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SZABADALMAKKAL KAPCSOLATOS DONTESEK
AZ AMERIKAI BIROSAGOK 2001. ES 2002. EVI GYAKORLATABOL

Az alébbiakban szabadalmakkal kapcsolatos dontéseket ismertetiink az Egyesiilt Allamok
Szabadalmi és Védjegyhivatala Fellebbezési és Interferenciatandcsa és az amerikai birésa-
gok 2001. és 2002. évi gyakorlatabol.

Ha az Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala (U. S. Patent and Trademark Of-
fice, USPTO) elutasit egy szabadalmi bejelentést, a Fellebbezési és Interferenciatandcshoz
(Board of Appeals and Interferences, BAI) lehet fellebbezést benytjtani. A tanacs dontése
ellen kéttéle fellebbezési lehetség van: a columbiai korzeti birdésaghoz (District Court for
the District of Columbia) benyujtott fellebbezés esetén 1j anyagra is lehet hivatkozni, mig
a Szovetségi Fellebbezési Birdsaghoz (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) be-
nyujtott fellebbezés esetén ilyen lehetéség nincs. A BAI dontései ellen legtobbszor a CAFC-
hez fordulnak, mert ez az t altaldban gyorsabb és olcsobb.

A CAFC rendes koriilmények kozott haromtagu tandcsban dont, de fontosabb tigyekben
en banc hataroz, amikor a dontés meghozataldban a birdsag 6sszes biraja részt vesz.

Els6 fokon a korzeti birdsagok targyaljdk a szabadalombitorlasi tigyeket, amelyekben a
telek kérhetik, hogy tigyiiket eskiidtbirdsag targyalja. Az eskiidtszék feladata az ilyen tigyek-
ben ténykérdések eldontése, mig jogi kérdésekben a bird dont. Ha nem kérnek eskiidtszéki
targyalast, a biré dént mind jogi, mind ténykérdésekben.

A korzeti birdsagok dontése ellen a CAFC-nél lehet fellebbezni.

A CAFC dontése kivételes esetekben a Legfelsébb Birosagnal (US Supreme Court) ta-
madhat meg.

A) 2001 janudrjaban a CAFC elrendelte a Johnson & Johnston Associates Inc. (Johnson) v. R.
E. Service Co. (Service)-ligy en banc meghallgatasat. Ezt megel6z6en 1999. december 7-én
az tigyet a CAFC haromtagu tandcsa tdrgyalta meg, de nem hozott dontést, és a teljes biro-
sag a két fél koziil barmelyiknek a kérése nélkiil, sajat elhatdrozasabol (sua sponte) hozott az
tigyben en banc meghallgatasra vonatkozé dontést.

Az eldontendd kérdés az volt, hogy egy szabadalmas érvényesitheti-e szabadalmat az
ekvivalenciaelv alapjan olyan tdrgyra, amelyet leirasdban kinyilvanitott, de nem igényelt.

A birésag két ellentétes korabbi dontést vett figyelembe.

A Maxwell v. J. Baker, Inc.-tigyben hozott birdsagi dontés szerint az ekvivalenciaelv ilyen
esetben nem alkalmazhato, mert a kinyilvanitott, de nem igényelt targy a koznek van fel-
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ajanlva. A Maxwell talallmanya egy cipék Osszekotésére szolgalé muanyag eszkozre vonat-
kozott; a leiras kinyilvanitotta, hogy az eszkoz két helyen kapcsolhatd a cip6khoz, de az
igénypont csak egy kapcsolasi pontot emlitett.

A vegyészeti targyt YBM Magnex, Inc. v. International Trade Commission-iigyben a bi-
torlds targya olyan termék volt, amely a leirasban ki volt nyilvanitva, de nem volt igényelve.
Ennek ellenére a birdsag itt bitorlast allapitott meg.

A Service 2001 madrciusaban nyujtotta be fellebbezése részletes indokoldsat, amelyben a
Maxwell-tigyben hozott dontés megerdsitését kérte arra hivatkozva, hogy azt tobb évtizedes
eseti jog is alatimasztja.

A Johnson 5 153 050 sz. szabadalma olyan, nyomtatott dramkori lapok gyértasara vonat-
kozott, amelyek vezet rézfoliakbol allo vékony lapjait ,,prepeg”-nek nevezett dielektromos
gyantaval impregnélt anyagbol dllé lemezekre viszik fel. A rétegezési eljaras alatt a mun-
kasok megfogjak a rézfoliat, ami annak szennyez8dését idézi el6, és egyuttal a maratott
rézaramkorben diszkontinuitdsokhoz vezet. A taldlmany szerint a vékony rézfolidhoz egy
aluminiumlemezt csatlakoztatnak, aminek kévetkeztében elkeriilhet6vé valik a munkdsok
altali szennyezés. E szabadalommal kapcsolatban a korzeti birdsag az ekvivalenciaelv alap-
jan megallapitotta, hogy az alperesek szandékosan bitoroltak annak 1. és 2. igénypontjat.

Az alperesek a CAFC-hez benyujtott fellebbezésiikben azzal érveltek, hogy a Johnson
nem igényelt acél fedSlapot, és igy annak alkalmazdsat a koz szamdra szabadon hagyta,
mert az oltalmi kor csupan aluminium feddlapra vonatkozik.

Valaszaban a Johnson arra hivatkozott, hogy a nem igényelt acél fed6lapok nem tekinthe-
t6k a koz szamara atadottnak.

A CAFC 2002 mérciusdban ugy itélkezett, hogy egy szabadalmas nem hivatkozhat az
ekvivalenciaelvre annak érdekében, hogy kinyilvanitott, de nem igényelt targyra vonatkozo
igényt érvényesithessen. A CAFC azt is megéllapitotta, hogy amennyiben allaspontja titko-
zik egy 1998. évi korabbi dontésével, utdbbit most érvényteleniti.

A CAFC szerint egy nem igényelt targy a koznek van felajanlva, mert a szabadalom oltal-
mi korét az igénypontok hatdrozzak meg, és igy a birdsagoknak a korabbi joggyakorlattal
6sszhangban nem kell foglalkozniuk azzal a kérdéssel, hogy egy kizarolagos jog olyasmire is
vonatkozik-e, amit a szabadalmi hivatal nem vizsgélt. Igy a CAFC megvaltoztatta az als6foku
birésag bitorlast megallapitd itéletét, majd leszogezte: ,,Egy szabadalmas, aki gondatlansag-
bdl elmulaszt egy kinyilvénitott targyat igényelni, nem marad orvoslas nélkiil’, mert az ere-
deti szabadalom engedélyezésétSl szamitott két éven beliil benyujthat egy ,,reissue” (jbol
engedélyeztetni kivant szabadalomra vonatkozd) bejelentést, és igy megkisérelheti eredeti
oltalmi kérének bévitését, vagy pedig egy kiilon bejelentést is benyujthat, amelyben igényli
a kinyilvanitott, de nem igényelt targyat. A Johnson két folytatdlagos bejelentést nytjtott be,
amelyek igénylik a vonatkozé targyat.

A birésag egyik tagja kiilonvéleményt nyilvanitott, mert szerinte az {téletben hivatko-
zott esetek nem az ekvivalenciaelv alkalmazdsara vonatkoznak, hanem egyszer(ien azt

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



SZABADALMAKKAL KAPCSOLATOS DONTESEK AZ AMERIKAI BIROSAGOK 2001. ES 2002. EVI GYAKORLATABOL 55

allapitjak meg, hogy egy szabadalmazott talalmany igénypontjai hatarozzdk meg az ol-
talmi kort.

Az itéletbd] levonhaté tanulsdg, hogy a kinyilvanitott, de nem igényelt targy kapcsan egy
szabadalmas nem tamaszkodhat az ekvivalenciaelvre. Ugyanakkor az a kovetkeztetés is le-
vonhato, hogy nemcsak azt kell gondosan vizsgélni, hogy a leiras az dsszes igénypontot ald-
tamasztja-e, hanem azt is, hogy minden igényelve van-e, ami a leirasban ki van nyilvanitva.

B) A CAFC egy, az Eli Lilly and Co. (Lilly) v. Barr Labs., Inc.-igyben 2001 marciusaban
hozott dontése érvénytelennek mindsitette a Lilly egy olyan szabadalmat, amely eljarasra
vonatkozott, szerotonin-felvétel meggétlasara allatokban fluoxetin-hidroklorid (Prosac)
adagoldsa utjan.

A Lilly egy masik szabadalma emberek szoronggis elleni kezelésére vonatkozott, ugyanez-
zel a vegytilettel; e szabadalom oltalmarol azonban a Lilly lemondott.

A birésag megallapitotta, hogy a megtdmadott szabadalom a masik (lemondott) szabada-
lom altal kinyilvanitott jellemzén alapult. A megtamadott szabadalomban ,,allatok” emlité-
se a masik szabadalomban emlitett ,,emberekkel” szemben nem okoz kiilonbséget, mert a
»genus” (ember) tjdonsagat lerontja a ,,species” (allat). Ezért a birdsag kettds szabadalma-
zasra hivatkozva a megtdmadott szabadalmat is lemondottnak (disclaimed) tekintette.

Az egyik biré ellenvéleményt nyujtott be, mert szerinte a kettds szabadalmazasra val6
hivatkozas nem volt megalapozott. A masik szabadalmat ugyanis kilenc évvel kés6bb nyuj-
tottak be, a két szabadalom feltalaldi kiilonboztek, és a megtamadott szabadalmat az eld-
vizsgalati eljarasban felhoztak a masik szabadalom ellen. Nézete szerint a Lillynek a masik
szabadalomrol valé lemonddsa nem tette sziikségessé, hogy a megtdmadott szabadalmat is
lemondottnak tekintsék.

C) A CAFC egy 2001 marciusaban hozott masik dontése a Watts v. XL Sys., Inc.-iigyben
megerGsitette a korzeti birdsag dontését, amely elutasitotta a bitorlasi keresetet.

A bitorlési tigy targyat képez6 szabadalom f6leg olajfurd tornyokban hasznalhaté csGcsat-
lakozasokra vonatkozott. Az igénypontok szerint a csatlakozasok ,masodik vége elsziikiil8
kiilsé csavarmenettel van kialakitva, amely olyan médon van méretezve, hogy egy ilyen csat-
lakozast szorosan zaré médon lehet kozvetleniil 6sszekapcsolni egy masik csatlakozassal”

A CAFC szerint ez a korlatozas nem emlit ,,eszkozt”, hanem egy sziikiil6 csavarmenetet,
amit a szakmaban olyan szerkezetként ismernek, amely végrehajtja a kivant mtikodést. A
leirasban ki van nyilvanitva, hogy ezt a miikodést az emlitett szerkezet végzi. A CAFC az
igénypontokat az elény6s kiviteli alakra korldtozva értelmezte, mert az ,,olyan médon van
méretezve” szohaszndlat nem elég vildgos; a leirds csupan egyetlen szoros lezarasi modot
ismertet, ami ténylegesen korlatozza a taldlmanyt, amikor kijelenti, hogy ,,a jelen taldlmany
a kinyilvanitott tulajdonsagot hasznalja” A birésag korlatozott oltalmi kordi igénypontot
vett figyelembe, megjegyezve, hogy az elény6s kiviteli alak volt az egyetlen kinyilvanitott
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megvaldsitasi alak. Emellett a bejelenté az elévizsgélati eljaras alatt az igénypontok oltalmi
korét korlatozo nyilatkozatot tett.

A CAFC helybenhagyta az alsofoku birosagnak azt a dontését, hogy az alperes nem ko-
vetett el bitorlast, és nem fogadta el a felperesnek azt az érvelését, hogy bejelentése oltalmi
korét nem korldtozta az elévizsgélati eljaras soran, mert a szoban forgé nyilatkozat benyu;-
tasakor nem modositotta igénypontjait.

D) Az ,ekvivalencia” fogalom megértése és alkalmazasa szabadalombitorldsok esetén szak-
emberek szamara is komoly nehézségeket okozhat annak kétféle értelme miatt.

Amikor a bitorlassal vadolt eszkoz egy igénypont minden elemét tartalmazza, sz6 szerint
bitorolja az igénypontot. Ha azonban nem tartalmazza az igénypont egy vagy tobb elemét,
az ekvivalenciaelv alapjan még mindig bitorolhatja az igénypontot, ha a hianyzo igényponti
elem(ek) és a bitorlassal vadolt eszkdz megfelelé eleme(i) kozotti kiilonbségek lényegte-
lenek. Az ekvivalenciaelv alkalmazésakor bitorlas allapithaté meg, ha az ekvivalens elem
lényegileg ugyanazt a funkcidt végzi l1ényegileg azonos titon és lényegileg ugyanolyan ered-
ménnyel, mint az igényelt elem.

A WMS Gaming v. International Game Technology-tigyben a CAFC 2001 4prilisaban ab-
ban a kérdésben foglalt allast, hogy az ,.eszkoz plusz funkcid” (means-plus-function) korla-
tozast tartalmazo igénypontot hogyan kell értelmezni.

Amikor egy talalmany szerinti megoldasban az egyes elemeket példaul szogek tartjak 6sz-
sze, az igénypontban nem célszert szogeket emliteni, mert a bitorlé hasznalhat csavarokat,
kapcsokat, enyvet stb. is. Ezért az igénypontban a tobb killonb6z6 megoldasra is raolvasha-
t6 ,,0sszeerdsitésre szolgald eszkoz” (means for fastening) kifejezést célszert hasznalni. Az
ilyen megoldést nevezik a szabadalmi tigyvivék ,.eszkoz plusz funkci6” szerkezetnek, mert
az eszkozt annak konkrét megnevezése helyett funkcidjaval hatarozza meg.

Szabadalomjogi szempontbdl az ilyen szerkezet idedlis esetben minden lehetséges esz-
kozt véd, és igy a lehet legtdgabb oltalmat biztositja. Az ilyen szerkezetek azonban nem
annyira tagak, mint ahogy az sz6vegiik alapjan varhat6 lenne. A szabadalmi torvény ugyan-
is az ilyen szerkezeteket azokra az elemekre korldtozza, amelyek a szabadalmi leirasban ki
vannak nyilvanitva, valamint azokra, amelyek ekvivalensek a kinyilvanitottakkal. Itt ismét
szerepel az ,ekvivalens” sz6, de mds szovegosszefiiggésben.

A birésagoknak gyakran nemcsak azt kell megallapitaniuk, hogy egy ,.eszkoz plusz funk-
ci6” szerkezetet sz6 szerint bitorol-e egy eszkozt, hanem azt is, hogy az ilyen szerkezetet az
ekvivalenciaelv alapulvétele esetén is bitoroljak-e. Ez az az eset, amikor az ,.ekvivalens” sz
két jelentését gondosan meg kell kiilonboztetni.

A vizsgilt esetben a szabadalom egy komputerizalt nyer6automatdra vonatkozott. A
gépben egy mikroprocesszor szabalyozta a nyerési esélyeket. A szabadalmi igénypontban
szerepelt egy eszkoz tobb szamnak egy forgd kerék helyzeteihez val6é hozzarendeléséhez
és egy eszkoz a szamok koziil egynek a kivalasztasahoz. A szabadalom szerinti megoldas
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egyetlen szamot hasznalt a kerék lealld helyzetének meghatarozasahoz, mig a bitorlassal
vadolt eszk6z harom szam kombindcidjat hasznalta. A birosag azt allapitotta meg, hogy a
bitorlassal vadolt késziilékben sem az igényelt funkciét elvégzé eszkoz, sem maga a funk-
ci6 nem volt azonos a szabadalomban igényelttel, azonban mindkét késziilékben minden
egyes kerékleallasi helyzethez egy ,,szamcimke” volt hozzarendelve, amely egyértelmtien
meghatdrozta a kerék megallasi helyzetét. A birdsag szerint az egyetlen szammal megjelolt
»cimke” és a szamok kombinacidjaval megjeldlt ,,cimke” kivalasztasa kozotti kiillonbség
lényegtelen volt.

A birdsag megéllapitotta, hogy sz6 szerinti bitorlashoz azonosnak kell lennie az ,,eszk6z
plusz funkcid” igénypontban a funkcidonak és a bitorldssal vadolt késziilékben a megfeleld
eszkoz funkcidjanak. Ha ilyen azonossag nem all fenn, akkor nincs sz6 ,.eszkoz plusz funk-
ci¢” ekvivalenciarol. Ha azonban csak lényegtelen kiilonbségek vannak az igényelt funkcio
és a bitorlonak vélt szerkezetben a megfeleld eszkoz funkcidja kozott, akkor a szerkezet még
bitorolhat az ekvivalenciaelv alapjan. Ebben az esetben az egyetlen szam hozzarendelése a
kerék megéllasi helyzeteihez nem volt azonos szamok kombindcidjanak a kerék megallasi
helyzeteihez valé hozzarendelésével, nem tortént szo szerinti bitorlds, minthogy azonban a
kiilonbségek 1ényegtelenek voltak, a birdsag szerint a szabadalmat az ekvivalenciaelv alap-
jan bitoroltak.

A sz6 szerinti bitorlds és az ekvivalenciaelv alapjan torténd bitorlas kozotti kiillonbségek
nem feltétleniil csak akadémikus jellegtiek. Az els6foku birdsag megallapitotta, hogy a fel-
peres WMS Gaming sz6 szerint bitorolta a szabadalmat, és hogy ez a bitorlas szandékos
volt. E megallapitds alapjan az els6foku birosag a szabadalmas 10,8 millié dollaros tényleges
karat megharomszorozta, és igy 32,4 milli6 dollar kartéritést allapitott meg. A CAFC azon-
ban ugy itélte meg, hogy a bitorlas szandékos voltdnak meghatdrozasakor figyelembe kell
venni azt is, hogy a bitorlds sz6 szerinti volt-e, vagy pedig csak az ekvivalenciaelv alapjan
lehetett bitorldst megallapitani.

Minthogy a CAFC az els6foku birdsag sz6 szerinti bitorldsra vonatkozé megallapitasat
helytelennek talalta, az tigyet visszautalta az elséfokd birdsagnak, és elrendelte a szandé-
kossagra vonatkozé megallapitas feliilvizsgalatat, figyelembe véve a sz6 szerinti bitorlas
hidnyét. Igy a sz6 szerinti bitorlds és az ekvivalenciaelv alapjén torténd bitorlas kozotti
finom kiillonbségtétel a megitélt kartéritésben 21,6 millié dolldr kiillonbséget okozhat.

E) A Vanguard Prods. Corp. v. Parker Hannifin Corp.-igyben a CAFC 2001 méjusaban hely-
benhagyta a korzeti birdsag eskiidtszéki dontését, amely kimondta, hogy egy elektromagneses
hatassal szemben véd6 tomitSpajzsra vonatkozé szabadalmat az alperes szandékosan bitorolt.

Az gy tisztdzando kérdése az volt, hogyan kell értelmezni az igénypontoknak azt a részét,
amely szerint a tomitépajzsnak egy vastag rétege és egy azzal ,,szervesen Osszefiigg§” (integral
therewith) vékony rétege van. Az alperes azzal érvelt, hogy a szabadalom koextrudalasi elja-

réssal képzett rétegekre volt korlatozva (az alperes meritéses bevonast alkalmazott).
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A birdsag elutasitotta az alperesnek azt az allitasat, hogy az el6vizsgalati eljardsban a felpe-
res a koextrudalast taldlmanya alapvetd jellemzéjeként azonositotta. A birdsag szerint a be-
jelentd és az el6vizsgald a tomités szerkezetét vizsgalta, nem pedig annak eléallitasi maédjat.
Bar a bejelent6 hangsulyozta a koextrudalas elnyeit, a birdk tobbsége szerint nem zarta ki
egyéb gyartasi modok alkalmazasat, mert a koextrudalast csak egy aligénypontban igényel-
te: ,A gyartasi mod — még ha elényosként emlitik is — 6nmagdban nem alakit at termék-
igénypontokat egy sajatos eljarassal korlatozott igénypontokka”

A tobbségi véleménnyel ellentétben az egyik biré elismerte ugyan, hogy az igénypontok-
ban alkalmazott kifejezés tul tag volt, de szerinte a bejelentd az engedélyezd végzés kiadasa
el6tt benyujtott kiegészitd nyilatkozattal lemondott més eljarasokrdl azaltal, hogy hangsu-
lyozta a koextrudalasi eljards fontossagat.

F) A CAFC a Glaxo Group Ltd. (Glaxo) v. Ranbaxy Pharma, Inc. (Ranbaxy)-tigyben
2001 juliusaban nem hagyta jova a Glaxo ideiglenes intézkedésre vonatkozé kérelmét,
amelyben a Ranbaxy eltiltasat kérte a cefuron-axetil antibiotikum gyartasatol. A Glaxo
szabadalma a Ceftin nevii antibiotikum ,,1ényegileg kristalyos anyagtél mentes” alakjara
vonatkozott.

A CAFC egyetértett a korzeti birosdg allaspontjaval, amely szerint a lefrasnak a ,,1énye-
gileg kristalyos anyag nélkil” kifejezését kell alapul venni. A ,,1ényegileg mentes” kifejezés
eredetileg egy aligénypontban szerepelt, amelynek f8igénypontja a ,,lényegileg amorf™ ki-
fejezést tartalmazta egy olyan példahoz kapcsolva, amely szerint a termék 10% kristalyos
anyagot tartalmazott. Figyelembe véve, hogy egy aligénypont oltalmi korének a f8igény-
ponténal sziikebbnek kell lennie, eldontendé volt az a kérdés, hogy a 10% a ,,lényegileg
amorf” vagy a ,lényegileg mentes” kifejezés vonatkozasaban értendé-e.

A Glaxo szabadalmét megalapozé kiilfldi elsé6bbségi bejelentésben a bejelent6k megje-
gyezték, hogy egy olyan rontgensugar-diagram, amely nem mutatott gytrtket, ,,1ényegileg
mentes” anyagra vonatkozott, és bizonyitottak, hogy 10%-nal nagyobb mértékd kristalyos-
sag kimutathato lenne a rontgendiagramon. Ennek alapjan a CAFC dontése szerint a ,,1é-
nyegileg mentes” kifejezés fels6 hatara 10%-nak tekintendd.

A Ranbaxy gyogyszerforgalmazasi engedélyre iranyuld kérelme szerint termékei 10-15%
kristdlyossagot mutattak, és igy nem okoztak sz6 szerinti bitorlast.

Az el6vizsgalati eljarasban a Glaxo a vita alapjat képezé igénypontjat hdrom eredeti igény-
pont dsszevondsaval szovegezte meg egy olyan végzésre adott valaszként, amelyben az el§-
vizsgald a bejelentést hatdrozatlansdg miatt kifogasolta; igy a Festo-tigyben hozott dontés —
amelyrél a 2005. decemberi szam 36. oldalan az O) pontban szimoltunk be — miatt a Glaxo
igénypontjainak oltalmi kére csak sztiken volt értelmezhetd.

A CAFC megillapitotta, hogy a Glaxo nem kozolt a birdsdggal adatot arra nézve, hogy
milyen anyagi veszteséget var a vélt bitorlas miatt, és igy a Ranbaxyrdl sem bizonyithatd,
hogy nem tudna kifizetni tartozasat.
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A fenti tények figyelembevételével a CAFC nem latta indokoltnak ideiglenes intézkedés
elrendelését.

G) A Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) v. Ben Venue Labs., Inc.-iigyben a CAFC 2001 szep-
temberében jdonsag hianyaban érvénytelennek mindsitette a BMS egy els6 szabadalma-
nak Osszes igénypontjat és egy masodik szabadalmanak két igénypontjat.

A szabadalmak olyan tumorkezelési eljarasra vonatkoztak, amely szerint hdrom 6ran
keresztiil taxol ,hatdsos mennyiségét” adagoljak. Az tjdonsagrontoként megnevezett
nyomtatvany leirja az igényelt mddszer 1épéseit, de nem utal annak rédkellenes hatasa-
ra — amit viszont a széban forgd szabadalmak igénypontjainak targyi kore emlit —, és
csupan utal arra, hogy tanulményozni kellene az elégyogyszerezés lehetségét, viszont
a szabadalmak éppen eldgyogyszerezés céljabol irtak elé a hdrom ordn keresztiil valo
adagolast.

A CAFC dontése megallapitja, hogy a ,,hatdsos mennyiség” emlitése nem korlatozo jel-
legti, mert csupan megismétel egy, a leirasban szamszertien is szereplé korlatozast.

A bir6sag elvetette a BMS azon érvelését, hogy a hatdsos mennyiségre vald utalds az
igénypontban annak bizonyitékaként tekinthet$, hogy a talalmany egy ismert eljards dj
alkalmazdsa. ,,Azonos célra irdnyuld ismert eljarasok tjonnan felismert eredményei nem
szabadalmazhatdk, mert ezek az eredmények az eljaras velejaroi”

A masodik szabadalommal kapcsolatban a birdsag megallapitotta, hogy bar az ujdon-
sagrontoként megjelolt cikk kutatdi nem emlitették a betegek elégydgyszerezését, nincs
sziikség a javaslatok tényleges kinyilvanitdsara ahhoz, hogy egy cikk ujdonsagronto legyen;
az ujdonsagrontashoz elegendd, ha a javaslatok egy szakember szdmara lehet6vé teszik a
tényleges megvaldsitast. A kelld kinyilvanitds kés6bbi cikkek révén valt nyilvanvalova, és
a BMS sikere egy olyan teriileten, ahol masok nem voltak eredményesek, ujdonsagrontas
szempontjabdl nem vehetd tekintetbe.

H) A CAFC az Exxon Research & Engineering Co. v. United States-iigyben 2001 szeptem-
berében megvaltoztatta a korzeti birdsdg dontését, amely érvénytelennek nyilvénitott
egy, a Fischer-Tropsch-eljards tokéletesitésére vonatkozo szabadalmat. Az itélet megal-
lapitja, hogy (1) a szabadalom igénypontjaban a ,lényegileg a kezdeti katalizatoraktivitas
megnoveléséhez elegendé ideig” kifejezés a szabadalmi leirds szovege alapjan ,kelléen
vilagos” a megnovelés mértékével kapcsolatban; (2) nem volt szitkséges az id6tartam fel-
s6 hatarat megadni, bar nagyon hosszu kezelési id6tartamok kedvez6tlen eredményhez
vezethettek; (3) az als6 hatar meghatarozhatd, mert ,,az igénypontban foglalt korlatozas
a targy ismeretében kellden pontos kifejezésekkel volt meghatdrozva”; és (4) nem okoz
gondot az eljaras leallitdsa (és igy a termék elbontasa) az ,,elegendd idétartam” meghata-
rozasa céljabodl, mert az ilyen elbontassal jar6 vizsgalatot el lehet végezni kis mennyiségt
proébékon is.
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A CAFC itélete azt is megdllapitja, hogy a szabadalom érvényességének torvényes feltéte-
lezésébdl indulnak ki, és védik a feltalalok hozzajaruldsat a technika fejlédéséhez akkor is,
ha a szabadalmi leiras szovegezése nem idealis.

I) A CAFC 2001 novemberében a Novartis Corp. (Novartis) v. Ben Venue Labs., Inc. (Ben
Venue)-tigyben helybenhagyta a korzeti birdsag itéletét, amely nem allapitott meg bitorlast.

A vonatkoz6 szabadalom csontfelszivodast gatlé dinatrium-pamidronat kristalyvizet tar-
talmazo kristélyos alakjara vonatkozott. A vitatott kérdés az volt, hogy a Ben Venue vegyii-
lete, amely vizben oldhato, gyartas kozben egy bizonyos ponton kristalyossa valik-e.

Bér a vegyiilet koncentracidjat gyartas kozben az oldhatdsagi hatar alatt tartottak, a Novartis
azzal érvelt, hogy atmenetileg lokalisan képzédhetnek kristalyok az oldhat6sagi hatar folott is. A
Novartis 4llitasanak aldtdmasztasara szakértd dltal készitett szamitogépes modellt hasznalt.

A CAFC szerint bar a korzeti birésagnak a szamitégépes modellre vonatkozé kritikaja
nem volt elfogadhatd, a Novartis bizonyitasat sem fogadtak el, mert a szakvélemény tény-
szer( allitasai nem voltak kellden alatamasztva.

J) A CAFC a Smith ¢~ Nephew, Inc. v. Ethicon, Inc.-ligyben 2001 decemberében hozott dén-
tésében megvaltoztatta a korzeti birosdg dontését, megallapitva, hogy a felperes szabadal-
mat bitoroltak.

A szabadalom eljarasra vonatkozott sebvarratnak csonton val6 rogzitésére olyan mddon,
hogy egy, a varrathoz kapcsolt csapot a csont kiilsé, kemény részében létesitett nyilasban
helyeznek el.

Az eldontendé kérdés az volt, hogy az aldbbi korlatozas: ,,a csapot a nyilasban ugy helye-
zik el, hogy a hozza csatlakozo varratot benyomjak a nyildsba’, megkivanta-e, hogy a csapot
a behelyezés utan a sebész egyaltalan ne mozgassa.

A CAFC héromtagu tanacsa két tagjanak véleménye szerint a korlatozas csupan annyit je-
lentett, hogy a csapot behelyezése utan nem lehet eltavolitani, de az még mozgathatd bitorlas
elkertilése nélkiil. A tobbségi vélemény szerint korlatozds jott ugyan létre, amikor a bejelen-
t6 elhatdrolta magat egy olyan ismert eljarastol, amelynél bonyolult mechanikai miivelettel
rogzitették a csapnak megfelel$ lehorgonyzé elemet, de ez a korldtozas nem terjedt ki arra az
esetre, amikor a varrat egyszerti megrantasaval biztositjak, hogy a csap rogziiljon (kiilonosen,
mert ez volt a szabadalmi leirds ltal tanitott ,,ésszeri” megoldas). A tobbségi vélemény szerint
ez a ,feszit§” eljaras csupan olyan kiilon 1épést jelentett, amely nem befolyasolta az igénypont
bitorlasat, mert ,,egy igénypont nem hidnyos, amikor kevesebbet allit, mint mindazok a lépé-
sek, amelyek a gyakorlatban a talalmany kapcsan végrehajthatok”; a kiilon 1épés emlitésének
elmulasztasa a gyakorlatban nem eredményezte azt, hogy a 1épésrél lemondtak. Emellett egy
fiiggd igénypont olyan csapra vonatkozott, amelyet nem lehetett beépités utdn mozgatni.

Az ellenvéleményen lev bird szerint az igénypontok nem vonatkoztak egy ,,feszit6” 1é-
pésre, amely a bitorlassal vadolt termékben sziikségesnek latszott a varrat rogzitéséhez.
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K) A CAFC az MSM Investments Co. (MSM) v. Carolwood Corp.-iigyben 2002 janudrjaban
helybenhagyta a korzeti birésag dontését, amely szerint egy éllati eledel mindségének javi-
tasara vonatkozé MSM-szabadalom nyilvanos gyakorlatbavétel miatt érvénytelen.

Az MSM szabadalmanak eredetileg benyujtott igénypontjai az allati taplalék mindségé-
nek egy bizonyos M vegytilettel vald javitasdra vonatkoztak, de egy hivatali végzést kovets-
en az igénypontok oltalmi korét allatok taplaldsara korlatoztak. A bejelentés leirasa azonban
az M vegyiilet szamos taplalkozasi és gyogyaszati eldnyét emlitette, és a ,,tdplalékot” nagyon
tagan hatdrozta meg.

Az igénypontok az M vegyiilet ,kedvezé mennyiségének” az adagolasat is emlitették, de
a CAFC elutasitotta az MSM-nek azt az érvelését, hogy ez taplalkozasi elényre vonatkozott,
mert az igénypont barmilyen tipusu elényt fel6lelhetett.

Minthogy a szabadalom feltaldldja az M vegyiiletet a benyujtas napja el6tt tobb mint 12
hénappal gyodgyaszati célra adagolta embereknek, a CAFC szerint megalapozott volt a kor-
zeti birésagnak a szabadalmat érvénytelennek kimondé déntése.

L) Az Amerikai Egyesiilt Allamok Legfelsébb Birésdga 2002. majus 28-an hozott itéletet a
Festo v. Shoketshu Kinzoku Kohyo Kabushiki Co.-tigyben, megallapitva, hogy az igénypon-
tok médositasa egy szabadalmi bejelentés elovizsgalati eljarasa alatt nem zarja ki azt, hogy
a szabadalmas bitorldsra hivatkozhasson, amikor egy versenytarsa az igényelt talalméannyal
ekvivalens, vagyis nem azonos megoldast alkalmaz. A CAFC egy 2000. novemberi dontése
szerint — amelyrél a 2005. decemberi szam 36. oldalan az O) pontban szamoltunk be —
egy szabadalmi igénypont valamely elemének az elévizsgélati eljardasban valéo modositasa
akaddlya annak, hogy a szabadalmas kés6bb bitorlasra hivatkozhasson, amikor a szaba-
dalom szerinti eljaras vagy termék ekvivalensét alkalmazzak. A Legfels6bb Birdsag itélete
azonban nem 4llitja vissza a Festo-iigy el6tti szabadalmi helyzetet, mert jelentds terhet
ré a szabadalmasra; az utébbinak ugyanis igazolnia kell, hogy az elévizsgalati eljardsban
alkalmazott korlatozasok nem zérjak eleve ki a kérdéses ekvivalens figyelembevételét. An-
nak a szabadalmasnak, aki ekvivalensekre hivatkozva éllitja, hogy szabadalmat bitoroljak,
bizonyitania kell, hogy egy szakembertél nem lehetett ésszertien elvarni, hogy olyan igény-
pontot szévegezzen, amelynek oltalmi kore szé szerint kiterjed az dllitott ekvivalensre is.

A Legfelsobb Birdsag két olyan sajatos helyzetet azonositott, amikor ekvivalensekre hivat-
kozva lehet bitorldst megéllapitani. Az egyik ilyen eset, amikor ,,az ekvivalens a bejelentés
benyujtasanak id6pontjaban nem volt elére lathat6”; a mésik eset, amikor ,a moédositas
okanak legfeljebb csak érintéleges Osszefiiggése lehetett az ekvivalenssel”. A Legfels6bb Bi-
résag egy tovabbi utat is nyitva hagyott, megallapitva, hogy ,,egyéb ok is lehetett, amely arra
engedett kovetkeztetni, hogy a szabadalmastol nem volt ésszertien elvarhaté az ekvivalens
megadasa’”.

Ez a dontés befolyasolhatja az érvényes amerikai szabadalmak értékét, és megvaltoztat-
hatja a hatdlyban levé amerikai szabadalmakkal kapcsolatos bitorlasi perek kimenetelét.
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Egyuttal az amerikai szabadalmi bejelentések leirasanak szovegezését is befolydsolja, mert
arra kell torekedni, hogy a bejelenté a legtagabb oltalmat biztositsa taldlmanya szamara.

M) A CAFC a Talbert Fuel Sys. Patents Co. (Talbert) v. Unocal Corp. (Unocal)-tigyben 2002
majusaban elutasitotta a Talbert interferenciaeljaras meginditasara vonatkozd kérelmét, és
megallapitotta, hogy nem bitoroljak a Talbert szabadalmat, amely olyan, csokkentett emisz-
szi6ju tizemanyagokra vonatkozott, amelyek lényegileg 6-10 szénatomos szénhidrogének-
bél allnak (vagyis ki voltak zarva a 4, 5, 11 és 12 szénatomos szénhidrogének), és forras-
pontjuk 50-174 °C.

A CAFC egyetértett a korzeti birosaggal abban, hogy a fels6 forraspont a 10 szénato-
mos szénhidrogénekének felel meg, aminek kovetkeztében az igénypont nem vonatkozhat
olyan Gsszetételre, amelyben 11 és 12 szénatomos szénhidrogének is vannak (ami azonban
a szabadalmat értéktelenné teszi, mert a gyakorlatban hasznalhaté sszetételekben van va-
lamennyi 11 és 12 szénatomos szénhidrogén is).

A CAFC megjegyezte, hogy a bejelentd az el6vizsgalati eljaras soran hangsulyozta az igé-
nyelt hdmérsékletek végsé forraspont jellegét, és a fels6 forraspontot a technika allasatol
valo elhatdrolds céljabdl hasznalta. Emellett a Talbert nem szolgéltatott bizonyitékot annak
az érvelésének az alatamasztdsara sem, hogy a technika alldsa szerinti megoldds a gyakor-
latban nem hasznélhato.

A Talbert interferenciaeljaras inditasara vonatkozé kérelmét alapvetéen azért utasitottak
el, mert igénypontjai killonboztek az Unocal igénypontjaitél mind a hdmérséklethatarok,
mind az tizemanyag-tulajdonsagok teriiletén.

N) Egy interferenciaeljarasban, amelyben két fél, az Adang és a Fischoff vett részt, a Fischoffot
nyilvénitottak a nyertes félnek, mert az Adang bejelentése nem tette lehetévé szakember
szamara a bejelentés targyanak gyakorlati megvalositasat. Az Adang a CAFC-hez fellebbe-
zett, amely az tigyben 2002 juliusdban hozott dontést.

Mindkét taldlmany paradicsomnovényekre vonatkozott, amelyekbe genetikai modosités-
sal beiktattdk a Bt gént, ami azt eredményezte, hogy a névényt kdrosit6 rovar potroha szét-
esett. A kozos igénypont (count) olyan transzformalt sejtre vonatkozott, amely teljes hossza-
ban magaba foglalt egy Bt protein kddolasara képes, koriilbeliil 130 kD nagysagu Bt gént.

A CAFC kifogasolta, hogy a PTO Fellebbezési és Interferenciatanacsa annak bizonyita-
sat kivanta, hogy a toxikus hatasokat a 130 kD nagysagu protein eredményezte, ahelyett,
hogy annak bizonyitasat kivanta volna, hogy egy teljes hossztisagu Bt gén van beiktatva a
novénybe, és a novény toxikus. A CAFC meger§sitette a tanacsnak azt a véleményét, hogy
az Adang példai csak dohdanynovényekre vonatkoztak, és igy nem tdmasztottak ala a para-
dicsomra iranyulé igényt. Mind a tandcs, mind a CAFC szamos nemrég megjelent cikkre
utalt, amelyek azt bizonyitottdk, hogy még két dohdnytorzs esetében sem lehet megjésolni
az eredményeket.
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A CAFC nem talalta kelléen megalapozottnak a tandcs azon véleményét, hogy az Adang
(a »fiatalabb” fél) késébb dolgozta ki talalmanyat, és ezért az ligyet visszautalta a tandcsnak
abbol a célbol, hogy megfelelé count alapjan hatdrozzak meg az elsébbséget.

O) A CAFC a Crown Operations Int’l Ltd. (Crown) v. Solutia-tigyben ugyancsak 2002 jua-
liusaban hozott dontésében megdllapitotta, hogy ha nem bizonyitott az Gjdonsigrontis,
csak akkor kell egy anterioritas miatt korlatozni az igénypont oltalmi kérét, ha ez egy szak-
embernek is a sziikségszert allaspontja lenne. A CAFC egytttal megvéltoztatta a korzeti
birésagnak azt az allaspontjat, hogy a vizsgalt szabadalom nem volt érvénytelen, mert a
tényallast nem vizsgaltak a talalmany megvaldsithatdsdganak fiiggvényében.

A Solutia 4 973 511 sz. és 5 091 258 sz. két szabadalma olyan filmrétegekre vonatkozott,
amelyeket példaul gépkocsik szélvéddjének eléallitasdra felhaszndlhatd biztonsagi és nap-
sugarzas ellen is védé iivegekben alkalmaznak. A legtébb szElvédo iiveg két iivegréteg kozé
helyezett, tobbrétegli filmbél késziil. A napsugarzas ellen védo filmet a gyartok ,kapszula-
zas” néven ismert eljardssal iktatjak be lagyitott polivinil-butiral (PVB) rétegek koz¢, majd
az igy kapott filmet helyezik be két tiveglemez kozé.

Az’511-es szabadalom azt a hatranyt kiiszoboli ki, hogy a napsugdrzas ellen védé filmek
a kapszuldzds alatt konnyen megrancosodnak, ami latastorzulast okoz. A *258-as szaba-
dalom optikai torzulds kikiiszobolését célozza biztonsagi és napsugarzas ellen védo tiveg-
rendszerekben. Az igényelt mdédszer méri és ellendrzi a PVB-rétegek feliiletének szerkeze-
tét, és kiszamitja a ,,hullamindexet”, valamint a ,,durvasagi értéket”

A Crown annak megallapitdsat kérte a birdsagtol, hogy a Solutia ’511-es szabadal-
ma kézenfekvdség miatt, mig "258-as szabadalma a taldlmdny nem kielégit6 ismertetése
miatt érvénytelen. A birdsag (US District Court for the Western District of Wisconsin)
nem adott helyt a Crown kérelmének, ami ellen a Crown a CAFC-hez nyujtott be fel-
lebbezést.

Az ’511-es szabadalom 1. igénypontja olyan korlatozast tartalmazott, amely szerint a
napsugarzas ellen védé film legfeljebb koriilbeliil 2% lathaté fényvisszaverédést okoz.
A Crown dllitdsa szerint erre nézve Gjdonsagrontd egy bizonyos ,Gillery”-szabadalom,
amely az 1. igénypont Osszes korldtozasat kinyilvanitja a 2%-os lathaté fényvisszaverés
kivételével. A Crown szerint ez a korlatozds viszont inherensen jelen van a Gillery-sza-
badalomban.

A CAFC nem fogadta el azt az allitdst, hogy a 2%-os fényvisszaverés jelen volt az
anterioritds szerinti azonos szerkezeti megoldas tulajdonsagai kozott. Megallapitasa sze-
rint ,,... nem fogadhato el ez a megkézelités, mert nincs 6sszhangban a gyakorlattal. Ha a
2%-os korlatozas inherensen ki van nyilvanitva a Gillery-szabadalomban, sziikségszertien
jelen kell lennie, és egy szakember felismerné jelenlétét. ... Az inherencia meglétét nem
lehet valdszintiségek és lehetdségek alapjan megallapitani. Az a tény, hogy egy bizonyos
dolog az adott koriilményekbdl kovetkezhet, nem elegendé”
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Emellett a birosag azt is kifogdsolta, hogy a Crown nem nyujtott be vilagos és meggy6z6
bizonyitékot azzal kapcsolatban, hogy a Gillery-szabadalom kinyilvanitja a 2%-os korlatot;
a Crown csupan feltételezésekre alapozta allitasat.

A ’258-as szabadalom 1. igénypontja szerint a csekély feliileti hulldimossaga PVB-rétegre
az jellemzd, hogy ,,hulldimindexe (WT) kisebb 15 000 um?-nél”. A Crown azzal érvelt, hogy a
hulldmindex értékének kiszamitasara megadott szabaly nem elég pontos ahhoz, hogy szak-
ember a szabadalom targyat kisérletezés nélkiil meg tudja valdsitani, vagyis a szabadalom
nem elégiti ki a szabadalmi torvény 112. szakaszanak (1) bekezdése szerint a kielégit ki-
nyilvanitas kovetelményét.

A Crown szakértéi bizonylatot is benyujtottak, amely szerint a szabadalom nem egyér-
telmd, mert nem nyilvanitja ki, hogy milyen tipusu amplitidémérésre van sziikség a sza-
mitdshoz. A CAFC ezzel az allitassal egyetértett, mert az atlagos amplitudé kozvetleniil
befolyasolja az atlagos amplitadé és az atlagos hulldimhossz szorzatdbdl ad6dé hullimindex
szamitésat. Igy a birdsdg megerdsitette, hogy az *511-es szabadalom érvényes, de a *258-as
szabadalomra vonatkozd itéletet megvaltoztatta, és az ligyet visszautalta az alséfoku biro-
sagnak.

P) A CAFC 2002 szeptemberében az EZ. Dock, Inc. v. Schafer Sys., Inc.-iigyben megvaltoz-
tatta a korzeti birosag itéletét, amelyben az utobbi érvénytelennek mindsitett egy téglalap
alaku szakaszokbol kot6elemekkel sszeallitott iszoédokkra vonatkozé szabadalmat.

A feltalalok egy minnesotai folyomelléki kisvaros tizletemberei voltak, akik az els6 dok-
kot a szabadalmi bejelentés napja el6tt mintegy 13 honappal, vagyis egy honappal az ujdon-
sagrontas szempontjabdl kritikus idépont el6tt adtak el. Egy személy az egyik feltalalé rak-
taraban latott dokkszakaszokat, és megkérdezte, hogy vasarolhatna-e egy dokkot. A CAFC
megallapitdsa szerint (1) a dokkot nem ajanlottak fel eladdsra az emlitett id6pontban, mert
a vasarlo kezdeményezte az tizletet; (2) a vasarlo a piaci értéknél kevesebbet fizetett; (3)
mindkét feltalalé meglatogatta a dokkot, amely a folydnak egy kiilonosen hulldimos sza-
kaszan volt feléllitva, hogy lassdk a dokk ellendlloképességét; (4) a feltalalok koltségtérités
nélkiil végeztek javitdsokat; és (5) a feltalalok javitottak a végsé kivitelezésen, és a javitast
igényelték egy fiiggs igénypontban.

Ilyen tények alapjan a CAFC megallapitotta: ,, Amikor egy feltalald a kisérleti szakaszban
olyan valtoztatasokat végez, amelyek egy késdbb benyujtott szabadalmi bejelentésben igé-
nyelt jellemzéket eredményeznek, ez egyértelmiien arra utal, hogy a feltaldl6 tevékenysége
nem volt a szabadalmazasra kész talalmany id6 el6tti kereskedelmi hasznositasa” Ezért a
CAFC ugy itélte meg, hogy az adott esetben nem tortént Gjdonsagronté kereskedelmi hasz-
nositas, és igy indokolatlan volt a szabadalom érvénytelennek nyilvanitasa.
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