt védjegyek tana (doctrine of famous
trademarks) miatt: egy olyan fél, akinek védjegye az USA-ban johirti lett, miel6tt egy masik
tél elkezdte haszndlni ugyanazt a védjegyet, els6bbséggel rendelkezik annak ellenére, hogy
az utobbi hasznalat az USA-ban torténik, mig a korabbi hasznalat, amelyen a johirtség
alapszik, kiilfoldon tortént. A korzeti birésag ugy dontott, hogy a Cubatabaco a coHiBA
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védjegyet a nemzetkozi piacon tortént eladasok révén tette hiressé az USA-ban. Ezért a
Cigar ezt kovetéen nem tulajdonithatja el a védjegyhez kapcsolddd goodwillt még akkor
sem, ha az USA piacén azt megel6z8en hasznalta a védjegyet, hogy a Cubatabaco ezt tor-
vényesen tehetné.

A fentiek alapjan a korzeti bir6sag megallapitotta, hogy a Cubatabaco térvényesen oltal-
mazhat6 joggal rendelkezett a védjegyre. Ezért torolte a Cigar coHIBA védjegyét, és a Cigart
eltiltotta e védjegy hasznalatatol.

V) A PTO az Ex parte Hillyer-iigyben 2004 méjusaban hozott dontése szerint a kézen-
tfekv@ség szempontjabol eltéréen kell megitélni az olyan, korabbi gyakorlatbavételt, amelyet
csak javasoltak kiprobdldsra, szemben a tényleges gyakorlati kiprobalassal.

A dontés alapjat képezd szabadalom modszerre vonatkozott integralt dramkort chipek
feltiletérdl nem kivant maradékok eltavolitasdra. A taldlmany szerint az eltdvolitani kivant
maradékot ammonia és oxigén keverékébdl készitett plazma hatasanak teszik ki.

Az el@vizsgalo altal talalt korabbi szabadalom (Molloy) olyan modszert ismertet, amely-
nek segitségével integralt aramkori chipek gyartasa folyaman a feliiletet oxigén és aminok
keverékébdl allo gazokkal kezelik. Az aminok vegyileg rokonok az ammoniaval, és ammo-
niabol akdr elé is 4llithatok, de nem azonosak azzal. Igy a Molloy-szabadalom énmagaban
nem képezhetett elutasitasi alapot. Az elévizsgdlé azonban ezt a dokumentumot egy masik
szabadalommal (Savas) kombinalta, amely szintén integralt aramkori chipek gyartasa soran
a chipek felilletének tisztitasara vonatkozott. A Savas-szabadalom tanitdsa szerint szamos
gazt — ideértve az ammoniat is — lehet kis koncentracidban az oxigénhez adni sajatos vegyi
maradékok eltavolitasa céljabol.

Minthogy Savas kinyilvanitja mind az ammoniat, mind az oxigént, 6nmagaban is tjdon-
sagrontd lehet. Az el6vizsgalo azonban arra hivatkozott, hogy a Molloy-féle szabadalom
a Savas-szabadalommal egyiitt az igényelt talalmany kézenfekvéségét bizonyitja, és ilyen
alapon utasitotta el a bejelentést.

A feltalalo a PTO Fellebbezési és Interferenciatanacsdhoz nyujtott be fellebbezést, amely-
ben elsésorban azzal érvelt, hogy Savas igen sokféle gaznak oxigénnel valé6 kombinaci6jat
ismertette, aminek alapjan nem volt nyilvanvalé az ammonidra val6 6sszpontositas.

A CAFC-t nem gydzte meg ez az érvelés, és megdllapitotta, hogy szamos hatékony kom-
bindcié kinyilvanitasa nem tesz kevésbé nyilvanvalova barmelyiket azok koziil; egyetértett
azonban a feltaldloval a fellebbezés egy masik érvelése kapcsan. Savas ugyanis csak java-
solta, hogy az ammoniét ki lehet probalni, de nem 4llitotta, hogy ez eredményre vezet. A
CAFC nem taldlt Savas szabadalmdban arra vonatkozo tényleges kitanitast, hogy barmelyik
adalék az oxigénnel elegyitve eredményes lenne. Hangstlyozta a Savas-szabadalom bizony-
talan szovegezését, amely csupan azt allitotta, hogy az adalékokat az anyag Gsszetételének
és a felhasznalt eljardsnak a fiiggvényében ki lehet valasztani, de nem allitotta, hogy azokat
ki kell valasztani.
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Végiil a CAFC arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az el6vizsgald elutasitdsa csupan egy
»kézenfekvo kiprébalni” allitason alapult. Ezért engedélyezte a szabadalmat.

X) A CAFC az Anchor Wall Systems, Inc. (Anchor) v. Rockwood Retaining Walls, Inc.
(Rockwood)-iigyben 2004 juniusdban hozott dontésében meghatarozta, hogyan kell értel-
mezni az ,,altaldban parhuzamos” kifejezést.

A felperes szabadalma egymashoz illeszkedd falazoblokkokra vonatkozott, amelyeket ce-
ment alkalmazdsa nélkiil fel lehet haszndlni foldnyomadsnak ellenall6 falazatok készitésére
anélkiil, hogy sziikség lenne kiegészitd tdmasztdszerkezetre. A szabadalom igénypontja sze-
rint ,,a falazoblokk alapfeliilete altalaban parhuzamos (generally parallel) a felsé feliilettel”

Az Anchor bitorlasért beperelte a Rockwoodot. A korzeti birdsag azt allapitotta meg,
hogy — a parhuzamossag matematikai fogalom lévén — az igénypontban szerepld ,,altaldban
parhuzamos” kifejezést a matematikailag pontos ,,parhuzamos” jelentésre korlatozva kell
értelmezni.

Az Anchor a CAFC-hez fellebbezett és azzal érvelt, hogy a korzeti birdsag helyteleniil
értelmezte az ,altaldban parhuzamos” kifejezést. Ezzel szemben az alperes érthet6 mo-
don elégedett volt a korzeti birdsdg dontésével, aminek révén nem bizonyult bitorlénak. A
CAFC azonban eltéré médon itélte meg a vitatott kifejezés értelmét. Elismerte ugyan, hogy
a ,parhuzamos” sz6 szdtari meghatdrozasa egyetlen, pontos matematikai jelentést ad meg,
de hozzatiizte, hogy az ,,altalaban” sz6 szétari meghatarozasa a kovetkez6: ,sajatos esetektl
eltekintve és egy altalanos képre tekintettel; egészében, rendszerint” A CAFC szerint annak
folytdn, hogy az igénypont egyértelmtien kapcsolta az ,altalaban” hatarozot a ,,parhuza-
mos” melléknévhez, az ,altaldban parhuzamos” kifejezés rendes jelentése némileg eltér a
,pontosan parhuzamos”-t6l.

A CAFC szerint egy kifejezést az igénypontokban dltaldban elvalaszthatatlan egésznek
kell tekinteni, ezért az ,,altalaban” sz6 figyelmen kiviil hagyasa itt helytelen volt. A szabadal-
mi leirds nem adott sajatos meghatarozast sem az ,altaldban’, sem a ,,parhuzamos” széra,
sem pedig az ,altaldban parhuzamos” kifejezésre. A szabadalom el6vizsgalati eljarasa sem
sziikitette a jelentést matematikai értelmezésre. Ezért a CAFC indokoltnak taldlta a szdtari
meghatdrozasokat alkalmazni az igénypont értelmezéséhez. Ennek megfelelden arra a ko-
vetkeztetésre jutott, hogy az ,altaldban parhuzamos” kifejezés a pontosan parhuzamostol
némileg eltérd jelentést takar.

A CAFC azonban nem alapozta dontését teljesen az ilyen ,,nyelvtani iskolai” értelmezésre,
mert megjegyezte, hogy a kozelit6 becslést kifejez6 szavak — mint az ,,altaldban” (generally)
és a ,lényegileg” (substantially) — rendszeresen hasznaltak a szabadalmi igénypontokban,
és a szabadalmi el6vizsgdld és a birésdgok hagyomanyosan elfogadjék azok hasznalatat. Bar
idedlis esetben egy szabadalmi igénypont Gsszes kifejezése teljesen kotott, a gyakorlatban
ritkdn fordul el§ ilyen igénypont. Ezért a CAFC szerint nem volt sziikség az ,,altalaban par-
huzamos” igényponti kifejezés pontos matematikai parhuzamossagként valé értelmezésére.
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Az tigynek az a tanulsaga, hogy az igénypontokban alkalmazott kifejezések pontos szobe-
li egyensulyara kell torekedni, és ezt eldsegitik az olyan kifejezések, mint az ,,altalaban” és a
»lényegileg”. Vegyi targyu talalmanyok esetén egy komponens mennyiségének meghataro-
zasanal az amerikai gyakorlatban elfogadjak a ,,1ényegileg ... bol all” (consisting essentially
of) kifejezést. Ha az igénypont szerkesztésekor nem lehetne kihasznalni az ilyen kifejezések
altal nyujtott elényt, a bitorlok csekély valtoztatasokkal gyakran megkeriilhetnék a szaba-
dalmak oltalmi korét, ami nem egyeztethet$ dssze a szabadalmi rendszer céljaval.

Y) A Custom Computer Services, Inc. (Custom) v. Paychex Properties, Inc. (Paychex)-tigy-
ben a CAFC 2004 juliusaban megvaltoztatta a szabadalmi hivatal Fellebbezési Tanacsanak
a hatdrozatat.

Az tigyben szereplé Custom és Payrol People (Payrol) két kiilonalld, de rokon tarsasag,
és mindketté ugyanannak a jogi cégnek az tigyfele. A Payrol tigyvédje annak a téves hie-
delemnek az alapjan, hogy a két tarsasag egyetlen jogi személyt jelent, a PTO-nal hatar-
id8-hosszabbitasi kérelmet nyujtott be a ,,kordbban The Payrol People-ként ismert Custom
Computer Services, Inc” nevében.

A torvény feljogositja a PTO-t hatarid6-hosszabbitasra, ,,ha azt jé okkal kérik”. A térvény
2.102(b) szakasza szerint ,egy felsz6lalast el lehet fogadni, ha azt a személyt, akinek a ne-
vében a hosszabbitast kérik, tévesen azonositottdk, vagy ha a felszolalast olyan személy ne-
vében nyujtottdk be, aki érdekazonossagban all azzal a személlyel, aki a hataridé-hosszab-
bitast kérte, és akinek azt engedélyezték”. Itt a tévedés a cég nevének az alakjaban tortént,
mert az iigyvéd a Payrol céget tévesen mds néven jel6lte meg, vagyis nem az tortént, hogy
egy céget egy masikkal probaltak helyettesiteni. Ez a hiba a PTO hibadefinici6ja ala esik, és
igy a CAFC dontése szerint a tandcs alaptalanul utasitotta el a felszolalast.

Z) Az AFG Indus., Inc. v. Cardinal IG Co.-tigyben a CAFC 2004 juliusdban megvaltoztatta
a korzeti birdsdgnak azt a dontését, hogy az alperes nem bitorolta a felperes szabadalmat, és
az igyet immar harmadizben visszautalta a korzeti birdsdgnak.

A felperesi szabadalom olyan iivegablakra vonatkozott, amelynek bevonata visszaveri
az infravords fényt. A bevonat az igénypont szerint egy cink-oxid-, egy eziist-, egy cink-
oxid-, egy eziist- és egy cink-oxid-rétegbdl, vagyis 6t rétegbdl all. Az el6zé fellebbezés
kapcsan a CAFC a ,,réteg” (layer) szo6t az alabbi médon értelmezte: ,,1ényegileg egyforma
vegyi Osszetételll anyagvastagsag, amely nem tartalmaz a bevonat optikai tulajdonsaga-
it lényegesen nem befolydsold vastagsagu kozbensé rétegeket”, de nem dontott abban a
kérdésben, hogy egy egymast kévetden tobb rétegben felvitt egyetlen vegytilet egyetlen
rétegnek tekinthet6-e.

Az iigy visszautaldsa utan a korzeti birdsag azt allapitotta meg, hogy nincs bitorlas, mert
(a) a cink-oxid egymast kovetd felvitele tobbszoros rétegeket hoz létre, és (b) az olyan ter-
mékek, amelyekben titan-dioxid rétegek is vannak, nem bitorolnak.

1. (111.) EVFOLYAM 5. SZAM, 2006. OKTOBER



94 DR. PALAGYI TIVADAR

A CAFC megallapitasa szerint nem elfogadhato, hogy egy ,tiszta termékigénypont”-ba a
telvitel mddja alapjan eljarasi korlatozasokat iktassanak be, és azt is kifejtette, hogy a tobb-
sz0ros felvitel csak akkor veendd figyelembe, ha befolyasolja a bevonat szerkezetét és opti-
kai tulajdonsagait.

A CAFC szerint a titan-dioxid jelenléte nem zarja ki sziikségszertien a bitorlast, de annak
a tényleges meghatarozdsat igényli, hogy a titin-dioxid kielégiti-e a ,,réteg” fenti meghata-
rozasat, vagyis hogy vastagsdga befolydsolja-e a bevonat optikai tulajdonsdgait, és ezaltal
kizdrja-e a bitorlast, vagy pedig csupan egy kozbensé rétegnek (interlayer) tekintendé-e.

A harom biré koziil az egyik nem értett egyet azzal a tobbségi véleménnyel, hogy az tigyet
harmadszor is visszakiildik a korzeti birdsagnak; szerinte az tigyben végleges dontést kellett
volna hozni.

AA) A Pellegrini v. Analog Devices, Inc.-iigyben a CAFC szintén 2004 jiliusdban megerd-
sitette az alséfokul birdsdg azon dontését, hogy az alperes nem kovetett el bitorlast.

A szoéban forgo szabadalom kefe nélkiili motormeghajt6é dramkoérokre vonatkozott. Az
alperes olyan integrélt aramkoroket forgalmazott, amelyeket az Egyesiilt Allamok (USA)
teriiletén kiviil gyartottak és arusitottak, de oda soha be nem vittek vagy onnan soha ki nem
széllitottak. Igy a bitorldsi perben eldéntendd alapvetd kérdés az volt, hogy az ilyen chipek
bitorlast okozhatnak-e.

A CAFC elutasitotta a felperesnek azt az érvelését, hogy a termékek forgalmazasa bi-
torlasnak minésiil, mert az alperes székhelye az USA-ban volt, a termékek tervezése is ott
tortént, és a gyartasi és kereskedelmi utasitasok is ott késziiltek. A felperes a szabadalmi
torvény 271(f)(1) szakaszara is alaptalanul hivatkozott, mert az csupan akkor alkalmazhato,
ha a szabadalmazott talalmdnynak megfelel6 alkatrészek fizikailag jelen vannak az Egyesiilt
Allamokban, és azokat onnan exportéljék. Utasitasok szolgaltatdsa nem jelent bitorl4st.

A CAFC azt a koriilményt is mellékesnek talalta, hogy az alperes kereskedelmi szamldin
olyan nyelvezetet hasznalt, amelybdl arra lehetett kovetkeztetni, hogy alkatrészeket expor-
talt az Egyesiilt Allamokbol. A dontés egyértelmiien leszdgezi, hogy az amerikai szabadalmi
jog az Egyesiilt Allamok teriiletére korlatozddik, és nem lehet feleldsséget megallapitani
olyan cselekedetek miatt, amelyeket egy kiilf6ldi orszagban végeztek.

AB) Az In re Pacer Technology-tigyben a CAFC 2004 augusztusi dontésében helyben-
hagyta az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala Fellebbezési és Interferenciata-
nacsanak dontését.

A Pacer mintdja ragasztét tartalmazo tubus olyan lezar6 kupakjara vonakozott, amely a
csavards megkonnyitése céljabol négy sima fiillel rendelkezett. A tandcs egyetértett az igyet
intéz eldvizsgaldval abban, hogy a kupak nem volt magatdl értet6déen megkiilonboztetd
jellegti, mert szamos mintaszabadalom — amelyek koziil tobbet a Pacer versenytarsai birto-
koltak — targya hasonlé kupakkal rendelkezett.
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A CAFC dontése szerint ,a magatdl értet6dé megkiilonboztetd jelleg (inherent
distinctiveness) kérdése azon mulik, hogy az érdekelt kozonség a ragasztos tubus kupakjat
a gyarto céget azonositd dolognak tekinti-¢”. Ahhoz, hogy az tigyet elsé latasra (prima facie)
eldonthetdnek tekinthesse, a tandcsnak nem kell ténylegesen bizonyitania, hogy a kozonség
nem tekintené a Pacer kupakjat a gyartd céget azonositénak, mert a dontéshez elegendd ész-
szertien allitani, hogy a kupak nem rendelkezik magatol értet6dé megkiilonboztetd jelleg-
gel. A nagyon hasonl6 kupakot ismertetd mintaszabadalmak kell§ bizonyitékot nyujtanak
arra, hogy a fogyasztok nem talalnak az igényelt mintat szokatlannak vagy egyedinek.

A CAFC azt is megallapitotta, hogy a szabadalmi hivatalnak nem kell bizonyitania, hogy
a mintaszabadalom szerinti termékeket valoban drusitjak, mert ,,a szabadalmi hivatal kor-
latozott forrasokkal rendelkezd tigynokség, és igy nem varhato el, hogy a piackutatas terhét
is magara vegye”.

Ha a szabadalmi hivatal els6 latésra elbiralhaténak tekint egy tigyet, a bejelentének kell
bizonyitania, hogy a minta megkiilonbéztetd jellegti. Az adott tigyben a Pacer 6t eskii alatti
nyilatkozatot nyujtott be az adott kereskedelmi teriileten dolgozé személyek alairasaval, de
ezek a nyilatkozatok nem bizonyitottak, hogy a Pacer termékeinek kupakja szokatlan vagy
egyedi jellegti, vagy a versenytdrsak kupakjaitol megkiilonboztethetd lenne. Ezért az eski
alatti nyilatkozatok nem voltak alkalmasak arra, hogy cafoljék a szabadalmi hivatal prima
facie megitélését.

AC) A CAFC a BJ Servs. Co. (B]) v. Halliburton Energy Servs., Inc. (Halliburton)-tigyben
szintén 2004 augusztusdban helybenhagyta a korzeti bir6sag szabadalombitorldst megélla-
pité dontését.

A BJ szabadalmi igénypontjai fold alatti formaciokban olajkutak létrehozasa céljabol to-
rések el6idézésére szolgalé modszerre vonatkoznak, ahol egy folyékony polimerbdl és egy
térhaldsitd anyagbol készitett gélt injektalnak a talajba. Az igénypont szerint a polimer C*
értéke ,kortlbeliil 0,06 tomegszazalék’.

A korzeti birdsdg dontése szerint az igénypont — bar nem nyilvanitotta ki a C* szamita-
sanak modjat — nem nélkiilozte a megvaldsithatosagot, mert (1) a BJ feltalaloi, szakért6i
és az altala egy kézikonyvbdl benyujtott részletek megerdsitették, hogy szakember tudta
volna, hogyan kell mérni a C* értékét, és a (2) Halliburton nem szolgaltatott arra vonatkozd
bizonyitékot, hogy egy szakember nem tudta volna mérni a C* értékét; ehelyett csupan azt
bizonyitotta, hogy a C* értéke a vizsgélati feltételek fiiggvényében valtozhat.

A Korzeti birosag szerint a ,korilbelill (about) 0,06” kifejezés sem hatarozatlan, mert:
(1) a BJ kimutatta, hogy a ,,koriilbelil” sz6 a kisérleti hibatartomanynak felel meg, amelyre
egy szakember szamit mérések alkalmaval, és a BJ szakért6jének Gsszes mérése kevéssel
0,06 alatt vagy folott volt, és (2) a Halliburton ellentétes érvelése, amely szerint az adatok
erdsen valtoztak, nem volt elegendé a hatdrozatlansag megallapitdsahoz, mert bizonyithato
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volt, hogy szakembere megpiszkalta a mérékésziiléket. Az a kézlemény, amelyben 0,077 C*
értéki toréfolyadékot hasznaltak, nem volt ujdonsagrontdnak tekinthetd, mert bizonyitéast
nyert, hogy a 0,077-es érték a kisérleti hibahataron kiviil esik.

A Halliburton a szabadalom érvénytelenné nyilvanitasét is kérte arra hivatkozva, hogy
helyteleniil nevezték meg a feltaldlot. A birdsag szerint azonban ez az allitds nem volt meg-
alapozott, mert bar a Halliburton dltal ajanlott tovabbi feltalalo egy fiiggd igénypontban
emlitett polimerrel jarult hozzd a taldlmanyhoz, nem ismerte az igényelt mddszert, sem
pedig a polimer hasznalati mddjat vagy a C* értékét.

A CAFC elutasitotta az j bizonyitésra iranyul6 kérelmet is, mert a korzeti birdsag donté-
se nem mondott ellent a bizonyitékoknak.

AD) A CAFC az In re Bigio-tigyben is 2004 augusztusaban hozott dontést, megerdsitve az
USPTO Fellebbezési és Interferenciatandcsanak az igénypontokat elutasito hatarozatat.

Az tigy alapjat képezd bejelentés hajkefére vonatkozott, és azt mind az el¢vizsgald, mind a
tandcs kézenfekvének mindsitette harom, fogkefe targy dokumentum alapjan.

A CAFC megerdsitette, hogy a tandcs ésszerten értelmezte azt a tényt, hogy az igénypon-
tok nemcsak a fejen nétt sz6rzetbdl készitett kefékre, hanem az éllati test egyéb részein nétt
szérzetbdl készitettekre is vonatkoznak.

Emellett a CAFC azzal is egyetértett, hogy a tandcs a fogkefékre vonatkozé hivatkozésok
tartalmat a Bigio talalmanyaban kinyilvanitotthoz hasonlénak mindsitette, mert a fogkefék
ugyanolyan alkalmazési teriiletre esnek, mint a Bigio hajkeféje, amit alatdmaszt a szabadal-
mi bejelentésnek ,,A taldlmany kifejtése” cimt része, ideértve az igényelt taldlmany kiviteli
alakjait, funkcidjat és szerkezetét is.

A CAFC a tanacsnak azzal a megéllapitasaval is egyetértett, hogy a fogkefék és a kis hajke-
fék szerkezetileg hasonlok, és hogy a fogkeféket fel lehetne haszndlni haj kefélésére. Mindez
lényeges bizonyitékot szolgéltatott a tanacs azon nézetének alatdmasztdsara, hogy a fogke-
ték a rokon technika allasahoz tartoznak.

A CAFC tandcsanak egyik tagja ellentétes véleményt nyilvanitott, megallapitva, hogy a
fogak kefélése nem tekinthetd a hajkeféléshez hasonl6é miveletnek, mert a fogkefére fogkré-
met kell tenni, a fogkefének be kell hatolnia a fogak kozotti résekbe, és a fogkefét le-fel kell
mozgatni, mig a hajkefék kiilonb6z6 alakuak, szerkezettiek és céliak lehetnek.

AE) A Bilstad v. Wakalopous-iigyben a CAFC 2004 oktdberében részben helybenhagyta,
részben megvaltoztatta a PTO Fellebbezési és Interferenciatandcsanak a dontését.

Az gy targyat képez6 szabadalmi bejelentés haromdimenzids targyakat ionizal6 sugar-
zassal sterilizalo, a céltargyat kdrosan nem befolyasold késziilékre vonatkozott. A Bilstad
interferenciaeljarast inditott azzal, hogy a Wakalopulos szabadalmabol lemasolt igénypon-
tokat. A kozos igénypont (count) egy korlatozast tartalmazott, amely szerint céltargyak ke-
zelésére szolgalo, tobb irdnyban mozgathatd eszkozt alkalmaznak a reakciotérben, ahol a
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kezelt targyakat sterilizdljak. A Wakalopulos nyilatkozataban azt allitotta, hogy a Bilstad
igénypontjai nem szabadalmazhatdk, mert bejelentésének leirdsa nem tartalmazott alata-
masztast tobb iranyban mozgathat6 kezelStargyakra. Miutan eltelt az igénypontok moédo-
sitdsara engedélyezett id6, a Bilstad megkisérelt hatarid6-hosszabbitast kérni modositott
igénypontok benyujtasara, hogy kikiiszobolhesse a leirds allitélagos hibajat.

A tandcs elutasitotta a Bilstad kérelmét. Ezutan anélkiil, hogy a vonatkozé rendelkezések
el6irasaval 6sszhangban el6zetes megbeszélést folytatott volna az adminisztracios szabadal-
mi biréval (Administrative Patent Judge, APJ), a Bilstad kérte a késve benyujtott modositott
igénypontok elfogadasat. A tanacs arra hivatkozva, hogy a Bilstad nem tartotta be az el8ze-
tes megbeszélésre vonatkozo szabilyt, elutasitotta a kérelmet, és helyt adott a Wakalopulos
kérelmének, amelyben a Bilstad igénypontjait irasbeli aldtamasztds hianydban szabadalma-
zasra alkalmatlannak mindsitette. A Bilstad a CAFC-hez fellebbezett.

Fellebbezésében a Bilstad azzal érvelt, hogy a tanacs helyteleniil egyesitett kiilonb6z6 sz6-
tari meghatarozasokat az igénypontban szerepld ,,tobbes szam” (plurality) kifejezés olyan
értelmezésére, hogy az ,végtelen szamtartomany, amelyet kett$ és a végtelen hatarol” A
Bilstad azzal is érvelt, hogy bejelentése kinyilvanitja a targyaknak kisszamu iranyban valo
kezelését, ami kielégiti azt a kovetelményt, hogy ,,tobb irdanyu kezelést” kell igényelnie a
leirdsban. Végiil a Bilstad azzal is érvelt, hogy egy telefonhivas alkalmaval megbeszélte a ha-
tarid6-hosszabbitast, és ez kielégitette az el6zetes megbeszélésre vonatkozé kovetelményt.

A CAFC egyetértett a tanacsnak a countban szerepld ,,plurality” széval kapcsolatos azon
értelmezésével, hogy ez a sz6 kettd és a végtelen kozotti tartomanyt jelent, és azzal is egyet-
értett, hogy a tandcs szotari definicidkat mindent fel6lel$ értelmu széva vont 6ssze, mert
»ha egynél tobb szotari definicié dsszeegyeztethet a leirasban levé szavak hasznalatéval,
az igényponti kifejezések értelmezhetdék olyan mddon, hogy felélelik az sszes dsszeegyez-
tethetd jelentést”. A tandcs tdg értelmezése Osszeegyeztethetd volt mindkét fél leirdsaval. A
CAFC azonban ugy taldlta, hogy a tanacs a leiras hianyara vonatkoz6 megéllapitds kapcsan
nem megfeleléen targyalta a szakember szerepét, és nem tért ki arra kérdésre, hogy a ta-
lalmény milyen mértékben tekinthetd eldrelathatonak, de egyetértett azzal, hogy mivel a
Bilstad kérelmének benyujtasa el6tt nem folytatott el6zetes megbeszélést az AP]J-vel, jogos
volt kérelmének a tandcs dltali elutasitasa.

A CAFC elismerte ugyan, hogy tovébbra is alkalmazza azt a szabdlyt, hogy ,.egy fajnak
(species) a kinyilvanitasa elegendd lehet egy késébb igényelt olyan nemzetség (genus) alata-
masztasara, amely magaban foglalja ezt a fajt”, de hangsulyozta, hogy az adott iigy az emlitett
szabaly tag kivételének korébe esik: ,Ha egy csoport tagjai kozotti kiilonbség olyan, hogy
egy szakember nem tudnd kénnyen eldénteni, hogy a nemzetség mas tagjai a kinyilvanitott
tagokhoz hasonldan viselkednének-e, vagyis ha a technika dllasa nem josolhaté meg elére,
akkor tovébbi fajok kinyilvanitdsa sziikséges a teljes nemzetség megfelel aldtimasztasara”
Minthogy azonban a tanacs nem dontott abban a kérdésben, hogy egy szakember megérte-
né-e a bejelentést, a CAFC az tigyet visszautalta a tanacsnak.
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