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A KEZENFEKVOSEG MEGHATAROZASARA HASZNALT
PROBA KANADABAN

Az Iparjogvédelmi és Szerz6i Jogi Szemle 2008. februdri szdmaban cikket kozoltiink a ké-
zenfekvéség meghatarozasira hasznalt prébakrél az Amerikai Egyesiilt Allamokban, az
Egyesiilt Kiralysagban és az Eurdpai Szabadalmi Hivatalban. Most ezt a cikket egészitjitk
ki azzal, hogy ismertetjiik a kanadai birésagok altal hasznélt probat a kézenfekvéség meg-
hatarozasdra.

Kanada Szovetségi Fellebbezési Birdsaga (Federal Court of Appeal) 2007. junius 7-én
dontést hozott a Novopharm Limited (Novopharm) v. Janssen-Ortho Inc. (Janssen)-tigyben.
Ez a dontés tobb szabadalomjogi kérdést érint, amelyek koziil a legérdekesebb a szabadal-
mak érvényessége kapcsan alkalmazandé kézenfekvéségi proba.

A dontés egy szabadalombitorlasi perben az alséfoku birésagnal itélkezé Hughes biro
altal 2006 oktéberében hozott dontés ellen benyujtott fellebbezés tigyében sziiletett.

A korabbi dontés kapcsan érdemes megemliteni, hogy Janssen sikeres volt a bitorlasi per-
ben, bar eldzetes eréfeszitései sikertelenek voltak, mert eredménytelentl kérte a szabadal-
mazott gyogyszerekre vonatkozo kanadai rendelet [Canada’s Patented Medicines (Notice of
Compliance) Regulations, PMNOC] alapjan, hogy tiltsak el az egészségiigyi minisztériumot
attol, hogy engedélyezze a Janssen levofloxacinra vonatkozé szabadalma szerinti gyogyszer
generikus valtozatdnak forgalomba hozatalat. A PMNOC-eljarasban Janssen egy masik bird
szamara nem tudta kielégitGen bizonyitani, hogy megalapozatlan volt a Novopharmnak az
az allitdsa, hogy a per targyat képezé szabadalom érvénytelen. Hughes biré azonban tovabbi
bizonyitékot idézett a bitorlasi perben, amely az érvényesség kérdésében eltérd kovetkezte-
tésre vezette 6t. A Fellebbezési Birdsdg dontése ezt a kérdést valtozatlanul hagyta.

A Fellebbezési Birosag a dontést a szabadalmak kézenfekvdségére vonatkozo torvény tar-
gyalasaval kezdte, idézve a Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY-iigyb6l ismert prébat:

»A kézenfekvéség klasszikus tényezdje a miiszakilag jartas szakember, aki azonban nem
rendelkezik sem feltalaloi képességgel, sem képzelGerdvel; a kovetkeztetés és az tigyesség
eszményképe, de teljesen mentes az intuiciotdl; a bal agyfélteke gy6zelme a jobb felett. A
megvalaszolando6 kérdés az, hogy ez a mitikus teremtmény a technika alldsanak és az alta-
lanos tudasnak a fényében a talalmany feltalalasanak idépontjaban kozvetleniil és nehézség
nélkiil a szabadalom 4ltal tanitott megoldashoz juthatott-e. Ez egy nagyon nehezen kielé-
githetd proba”

*  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
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A Fellebbezési Birdsag idézte az utdlagos bolcsesség elleni klasszikus intést is a fentebbi
Beloit-tigybol:

»Minden talalmany kézenfekvé megalkotdsa utan, elsésorban a teriilet szakembere sza-
mara. Ahol a szakembert tantiként veszik igénybe, csalhatatlan utélagos bolcsessége még
inkabb gyanus. Igen konny( a szabadalom tanitdsanak ismeretében azt mondani: ,,Ezt én is
meg tudtam volna csinalni’; miel6tt ennek az allitdsnak barmilyen silyt adnank, a kérdésre
az alabbi vélaszt kell adni: ,,miért nem tette?”.

Ezt kovetben a Fellebbezési Birosag Hughes bir6 egy korabbi listdjanak atdolgozasaval az
alabbi listat adta ki hat elsédleges és két masodlagos tényezorél, amelyeket figyelembe lehet
venni a kézenfekvéség megallapitasakor:

a) Elsédleges tényezdk
1. A taldlmany
2. A Beloit-dontésben emlitett hipotetikus szakember
3. Az itlagos szakember tudasa
4. A vonatkoz6 teriilet ismeretanyaga az allitélagos talalmany megalkotasanak
idején
5. Az allitélagos talalmany megoldasanak idépontjdban fennallé motivacié egy fel-
ismert probléma megoldasara
6. A taldlmany megoldasdra forditott id6 és eréfeszités
b) Mdsodlagos tényezik
7. Kereskedelmi siker
8. Erdemi dijak

A negyedik tényez6vel kapcsolatban a birdsag jelezte, hogy figyelembe kell venni a gon-
dolkodasmadot, az irdnyzatokat, az el6itéleteket és az elvarasokat.

A hatodik tényezd kapcsan a birdsag utalt arra, hogy a taldlmany megoldasanak idétar-
tama és az azzal kapcsolatos kiadasok a feltaldloi szinvonal jellemz6i lehetnek, de ezek nem
dont6 tényezok. Egy szabadalmazhat6 taldlmany egy szerencsés talédlat eredménye is lehet.
Forditva: egy szabadalom nem szerezhet6 meg rutintechnika egyszert alkalmazasaval, le-
gyen az barmennyire is id6igényes és koltséges.

A nyolcadik tényez6 azért érdekes, mert a taldlmany idépontja utdn adomanyozott dij
is lehet, azonban a szabadalomtulajdonos 4ltal is befolyasolhat¢ ilyen dijak szponzoralasa
altal.

Az elsddleges és masodlagos tényezdk fenti tomor és konnyen figyelembe vehetd listaja-
nak megadasa utan a Fellebbezési Birdsag figyelmeztetett, hogy nem szabad tulsagosan erre
a listara tdmaszkodni, megallapitva, hogy a lista: ,hasznos eszkoz, de nem tobb. Nem felso-
roldsa szolgaian kovetend6 torvényes szabalyoknak, de nem is kimerité listdja a vonatkoz6
tényezoknek. A bir¢ feladata mindegyik esetben annak meghatarozasa, hogy a bizonyitékok
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alapjan, egészséges itélet és okfejtés utjan milyen sulyt kell adni a felsorolt és az esetleg be-
mutatott tovabbi tényez6knek?”

A per targyat képezd szabadalomban igényelt levofloxacin egyike az ismert ofloxacin
vegyllet két enantiomerjének. A Fellebbezési Birdsag elfogadta azt a ténymegallapitast,
hogy egy szakember tudta volna, hogy az ofloxacin enantiomerjei az ofloxacinétdl eltérd
tulajdonségokkal rendelkeznek, de nem lett volna képes megjdsolni a kiilonbség mértékét.
A Fellebbezési Birdsag azt is elismerte, hogy a feltalalds id6pontjaban a levofloxacint nem
kiilonitették el elfogadhatd tisztasagi fokkal, és hogy a szabadalmas sajatosan motivélva volt
az ofloxacin enantiomerjeinek elkiilonitésére. Az tigyben kiilondsen érdekes anterioritdsok
voltak a John Gerster professzor dltal 1982-ben és 1985-ben tartott konferencidkon bemu-
tatott poszterek (,,Gerster-poszterek”), amelyek egy flumequin néven ismert gyogyszer el6-
allitasi eljardsara vonatkoztak; ez a gyogyszer szerkezetileg hasonlit a levofloxacinhoz. A per
targyat képez6 szabadalom egyik feltaldloja, dr. Hayakawa 1985-ben latta a posztert, részt
vett Gerster professzor eléaddsan és jegyzeteket készitett. O késdbb ugyanezt a médszert
alkalmazta a levofloxacin el6allitdsara. A Novopharm azzal érvelt, hogy a taldlmany kézen-
fekvé volt az 1985-ben bemutatott poszter ismeretében.

A Fellebbezési Birdsag egyetértett Hughes bironak azzal a kévetkeztetésével, hogy a tech-
nika allasa nem tette kézenfekv6vé a taldlmanyt. Ez a megéllapitas azon a tényen alapult,
hogy dr. Hayakawa feltalalé barmilyen lépéseket tett is a poszter elolvasdsa utdn, azok nem
sziikségszertien jutottak volna eszébe egy atlagos tudast szakembernek.

A Fellebbezési Birosdg dontése azon a tényen nyugszik, hogy arra kovetkeztetett: dr.
Hayakawa ismert feltaldlo, invencidzus személy, és ezért nem tekinthetd dtlagos tuddsa
szakembernek. Erre tekintettel ésszerti megkérdezni, hogy mi vezette a birdsagot annak
megallapitasara, hogy dr. Hayakawa egy invencidzus személy. Ha a bir6sag a per targyat
képezd szabadalomra tdmaszkodott, a dontés ,.erdltetettnek” téinik, mert dr. Hayakawa fel-
talaloi képességeit még az arra valo kovetkeztetés elStt idézi, hogy amit kitalalt, az valoban
talalmany. Mésrészrél ha ez a kovetkeztetés a dr. Hayakawa altal alkotott egyéb talalmanyo-
kon alapult, akkor ebbdl arra lehet kovetkeztetni, hogy a taldlmanyi szint kiiszobe valamivel
alacsonyabb az ismert feltalalok esetében, mint a népesség fennmarado része esetén. Ezért
egy gyakorlatlan feltaldlo szamara nehezebb lenne eredményesen érvelni azzal, hogy talal-
manya nem jutott volna eszébe egy atlagos tudasu szakembernek.

A Fellebbezési Birdsdg dontésének egy masik érdekes szempontja a szakember tudds-
szintjével kapcsolatos. Ez a szempont azért tarthat szdmot kiilonosebb érdeklédésre, mert
az Amerikai Egyesiilt Allamok Legfelsébb Birdsaga a KSR International Co. v. Teleflex Inc.-
tigyben nemrég olyan dontést hozott, amelyben megemelte a feltalaléi tevékenység eléré-
séhez sziikséges szintet, és ennek kovetkeztében konnyebbé vélt egy taldlmany vagy sza-
badalom kapcsan arra hivatkozni, hogy az szakember szamara kézenfekvs. Az Amerikai
Legfels6bb Birdsag megallapitotta, hogy ,egy atlagos tuddsu személy atlagos kreativitédsu
személy is egyben, nem pedig egy robot”. Egy probléma megolddsat megkisérld, atlagos
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tudast személy a technika allasanak nem csupan a probléma megoldaséra szolgalo elemeit
veszi figyelembe, hanem azok elsédleges céljan tul a szokasos targyak kézenfekvé alkalma-
zasait is. Az amerikai birdsag azt is megallapitotta, hogy az atlagos tudast szakember arra is
képes, hogy tobb szabadalom tanitasat ugy illessze 6ssze, mint egy kirakos jaték darabjait.
A kanadai torvény szerinti, atlagos tudasu elméleti szakember sokkal kisebb tudassal ren-
delkezé személynek tiinik, mint amerikai tdrsa. A Fellebbezési Birosag szerint a kanadai
szakember nem kérdez8skodhet és nem végezhet kisérleteket. Tovabba:

»Annak érdekében, hogy egy dolog ,,kézenfekvd” (obvious) legyen, kell valaminek lennie,
ami kozvetlentl eszébe jut valakinek, aki valami 6j dolog, 4j gyartmany vagy barmi egyéb
utdn kutat, anélkiil, hogy sziikség lenne kisérletezésre, komoly gondolkoddsra vagy kutatas-
ra, legyen bar a kutatas laboratériumi vagy irodalmi.

... Bar logikus lehetne, hogy egy tényleges szakember a technika allasa alapjan bizonyos
kisérleteket végezzen, ez a lehet8ség nem 4all fenn a képzelt szakember szdmadra. A képzelt
kutaté nem rendelkezhet érdeklédé vagy gondolkodé elmével, ami végiil elvezetné a va-
laszhoz”

Ugy tlinik, hogy az amerikai térvény nem ismeri el ezt a megkiilonboztetést a képzelt és
egy tényleges szakember kozott.

A kanadai iranyzat manapsag ellentétes az amerikai egyesiilt dllamokbelivel. Kétséges,
hogy a Kanadai Legfels6bb Birdsag elfogadna egy alkalmat arra, hogy hozzajaruljon egy
ilyen vitdhoz.
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