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ONUJDONSAGRONTO MEGOSZTOTT BEJELENTESEK

A cimben megjelolt targy érdemi tdrgyalasa elott leszogezhetjiik, hogy az a megallapi-
tas, amely szerint egy eurdpai bejelentés és annak megosztott bejelentése(i) kolcsondsen
ujdonsagrontd(k) lehet(nek) egymasra, elsd hallasra az ésszert varakozasokkal, s6t a ha-
talyos szabadalmi torvényekkel és joggyakorlattal ellentétesnek ttinhet. Az olvasé elsé
0sztonds reakcidja szerint ugyanis az a tény, hogy egy szabadalmi alapbejelentés és egy
megosztott bejelentés kolcsonosen tjdonsagronto lehet egymasra nézve, igazsagtalan, nincs
osszhangban az ésszerti varakozasokkal, és jogilag valdszintileg helytelen, mert a sajatos
megosztott bejelentések ellen korabban nem meriilt fel ilyen kifogas. Mindennek az alapja
a szabadalmak torténetében rejlik.

Az 1883. évi Périzsi Unids Egyezmény megkotésekor még ismeretlen fogalom volt a meg-
osztott (korabbi kifejezéssel: kivalasztott) bejelentés. Az egyezmény 14. cikke elSiranyozta
az idénkénti feliilvizsgalatot.!

1925-ben a Hagai Feliilvizsgalati Konferencian beiktattak a Parizsi Unids Egyezmény sz6-
vegébe a bejelentdnek azt a jogat, hogy ha bejelentése nem egységes, azt tobb részbejelen-
tésre valaszthatja szét (vagyis megoszthatja), megtartva valamennyi bejelentés benyujtasi
napjat és — ha ennek helye van — az elsébbség kedvezményét.> E médositas célja az volt,
hogy megvédjék a bejelentést az eredetileg kinyilvanitott targy egy részének elvesztése el-
len. Ez a jogi cél vilagossa teszi, hogy egy bejelentés megosztasa semmiképpen sem azon a
szandékon alapul, hogy rontsak a bejelenté szabadalomra vonatkozd jogat, és ennek nincs
koze a szabadalmazhatdsagi kovetelményekhez.

Az 1932. évi Londoni Feliilvizsgalati Konferencia tobb fontos rendelkezés kozott lehetvé
tette tobb uniods elsébbség egyidejti igénylését.

Az egyezmény 6todik feliilvizsgalata 1958-ban Lisszabonban tortént. A Lisszaboni Kon-
ferencia két fontos intézkedése volt, hogy kimondta:

a) a korabbi bejelentés visszavonasaval és 0j bejelentés benyujtasaval 4j elsébbségi év in-
dithato; és

b) a bejelentdnek joga van bejelentését sajat kezdeményezésbdl megosztani, megtartva
valamennyi részbejelentés benyujtasi napjaként az eredeti bejelentés benyujtasi napjat és —
ha ennek helye van — az els6bbség kedvezményét [4G cikk, (1) és (2) paragrafus].

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Somorjay Otté: Bevezetés a kiilfoldi szabadalmi jogba, 1982, p. 8.

Kluwer Law International: Manual for the handling of applications for patents, designs and trade marks
throughout the world, Vol. 9, Paris Convention 1883-1967.
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A Parizsi Unidés Egyezmény tehat mind az egységesség hianya miatti, mind a sajat kezde-
ményezésbdl szarmazé megosztasrol ugy rendelkezik, hogy a bejelenté a megosztott beje-
lentés id6pontjaként megdrzi a kezdeti bejelentés idépontjat, és adott esetben az els6bbségi
jog elényét is. Ezt a szovegezést 1ényegileg azonos hatéllyal felvették az Eurdpai Szabadalmi
Egyezmény (ESZE) 76. cikkébe is, amely szerint ,,a megosztott bejelentést, ha targya nem
terjed tul a korabbi bejelentés targyan, gy kell tekinteni, hogy a korabbi bejelentés benytij-
tési napjéan nyujtottak be, és élveznie kell barmilyen elsébbségi jogot”. Ugy tlinik, hogy a P4-
rizsi Unios Egyezmény és az ESZE jogalkotéi ilyen moédon kivantak kifejezni, hogy vonat-
kozé targyukra nézve mindkét bejelentésnek azonos érvényes idépontja van. Igy fel lehet
tételezni, hogy a technika allasa szempontjabdl teljesen azonos modon kell 8ket kezelni.

Azt a nézetet, hogy egy alapbejelentés és a megosztott bejelentése kozott nem allhat fenn
oniitkozés, aldtamasztja az 1969-ben alairt és 1980-ban hatalyba lépett Bécsi Egyezmény is,’
amely a nemzetkozi szerz8désekre vonatkozé torvényt szabalyozza, és az ESZE értelmezé-
sével kapcsolatban két szabalyt allapit meg:

- az ESZE-t johiszemten kell értelmezni, és

- az ESZE kifejezéseinek a szovegOsszefiiggésbol adddo szokdsos jelentést kell adni az
ESZE targyanak és céljanak a fényében.

Most visszatériink a cimben megjelolt témara, és azt a kérdést targyaljuk, hogy egy ma-
sodik bejelentés vagy megosztott bejelentés ujdonsagrontéva valhat-e egy alapbejelentésre
nézve és vice versa.

Ha az egyszertség kedvéért ontitkdzésnek nevezziik azt, amikor egy alapbejelentés és egy
abbol szarmazo masodik bejelentés vagy megosztott bejelentés egymasra nézve Gjdonsag-
ront6va valik, megallapithatjuk, hogy a sajat kezdeményezésb6l valé megosztast lehet6vé
tevo, 1958. évi Lisszaboni Konferencia idején és az azt kévet évtizedekben ismeretlen volt
ez a fogalom alapvetéen azért, mert a megosztott bejelentések leirasa benyujtaskor rend-
szerint megegyezett az alapbejelentés leirasaval, és ennek a leirasnak a targyat a megosztott
bejelentés targya szerinti modositdsakor altaldban nem valtoztattak. Oniitkdzés ugyanis az
alapbejelentés vagy a megosztott bejelentés targyanak médositasa esetén kovetkezhet be.

Az eurdpai bejelentSk széles kore sok év 6ta haszndlja a megosztott eurdpai bejelentések
benyujtasanak lehet6ségét, egyrészt az egységességi kifogasok elharitdsara, masrészt egyéb,
féleg stratégiai célokra. Amikor egy bejelentésnek, amelyet itt alapbejelentésnek neveziink,
egynél tobb elsébbsége van, ez rendszerint érvényes lesz az alapbejelentésbdl szarmaztatott
megosztott bejelentésre is, azonban amikor a megosztott bejelentés igénypontjai csupan
késébbi els6bbségre jogosultak, ezekre az igénypontokra nézve ujdonsagronto lehet az alap-
bejelentésben korabbi elsdbbséget élvezd targy.* Ez az tijdonsigrontas kdlcsénos lehet, mert

3

) Wikipedia, the free encyclopedia: Vienna Convention on the Law Treaties (2013).

Courtenay C. Brinckerhoff: The danger of self-colliding divisional applications in the EPO. EP Newsletter,
2013.december 19.; www.martindale.com/intellectual-property-law/article_Foley-Lardner-LLP_2046254.
htm.
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ha a megosztott bejelentést veszélyezteti az alapbejelentés, akkor az alapbejelentést is veszé-
lyeztetheti a megosztott bejelentés annak kovetkeztében, hogy a legtobb esetben egyezés all
fenn az alapbejelentés és a megosztott bejelentés kozott mind els6bbség, mind kinyilvanitas
terén. Ez a kétiranyu veszélyeztetés valojaban minden egyes eurdpai alapbejelentés-/meg-
osztottbejelentés(ek)-csalddban fenndllhat, és érintheti a megosztott bejelentésbél szarma-
z6 tovabbi megosztott bejelentés(eke)t is.

Elészor vegyiink szemiigyre egy olyan esetet, ahol egy elsé (elsébbségi) bejelentésben egy
talalmanyt altaldnos kifejezésekkel nyilvanitanak ki (itt ABC-vel jelolve), és egy eurdpai be-
jelentésben igénylik az elsébbségi bejelentés elsGbbségét. Az eurdpai bejelentést megosztjak,
és az (eurdpai) alapbejelentésben egy korlatozottabb valtozatot (ABC1) igényelnek, amely
nincs kinyilvanitva az els6bbségi bejelentésben. Az elsébbségi bejelentés azonban tartal-
maz egy sajatos példat (ABC2), amely az alapbejelentés igényelt targyanak hatarain (ABC1)
beliilre esik, de csak a megosztott bejelentés leirasaba keriil be. Megallapithatd, hogy az
alapbejelentés korlatozott igénypontja (ABC1) nem jogosult az elsd bejelentés elsdbbségére,
mig a megosztott bejelentés leirdsaban a sajatos példa (ABC2) élvezi ezt az elsGbbséget. Az a
kovetkeztetés vonhatd le, hogy az ESZE 54(3) cikke szerint — amely kimondja, hogy [a teljes
kiterjesztésti technika allasa (whole contents approach) alapjan] egy kordbban benyujtott,
de késébb publikalt eurdpai szabadalmi bejelentés a technika allasahoz tartozik — a meg-
osztott bejelentés {itkozd bejelentésnek tekinthetd, és lerontja az alapbejelentésben igényelt
targy ujdonsagat.’

Hasonld jellegii iigyre vonatkozik az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) egyik miiszaki
fellebbezési tanacsanak T 680/08 szamu, sok vitat kivéltott dontése, amelyben egy els6 eu-
répai szabadalmi bejelentés és egy annak alapjan benyujtott masodik eurdpai bejelentés sze-
repel. Itt a korabbi eurdpai szabadalmi bejelentés 0,325-0,415 kWh/kg teljes fajlagos hajto-
energia-tartomdnyt nyilvanitott ki. Egy kovetkezé eurdpai bejelentést 0,330-0,415 kWh/kg
modositott tartomdnyra vonatkozé igénypontokkal nytjtottak be. Minthogy a 0,330 kWh/
kg konkrét végpont a korabbi bejelentésben nem volt kinyilvanitva, a kovetkezé eurdpai
bejelentés igénypontjaiban igényelt 1j tartomdanyt nem tartottak az elsébbségre jogosultnak.
Emellett az 4j tartomanyt nem lehetett felosztani egy vilagosan meghatarozott olyan targy-
ra, amely jogosult volt az els6bbségre és egy vilagosan meghatarozott masik targyra, amely
nem volt arra jogosult. Igy a késébbi eurdpai bejelentés igénypontja csupén a bejelentési
napnak megfelel6 elsé6bbségre volt jogosult. A korabbi eurdpai bejelentés publikalaskor az
ESZE 54(3) cikke alapjan a technika allasanak részévé valt, és az ebben a dokumentumban
kinyilvanitott 0,325-0,415 kWh/kg tartomany a késébbi eurdpai bejelentés sziikebb oltalmi
kdrd igénypontjt megfosztotta az Gjdonsagtol.®

Brinckerhoff: 1. m. (4).
Dr. Rudolf Teschemacher: Poisonous divisional applications. Bahrdehle IP Report 2013. 4. sz., p. 10.
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Az ESZH 2012. szeptemberi, T 1496/11 szamu, nem publikalt dontése és az angol Sza-
badalmi Birésag EWHC 923 szamu, a Nestec SA v Dualit Ltd.-tigyben 2013-ban hozott
dontése azt mutatja, hogy valodi veszély rejlik az ilyen tigyekben. Mindkét dontés olyan
helyzetekre vonatkozik, amelyekben az eurdpai bejelentés targyat nem korlatoztdk, hanem
altalanositottak az els6bbségi bejelentés targyahoz viszonyitva. A kovetkeztetés azonban
mindkét Gigyben azonos: a mddositott igénypontnak nem volt érvényes elsGbbsége, és az
elsébbségi bejelentés konkrét példaja tjdonsagronto volt a modositott igénypontra nézve,
mégpedig a T 1496/11 szamu {igyben a megosztott bejelentések miatt, a Nestec SA v Dualit
Ltd.-tigyben pedig az els6bbségi bejelentés (amely eurdpai bejelentés volt) publikacidja ko-
vetkeztében.

A T 1496/11 szamu dontés biztonsagi dokumentumok hitelesitési eljarasara iranyuld be-
jelentésre vonatkozott.” Az elsd bejelentés olyan onhitelesitd eszkézt nyilvanitott ki, amely
optikai lencsét tartalmazott egy biztonsagi eszkozzel kombindlva, ahol az utébbi eszkoz egy
nyomtatott vagy dombornyomasu jellemz6t foglalt magaban. Egy késébb benyujtott euro-
pai bejelentés, amely ennek az elsé bejelentésnek az elsébbségét igényelte, az igénypontok-
bdl elhagyta a nyomtatott vagy dombornyomasu jellemz6t. A pontos kinyilvanitasi probat
alkalmazva azt talaltak, hogy ez az igénypont az elsé bejelentés targyatdl eltérd targyra vo-
natkozik, amely az els6 bejelentésbdl kozvetleniil és egyértelmiien nem leszarmaztathatd
kozbensé altalanositdsnak felel meg. Igy a késbbi eurdpai bejelentés igénypontjai nem
voltak jogosultak az elsdbbségre. Ezutan egy megosztott bejelentést nyujtottak be, amely
magaban foglalt egy olyan kiviteli alakot, amely azonos volt az elsé bejelentésben foglalttal,
vagyis tartalmazta a nyomtatott vagy dombornyomasu jellemz6t. Ez a kiviteli alak jogo-
sult volt az els6bbségre, és igy a megosztott bejelentés publikalasakor az ESZE 54(3) cikke
alapjan a technika allasanak részét képezte, és felhozhatd volt az alapbejelentés igénypont-
jainak Ujdonsagaval szemben. Az a tény, hogy ugyanez a kiviteli alak ki volt nyilvanitva az
alapbejelentésben is, nem érintette az igénypontok érvényességét, mert az igénypontokat
nem lehetett elkiiloniteni az els6bbségre jogosult kiviteli alakot magaban foglalé targyra és
egy tovabbi, az els6bbségre nem jogosult, vilagosan meghatarozott masik targyra. Ezért a
megosztott bejelentésben kinyilvanitott kiviteli alak az alapbejelentés igénypontjainak oltal-
mi korébe esett, és igy tjdonsagronto volt az alapbejelentés igénypontjaira nézve, aminek
kovetkeztében megvontak az alapbejelentésre adott szabadalmat.

E példa alapjan megallapithatd, hogy egy szabadalomcsalad tagjait akkor lehet megvédeni
az Ontitkozéstdl, ha biztositjuk, hogy az eurdpai bejelentés valamennyi része jogosult legyen
a legkorabbi els6bbségre, vagyis ha az unios éven beliil az elsd bejelentés szovegét nem val-
toztatjuk meg. Ez persze a gyakorlatban nem mindig lehetséges. Ezért ha megvaltoztatjuk
az alapbejelentés szovegét, az oniitkozés lehetdségét azaltal csokkenthetjiik vagy sziintet-
hetjiik meg, ha a korabbi bejelentések targyat olyan médon iktatjuk be a végsé bejelentésbe,

Teschemacher: i. m. (6).
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hogy lehetévé tessziik az igénypontnak vilagosan meghatarozott valtozatok sorozataként
vald Gjrairasat, ahol minden egyes valtozatra megfelel$ elsébbséget tudunk kijelolni. Az
ontitkozés elkertiléséhez tehat a megosztott bejelentés benyujtasa elStt az elsGbbségi helyzet
gondos felmérésére van sziikség.

Ez nem tortént meg a T 1496/11 szamu déntésnek megfeleld bejelentések tigyében, mert
eltér6 modon allapitottak meg az els6bbségi jogot az alapbejelentés és a megosztott beje-
lentés esetében. A leirasban levé sajatos példara az elsGbbséget elfogadtak, mig ugyanerre a
példara mint a vizsgalando igényponthoz szervesen hozzatartozo részre nem. A T 1496/11
szamu dontés arra a megallapitasra szoritkozik, hogy az igényelt eszkozt ugy altalanositot-
tak, hogy az magaban foglalt az elsébbségi iratban ki nem nyilvanitott kiviteli alakokat is,
és igy nem képezte ugyanazt a taldlmanyt, mint amely ismertetve volt az els6bbségi iratban.
A dontés még csak nem is emlitette a részleges elsobbség lehet6ségét az allitélag Gjdonsag-
ronto sajatos kiviteli alakra.

Az angol szabadalmi birésag dontése a Nestec SA v Dualit-tigyben ugyanezzel az els6bb-
ségi kérdéssel foglalkozik egy elsé és egy masodik eurdpai bejelentés kapcsan, ahol a ma-
sodik eurdpai bejelentés az elsének az elsébbségét igényli.® Az angol biré a Novartis AG v
Johnson Medical Ltd.-iigyben 2009-ben hozott dontést idézve kijelentette:

~EbbO a korabbi dontésbdl azt allapitom meg, hogy az ESZH megengedhetdnek tekinti
kiilonboz6 elsébbségi idépontok odaitélését egy szabadalmi igénypont kiilonbozd része-
inek, ahol ezek a részek vilagosan meghatarozott vagylagos targyak korlatozott szamat
képviselik, és ezeket a vagylagos targyakat eltérd els6bbségi iratok nyilvanitottak ki (és is-
mertették). Tovabba ez az elv olyankor is alkalmazhaté, amikor az igénypont egy altaldnos
kifejezést alkalmaz ezeknek az alternativaknak a leirdsara és ismertetésére.”

Az idézett szakasz maga utal a G 2/98 szamu dontésre, amelyben a Bévitett Fellebbezési
Tandcs a 6.7. pontban a kovetkezdket allapitotta meg:

»Egy altalanos kifejezés vagy képlet haszndlata egy igénypontban, amelyre az ESZE 88(2)
cikkének masodik mondata szerint tobbszoros elsdbbséget igényelnek, teljesen elfogadhatd
az ESZE 87(1) és 88(3) cikke alapjan, feltéve, hogy ez lehet6vé teszi korlatozott szamu, vila-
gosan meghatarozott alternativ targyak igénylését.”

Ezt a fellebbezési tanacsok néhany dontése gy értelmezte, hogy szamértékek tartoma-
nyanak egy kontinuuma nem felel meg megkiilonboztethet6 vagylagos kiviteli alakoknak.
Ha a kontinuumon beliil nem lehet elkiilonithet$ vagylagos kiviteli alakokat azonositani, a
vitatott igénypontnak mint egésznek a targya nem jogosult az igényelt els6bbségi iddpontra
(T 1877/08). Ezt az eseti jogot kovetve az angol szabadalmi birésag miutan megallapitotta,
hogy az igénypont bévitett része kiviteli alakok egész sorozatat foglalja magédban — megta-
gadta a konkrét példa részleges els6bbségét.

8 Brinckerhoff: i. m. (4).
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A T 1222/11 szamu dontés kimondottan nem ért egyet a T 1877/08 szamu és ahhoz ha-
sonlé dontésekkel. A tanacs megjegyzi, hogy az ESZE 88(3) cikke altal megkivant, arra
vonatkozo értékelést, hogy egy igénypont mely elemei (valtozatai) esnek a tobbszoros el-
sGbbségli igénypontok oltalmi korébe, csak ugy lehet elvégezni, ha ennek az igénypont-
nak az igényelt targyat osszehasonlitjak a tobbszoros elsébbségli dokumentumok kinyil-
vanitasaval. Ezért annak értékelésekor, hogy egy vitatott igénypont mely valtozatait fedi a
tobbszoros els6bbségli dokumentumok valamelyike, az emlitett Gsszehasonlitds révén fo-
galmilag azonositani lehet korlatozott szamd, vilagosan meghatarozott alternativ targyakat,
amelyeknek vagy tulajdonitani lehet az igényelt tobbszoros elsébbségi jogot, vagy sem. Ez
nyilvanvaldan sziikséges annak azonositdsahoz, hogy az igénypontok mely részei élvezik az
ESZE 89. cikkében meghatérozott els6bbségi jogot.

Konnyen el lehet képzelni olyan esetet, amikor egy feltalalo olyan elsébbségi bejelen-
tést nyujt be, amely A és B konkrét leirdsat tartalmazza, de nem tartalmaz semmilyen
taldlmany(ok)ra vonatkozé igénypontokat vagy dltalanos meghatarozast. Ezutan egy szaba-
dalmi iigyvivl egy eurdpai szabadalmi bejelentést tigy szovegez meg, hogy az tartalmaz egy
A-ra és B-re vonatkozd altalanos (generikus) igénypontot, tovabba szubgenerikus igény-
pontokat A-ra vagy B-re, és specifikus igénypontokat A-ra és/vagy B-re. Az elévizsgalati
eljaras alatt kotelezik a bejelent6t, hogy ossza meg a bejelentését A és B kozott. Ekkor a
bejelentd a bejelentést korlatozza generikusan csupan A-ra vonatkozo igénypontokra, és
benyujt egy megosztott bejelentést generikusan csupan B-re vonatkozé igénypontokkal. A
megosztott bejelentés leirasat a publikalas el6tt nem mddositja, igyhogy az mind A-t, mind
B-t kinyilvanitja.

Most felmeriil az a kérdés, hogy a generikus igénypontok az eurdpai bejelentés és/vagy az
igényelt els6bbség napjara jogosultak-e. Az ESZE 87. cikke akkor engedélyez elsébbséget,
amikor az igénypontok ugyanarra a ,,talalmanyra” iranyulnak. Az ESZE 88(2) cikke megen-
gedi, hogy egy igénypontnak t6bb els6bbségi idépontja legyen.

Itt megjegyezziik, hogy a szabadalmi jog nem koherens rendszer, ezért szamos parado-
xont rejtegethet. Amikor ilyen paradoxonok meriilnek fel, a birésagoknak és a fellebbezési
tandcsoknak gyakorlati megoldésokat kell taldlniuk. Ugy tlinik, hogy az elébbi kérdés gya-
korlati megoldasa szerint a generikus igénypontokat az alap- és a megosztott bejelentésben
ugy kell kezelni, hogy két els6bbségiik van: az elsébbségi idépont és az eurdpai (alap)beje-
lentés benyujtasi idépontja. Ameddig az alapbejelentés és a megosztott bejelentés megtartja
A, illetve B eredeti konkrét leirasat az igényelt taldlmanyok kiviteli alakjaiként, addig ugy
kell tekinteni, hogy az ,,A kiviteli alakot magaban foglal6” és a ,,B kiviteli alakot magaban
foglald” kifejezés részét képezi a vonatkozé bejelentések generikus igénypontjai targyanak.
Ennek kovetkeztében az alapbejelentés és a megosztott bejelentés nem lehet a masikra néz-
ve ujdonsagronto.
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A fellebbezési tanacs a T 1877/08 szdémti dontésben’ utal az ESZE El6készité Munkdinak
arra a dokumentumara, amelyet a G 2/98 dontésben idéznek a részleges és a tobbszoros
els6bbségekkel kapcsolatban; ez a Miincheni Diplomaciai Konferencia FCIPI Memoran-
duma, amely a tobbszoros elsébbség fogalmara olyan példat szolgéltat, ahol egy els6 els6bb-
ségli bejelentés kinyilvanit egy kevés vegyiiletre vonatkozé (sztik) kémiai képletet, és egy
masodik els6bbségli bejelentés kinyilvanit egy, a sziik képletet is magaban foglal6 tagabb
kémiai képletet. A memorandum megallapitja, hogy egy mindkét els6bbséget igényld be-
jelentésben elegendé lenne a tag képlet altal meghatarozott vegyiiletre iranyuld egyetlen
igénypontot megszovegezni. Ez az igénypont az els6 els6bbség napjat élvezné elsdbbség-
ként olyan mértékben, ahogy a vegytilet a szlik képlet oltalmi kore ala esik, és a masodik
elsébbséget élvezné az oltalmi kor fennmaradé részére. A tandacs két masik példat is idéz a
memorandumbdl tobbszoros elsébbségre, ahol az elsé sziikebb és tagabb oltalmi korokre
vonatkozik, mig a masodik sajatos és altalanos meghatarozasokra mechanikai teriileten.
A tandcs arra kovetkeztet, hogy nincs sziikség az elsébbségi jog elismerésére az els6bbségi
bejelentésben kinyilvanitott sajatos kiviteli alakra ahhoz, hogy ezt a kiviteli alakot azonosi-
tani lehessen az eurdpai bejelentés igénypontjédban kiilon kiviteli alakként. Igy ez a kiviteli
alak nem lehet Gjdonsagrontd, ha az igényelt targyat altalanositottak az els6bbséget igényld
bejelentésben vagy szabadalomban.

A memorandum vilagosan megallapitja, hogy tobbszords els6bbségek esetén keriilni kell
a parhuzamos igénypontokat, ahol az egyik igénypont az egyik elsGbbséget élvezs targyra
és a masik igénypont a masik elsébbséget élvezé targyra vonatkozik. Az 6niitkozé megosz-
tott bejelentések csapdajanak elkeriilése céljabdl javasoltdk az olyan tipust megoldasokat,
ahol egy igénypontot szovegeznek meg a sajatos kiviteli alakra, és egy masikat az altalanos
targyra, az utobbiban lemondva a sajatos kiviteli alak igénylésér6l. A G 2/98 szamu dontés
szerint a sajatos példa egy vilagosan meghatarozott alternativ targy; a masik alternativa az
igénypont generikus maradéka, amelynek csupan a benyujtasi nap az érvényes elsGbbsége.

Itt kitériink arra is, hogy a Bévitett Fellebbezési Tandcs G 2/98 szamu dontése meg-
erdsitette azt az allaspontot, hogy egyetlen igénypont jogosult lehet tobb elsébbségre, ha az
igénypont korlatozott szam, viligosan meghatdrozott viltozatokra vonatozik.'” Ha azon-
ban egy elsébbségi iratban kinyilvanitott targyat nem lehet elkiiloniteni vilagosan megha-
tarozott véltozatként egy tdg igénypont oltalmi korén belill, a tdg igénypontot nem lehet
egy olyan részre felosztani, amely jogosult az els6bbségre, és egy olyan részre, amely az
els6bbségre nem jogosult. Ezért, amikor olyan bejelentés els6bbségét igényeljiik, amely egy
tagabb igénypont oltalmi korébe esé sajatos kiviteli alakot ir le, amely tagabb igénypont
targya el6szor és vilagosan az elsébbségi bejelentésnél késébb benyujtott bejelentésbdl szar-
mazik, valdszinttlen, hogy a tagabb igénypont barmelyik része jogosult lenne az elsébbségi
idépontra.

o Brinckerhoff: i. m. (4).
Teschemacher: i. m. (6).

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



ONUJDONSAGRONTO MEGOSZTOTT BEJELENTESEK 85

Egy olyan eurdpai szabadalom vagy bejelentés, amely magaban foglal egy els6bbségi
bejelentésben jelen lev sajatos kiviteli alakot, amelynek az oltalmi kére azonban csupan
az emlitett eurdpai szabadalom vagy bejelentés benyujtasi napjara jogosult, természetesen
érvényes, ha nincs a benyujtasi napnal korabbi, a targyhoz tartozé anterioritas. Egy meg-
osztott bejelentés benyujtasa azonban létrehozhat ilyen Gjdonsagrontd anterioritast. Ha egy
megosztott bejelentést érvényesen nyujtanak be, az egy teljesen fiiggetlen szabadalmi be-
jelentés lesz, amelynek az elsébbségét az alapbejelentésétdl fiiggetleniil allapitjak meg. A
teljes kiterjesztésii technika allasa alapjan a megosztott bejelentés egy olyan konkrét példéja,
amely az alapbejelentés igénypontjainak els6bbségénél korabbi elsébbségre jogosult, mert
az els8bbségi bejelentés mar kinyilvanitotta, az ESZE 54(3) cikke alapjan a technika allasa-
nak részét képezné. Igy ennek a példédnak a jelenléte a megosztott bejelentésben megfoszt-
hatna az alapbejelentés igénypontjait az ujdonsagtol (és esetleg vice versa).

Az alapbejelentés és a megosztott bejelentés iitkozésére olyan, a valo életbdl vett, gépésze-
ti targyu példat adunk meg, ahol az eurdpai bejelentés két egyesiilt kiralysagbeli szabadalmi
bejelentés els6bbségét igényli, amelyeknek eltéré az dltalanos kinyilvanitasa és kozos a sa-
jétos kinyilvénitasa.'!

a) Egyestilt kiralysagbeli ,, A’ bejelentés benytjtva az ,,A” idépontban olyan targyra, amely
magaban foglal ,,tagokat” tartalmaz6 késziiléket, és az igénypontok tobb tag jelenlétét is-
mertetik. Ugyanez vonatkozik az altalanos leirasra. A sajatos kiviteli alak tagok egy soroza-
tat irja le, ahol a tagok egy matrixot képeznek, de a sorozatnak nincs mas ismertetése.

b) Egyesiilt kiralysagbeli ,,B” bejelentés, benyujtva a ,,B” idépontban szintén tagokat tar-
talmazo targyra. A ,B” idépont kés6bbi az ,A” id6pontnal. Az igénypontok tobb tag je-
lenlétét ismertetik. Az altalanos leiras sajatosan utal tagokra sorozat formajaban. A sajatos
kiviteli alak ugyanaz, mint az A bejelentésben.

¢) Eurépai bejelentést nyujtanak be, mind az ,,A”, mind a ,,B” bejelentés elsébbségét igé-
nyelve. A leiras ugyanaz, mint a B bejelentésé.

d) Eurdpai szabadalmat engedélyeznek tagok sorozatat ismertetd igénypontokkal. Az
igénypontok a ,,B” els6bbségre jogosultak. Itt el6szor fordul eld sorozatok altaldnos kinyil-
vanitdsa.

e) Eppen az alapbejelentés engedélyezése el6tt egy megosztott eurdpai bejelentést nyujta-
nak be, és ezt azutan publikaljak.

f) A megosztott bejelentés megfelel a benyujtott alapbejelentésnek. Ugyanazt a sajatos
kiviteli alakot ismerteti, mint az alapbejelentés és az ,,A” és a ,,B” alapbejelentés. Ez a sajatos
kinyilvanitas az ,,A” els6bbségre jogosult, és tjdonsagronto az alapszabadalom igénypontja-
ira, amelyek — miként mar emlitettiik — a ,,B” els6bbségre jogosultak.

Az oniitkézésre vonatkozo legels6 publikacio azt allitja, hogy megosztott bejelentések és
azok alapbejelentései kolcséndsen ujdonsagrontok lehetnek egymasra nézve.'* Az ESZH
1l

Malcolm Lawrence, Marc Wilkinson: Poisonous EPC divisionals. epi Informationen, 2011. 2. sz., p. 54.
Lawrence, Wilkinson: i. m. (11).
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joggyakorlata alatdmasztja ezt a lehetéséget. Egy masik publikdcié ramutat, hogy az ESZE
60. cikke szerint az eurdpai szabadalomra vonatkozd jognak a feltalalohoz vagy jogutddja-
hoz kell tartoznia.'® Ez a cikk az ESZE nagyon fontos rendelkezése, mert nélkiile az eurépai
szabadalmi rendszer nem mikodne helyesen. Ezt azonban mind az ESZH, mind a bejelen-
t6k gyakran figyelmen kiviil hagyjak az ESZH elétti eljarasban, feltehetdleg azért, mert az
ESZE 58. cikke lehet6vé teszi, hogy barki benytjthasson egy eurdpai szabadalmi bejelentést,
és a jogosultsag hianya az ESZE 100. cikke szerint nem alap a felszélaldsra.

Az alapbejelentés és a megosztott bejelentés viszonyat dltalaban elég vilagosnak lehet te-
kinteni. Nehezebb probléma meriil fel, amikor egy eurdpai szabadalmi bejelentést egy olyan
korabbi bejelentés els6bbségét igényelve nyujtanak be, amelynek a teljes tartalma tjdonsag-
ront6va valik publikalds utan. Ez példaul olyankor torténhet meg, amikor egy olyan PCT-
bejelentés elsdbbségét igénylik, amely egy olyan példat ismertet, amely nincs kinyilvanitva
sajat els6bbségi irataban. Nem ritka, hogy egy bejelenté megkisérli az eredeti példat (A ki-
viteli alak) egy jobbal (A1 kiviteli alak), példaul egy jobb hozamot biztosité kémiai példaval
helyettesiteni. Ez azonban végzetes lehet. Ekkor ugyanis nincs alap az eurdpai bejelentésben
arra, hogy azt gondolhassuk: annak igénypontja magaban foglalja az A kiviteli alakot. Ezért
az els6bbségi irat teljes tartalma Gjdonsagronto lesz a generikus igénypontra nézve, jollehet
erre az igénypontra els6bbséget igényeltek.

Az az dllitas, hogy egy alapbejelentés és annak megosztott bejelentése kolcsondsen tjdon-
sagrontd [Lawrence és Wilkinson (11-es labj.), illetve Hay (13-as labj.) szerint ,,mérgezd’,
Teschermacher (6-os 1abj.) szerint ,,6niitk6z&”] lehet, olyan esetekben fordulhat el, ami-
kor egy targy egy kinyilvanitott elsé6bbségre jogosult, és egy masik targy vagy egy késébbi
kinyilvanitott els6bbségre, vagy az eurdpai bejelentés bejelentési napjara mint elsGbbségre
jogosult.

Minthogy az alapbejelentések és a megosztott bejelentések publikalds utan tébbnyire azo-
nos tartalmuak, ez elvileg lehetévé teszi, hogy az egyiket ujdonsagrontoként nevezzék meg
a masikkal szemben, ha ezt az elsébbségi idépontok koriilményei megengedik. Ennek alap-
jan egy eurdpai bejelentés és annak megosztott bejelentése(i) kolcsondsen ujdonsagrontdk
lehetnek, ha kinyilvanitott targyuk lényegileg azonos (ami majdnem mindig fennall). Ez a
megallapitds az alabbi két elv Gj egyesitésére alapozhatd:

a) két bejelentés ujdonsagronto titkozésbe keril, amikor az egyikben igényelt anyag ki
van nyilvanitva a korabbi els6bbségre jogosult masikban, amely azonban nincs kordbban
publikalva (teljes kiterjesztésti technika allasan alapul6 tjdonsagrontas);

b) az eurdpai Szabadalmi Egyezmény szerint a két bejelentés barmilyen két bejelentés
lehet egy alapbejelentést és annak Gsszes megosztott bejelentését tartalmazoé eurdpai szaba-
dalmi csaladon beliil.

B3 M A Hay: Re: Poisonous EPC divisionals — an alternative viewpoint, epi Informationen 2011. 3. sz.,
p. 119.
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hetik az alabbi kockazati tényezék:'*

— a korabbi alapbejelentés tobbszoros elsdbbségét igényld eurdpai szabadalmak igény-
pontjai;

— a kordbbi alapbejelentés egyetlen els6bbségét igényl6 eurdpai szabadalom igénypontjai;

- a benyujtott eurdpai bejelentés lényeges 1ij anyagot tartalmaz a korabbi alapbejelen-
téshez viszonyitva;

- az eurdpai szabadalomnak legalabb egyes igénypontjai emlitik az 4ltalanos tajékozta-
tast;

- az eurdpai szabadalom sajatos kiviteli alakjai emlitve vannak az alapbejelentésben, és az
eurdpai szabadalom legalabb néhdny igénypontjanak az oltalmi kére ald esnek;

- egy megosztott bejelentést nyujtottak be, amely lényegileg reprodukalja az eurdpai
alapszabadalmat.

A szabadalmasok vagy a bejelentdk az alabbi megel6z6 1épéseket tehetik:

a) A javasolt megosztott bejelentések az el6z6 bejelentéseket fenyegetik:

- a javasolt megosztott bejelentés szovegébdl el kell tavolitani minden olyan anyagot,
amely Gjdonsagronto lehet barmely el6z6 bejelentés igénypontjaira nézve;

- a (vonatkozd) elsdbbségi igényponto(ka)t ki kell zarni a javasolt megosztott bejelen-
tésbol;

- nem kell benyujtani a javasolt megosztott bejelentést.

b) Az el6z0 bejelentések fenyegetik a javasolt megosztott bejelentéseket:

- a javasolt megosztott bejelentés vonatkozasaban pontos megkiilonbozteté mddositasi
stratégiat kell kialakitani annak benyujtasa el6tt, és ezt a stratégiat a benyujtas részeként kell
megvaldsitani.

Az el6vizsgalati eljaras el6tt vagy alatt az oniitkozést megel6z6 cselekvés lehet:

— egy szokasos korlatozas beiktatasa a masodik bejelentés igénypontjaiba, amely szaba-
dalomjogilag megkiilonbozteti ezeket az igénypontokat az elsé bejelentés kinyilvanitasatol,
vagy

- egy sajatos kizard szakasz (disclaimer) beiktatdsa a masodik bejelentés igénypontjaiba,
és ezzel azokbdl az elsé bejelentésben kinyilvanitott ujdonsagronté targy sebészeti eltavo-
litasa.

A legbiztosabb altalainos mddszer azonban az 6niitkdzés megel6zésére, ha nem valtozta-
tunk egyik bejelentésen sem, vagyis ha nem iktatunk be korlatozast vagy 4j anyagot sem az
alapbejelentésbe, sem a megosztott bejelentésbe.

14 Lawrence, Wilkinson: i. m. (11).
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