Dr. Paldgyi Tivadar

ERDEKES DONTESEK A DISCLAIMEREK ALKALMAZASAROL

A PPG Industries Ohio, Inc. 536 607 sz., ,HOkezelhet6 fémjellegti bevonatok” c. szabadalma
ellen felszolalt a Saint-Gobain Glass France. A bejelent6 két tjdonsdgront6é nyomtatvanytdl
vald elhatdrolds érdekében disclaimert iktatott be bejelentésének két 6nalléd igénypontjaba.
A felsz6lald ez ellen fellebbezést nyujtott be arra hivatkozva, hogy a disclaimer 1j anyagot
vitt be a bejelentésbe, ami az ESZE 123(2) szakasza alapjan nem megengedett.

Az tiggyel a 3.3.4 sz. miiszaki fellebbezési tanacs foglalkozott, amely a disclaimerek beik-
tathatosdgara vonatkozo kérdés eldontése érdekében a T 451/99 szamu dontésében a Kibd-
vitett Fellebbezési Tanacshoz fordult. Ez utobbi az tigyben a G 1/03 sz. dontést hozta.

A Genetic Systems Corporation 220 2273 sz., ,,Szintetikus antigének AIDS-szel 6sszefiig-
g6 betegség kimutatdsahoz” cimii szabadalma ellen tjdonsaghiany és feltalaloi tevékenység
hidnya miatt benyujtott két felszolalas alapjan a felszdlaldsi osztaly a szabadalmat korlato-
zott oltalmi korrel tartotta fenn. E hatarozat ellen a szabadalmas és az egyik felszdlalé is
fellebbezést nyujtott be; az el6bbi disclaimer beiktatasaval korlatozott oltalmi kord igény-
pontjara kérte szabadalom megadasat, mig az utobbi a szabadalom megvonasat kérte. A
fellebbezést targyal6 3.3.5 sz. muszaki fellebbezési tandcs 451/99 sz. dontésében ugyancsak
a disclaimerekkel kapcsolatos kérdéssel fordult a Kibévitett Fellebbezési Tanacshoz, amely
ebben az tigyben a G 2/03 sz. dontést hozta.

Mindkét tanacs az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 112(1)a) pontja alapjan for-
dult a Kibovitett Fellebbezési Tandcshoz, amely kimondja, hogy az egységes jogalkalmazas
biztositasa érdekében, vagy ha elvi jellegli jogkérdés meriil fel, a fellebbezési tandcs barmely
kérdést a Kibévitett Fellebbezési Tandacs elé terjeszthet, ha megitélése szerint arrél hatdrozni
sziikséges.

AzI-V. fejezetben a G 1/03 dontést, a V1. fejezetben az azon alapuld jogi helyzetet ismer-
tetjiik.

Mind a 3.3.4 sz., mind a 3.3.5 sz. miiszaki fellebbezési tandcs hasonlo jogi kérdést terjesztett
a Kibévitett Fellebbezési Tanacs elé.
A 3.3.5 sz. miiszaki fellebbezési tandcs T 507/99 sz. dontésében a kovetkezd kérdéseket ter-
jesztette a Kibévitett Fellebbezési Tandcs elé (G 1/03 sz. iigy).
1. Megengedheté-e egy igénypont moédositasa az ESZE 123(2) szakasza alapjan
disclaimer beiktatdsa dltal, ha sem a disclaimer, sem az altala az igénypont oltalmi
korébdl kizart targy nincs megalapozva a benyujtott bejelentésben?
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2. Haavalasz az 1. kérdésre nemleges, milyen kévetelményeket kell alkalmazni annak

meghatarozasa céljabol, hogy egy disclaimer engedélyezhetd-e vagy sem?

(a) Konkrét jelentéséggel bir-e az a tény, hogy az igénypontot el kell hatarolni egy
54(3) szakasz szerinti vagy egy 54(2) szakasz szerinti technika allasatol?

(b) A disclaimer altal kizart térgyat szorosan a technika dllasdban kinyilvanitott
targyra kell korldtozni?

(c) Van-e jelentdsége annak, hogy a disclaimerre azért van sziikség, hogy ujja tegye
az igényelt targyat a technika dllasdhoz viszonyitva?

(d) Alkalmazhat6-e az a kovetelmény, hogy a korabbi kinyilvanitasnak véletlennek
(accidental) kell lennie, miként ezt a korabbi joggyakorlat megalapozta, és ha
igen, mikor kell egy korabbi kinyilvanitast véletlennek tekinteni, vagy

(e) olyan megkozelitést kell alkalmazni, hogy egy disclaimer, amely a korabbi ki-
nyilvanitds kizarasara korlatozddik, és nincs kinyilvanitva a benyujtott bejelentés
leirasaban, engedélyezhetd az ESZE 123(2) szakasza alapjan, de az igényelt targy-
nak feltalaléi tevékenységre valo vizsgalatat ilyenkor gy kell elvégezni, mintha a
disclaimer nem is létezne?

A T 507/99 sz. dontés alapjat képez6 eljarasban a szabadalmas bejelentése ellen két vj-
donsagront6 anyagot hoztak fel, amelyek koziil az elsé az ESZE 54(3) szakaszan alapult,
vagyis az Gjdonsagrontd nyomtatvany a bejelentés napja el6étt benyujtott, de azt kovetéen
publikalt anyag volt, mig a masodik Gjdonsagrontd anyag az ESZE 54(2) szakasza szerint
a szabadalmi bejelentés napja el6tt mar publikalva volt. Az Gjdonsagrontas kikiiszobolése
érdekében a szabadalmas két disclaimert iktatott be két fiiggetlen igénypontba. A miszaki
fellebbezési tandcs megallapitotta, hogy a benydjtott bejelentésben egyik anterioritds sem
volt kinyilvanitva. A 2002. augusztus 28-dn kelt, T 507/99 sz. dontésben, amely megel6zte
a Kibdvitett Fellebbezési Tandcshoz val6 forduldst, a miiszaki fellebbezési tandcs azt dllapi-
totta meg, hogy a bejelentés igénypontjai kielégitik az tjdonsag és a feltalaldi tevékenység
kovetelményét, és nem tamasztott kifogast a modositds ellen. Ezért az tigy elbirdldsa szem-
pontjabol donté volt az a kérdés, hogy a disclaimerek az ESZE 123(2) szakasza szerint —
amely kimondja, hogy az eurdpai szabadalmi bejelentés vagy szabadalom nem médosithaté
ugy, hogy targya b6vebb legyen a bejelentésnek az elismert bejelentési napon benyujtott
tartalmdnal — engedélyezhetdk-e.

A 3.3.5 sz. miszaki fellebbezési tanacs dttekintette azokat a korabbi, T 323/97 sz. dontése-
ket, amelyek bizonyos koriilmények kozott engedélyeztek olyan disclaimereket, amelyeknek
nem volt alapjuk a benyujtott bejelentésben. Ezt a joggyakorlatot alapvetéen megkérdéje-
lezte az a korabbi dontés, amely kimondta, hogy olyan negativ jellemzdnek az igénypontba
valo beiktatdsa, amely bizonyos kiviteli alakok kizarasat eredményezi, olyan mddositasnak
tekintendd, amely az ESZE 123(2) és 123(3) szakaszanak hatélya ala esik, és ezért az olyan
disclaimereket megengedé joggyakorlat, amelyeknek nincs alapjuk az eredetileg benyujtott
bejelentésben, nem megengedhetd. A T 323/97 sz. dontés olyan esetre vonatkozott, amely-
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ben a disclaimer célja az volt, hogy az igénypontot elhatarolja az ESZE 54(2) szakasza sze-
rinti technika alldsatol. A dontés megallapitasai azonban nem korlatozddtak ilyen helyzetre,
hanem olyan esetekre is vonatkoztak, amikor a disclaimerrel az ESZE 54(3) szakasza szerin-
ti korabbi bejelentéssel szemben kivantak elhatarolni a bejelentést. Annak kovetkeztében,
hogy igy a disclaimerek engedélyezhet8sége terén bizonytalansag kévetkezett be, a 3.3.5 sz.
tandcs a felmeriilt kérdés tisztazasat latta szitkségesnek. Emellett ez a tandcs a disclaimerekre
vonatkozd kialakult joggyakorlatban is kétértelmuiséget latott. A disclaimerek szévegezése
terén eltérd allaspontokat foglaltak el azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a disclaimernek
szorosan a technika allasaban kinyilvanitott targyra kell-e szoritkoznia. Az un. véletlen uj-
donsagrontas esetében eltéré kovetelményeket kellett kielégiteni annak megéllapitasa terén,
hogy egy nyomtatvany véletlen jellegtinek tekintend6-e vagy sem.

AT 451/99 sz. dontésben a 3.3.4 sz. muszaki fellebbezési tanacs a kovetkezd jogi kérdése-
ket terjesztette a Kibdvitett Fellebbezési Tanacs elé (G 2/03 sz. iigy).

Megengedhetd-e egy olyan disclaimer beiktatasa egy igénypontba, amelyet a benyujtott
bejelentés leirdsa nem tdmaszt ald, és az igénypont engedélyezhet6-e az ESZE 123(2) sza-
kasza alapjan, ha a disclaimer célja tjdonsaghidnyra vonatkozé kifogas elhdritdsa az ESZE
54(3) szakasza alapjan?

Igenl6 esetben milyen kovetelményeket kell alkalmazni a disclaimer engedélyezhetdségé-
nek megéllapitasakor?

A Kibévitett Fellebbezési Tanacshoz valé folyamodasra okot adé eljarasban a szabada-
lomtulajdonosnak az ESZE 54(3) és (4) szakasza szerinti technika allaséra alapozott Gj-
donsaghiannyal kellett szembenéznie. E kifogas elharitdsa érdekében a szabadalmas a f6-
kérelem 1. igénypontjaba olyan disclaimert iktatott be, amellyel egyes elemeket kizart egy
generikusan meghatérozott csoportbdl. Sem a kizart elemek, sem a csoport megmarado
tagjai nem voltak specifikusan emlitve a benyujtott bejelentésben. Minthogy a fellebbezési
tandcs az igénypontot a disclaimerrel egyiitt ugy tekintette, hogy az kielégiti a vilagos szove-
gezés és az Ujdonsag kovetelményét, és a mddositassal kapcsolatban nem volt mas kifogésa,
a disclaimereknek az ESZE 123(2) szakasza szerinti engedélyezhet8ségét az tigy végkifejlete
szempontjabol donté jelentdséglinek kellett tekinteni.

A T 451/99 sz. dontés is levont kovetkeztetést a T 323/97 sz. tigy elemzésébdl, és utalt
az el6z6 tigybdl levonhat6 kovetkeztetésekre, megallapitva, hogy az ESZE 112(1) szakasza
alapjan sziikséges volt a disclaimerekkel kapcsolatos korabbi jogesetek attekintése. A prob-
léma megfelel6 megfontoldsa céljabol lényegesnek tekintette az aldbbi pontokat.

(i) A ,disclaimer” szt a T 323/97 sz. tigyben meghatarozottként kell tekinteni, vagyis
egy mar létez6 igénypont moédositasaként, amely egy ,,negativ’ miiszaki vonas beik-
tatdsat eredményezi.

(ii)) A G 1/93 sz. dontésben lefektetett elvekre tekintettel egy hozzdadott vondast nem
kellett olyan targynak tekinteni, amely az eredetileg benyujtott bejelentés tartalman
tulterjed, ha az csupdn kizarja az oltalombol a benyujtott bejelentésben igényelt ta-
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lalméany targyanak egy részét anélkiil, hogy barmilyen muszaki anyagot adna annak
tartalmahoz.

(iii) Ha a T 323/97 sz. dontést kellene megerGsiteni, ez az ESZE 123(2) szakasza alap-
jan érvénytelenitené a disclaimert tartalmazo igénypontokat, dsszhangban a korabbi
eseti joggal. A ,elkeriilhetetlen csapda” helyzet kovetkeztében a hibat nem lehetne
kikiiszobolni a disclaimer torlése altal. Minthogy a disclaimerek hasznalata széles
korben alkalmazott gyakorlat volt, a felterjesztésre adott valaszok jelentds mértékben
befolyasolhatnak mar megadott szamos szabadalmat.

(iv) Az ESZE 54(3) szakaszdra tekintettel figyelembe kell venni egy olyan bejelentd saja-
tos helyzetét, aki nem tudta bejelentését ugy megszovegezni, hogy elkeriilje a szamé-
ra a bejelentés napjan ismeretlen technika dlldsaval valo titkozést.

II.

Ezutdn a dontés az eljdrasban részt vevé felek helyzetét vizsgalja. Irasbeli beadvanyaikban és
2003. december 8-an a tandcs el6tti meghallgatdson a felek lényegileg az alabbiakat adtdk el.
A szabadalmas a G 1/03 tigyben azt kérte, hogy a Kibdvitett Fellebbezési Tanacsnak feltett
kérdéseket az alabbi médon vélaszoljak meg:
1. kérdés: nem;

2(a) kérdés:  nem;

2(b) kérdés:  igen, de az igénypontok vilagossaganak és tomorségének megtartasaval;

2(c) kérdés: igen;

2(d) kérdés:  nem;

2(e) kérdés: igen.

Osszefoglalva az volt a szabadalmas véleménye, hogy a disclaimert engedélyezni kell, ha

az kielégiti az alabbi kovetelményeket:

(i) egy, a technika élldsahoz tartozé dokumentumban foglalt ujdonsagronté anyagot ki
kell zarni az ujdonsag helyreallitisa érdekében, vagy pedig ki kell zarni az igényelt
targynak azt a részét, amely nem valdsithat6 meg;

(ii) a disclaimer szévege a lehetd legnagyobb mértékben a kizarni kivant anyagra szorit-
kozzék anélkiil, hogy az igénypontok tomorsége és vilagossaga hatranyt szenvedne; és

(iii) az igényelt targyat ugy kell vizsgalni feltalaloi tevékenységre, mintha a disclaimer nem
létezne.

Ez a megkozelités a szabadalmas szerint biztositana, hogy a bejelent nem javithatja meg

a sajat helyzetét az eredetileg benyujtott bejelentésben ki nem nyilvanitott anyag hozza-
adasaval, mert ez indokolatlan elényhoz juttatna, és karosithatna az eredetileg benyujtott
bejelentésre tdimaszkodd harmadik felek jogbiztonsagat.
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A G 2/03 tigyben a szabadalmas a G 1/03 iigyben részletesebben korvonalazott kérdé-
sek alapjan hatdrozta meg sajat helyzetét. A feleletek megegyeznek a G 1/03 tigyben feltett
kérdésekre adottakkal, kivéve a 2(d) kérdést. Anélkiil, hogy erre a kérdésre konkrét valaszt
adott volna, a szabadalmas el6adta, hogy a felteend§ elsé kérdés nem arra vonatkozik, hogy
a disclaimer az igényelt targyat 0jja teszi-e vagy sem, mert el8szor azt kell meghatarozni,
hogy a disclaimer kizdrja-e az igénypont targyanak egy részét.

A felszolal6 a G 1/03 sz. tigyben a kérdések aldbbi megvalaszolasat kérte:

1. kérdés: nem;

2(a) kérdés:  nem;

az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika 4llasatdl elhatdrolando
igénypontokkal kapcsolatban: igen;

vagy az ESZE 54(2) szakasza szerinti technika allasatdl valo
elhatdrolassal kapcsolatban: nem;

2(b) kérdés:  igen;

2(c) kérdés: igen;

2(d) kérdés:  nem;

2(e) kérdés: az ESZE 54(3) szakasza szerint nem alkalmazhato a technika allasara.

A felszo6lalo eléadta, hogy a jogbiztonsag érdekében harmadik felekkel tudatni kell a beje-
lentés kozzétételével kezd6d6 hatallyal mindazokat az elemeket, amelyek sziikségesek a sza-
badalom oltalmi korének megallapitasahoz. A benyujtott bejelentés volt az alapja az oltalom
terjedelmét meghatarozo6 barmelyik igénypontnak. Egy disclaimer beiktatdsa olyan médo-
sitast eredményezett, amelynek az alapja eltért a benyujtott bejelentésétél, és igy ellentétes
volt az ESZE 123(2) szakaszaval. Ezért nem kell disclaimereket engedélyezni az ESZE 54(2)
szakasza szerinti technika dllasdnak kizarasara. Nincs sziikség véletlen Gjdonsagrontdsra
vonatkozd kivételre, mert mindenfajta technika alldsa figyelembe veendd. Emellett pontos
kovetelmények hianydban harmadik felek szamara lehetetlen volt egy anterioritas esetleges
jellegének kiértékelése.

A felsz6lald azzal is érvelt, hogy a disclaimerek engedélyezésének liberdlis gyakorlata
meggatolnd a szabadalmi jog harmonizélasat Eurépdban. Figyelembe véve a ki nem nyil-
vanitott disclaimerek bizonytalan hatdrait, azt lehetett varni, hogy nem minden nemzeti
jogalkotas kovetné az ESZH-t, és igy jogbizonytalansagot okozé tovébbi elem keletkezne.
Kivételt az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika allasa képez abbol a célbol, hogy a be-
jelentdé szamara lehet6vé valjon olyan technika allasanak a kizarasa, amelyet a bejelentés
benyujtasakor nem ismerhetett. A disclaimernek csupan a korabbi bejelentésben foglalt
kinyilvanitést kell kizdrnia, semmi egyebet. A disclaimerek engedélyezése egyéb esetekben
arra Oszténozhetné a bejelentSket, hogy javitsdk bejelentéseik mindségét, és ezaltal meg-
konnyitsék az engedélyezési eljarast.

A G 2/03 tgyben két felszolald volt. Az els6é szamu felszélald azt kérte, hogy ennek az
tigynek az els6 kérdése nemmel legyen megvalaszolva. A 2. kérdés vonatkozasaban a G 1/03
gy kérdéseire utalt, és azoknak az aldbbi médon valé megvalaszolasat kérte:
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1. kérdés:

2(a) kérdés:
2(b) kérdés:

2(c) kérdés:

2(d) kérdés:

2(e) kérdés:

nem;

nem;

egy igénypont disclaimer nélkiili részének fednie kell legalabb a technika

allasanak tjdonsagronto kinyilvanitasat;

egy disclaimert a kovetkezd feltételek mellett kell engedélyezni:

— vissza kell 4llitania az ujdonsdgot a technika allasahoz tartozo
dokumentum vonatkozasaban,

— ki kell kiiszobolnie az ESZE 52(4) és 53. szakasza szerinti kifogasokat,

— ki kell zarnia azokat a kiilonallé6 megvalositasi modokat, amelyek nem
oldjak meg a problémat,

— a disclaimer nem segiti a feltalaldi tevékenység értékelését;

a véletlenszert ujdonsagrontas kritériumat kell alkalmazni ugy, ahogyan

azt a kordbbi T 608/96 dontés esetében tették; és

egy igényponttal kapcsolatban a feltalaldi tevékenységet a disclaimer

figyelembevétele nélkiil kell megallapitani.

A G 2/03 tigyben a masodik felsz6lal6 a kovetkezképpen foglalta 6ssze dllaspontjat:

(i) Ha lehetséges, az igényelt targyat pozitiv muszaki jellemzékkel el kell hatdrolni a
technika allasatol, 6sszhangban az ESZE el6irasaival, kiilonosen a 84. szakasszal és a
29(1) szaballyal.

(ii) Disclaimereket csak kivételes esetekben és az adott tigy gondos mérlegelése alapjan
kell engedélyezni, ha a disclaimer nélkiil nem lehet biztositani az igénypont vilagos-
sagat és tomorségét, és biztositva van, hogy a bejelenté nem nyer méltanytalan elényt
a disclaimer altal.

(iii) Egy disclaimert nem szabad engedélyezni, ha kizar a bejelentésbél olyan tanitast,
amelyet egy szakember nem tud azonnal és egyértelmtien levezetni a technika allasa-
bol. Emellett jogbiztonsagi okokbol tobb disclaimert nem kell engedélyezni.

III.

Az alabbiakban az ESZH elnokének és érdekelt feleknek a megjegyzései kovetkeznek.

Az ESZH elnokét felkérték, hogy a Kib6vitett Fellebbezési Tandcs eljarasi szabalyainak
11(a) szakasza szerint tegyen megjegyzéseket az tiggyel kapcsolatban. Az ESZH vizsgalati
iranyelveire utalva kifejtette, hogy az elsé fok dltal kovetett joggyakorlat 6sszhangban van a
hivatal joggyakorlataval.

Hivatkozva a T 323/97 sz. dontésre megallapitotta, hogy a nem az eredeti kinyilvani-
tason alapuld disclaimerek megengedhetéségének kérdésében a helyes megkozelitést a G
1/93 dontésben korvonalazott elvek alapjan kell alkalmazni. Nem helyes a T 323/97 tigyben
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kinyilvanitott kategorikus nézet, hogy a ESZE 123(2) szakasza kizdrja a megalapozatlan
disclaimereket. Az igénypont oltalmi kérének ilyen disclaimer beiktatasa utjan bizonyos
korilmények kozott torténd elhatarolasanak engedélyezhetnek kell lennie az ESZE 123(2)
szakasza alapjan, feltéve, hogy a disclaimer az igényelt targynak csak egy részét zarja ki
az oltalombdl, és egy kézenfekvé tanitdshoz nem ad hozza feltalaloi 1épést. Megalapozat-
lan disclaimerek kivételes esetekben val6 engedélyezése fenntartand a jelenlegi egyensulyt
a bejelentok gyakorlati sziikségletei és harmadik személyek jogbiztonsagra vonatkozé ér-
deke kozott. A disclaimer beiktatasa megalapozott, ha a bejelent6 olyan helyzetben taldlja
magat, amelyet nem lathatott elére, amikor eredetileg megszovegezte bejelentését; példaul
ilyen eset az, amikor az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika alldsat vagy egy véletlenszert
ujdonsagronté anyagot tarnak fel. Emellett lehetévé kell tenni, hogy ki lehessen zarni a sza-
badalmazasbol egy anyagot disclaimer beiktatasaval, amit az ESZE vizsgalati iranyelveinek
C-11,4.12 és 4.6, kiilonosen C-1V, 2a, 3 és 4.6 szakaszai ismertetnek.

Szamos érdekelt fél is nytjtott be megjegyzéseket, igy az ESZH el6tt Hivatasos Képviseletre
Jogosultak Intézete (epi), az Iparjogvédelmi Tandcsadok Nemzetkozi Szovetsége (FICPI), az
Angol Szabadalmi Ugyvivok Bejegyzett Intézete (CIPA, UK), a Vegyipari Szdvetség (CA, UK)
és a Bioldgiai Iparok Térsasaganak Szellemitulajdon-védé Tandcsado Bizottsaga (BIA, UK).

Valamennyi hozzészolas a disclaimerek engedélyezése mellett foglalt dllast olyan esetek-
ben, amikor az ESZE 54(2) és 54(3) szakasza alapjan a technika alldsdra vonatkozé kifogasok
kikiiszobolése a cél. Ez az allasfoglalas f6leg azon a szemponton alapult, hogy egy disclaimer
a szabadalomra vonatkozo jogrél vald részleges lemondas, nem szolgaltat muszaki hozzdja-
rulast az igényelt talalmany targydhoz, és nem tekinthetd miiszaki jellemzének.

A hozzaszdlasok hangstlyozték, hogy a disclaimerek sziikségesek ahhoz, hogy lehet6vé
tegyék a bejelenték szamara olyan helyzetek megoldasat, amelyeket a bejelentés leirasanak
megszovegezésekor még nem ismerhettek.

Szamos hozzaszolas érkezett képviseletre jogosult tigyvivoktdl és az iparbdl. Ezek legna-
gyobb része alapvetden 0sszhangban volt a szervezetektdl kapott allitasokkal.

IV.

Az alabbiakban a dontés indokoldsat ismertetjiik.

Mindkét beadvanyt elfogadhaténak minésitették. Ez nyilvanvalé a G 1/03 iigy esetében,
amelyben a felterjesztd miiszaki tandcs végs6 dontése kozvetlenil fiigg a disclaimer elfo-
gadhatdsagatol.

A G 2/03 tugyben a felterjeszté muszaki tandcs nem vizsgélta az Osszes lényeges szaba-
dalmazasi kovetelményt. Végiil a disclaimer elfogadhatdsaga mellékes lehet, ha az tigy nem
elégiti ki a feltalaloi tevékenység kovetelményét. A bejelentés azonban érdemi vizsgalat utan
keriilt a tandcs elé, ezért a felterjesztés megalapozott volt.
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Az altalanos joggyakorlattal 6sszhangban a dontés a ,,disclaimer” kifejezést a tovébbiak so-
ran ugy hasznalja, hogy az egy igénypont moédositasat jelenti, aminek eredményeként egy
»hegativ’ muszaki jellemz6 keriil az igénypontba, amely kizar egy altalanos jellemz6bél egy
sajatos kiviteli alakot vagy teriiletet. Kozelebbrél a Kibévitett Fellebbezési Tandcsnak olyan
disclaimerek elfogadhatdsagaval kell foglalkoznia, amelyeket az eredeti bejelentésben nem
nyilvanitottak ki. Ilyen 6sszefiiggésben az ,,alatdmasztas nélkili” disclaimer kifejezést hasznal-
jak a T 451/99 sz. dontésben, a hivatal elnokének megjegyzéseiben, valamint a harmadik felek
megjegyzéseiben is. A tovabbiakban a dontés kertili ezt a kifejezést, mert az ,,aldtdmasztas”
kifejezés az ESZE 84. szakaszaban mast jelent; ezért a ,,kinyilvanitatlan” kifejezést haszndlja.

A disclaimerek mellett ismertetett legalaposabb érvelés, hogy egy disclaimer csupan
onkéntes korlatozas, amellyel a bejelent torli az igényelt targy egy részét, és ezért egy
disclaimer per se nem képezi az igénypont muszaki jellemz6jét, nem sértheti az ESZE 123(2)
szakaszaban foglaltakat, és mindig engedélyezni kell.

A tanics nem érthet egyet ezzel a kovetkeztetéssel. Egy igénypont barmilyen modosi-
tasardl feltételezhetd, hogy miiszaki jelentése van; egyébként hidbaval6 lenne az igény-
pontban valé hasznalata. Muszaki jelentés nélkiili jellemz6 nem korlatoznd az igénypont
oltalmi korét.

Egy hasonlo, de korlatozottabb kérdés, hogy egy technikai jelentéssel biré jellemz6 hozza-
jarul-e a bejelentésben ismertetett miiszaki tanitashoz vagy az igényelt talalmdany targyahoz;
ezt a kérdést targyaljak a G 1/93 és a G 2/98 sz., fentebb emlitett dontésben. A G 1/93 dontés
az ESZE 123. szakaszanak (2) és (3) bekezdése kozotti viszonnyal foglalkozik, és kiilonbsé-
get tesz az igényelt talaAlmany targydhoz muszaki hozzdjarulast nyujto vagy azt nem nyujto
jellemz6k kozott. A dontés szerint az ilyen hozzdjaruldst nem nyujto jellemzok, amelyek
csupan korlatozzak az oltalmi kort, nem tekintendSk olyan targynak, amely a benyujtott
bejelentésben kinyilvanitott targyon tul terjed. A T 323/97 sz. dontés arra a kovetkeztetésre
jut, hogy a G 2/98 sz. dontésben ismertetett megfontolasok alkalmazhatok egy disclaimer
beiktatdsara is, mert nem lehet biztonsaggal megallapitani, hogy egy negativ jellemz6 révén
létrejovo korlatozas az igényelt taldlményhoz muszaki hozzdjarulast nyujt-e.

Ezutdn a dontés a T 323/97 dontésben adott negativ vélaszt vizsgalja a jelen eljardsokban
felmeriil$ kiillonb6zé helyzetekben. Ennek kapcsan az ESZE 54(3) és (4) szakasza szerinti
technika allasaval foglalkozik.

Mindkét vonatkozd dontés felteszi a kérdést, hogy egy ki nem nyilvanitott disclaimer
engedélyezhet6-e, ha az a célja, hogy az ESZE 54(3) szakasza szerint eleget tegyen egy uj-
donsag hianyara alapozott kifogasnak.

A torvény megfelel6 értelmezése érdekében az ESZE 54(3) szakaszanak céljat kell figyelem-
be venni. Minden szabadalmi rendszerben felmeriil az a kérdés, hogy egy késdbbi bejelen-
tést hogyan befolydsol egy kordbbi bejelentés, amelyet nem publikéltak a késébbi bejelentés
benyujtasi vagy elsébbségi id6pontjdban. Eurépaban e kérdés megoldasara két ut létezett. A
»teljes Kiterjesztésti technika allasa szerinti megkdzelités” (whole content approach) szerint a
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korabbi bejelentés a technika allasdhoz tartozik. A szabadalmi hivatal szdmara mér kinyilva-
nitott targyra nem lehet szabadalmat adni. Eurépaban az anyagi szabadalmi jog harmoniza-
lasa el6tt ez volt az allasfoglalas a vizsgalatot nem végz Belgiumban és Franciaorszagban. Az
»igényronto Kiterjesztést technika élldsa szerinti megkozelités”-nek (prior claim approach)
megfelel6en a késdbbi bejelentés igénypontjait 6ssze kell hasonlitani az engedélyezett korab-
bi bejelentés igénypontjaival. E megkozelités célja a kettés szabadalmazas elkertilése. Ilyen
megoldast alkalmaztak az el6vizsgalati rendszerben, igy Ausztridban, Hollandiaban, Nagy-
Britanniaban és Németorszagban, és ez igy is maradt Svajcban. Az 1963. évi Strasbourgi
Egyezmény 4(3) és 6. szakasza mindkét megkozelitést megengedi.

Hasonlé vitak folytak az ESZE el6készit6 munkaja soran. Az érdekelt korok majdnem
egyhanguan az igényront6 kiterjesztést technika dllasa mellett foglaltak allast. Végiil komp-
romisszum sziiletett: bar — legalabb elvben — a teljes kiterjesztésti technika allasat fogadtak
el, de a nem publikalt bejelentéseket csupan az ujdonsag vizsgalata szempontjabol tekintik
a technika allasahoz tartozénak.

A dontés ezutan az ESZE 54(2) szakasza szerinti véletlen ujdonsagrontast targyalja.

A fenti 2(d) kérdés felveti azt a tovabbi problémat, hogy egy disclaimer engedélyezhetd-e
véletlen ujdonsagrontas esetében.

A véletlen tjdonsagrontas fogalma rokon az {itkdzé bejelentések esetén felmeriilé, mar
targyalt helyzettel. Abbol kell kiindulni, hogy csupan tjdonsagrontast kell vizsgalni. Véletlen
ujdonsagrontds tobbnyire a vegyészet és a bioldgiai teriiletén fordul eld, de nem korlatozo-
dik ezekre a teriiletekre. Egy tipikus helyzet a kovetkezd: az igényelt talalmany egy nagy ve-
gyliletcsoportra vonatkozik, amely egy sajatos célra elényos tulajdonsdgokkal rendelkezik. A
csoport egyetlen vegytiletérdl kideriil, hogy ismert egy teljesen eltérd felhasznaldsra, és ezért
az U] felhasznalds szempontjabol teljesen kozombos tulajdonsagok ismertek. Ilyen helyzet-
ben helytelen lenne, ha az egyetlen vegyiilet akadalyozna a teljes csoport szabadalmazasat,
feltéve, hogy a bejelentésben semmiféle alapja nincs az ismert vegyiiletet kizaré médositas-
nak. Egy alkalmazasi igénypont gyakran okozhat ilyen helyzetet. Az alkalmazasi igénypon-
tok azonban korlatozottabb oltalmi kort adnak, mint a termékigénypontok, és a gydgyhatasu
vegyliletek teriiletén kizarhatok az ESZE 52(4) szakasza alapjan.

A véletlen Ujdonsagrontas eltéré meghatdrozasai taldlhatok egyes dontésekben, példaul
a T 507/99 sz. dontésben. Ezek hasonld kifejezésekkel azt mondjdk, hogy egy kinyilvanitas
véletleniil ujdonsagrontd, ha a bejelentést kidolgozé6 szakember nem vette észre vagy azért,
mert egy tavoli miszaki teriiletre tartozik, vagy pedig azért, mert a targya nem segitene
megoldani a problémat. Igy ezen dontések szerint a kinyilvanitasnak teljesen lényegtelen-
nek kell lennie a feltalaloi tevékenység megéllapitdsa szempontjabdl.

Nyilvanvaldan sziikség van disclaimerekre a véletlen ujdonsdgrontas esetén, és ez olyan
gyakorlathoz vezetett, amelyet soha nem vontak kétségbe a T 323/97 dontés el6tt. Emellett
az ESZE 52(1) szakasza azt az altalanos elvet mondja ki, hogy talalmanyok a technika min-
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den teriiletén szabadalmazhatdk, ha kielégitik a torvényi kovetelményeket. Ezt kell figye-
lembe venni alaki kévetelmények értelmezésekor.

A harmadik felek altal tett legtobb megjegyzés szerint egy disclaimer engedélyezhetGsége
tekintetében nem kell kiilonbséget tenni a kizdrand¢ technika allasanak killonboz6 tipusai
szerint. Annak érdekében, hogy a bejelentd ne jusson jogtalan elényhoz, elegenddnek te-
kinthetd, ha a disclaimert nem veszik figyelembe a feltalaloi tevékenység vizsgalatakor.

A szabadalmazhatd talalmanyokra vonatkozé rendelkezések szamos kivételt tartalmaznak
a szabadalmazas alol. Példaként emlitheték az ESZE 52(4) szakasza szerinti, orvosi kezelésre
vonatkoz6 taldlmanyok, valamint a kozrendbe vagy kozerkolesbe titkoz6 talalmanyok.

Az ESZE-nek az iparilag alkalmazhato taldlmanyok meghatdrozasat tartalmazé 57. sza-
kasza nem technikai okok miatt is kizarhat targyakat a szabadalmazhaté talalmanyok ko-
rébol.

Az olyan helyzetekben, amikor egy disclaimer azért engedélyezhetd, mert e kifogds elha-
ritasara szolgal, tigyelni kell arra, hogy a disclaimert indokld ok ne legyen 6sszefiiggésben
a talalmany szerinti tanitéssal.

Az elmondottakbol kovetkezik, hogy egy disclaimer kizardlag arra a célra szolgalhat,
amely miatt beiktattdk, és semmivel sem tobbre. Az iitkoz6 bejelentések esetén beiktatott
disclaimer célja, hogy helyredllitsa az ujdonsagot az ESZE 54(3) szakasza szerinti kordbbi
bejelentések esetén. Ilyenkor az ESZE 54(2) szakasza szerinti technika élldsara vonatkozo
disclaimer célja, hogy egy véletlen ujdonsagrontassal szemben biztositsa az Gjdonsagot. Ha
egy disclaimer hatdsai a fenti célt meghaladjak, nem engedélyezhetévé valik.

A szabadalom atlathatdsaga érdekében a leirasbol ki kell tinnie, hogy a disclaimer ki nem
nyilvanitott, és az oknak is, amely miatt azt beiktattdk. A disclaimer nem lehet rejtett példa-
ul azdltal, hogy ki nem nyilvanitott pozitiv vonasokkal hatdrozzidk meg az eredeti igénypont
és az ujdonsagrontd anyag kozotti killonbséget. A kizart technika allasat a leirdsban jelezni
kell, és utalni kell a technika allasa és a disclaimer kozotti viszonyra.

V.

A fenti okok miatt a Kibdvitett Fellebbezési Tanacs az aldbbi dontést hozta:

»A Tandcs elé terjesztett kérdésekre az aldbbi valaszokat adjuk:

1. Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 123(2) szakasza alapjan nem lehet visszautasitani
egy igénypontnak disclaimer beiktatasaval torténé mddositasat csak azért, mert sem
a disclaimernek, sem az altala az igénypont oltalmi koréb6l kizart anyagnak nincs
alapja az eredetileg benyjtott bejelentésben.

2. Az eredetileg ki nem nyilvanitott disclaimer engedélyezhetdségének megallapitdsakor
a kovetkez6 kritériumokat kell figyelembe venni:
2.1. Egy disclaimer annak érdekében engedélyezhetd, hogy
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— visszadllitsak az ijdonsagot olyan médon, hogy egy igénypontot elhatarolnak
az 54(3) és (4) szakasz szerinti technika 4llasatol;

— visszadllitsak az Gjdonsagot olyan médon, hogy egy igénypont oltalmi korét
elhataroljak az 54(2) szakasz szerinti véletlen Gjdonsagrontastdl; egy tjdon-
sagrontas akkor mindsiil véletlennek, ha annyira tavol all az igényelt talal-
manytol, hogy egy szakember a taldlmany kidolgozasakor nem venné figye-
lembe; és

— kizarjanak egy olyan targyat, amely az 52-57. szakasz alapjan nem miiszaki
okok miatt ki van zdrva a szabadalmazhatdsagbol.

2.2. Egy disclaimer nem zarhat ki tobbet, mint amennyi ahhoz sziikséges, hogy az
ujdonsdgot helyredllitsdk, vagy ahhoz, hogy kizarjak azt a targyat, amely nem
miiszaki okok miatt ki van zdrva a szabadalmazhatdsagbol.

2.3. Egy olyan disclaimer, amely a feltalaldi tevékenység vagy a kielégité kinyilvanitas
meghatarozasa szempontjabodl figyelembe veendd, a 123(2) szakasz szerint meg
nem engedhet6 targyat ad hozza a leirashoz.

2.4. Egy disclaimert tartalmazo igénypontnak ki kell elégitenie a 84. szakasz szerinti
egyértelmiiség és tomorség kovetelményét”

VI.

Az ESZH Kibévitett Fellebbezési Tanacsanak fent ismertetett dontése liberdlisnak tekinthe-
t6, mert engedélyez disclaimereket az ESZE 54(3) szakasza szerinti technika allasa esetén,
vagyis olyan eurdpai szabadalmi bejelentések vonatkozasaban, amelyeket a bejelenté nem
ismerhetett, mert azokat korabban nyujtottak be, de késébb publikéltak. Az ilyen tech-
nika allasaval fennallé barmilyen {itkozés (vagyis kozos targy) torolhetd az igénypontbdl
disclaimer tutjan, és igy az igénypont Gjdonsaga biztosithat6. A dontés azonban tovabbra is
igen megneheziti kizar6 szakaszok hasznalatat egy korabban publikalt [az Eurdpai Szaba-
dalmi Egyezmény (ESZE) 54(2) szakasza szerinti] dokumentum tjdonsagronté hatasanak
megkertilése céljabol, ha ez a dokumentum ,véletleniil” meriilt fel.

Ugy tiinik, hogy az eseti jog fejlédése komoly csapdakat 4llit, amelyek kozvetleniil vezet-
hetnek a szabadalom megvonasédhoz, ha egy kés6bbi felszélalasi eljarasban a disclaimert
nem talaljak engedélyezhetének. Az aldbbiakban néhany esetet idéziink, amelyek az ilyen
megvonasok killonb6z6 példait mutatjak.

a) Ha az el6vizsgal6 kitart azon kifogédsa mellett, hogy az ESZE 54(3) szakasza szerinti
dokumentum a bejelentés igényelt oltalmi korével egybeesé anyagot ismertet, a bejelentd
kényszerithetd, hogy a szabadalom engedélyezése érdekében disclaimert iktasson be igény-
pontjaba. Az is el6fordulhat, hogy a bejelentd disclaimer beiktatasaval kivanja biztositani a
sajat nyugalmat, amikor egyébként kétséges a dokumentum tjdonsagronto jellege.
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Késobb egy felszolalo eredményesen érvelhet azzal, hogy ez az egybeesés csupan a kordb-
bi dokumentum szempontjabdl tiint megalapozottnak, de az tigy teljes kiértékelése azt mu-
tatja, hogy valdjaban nem volt egybeesés, vagyis megallapithato, hogy az igényelt jellemzét
a dokumentum nem kozvetlentl és egyértelmiien tarja fel. Ilyen esetben a szabadalomtu-
lajdonos elkeriilhetetlen csapdaba esik: egyrészr6l az egybeesés hidnyara vonatkozé meg-
allapitas folytan a disclaimer megengedhetetlenné valhat; a targyalt dontés szerint lehet,
hogy csak ,,az ujdonsag helyreallitdsa érdekében” hasznaljak, és igy nem engedhet6 meg a
hasznalata, ha a disclaimer nélkiil is biztositva van az Gjdonsag.

Masrészrél a disclaimer torlése az engedélyezés utan sziikségszertien tégitana az oltalmi
kort, mert az engedélyezett véltozatban a disclaimerrel kizart anyag ismét az oltalmi koron
beliilre keriil, ami nem engedhet meg, mert nyilvanvaldan titkézik az ESZE 123(3) szaka-
szdban foglaltakkal.

Igy tehat az igénypont nem fogadhat6 el sem a disclaimerrel, sem a nélkiil, és a szabadal-
mat engedélyezhetd igénypontszovegezés hianya miatt meg kell vonni.

b) Ha egy vegyészeti targyu bejelentés igénypontja egy anyag 1-10%-dra vonatkozik, és a
technika alldsa mar leirja ugyanennek az anyagnak az 5,65%-at, a disclaimer szovege vila-
gos: ki kell vonni az oltalmi korbél az 5,65%-ot (,,... 1-10%, kivéve az 5,65%-ot”).

Mit lehet azonban tenni nem szamszer(, példaul szerkezeti jellemz6k esetén? Egy egysze-
rii példa: igényliink egy kotéelemet, és egy ESZE 54(3) szakasz szerinti dokumentum mar
bemutatja ilyen célra a csavart. Logikusnak tlinik a csavar kizarasa a kovetkez6 szovegezés-
sel: ... kot6elem, kivéve a csavart”

Lehet azonban, hogy ez nem elég egy felszélalasi eljarasban. Jelenleg az ESZH ugy ér-
telmezi a G 1/03 sz. dontést, hogy csupan olyan dolgot lehet disclaimerrel kizarni, amit a
technika alldsa ténylegesen kinyilvanit, és ennél semmivel sem tobbet. Ezért ha egy kordbbi
dokumentum jobbmenetes fémcsavart ismertet, tul tag lehet egy csavart kizaré disclaimer.
Ha azonban egy jobbmenetes fémcsavart zarunk ki disclaimerrel, ezt egy fellebbezési tanacs
tal tagnak mindsitheti, ha a technika 4lldsaban példaul az is ismertetve van, hogy a csavar
3-5 cm kozotti hosszasagu; itt a disclaimert mint tul tagat ismét el kell utasitani.

Végiil is ez azt jelenti, hogy szerkezeti igénypontok esetén egy tdl tag disclaimer elkerii-
lése gyakran sziikségessé teheti az Ujdonsdgronté dokumentum rajzdnak az igénypontba
vald beiktatasat azzal egyiitt, amit a leirds kinyilvanit, példankban a csavar tulajdonsagait.
Ezt azonban az ESZE 84. szakasza alapjén kifogdsolhatjak. Es még mindig elmulaszthatunk
valamit, igy példaul a fémcsavarnak egy megerdsitendd falemezzel — és nem barmilyen
anyagbdl késziilt lemezzel — valé kombindcidjat.

Ilyen okok miatt a nem szdmszer( szerkezeti jellemz8k esetén sohasem lehetiink biztosak
abban, hogy a disclaimer eléggé korlatozott mértéki-e ahhoz, hogy a hivatal mindegyik f6-
ruma elfogadja. Ha nem fogadjak el, ismét az elkeriilhetetlen csapda vér rank: a disclaimer
szOvegét tulsdgosan tagnak talaljak, és ezért sztkiteni kell. Masrészrél viszont a disclaimer
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barmilyen szlikitése sziikségszertien tagitja az igénypont oltalmi korét. Ez nem engedhetd
meg az ESZE 123(3) szakasza miatt.

Kovetkezmény: sem a disclaimert tartalmazd, sem a disclaimer nélkiili igénypont nem
fogadhato el, és a szabadalmat elfogadhatd igénypontszévegezés hidnya miatt egyszertien
megvonjak.

¢) Vegyiik a b) esetet, és tételezziik fel, hogy az egybees$ anyag (amelynek van egy csa-
varja) nemcsak az ESZE 54(3) szakasza szerinti, korabban nem publikalt dokumentumban,
hanem egy, az ESZE 54(2) szakasza szerinti, egyéb korabbi publikalt dokumentumban is
ismertetve volt. Tegyiik fel tovabba, hogy ez a korabbi dokumentum a taldlmény altaldnos
tertiletére esett, vagyis egyaltalan nem volt ,véletlenszer”. Ilyen esetben a targyalt dontés
egyértelmiien megallapitja, hogy nem engedheté meg a korabban nem publikalt dokumen-
tum disclaimerrel valé kizdrasa, ha ugyanakkor a korabban publikalt (és nem ,véletlensze-
ri”) dokumentumot szintén kizértuk disclaimerrel.

Mi torténik azonban, ha a korabban publikélt és a kordbban nem publikalt dokumentu-
mok mindegyike emliti a csavart, de csupan a korabban nem publikalt dokumentum nyil-
vanitja ki az igénypont valamennyi egyéb jellemz8jét (vagyis disclaimert kivan ,,az ijdonsag
helyreallitdsa érdekében”), mig a kordbban publikdlt dokumentum egy hasonlé szerkezet-
ben mutat csavart, de az a disclaimer nélkiil sem Gjdonsagrontd?

Ha a csavart disclaimerrel kizdrjuk, azt gondolhatnank, hogy csokkentjiik az egybeesés
mértékét a korabban publikalt dokumentum és az igénypont kozott, ugyhogy a kordbban
publikalt, nagyon kozeli dokumentum a disclaimer révén tavolabbiva valik. A G 1/03 sz.
dontés azonban egyértelmtien megallapitja, hogy egy disclaimernek sohasem szabad alatd-
masztania egy feltaldléi érdemre utalé érvet. Igy a hivatal a disclaimert elfogadhatatlannak
mindsitheti éppen azért, mert a taldlmany teriiletére esd, korabban publikalt dokumentum
szintén hasonld helyen, de az igényelttdl eltéré kornyezetben haszndl egy csavart (vagyis
nem ujdonsagronto). Ez csupan a felszdlalds alkalmaval valhat ismertté, amikor a felszdlald
ilyen, egyébként nem ujdonsagrontd nyomtatvanyok utan kutat.

Itt is az elkeriilhetetlen csapda var rank: a disclaimer elfogadhatatlanna valik, mert
olyannak tekintik, hogy korabban publikélt anyagrol is lemond, de nem szabad tor6lni
sem, mert ez nyilvanvaléan bévitené az igénypont oltalmi korét, amit az ESZE 123(3) sza-
kasza nem enged meg. Ilyen okok miatt sem a disclaimert tartalmazé igénypont, sem a
disclaimer nélkiili igénypont nem fogadhaté el, és a szabadalmat meg kell vonni megfelel6
igénypontszovegezés hidnya miatt.

A fentiekbdl lathato, hogy a targyalt G 1/03 sz. dontés révén bevezetett liberalis gyakorlat
a kordbban nem publikalt [ESZE 54(3) szakasz szerinti] dokumentumok tekintetében a ké-
sébbi eurdpai joggyakorlat folytan elkeriilhetetlen csapdédkhoz vezethet.

Ebbdl az a tanulsag vonhato le, hogy lehetéleg ne alkalmazzunk disclaimert, kiilondsen
szamszer( adatokat nem tartalmazé igénypontokban, ha 4j és nem kézenfekvd talalma-
nyunkra fenntartathaté eurdpai szabadalmi oltalmat kivanunk nyerni.

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



