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AZ EGYSEG KERDESE A SZABADALMI JOGBAN**

Jelen dolgozatban a szabadalmi jogi egység fogalmanak értelmezésében az utdbbi évtize-
dekben megfigyelhet6 valtozdsokat igyeksziink attekinteni, ezen beliil elsédleges célunk az
Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) jogeseteinek attekintése és ismertetése a bejelentések
egységének megitélése kapcsan a fellebbezési tanacsok (Board of Appeal) és a Bovitett Fel-
lebbezési Tanacs (Enlarged Board of Appeal) dontésein keresztiil, mivel az ESZH tevékeny
szerepet jatszott ebben a folyamatban. Ezen tulmenden elemezziik a kémiai targyu talalma-
nyok esetén az igénypontokban a vonatkozé problémara tobb alternativ megoldast kinalo,
ugynevezett Markush-tipusu igénypontokhoz kapcsolddé joggyakorlatot is.

A bejelentés egysége — alapok

Az ESZH a talalmanyok egységére vonatkoz6 kovetelményeket az Eurdpai Szabadalmi
Egyezmény (ESZE) 82. cikkében hatdrozza meg, amely szerint az eur6pai szabadalmi be-
jelentésben csak egy talalmanyra igényelhet6 szabadalom, vagy pedig olyan talalmanyok
csoportjara, amelyek ugy kapcsolédnak dssze, hogy egyetlen éltaldnos taldlmanyi gondola-
tot alkotnak. Az angol megfogalmazasban: ,, The European patent application shall relate to
one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive
concept”.

Az ESZE végrehajtasi szabélyzatdanak (VSZ) 44. szabalya a kovetkezok szerint értelmezi az
ESZE 82. cikkében emlitett egyetlen dltaldnos taldlmanyi gondolat kévetelményét: amennyi-
ben az eurdpai szabadalmi bejelentésben tobb talalmanyra igényelnek oltalmat, csak akkor
teljesiilhet az ESZE 82. cikkében emlitett egység kdvetelménye, ha miiszaki 9sszefliggés van
a talalmanyok kozott, amelyek rendelkeznek egy vagy tobb azonos vagy megfelel6 specialis
muszaki jellemzével. Az angol megfogalmazasban: ,Where a group of inventions is claimed
in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall
be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or
more of the same or corresponding special technical features”.

Egy kiilon mondatban van meghatarozva, hogy a specialis miiszaki jellemz6k fogalman
olyan miszaki jellemz6k értendék, amelyek a technika alldsat meghaladé ,,hozzajarulast”
(contribution) hatdroznak meg az 6sszes (teljességiikben vett) talalmanyra nézve. Mint az
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a késdbbiekbdl vilagossa valik, ezen masodik mondat értelmezése kiilonos jelentéséggel bir
az egység kovetelményének gyakorlati alkalmazésa sordn. Igy érdemes itt idézni az angol
megfelel6t: ,, The expression special technical features’ shall mean those features which define a
contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior
art” Mint lathato, meglehetdsen fura szerkezeti mondattal van dolgunk. A fenti értelmezés
abbdl indul ki, hogy szokasos angol szérend esetén a mondat igy nézne ki: , The expression
special technical features’ shall mean those features which define a contribution which makes
over the prior art each of the claimed inventions considered as a whole.”

Nehezen értelmezhetd a ,,considered as a whole” kitétel, habar erre is kisérletet tesziink,
miszerint a rendelkezés lényege az aldbbi mondattal foglalhaté 6ssze: ,, The expression special
technical features’ shall mean those features which define a contribution which makes each of
the claimed inventions over the prior art when they are considered as a whole”.

Az egységet szabalyozo jogszabalyi helyek korabbi valtozatai

Az ESZE 82. cikk szovege az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény feliilvizsgalata (EPC 2000)
soran érintetlen maradt, a fejezet elején idézett végleges formajat az egyezmény el6készitési
fazisiban, mar 1969-ben elnyerte.! Erdekességként megemlithetd, hogy a véglegest megeld-
z6 formaja az alabbi volt (1962): ,,Az eurdpai szabadalmi bejelentésben csak egy talalmany-
ra igényelhet6 szabadalom. E cikk azonban nem zdrja ki az eljarasra, az altala kozvetleniil
el6allitott termékre és alkalmazasara vonatkozé eurdpai szabadalom megszerzését, ameny-
nyiben fennall a taldlmdny egysége.” Amint az el6készité iratokbodl kideriil, a végsé (jelen-
leg is hatalyos) megfogalmazasnal a megfeleld PCT-szabély sz6vegébdl indultak ki (a PCT
végrehajtasi szabalyzatanak 13.1 pontja; a tovabbiakban PCT VSZ 13.1 szabaly), amely mar
1970. jinius 19-t8l ebben a forméban hatalyos.?

Az Eurépai Szabadalmi Egyezményhez kapcsolodd végrehajtasi szabalyzat 1973-ban
elfogadott szovegében a fent ismertetett VSZ 44. szabalynak megfelelé szabaly a VSZ 30.
szabalya volt, amely a 2000. évi feliilvizsgalat soran szintén valtozatlan formaban maradt.
Megemlitend6é azonban, hogy jelenlegi formdja nem egyezik az 1973-ban elfogadott és
1978-ban életbe 1ép6 egyezményben foglalttal, mert azt a késébbiekben részletezett W6/90
dontés hatdasara modositottak a jelenleg ismert formara, 1991. junius 1-jén kezd6d6 hataly-
lyal.> Mint az lejjebb lathaté lesz, a VSZ 30. szabdly (mai VSZ 44. szabaly) eredeti megfogal-
mazasabdl hianyzott a mai joggyakorlatot jelentdsen befolyasolé specidlis muszaki jellemz6
kritériuma.

EPO Travaux Préparatoires EPC 1973; Article 82: http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/
B50C1599F166FF6AC12574490025E3A A/$File/Rule82¢ TPEPC1973.pdf.

History of the PCT Regulations June 19, 1970 - January 1, 2004. WIPO Publication, No. 784. 92-805-
1312-9.

Supplement to Official Journal EPO. 1991, 6. évf.
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Az ESZE VSZ 30. szabdly az emlitett valtoztatast megel6z6 formaja az alabbi:

»Az Egyezmény 80. cikkét ugy kell értelmezni, mint amely lehetévé teszi, hogy egyazon
eurdpai bejelentésben igényelhet6 legyen kiilonosen:

a) termékre vonatkozo fliggetlen igénypont mellett legalabb egy, az emlitett termék el6al-
litdsara specialisan alkalmazott eljarasra vonatkozo fiiggetlen igénypont,

b) termékre vonatkozo fiiggetlen igénypont mellett legalabb egy, az emlitett termék alkal-
mazasara vonatkozo fiiggetlen igénypont, és

¢) eljarasra vonatkozé fiiggetlen igénypont mellett legalabb egy, kifejezetten az eljaras
végrehajtasira megalkotott késziilékre vagy eszkozre vonatkozd fiiggetlen igénypont™*

A nagy nemzetkoézi iparjogvédelmi rendszerek ,egyiittmozgdsat” jol mutatja az a tény,
hogy a fent mar emlitett PCT-szerz6dés (Szabadalmi Egytittmikodési Szerz6dés, Patent
Cooperation Treaty, PCT) végrehajtasi szabalyzatanak (VSZ) 13.2 pontjat (a tovabbiakban
PCT VSZ 13.2 szabaly) 1992. julius 1-jei hatallyal médositottak, igy a két egyezmény vonat-
koz6 része dsszhangba keriilt.”

Az ESZE VSZ 30. eredeti szabdlya lényegét tekintve megegyezett a PCT VSZ 13.2 szaba-
lyanak 1970 és 1980 (illetve 1980 és 1992) kozotti szovegével:

»A PCT VSZ 13.1 szabalyat gy kell értelmezni, mint amely lehetévé teszi kiilondsen a
kovetkezd két lehetdség egyikét:

i) egy adott termékre vonatkoz¢ fiiggetlen igénypont mellett egy, az emlitett termék el6-
allitasara specialisan alkalmazott eljarasra vonatkozo fiiggetlen igénypont ugyanazon nem-
zetkozi bejelentésbe torténd belefoglalasa, és egy, az emlitett termék alkalmazasara vonat-
koz¢ fliggetlen igénypont ugyanazon nemzetkozi bejelentésbe torténd belefoglaldsa, vagy

ii) egy adott eljarasra vonatkozd fliggetlen igénypont mellett legalabb egy, kifejezetten az
eljaras végrehajtasara megalkotott késziilékre vagy eszkozre vonatkozo fliggetlen igénypont
ugyanazon nemzetkozi bejelentésbe torténd belefoglalasa”

Ugyanezen szabaly 1980 és 1992 kozotti szovegében a lényegi véltozas az volt, hogy kie-
gésziilt egy iii) ponttal:

»iii) egy adott termékre vonatkozo fiiggetlen igénypont mellett egy, az emlitett termék
el6allitasara specidlisan alkalmazott eljardsra vonatkozé fiiggetlen igénypont ugyanazon
nemzetkozi bejelentésbe torténd belefoglalasa, és egy, kifejezetten az eljaras végrehajtasara
megalkotott késziilékre vagy eszkozre vonatkozo fiiggetlen igénypont ugyanazon nemzet-
kozi bejelentésbe torténd belefoglalasa”

Az ESZE VSZ 30. szabaly kidolgozéasa soran a megfelel6 PCT VSZ 13.2 szabalybol indul-
tak ki.

EPO Travaux Préparatoires EPC 1973, Rule 30: http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/47
AF2BF617B5A511C1257449002518A1/$File/Rule30e TPEPC1973.pdf.

WIPO Assembly; Eighteenth Session; Proposal to amend PCT Rule 13.2. Geneva, July 8-12, 1991; i. m.
(2).
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Erdekesség, hogy az USPTO szabadalomvizsgélati eljarasi utmutaté (MPEP — Manual of
Patent Examining Procedure) R fiiggelékének 1.475 pontjat (Egység kérdése az ISA és IPEA
el6tt, valamint a nemzeti fazisban) 1993. majus 1-i hatallyal mddositottak annak érdekében,
hogy 6sszhangban legyen a PCT-szabalyozassal, amelyben igy szintén szerepel a specialis
miiszaki jellemzd kritérium az egyetlen altalanos taldlmanyi gondolat kritérium mellett.®

A legjelentdsebb iparjogvédelmi hatdsagok koziil utolsoként és jelentésen megkésve,
2004. januar 1-i hatallyal mddositotta Japan az egységhez kapcsolddé joggyakorlatat, szin-
tén oly modon, hogy megkoveteli olyan specidlis muszaki jellemz6 meglétét, amely egyben
biztositja a muszaki haladast az ismert megoldasokhoz képest. A megkésett mddositas oka,
hogy nagyon sokdig tartotta magat a kordbbi szemléletmod, amely szerint az egység nem a
technika 4llasanak fényében vizsgalandd.”

Az EPO és a WIPO el6tt a fent idézett cikkben, illetve szabalyban emlitett egyetlen al-
taldanos talalmanyi gondolat és specialis muszaki jellemz6 jelentése a fellebbezési tandcsok
és a Bovitett Fellebbezési Tandcs dontésein keresztiil értelmezhetd. A kapcsolddo, a felleb-
bezési tandcsok dontései nyoman kidolgozott joggyakorlatban foglalt alapelvek az Eurépai
Szabadalmi Egyezmény 2000. évi feliilvizsgalt szovege utan mindmaig alkalmazhatdk és
alkalmazandok az ESZH el6tt.

A hazai szabalyozasi hattér

Magyarorszagon az egység kérdését az 1995. évi XXXIII. torvény (szabadalmi torvény) 59.
cikke szabélyozza, amely szerint a szabadalmi bejelentésben csak egy taldlmanyra igényel-
het6 szabadalom, vagy pedig olyan talalmanyok csoportjara, amelyek ugy kapcsolédnak
Ossze, hogy egyetlen altalanos talalmanyi gondolatot alkotnak. A cikk szovege dsszhangban
van az ESZE 82. cikkével és a PCT VSZ 13.1 szabdlydval. A szorosan kapcsolédé, ESZE VSZ
44. és PCT VSZ 13.2 szerinti szabaly az SZTNH szabadalmi tigyintézésre vonatkoz6 maéd-
szertani utmutatdjanak II1.7.1 pontjaban jelenik meg sz6 szerinti forditasként.

Mint lathato, a magyar jogforrasokban nem talalhatok meg az ESZE VSZ 44. és PCT VSZ
13.2 szerinti értelmez6 részek. VélhetGen erre vezethetd vissza, hogy a magyar joggyakor-
latban kevésbé érvényesiil a csupan csak a modszertani utmutatoban megjelend, a nemzet-
kozi trendekkel 6sszhangban 1évé megfogalmazas.

Az egység kovetelményének alapjai

A talalmanyok egységességére vonatkozo feltételnek els6sorban gazdasagi okai vannak, azt
hivatott biztositani, hogy a szabadalmi hivatalok a kutatasi és vizsgalati feladataik soran el-

®  Manual of Patent Examining Procedure (MPEP); Appendix R; USPTO, p. 1475.

Tetsuro Komatsu: Sonoda & Kobayashi Intellectual Property Law. History of the unity requirement in
Japan: http://www.patents.jp/read/news-event-28/history-of-the-unity-requirement-12.html.
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végzett munkajuknak megfeleld értékii dijazasban részestiljenek, azaz ne lehessen egy kuta-
tasi dijért tobb talalmanyra vonatkozo kutatast elvégeztetni. Az egység kritériuma tovabba
noveli a jogbiztonsagot azaltal, hogy a koz szamara konnyebben értelmezhet6 informaciot
biztosit, mivel igy a szabadalom nem tartalmazhat ,rejtett” talalmanyokat.

Természetesnek tekintheté az, hogy az egyes iparjogvédelmi hivatalok meghatarozott
Osszegért cserébe meghatarozott mennyiségli munkat kivannak végezni, azonban az egy-
ségre vonatkozo joggyakorlat ugy alakult, hogy nem ritka az egy bejelentésben azonositott
tobb tizes nagysagrendi talalmany, és extrém esetben az is eléfordulhat, hogy egy beje-
lentésben 1 999 999 999 talalmanyt azonosit az EPO, mint példaul a PCT/US2013/023277
bejelentés esetén.

Felmertiil tehat az a kérdés, hogy megfelel-e a fenti indoklasban ismertetett alapelveknek,
avagy megfelel6en kidolgozott-e az a gyakorlat, amely a hivatal kutatasi munkajanak ellen-
tételezéseként mintegy 3750 Mrd EUR-t tart megfelelé sszegnek (kisebb orszagok, mint
Barbados, éves nemzeti dssztermékével kb. megegyezd 6sszeg, forras: Wikipédia).

Kisebb horderejti tigy, de a Markush-csoportos meghatdrozason alapuld vegyipari bejelen-
téseknél felmeriil6 altalanos problémat jol példazza a PCT/HU2008/000016 iigyben kapott
kutatasi jelentés. A kérdéses vegyiiletek rendelkeznek egy nagynak nevezhetd (és hatastani
szempontbdl nyilvan lényeges), kdzponti 3-gytiris kozos maggal, amely egyik pozicidjaban
egy szubsztitualt aminocsoportot hordoz. Mivel a kutatas feltart olyan ismert vegyiileteket,
amelyeknél az alapszerkezet megegyezett, és az aminocsoport metoxicsoporttal szubsztitualt
fenilcsoportot tartalmazott, kiilon talalmanyi kategoriaba keriiltek a szubsztitualatlan fe-
nilcsoportot, a monoszubsztitualt fenilcsoportot, illetve a di- és még tovabb szubsztitualt
csoportot hordozé vegytiletek (egyéb tovabbi talalmanyi kategdridk mellett). Ezek a kémi-
ailag igen kozel all6 vegytiletek (nyilvanvaléan rokonvegytiletek) kiilon talalmanyként valo
kezelése muszaki (vegyészi) szemszogbdl nézve érthetetlen, tovabba nyilvan nem allja meg
a helyét az az allitas, hogy a technika allasdnak feltarasahoz harom kiilon kutatds elvégzésé-
re lenne sziikség. A fenti meglepd dontésekhez vezetd joggyakorlat kialakulasat és elméleti
hétterét az alabbiakban részletesen ismertetjiik.

Tovabbi probléma - ami az egység kérdésének nem megfeleld kezelését 6sztondzheti —,
hogy az EPO vizsgalokat értékelé rendszere 6sztonzoéleg hat egységességi kifogasok felalli-
tasara, mivel a vizsgalok minden kutatas elvégzéséért pontokat kapnak, és konnyen szerez-
het6 tobb pont abban az esetben, ha az egységességi kifogas miatt benyujtott megosztott
bejelentésben felhasznaljak a korabbi kutatdst mddositatlan forméban (természetesen nem
sziikségszertien, azonban nagyon gyakran ez a helyzet).®

8 Committee, epi Biotech. Report of the Committee on Biotechnological Inventions; Disunity. epi

Information. 2012, 1. évf.
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A bejelentés egységének vizsgalata

Az ESZE 82. cikk szerint akkor tekinthetd a bejelentésben foglalt tobb talalmany egysé-
gesnek, ha azok ugy kapcsolédnak Ossze, hogy egyetlen altalanos talalmanyi gondolaton
(single general inventive concept) alapulnak. A taldlmdnyokat Osszek6té gondolatnak
»talalmanyinak” (angol kifejezéssel: inventive) kell lennie, amit — a késébb részletesebben
elemzett — G1/89, G2/89 és W06/90 dontés nyoman ugy kell értelmezni, hogy annak hoz-
za kell jarulnia a talalmany djdonsagahoz és feltaldloi tevékenységen valo alapulasahoz. A
dontések szerint egyenesen kovetkezik a megfogalmazasbdl, hogy nem teljesiil az egység
kovetelménye még a kozos gondolat megléte esetén sem akkor, ha az nem ,,inventiv” azon
szigoru értelmezés szerint, hogy az ,inventiv” jellegnek olyan szintiinek kell lennie, ami
biztositja a szabadalmazhatdsagot.

Az EPO joggyakorlatat kialakité fontosabb dontésekre az EPO altal megszokott mdédon
hivatkozunk (pl. G 1/91), ahol a jelolések jelentése a kovetkez6: T — az EPO muszaki fel-
lebbezési tanacsa (FT) dltal hozott dontés; W — a PCT-kutatohatésagként (International
Searching Authority, ISA) eljaré EPO-hoz benyuijtott ,,protest” igyében hozott dontés; G
- az EPO Bdvitett Fellebbezési Tandcsdnak a dontése.

Az a priori és az a posteriori kifejezés megjelenése az egység kérdésénél

A fenti latin kifejezések fontos szerepet jatszanak az egység elméleti hatterének taglalasa
soran. Ugyanis az egység kérdését kétféleképpen kozelitették meg: a korabbi szemlélet sze-
rint az egység megléte vagy hianya megéllapithat6 kutatas elvégzése nélkiil, amennyiben a
szakember altalanos tudasa alapjan nyilvanvald a helyzet (a priori szemlélet). Az a posteriori
megkozelités szerint az egység kérdése a kutatas soran feltart korabbi technika éllasa fé-
nyében is vizsgalandd (a megkiilonboztetd jellemzoének ,,inventivnek” kell lennie, raaddsul
olyan értelemben, hogy meg kell felelnie az Gjdonsag és a feltalaldi tevékenység kovetelmé-
nyének). Azaz a kérdéskorben alkalmazott a priori és a posteriori kifejezés a kutatas elvég-
zéséhez, pontosabban az abban feltart tudasanyaghoz képest értelmezi az ,eléidejliséget’,
illetve ,,utoidejliséget”

Az egység a priori megitélése

A taldlmany egységének meghatdrozasa eléfeltételként mindig is megkovetelte a talalma-
nyok csoportjainak hatterében allé miiszaki probléma elemzését. Ezen beliil természetesen
elengedhetetlen annak a vizsgélata, hogy az adott problémara megoldasként igényelt talal-
manyok egyetlen kozos taldlmanyi gondolatot alkotnak-e (Idsd pl. W11/89 és T0188/04).
Ezen alapelv figyelmen kiviill hagyasa 6nmagaban elegend6 indok a (feleslegesen) kirott
kutatasi potdij(ak) visszatéritésére. A W8/94 dontés értelmében csak a miiszaki probléma
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meghatarozasat kovetden lehetséges eldonteni azt, hogy a kiillonb6z6 megvaldsitasi modok
esetén létezik-e kozos specialis muszaki jellemzd.

Az a priori egység kovetelményének vizsgalata tehat csupan a kiilonbozé taldlmanyi
csoportok altal megoldott problémak ,,mtiszaki” dsszehasonlitdsan alapul. Ha a talalma-
nyi csoportok targyai ugyanarra vagy szorosan kapcsolodo (megfelel6) problémara adnak
megoldast, akkor az a priori megkozelités szerint teljestil az ESZE 82. cikkében emlitett
egyetlen kozos talalmanyi gondolat kovetelménye. Ez a megkozelitési mod 1ényegében
egyediili alapelvként mtikodott az 1990 el6tti idészakban. Alahtizandd, hogy ez az alapelv
alkalmazhato jelenleg is, azaz az a priori egységességi kifogasok lehetéségét nem sziintette
meg az alabbiakban ismertetett valtozas (azaz ha mar ezt a ,kevésbé szigort” kovetelményt
sem tudja teljesiteni a talalmany, kaphatunk a priori alapt kifogast manapsag is).

Az egység a posteriori megitélése

Az a posteriori megkozelités szigorubb kovetelményt allapit meg a kozos taldlmanyi gon-
dolatra nézve. Ugyanis a ,,talalmanyi” (inventive) jelz6t ,,szabadalmazhaté taldlmanyi” jel-
zoként kezeli, azaz megkoveteli, hogy az egységet biztositd specialis technikai jellemzének
a technika allasahoz képest ujdonsagot és feltalaldi tevékenységet biztosito jellemzoének kell
lennie, onmagaban nézve. Ebben a megkozelitésben kiilonos sulyt kap az a bizonyos ,,ma-
sodik mondat” (Iasd EPC VSZ 44. szabdly, illetve PCT VSZ 13.2 szabaly), amely kimond-
ja, hogy a specialis technikai jellemz6ének a technika allasat meghaladd ,hozzajarulast”
(contribution) kell meghataroznia.

Az a priori és az a posteriori értelmezés kozotti atmenet

Az EPC 1973 hatalybalépését (1978) kovetden elvétve fordult el a posteriori egységességi
kifogas, és ez az dllapot egészen 1988-ig tartott. Azaz az EPC fennalldsdnak els6 évtizedében
az egységet szinte kizarélagosan a priori modon vizsgaltak.

A joggyakorlat véltozasanak (az a posteriori megkozelités térnyerésének) nyilvan az az
alapja, hogy a ,,probléma” az EPO gyakorlatdban altaldban olyan objektiv miiszaki problé-
mat jelent, amely figyelembe veszi a technika allasat (azaz az érdemi vizsgalat sordn olyan
problémardl van sz6, amelyre még nem adott valaszt a technika allasahoz tartozé tudas-
anyag). Mint az alabbiakbol lathato lesz, idével tért nyert az az értelmezés, miszerint a k6zos
talalmanyi gondolat jelzéjeként szerepld ,,inventive” kifejezést is igy kell tekinteni az egység
vizsgalata soran is. Ez egy igen fontos elméleti véltas volt, ami lényeges gyakorlati valtoza-
sokat okozott.

A 'W03/88 dontés még leszogezi, hogy az ISA a fenti (lasd pl. W11/89) gyakorlattdl elté-
réen egyre gyakrabban emel a posteriori egységességi kifogasokat, amire azonban ISA-ként
nincs lehetésége, mivel az ilyen kifogasok az tjdonsag és a feltalaldi tevékenység vizsgalatdt
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kovetelik meg, amely azonban nem tartozik a kutatohatdsag hataskorébe. Azaz ez a dontés
még azt erdsiti meg, hogy a kutatdsi szakaszban torténd egység vizsgalata soran nem lehet
a posteriori modon eljarni, mivel az csak a vizsgdlati szakaszban kialakitott szabadalmazha-
tosagi vélemény birtokaban hajthaté végre.

Az egység megitélése szempontjabodl lényeges megallapitasa a dontésnek, hogy a ,,single
general inventive concept” kifejezésben szerepld ,inventive” jelz6 jelentését helyteleniil ér-
telmezik az a posteriori dontések esetében, mint példdul abban az ISA-déntésben is, amely-
nek tigyében eljarnak, mivel véleményiik szerint az Gjdonsag és a feltalaldi tevékenység
vizsgalata nem helyénval6 az egység meghatarozasa soran. Ennek megfeleléen itmutatast
adnak arra, hogyan értelmezendé az ,inventive” jelzd: ,feltételezhetéen inventiv” (a don-
tésben hasznalt kifejezéssel: ,,allegedly inventive”), azaz a kifejezés alatt azt kell érteni, hogy
a bejelent6 a benyujtaskor mit tekint a talallmanyanak, a technika allasatdl fiiggetleniil. Mas
szavakkal: a tobb, alternativ megolddast 6sszekotd talalmanyi gondolat nem sziinik meg
visszamendleges hatallyal 1étezni attdl, hogy egy, az oltalmi korbe tartozé megoldast mar
feltart a technika allasa.

Amint a kovetkezékben kideriil, az egységességi kifogasok torténete soran ez az a pont,
ahol az EPO utoljara hozott olyan értelmii dontést, amely egyezik azzal a gondolatisaggal,
amelyet az SZTNH joggyakorlatdn edz6dott szabadalmi tigyvivéi kozosség tagjai szerint
jelentenie kellene az ,,egység” kovetelményének. Megjegyezziik, hogy a megszokott és logi-
kusnak tartott utrdl torténd, az alabbiakban ismertetett letérést a kisebb nemzeti hivatalok
(pl. SZTNH) nem vagy nem egyértelmiien kovették, e sorok szerzdjének véleménye szerint
helyesen. Erre még kitériink az 6sszefoglal6 részben.

Az a posteriori idoszak kezdetét meghatarozo dontések

A 'W44/88 dontés az egység kérdését illetéen a W03/88 dontéssel homlokegyenest ellenke-
z6 moédon itélkezett: jogosnak itélte meg az a posteriori egységességi kifogasokat, mégpedig
érdekes modon az 1977-t61 hatélyos ,,Guidelines for International Search to be Carried Out
under the PCT” dokumentum alapjan,” amely lehetévé teszi ilyen kifogasok emelését.

A dokumentum relevans része a kovetkez6 (VII. fejezet 9. bekezdés): az egység hianya
kozvetlentl, a priori nyilvanvalé lehet, azaz azel6tt, hogy az igénypontok és a technika allasa
Osszehasonlitasra keriilne, vagy csak a posteriori, azaz a technika allasanak fényében valik
vilagossd, példaul a nemzetkozi kutatas kimutatja, hogy nem 1j a fiiggetlen igénypont, ami
altal a két vagy tobb fiiggd igénypont egyetlen kozos talalmanyi gondolat nélkiil marad.

A WO03/88 tigyben eljaré tandcs (3.3.1 tandcs) egy késébbi iigyében (W12/89) észlelte
a W44/88 szerinti eltéré dontést, és a Bovitett Fellebbezési Tanacshoz fordult jogértelme-
zésért, amely tigyben késébb a G1/89 szdmu dontés sziiletett. A tandcs f6 kérdése ossze-
9

WIPO. Interim Committee for Technical Cooperation: Guidelines for international search to be carried
out under the patent cooperation treaty (PCT); Seventh Session, Geneva, October 12 to 18, 1977.
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foglalva a kovetkezd: rendelkezik-e az ISA felhatalmazdssal az Gjdonsag és a feltalaloi te-
vékenység szempontjabol torténd érdemi vizsgalat elvégzésére az egység megallapitasanak
érdekében?

Az EPO elnoke, felismerve, hogy a fellebbezési tanacsok azonos kérdésben kiilonb6z6
dontéseket hoztak a W03/88 és a W44/88 tigyben, szintén a Bovitett Fellebbezési Tanacshoz
fordult a kovetkezd kérdéssel (amely késébb a G2/89 dontés alapjava valt): elbirhatja-e az
ISA-ként eljaré EPO tovabbi kutatasi dijak megfizetését a posteriori egységességi kifoga-
sok esetén? A kérdésnek a Bovitett Fellebbezési Tanacshoz torténd elSterjesztésével egyiitt
magyarazé megjegyzéseket is csatolt, amelyekben kifejti, hogy a W03/88 iigyben hozott
dontés, amely szerint az ,inventive” jelz6t oly modon kellene értelmezni, hogy a bejelentd
a benyujtas napjan mit tart a taldlmanynak, rossz iranyba vezet. Ezt azzal indokolta, hogy
ilyen értelmezéssel egy objektiv feltétel — a technika alldsa — kdrdra el6térbe keriil egy szub-
jektiv feltétel (mirdl gondolja azt a bejelentd, hogy inventiv, és hogy eszerint kozos talal-
ményi gondolaton alapul) a déntés soran. Erdekes latni, hogy egy ilyen — erésen vitathat
- vélemény milyen nagy hatassal tud lenni egy jogag joggyakorlatara.

A Bovitett Fellebbezési Tanacsok torténete soran ezek a dontések foglalkoznak elészor
az egység kérdésével olyan tigyben, amelyben az EPO PCT-kutatéhatosagként jar el. Meg-
emlitendé tovabba, hogy a Bévitett Fellebbezési Tandcs a két iigyet osszevonva kezelte, a
két dontés (G1/89 és G2/89) igy szd szerint azonos, és mind a 3.3.1 tanacs, mind az EPO
elnokének kérdésére valaszt ad (mindkettd).

A G1/89 és a G2/89 dontés figyelembe vette a W44/88 dontésben hivatkozott, 1977-es
PCT Search Guidelines-t annak ellenére, hogy az nem jogforras, kiilonésen nem az EPO
6nall6 (a PCT-rendszertdl fiiggetlen) joggyakorlatara nézve (nyilvanvaléan csak az ISA-
ként torténé munka soran kell figyelembe venni a PCT utmutatéjat). Tovabba megallapi-
tottdk azt is, hogy az ESZE VSZ 46. szabaly (az EPC 2000-ben ESZE VSZ 64.) alapjan koz-
vetve az EPO is lehet6vé teszi az ilyen iranyu kifogasok emelését annak ellenére, hogy ezen
jogforrasi hely nem emliti kozvetleniil az a posteriori kifogasok lehetdségét (nyilvanvaléan
nem foglalkozik ezzel a kérdéssel).

Dontésiikben tehat elismerték az a posteriori egységességi kifogasok érvényességét és
alkalmazhatdsagat, az EPO esetében pusztan annak alapjan, hogy ezt a jogforrasok nem
zarjak ki, és egy elvont absztrakcié mentén az ESZE VSZ 46. szabalya (1973) véleményiik
szerint ennek alkalmazhatdsagat is el6késziti.

A G1/89 és a G2/89 dontés ezenkiviil kimondja, hogy a PCT-kutatéhatdsagként eljard hi-
vataloknak (jelen esetben az EPO-nak) is megvan arra a felhatalmazasuk, hogy a szabadal-
mazhatosagrol adott el6zetes véleményiikben a k6zos gondolat tjdonsaganak hianya vagy
a nyilvanvaldsaga miatt megallapitsak a bejelentés egységének hianyat. Ez az tjdonsagra
vagy a feltalaloi tevékenységre vonatkozo megallapitas azonban csak egy eldzetes vélemeény,
ami semmilyen szinten nem koti a nemzeti/regionalis hivatalokat, csak annyi a célja, hogy
megindithassa az PCT 17. cikk vagy a PCT VSZ 40. szabdly szerinti eljarasokat [felhivas to-
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vabbi kutatasi (pot)dij megfizetésére]. A Bévitett Fellebbezési Tanacs megjegyezte tovabba,
hogy a bejelentét megilleti az igazsagos elbands, és tovabbi kutatasi dijakat csak egyértelmi
esetekben lehet igényelni. Amint a késdbbiekben erre még visszatériink, a fent emlitett, az
ujdonsagra vagy feltalaloi tevékenységre vonatkozd ,eldzetes vélemény” sok probléma for-
rasat jelenti.

A fenti G1/89 és G2/89 tigyben hozott dontés hatdsara gyokeresen megvaltozott az addi-
gi gyakorlat, kiilonb6z6 tanacsok az egység hianyanak megallapitasara tobbszor hoztak fel
indoklasként az Gjdonsag vagy a feltalaloi lépés hianyat (lasd pl. W17/89, W27/89, W18/90
és W19/90, tovabba szamtalan dontés, ISA- és EPO-felhivas napjainkig).

Az a posteriori idészak tovabbi lényeges dontései

Az egység joggyakorlatat meghatarozo, kovetkezé igen jelentds dontés, a W6/90, idében
hamar kovette a G1/89 és a G2/89 dontést, minddssze 7 honap telt el kozottik. Ez a dontés
eredetileg az egyetlen k6zos taldlmanyi gondolat kifejezés értelmezésére tartalmazott utmu-
tatot, azonban hatdsa ezen tilmutat, hiszen ezen dontés hatasara rendelték el a ,,specialis
miiszaki jellemz8” kifejezés beépitését a végrehajtasi szabdlyzat megfeleld pontjdba,'® ami
az ESZE rendszerében is, a fenti dontéseken feliil, megerésitette az Gjdonsag és a feltalaloi
tevékenység hianyaval igazolt egységességi kifogasok jogszabalyi alapjat.

A W6/90 dontés is leszogezi, hogy az ESZE 82. cikk és a PCT VSZ 13.1 szabadly szerint
tobb taldlmany esetén az egység kovetelménye az egyetlen kozos talalmanyi gondolat. A
dontés joggyakorlatot megvaltoztatd része szerint az egység meghatarozasakor az ESZE 82.
cikk és a PCT VSZ 13.1 szabaly azt is meghatarozza, hogy az egyetlen k6zos gondolatnak
inventivnek kell lennie. Még egy adott egyetlen koz6s gondolat esetén (lasd W03/88 sze-
rinti, a priori értelmezés) is fennall az egység hianya, ha a gondolat nem inventiv jellegt.
Hivatkozva a mar ismertetett G1/89 és G2/89 dontésre megéllapitja, hogy akkor lehet egy-
ségességi kifogast emelni, ha a tovabbi kutatdsi dijak megfizetésére torténé felhivasban bi-
zonyithatd, hogy a kozos taldlmanyi gondolat nem jarul hozz4 a talalmanyi csoportok felta-
14l6i tevékenységen alapulé voltahoz. Hatdrozatdnak fontos része a kovetkezé megallapitas:
az egység hidnyanak indikatora az az eset, amikor az egy bejelentésben igényelt kiilonb6z6
talalmanyok kozos jellemzéit az igénypontok targyi része tartalmazza, és az ismert jellem-
z6k nem jarulnak hozza a kombinalt, egészben megfogalmazott probléma megoldasahoz.

A dontést osszefoglalva: egységességi kifogast kell felvetni, amennyiben az egyetlen kzos
taldlmanyi gondolat, amelyen a taldlmanyok alapulnak, nem jarul hozza a feltalaldi tevé-
kenység meglétének a megitéléséhez. Amint lathato, ez a gondolat 6lt testet a kés6bbi spe-
cialis miszaki jellemz6 kritériumban, azaz az ESZE VSZ 30. (1973) és az EPC 2000 szerinti
ESZE VSZ 44. szabalyanak masodik mondataban, amibdél kénnyen levezethetd, hogy fon-

10 1 m. (3).
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tos szerepet kap a feltalaloi tevékenység vizsgalata az egység meghatarozasa soran. Ugyanis
egy formalisan Gj megoldas (amit nevezhetiink nem szabadalmazhat6 talalmanynak, lasd
késébb) nem tud olyan hozzdjarulast felmutatni, ami a technika dllasanak meghaladasat
biztositja.

Ez a dontés leszogezi tovabbd, hogy az akkor érvényben 1évé PCT VSZ 13.2 szabdlya
tartalmaz olyan eseteket, amelyekben teljesiilhet az egység kovetelménye (példaul termék
és eldallitasa, termék és alkalmazdasa stb.), azonban ezt a listat véletleniil sem szabad zart
felsorolasként értelmezni. Ez a megallapitas magaban hordozza azt, hogy a tanacs olyan
féigényponttipusok kombinacidjaban is igazolhaténak latja az egység meglétét, amely kom-
bindcidk nem szerepelnek a PCT VSZ 13.2 szabaly vagy az ESZE VSZ 30. szabaly altal leirt
listdkban. Ez 6nmagaban nem tekinthet6 meglep6 allitasnak, mivel a hivatkozott helyek
csak példalodzo jelleggel adtak meg az egyes eseteket.

Ezt a megallapitast figyelembe vették az ESZE VSZ 30. (1973) szabaly 6j sz6vegének meg-
fogalmazasaban, és a korabbi, egységesnek tekinthetd féigényponttipusok példalézoé felso-
rolasat felvéltotta a taldlmanyi csoportok kozotti miiszaki dsszefliggés kritériuma (azaz a
megfelel6 szabalyok elsé mondata).

Amint lathatd, az egység megitéléséhez kapcsolodo joggyakorlat evolucidjara a fent tar-
gyalt dontések voltak a legnagyobb hatdssal. A G1/89 és a G2/89 dontés megteremtette a
technika allasanak fényében torténd megitélés lehetéségét, ami gyakorlatilag egyet jelentett
az Ujdonsag és kismértékben a feltalaloi tevékenység hianyan alapuld egységességi kifo-
gassal, mig a W06/90 hatasara megjelent a specidlis mtiszaki jellemz6 kévetelménye, ami
megerdsiti, hogy a feltalaléi tevékenység megléte is feltétel a talalmanyi gondolat megfelel6
mindségének eléréséhez.

A kovetkezokben a targyban sziiletett tovabbi dontéseket ismertetjiik, amelyeknek ugyan
kisebb a sulya, azonban ezek is hozzdjarultak a jelenlegi EPO-gyakorlat kialakuldsdhoz.

Specialis miiszaki jellemzok

Az ESZE VSZ 44. szabalya altal megkovetelt, a talalmanyok kozotti muszaki osszefiiggés
vizsgalata a kialakult joggyakorlat szerint a kovetkezoképpen irhato le vazlatosan (két talal-
manyt magaban foglalé bejelentést feltételezve):

a) az A talalmany esetében a legkozelebbi technika allasanak (closest prior art) a megha-
tdrozasa;

b) az A talalmany specialis miiszaki jellemzdinek a meghatarozasa, ami az EPO standard
mddszerének, a ,,probléma és megoldas” megkozelitésnek a kismértékben modositott val-
tozataval torténik: a legkozelebbi technika allasaval dsszevetve meghatarozzuk a megkii-
16nbozteté muszaki jellemzdket; ezek a jellemzok hozzajarulnak az A talalmany altal meg-
hatarozott objektiv miiszaki probléma megoldasahoz, azaz ezeket tekintjitk az A talalmany
specialis muszaki jellemzdinek;

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



AZ EGYSEG KERDESE A SZABADALMI JOGBAN 27

c) a B taldlmany specialis miiszaki jellemzdinek a meghatarozasa: a b) 1épésben is hasz-
nalt, az a) pont szerinti legkozelebbi technika allasaval torténd osszevetésben meghataroz-
zuk a megkiilonbozteté miiszaki jellemzoket;

d) végiil megvizsgaljuk, hogy a b) és a ¢) 1épés szerinti jellemz6k megegyezd vagy egy-
masnak megfelel6 jellemzdknek tekintheték-e (gyakorlatilag azt vizsgaljuk, hogy ugyanarra
vagy Osszefiiggl objektiv miiszaki problémara adnak-e alternativ megoldasokat), ahol meg-
teleld jellemzok alatt azt értjiikk, hogy nem egyeznek ugyan, de egyértelmtien osszefiiggnek,
pl. ekvivalens, komplementer vagy kiegészité muszaki jellemzok.

Az alabbi abras szemléltetésben a PSA rovidités a ,,Problem and Solution Approach” kife-
jezésbdl szdrmazik, az STF pedig a Special Technical Feature kifejezés réviditése.'!

Identify closest prior art | .....coeviinininnes
for subject-matter A

+ +
Apply PSA to Apply PSA to
subject-matter A: subject-matter B:
Objective problem Objective problem
underlying A underlying B
Identify Special Identify Special
Technical Features of A Technical Features of B
: :
e >. At least two STFs e

equal of corresponding?
yes no

J J
UNITY NON-UNITY

1 OHIM, Academy. Basic principles of unity of invention: https://oami.europa.eu/knowledge/course/view.
php?id=1647.
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A probléma meghatarozasa az a posteriori megkozelités szerint

A W6/97 dontés szerint a talalmany altal megoldandé probléma meghatarozasat f6szabaly-
ként a talalmany hatdsanak leirds szerinti meghatarozasaval kell elkezdeni, majd ezt a ha-
tast a kutatds sordn figyelembe kell venni. Az tjdonsagkutatds bizonyos esetekben olyan
relevans dokumentumokat tar fel, amelyek kozelebbi iratok, mint azok, amelyeket erede-
tileg ismertettek a bejelentésben. Ebben az esetben a taldlmany altal megoldott probléma
atfogalmazasa sziikséges, figyelembe véve a megkiilonboztetd jellemz6hoz kapcsolddo ha-
tast (azaz eltérnek a bejelent6 altal meghatarozott céltél, megoldandé problématdl). Az ily
moédon meghatarozott problémat tekintették a talalmany altal megoldott objektiv muszaki
problémanak, amely sziikséges ahhoz, hogy a bejelentésben foglalt talalmanyok egységét
vizsgaljak. Ebben a megkdzelitésben az azonos vagy megfelel6 specialis miiszaki jellemz6
egyrészt megkiilonboztetd jellemzdéként biztositja a talalmany feltalaléi tevékenységen ala-
puld voltat, masrészt biztositja a talalmany egységét.

A PSA alkalmazhatdsaga az egység megitélése kapcsan

A kiillonboz6 talalmanyi csoportok egységének megallapitasdhoz a fellebbezési tanacsok
tobbnyire a feltalaldi 1épés megitéléséhez alkalmazott ,,probléma és megoldas” megkoze-
litést (PSA) alkalmaztak, egyben figyelembe véve az ESZE VSZ 30. szabalydba 1991-ben
bekeriilt masodik mondat szerinti specialis miiszaki jellemz6 meghatarozast.

Az el6z6 pont szerinti séma értelmezésével kapcsolatban fontos megallapitasokat tett a
W17/03 iigyben az EPO fellebezési tanacsa. Abbdl az alapvetésbdl indult ki, hogy a ko-
z0s muszaki jellemz6k hianyanak ténye és annak bemutatasa, hogy a talalmanyi csoportok
kiilonb6z6 objektiv miszaki problémat oldanak meg, elégséges az egység hidnydnak alata-
masztasara. A tandcs szerint az ISA megkozelitése abban az értelemben helyes, hogy mind
az egység, mind a feltalaléi lépés (PSA-mddszerrel vizsgalva) esetében a legkozelebbi tech-
nika allasat figyelembe véve kell meghatarozni a kiilonbségeket, a hatdst és a problémat.

A tandcs azonban nem értett egyet azzal, hogy az egység esetén értendd, a probléma alap-
jan meghatdrozott muszaki 6sszefiiggések vizsgalata szitkségképpen megegyezik a feltalaloi
tevékenységhez kapcsolddd, szintén objektiv muszaki probléman alapul6 analizissel. A ta-
nacs tovabbi indokokat szolgaltatott erre az alabbiak szerint.

1. Az egység meghatarozasa kiillonb6z6 igénypontok altal megoldott problémak 6sszeha-
sonlitasat foglalja magaban, mig a feltalaldi tevékenység esetén az analizist egy igényponton
végezziik el. Az egység vizsgalata soran ennek eredményeképpen a kiilonboz6 igénypontok
altal megoldott problémakat egymas fényében kell vizsgalni, az izolalt vizsgalat nem meg-
engedett.

2. A feltalaléi tevékenység vizsgalata soran megfogalmazott probléma egyrészt a lehetd
legsziikebben megfogalmazott, masrészt nem tartalmazhat utaldst a megoldasra. Azonban
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ez a megkotés nem érvényes az egységre vonatkozd teszt esetében, mivel a teszt célja éppen
az, hogy meghatarozza az igénypontok kozos vagy megteleld jellemzdit, ahol az egymasnak
~megfeleld” jellemz6k azonositasahoz sziikségképpen tagabb értelmezésre van sziikség.

Ezért a kozvetlenill megoldott problémabdl kiindulva a probléma altalanositasa meg-
engedett annak érdekében, hogy meghatdrozhato legyen egy olyan kozos jellemzd, amely
megkiilonbozteti a talalmanyok csoportjait a technika allasatol.

Ez a dontés tisztazta, hogyan kell hasznalni PSA-t az egység vizsgalata soran a kiilénb6z6
féigényponttipusok esetében. Ez alapvetden az 1. megallapitasbol tinik ki, de a 2. szerinti is
ezt segiti, mert a nagyon szliken megfogalmazott probléma gyakran nem alkalmazhat6 egy
masik tipust igénypontra (lasd pl. termék és annak el6allitasi eljarasa).

Specialis miiszaki jellemzok és az egyetlen altalanos talalmanyi gondolat inventiv
karaktere

A W38/90 szamu tigyben az egyetlen kozds gondolat a kiilonb6zd igénypont szerinti ta-
lalmanyok kozott a targyi korben foglalt jellemzok. A tandcs szerint a targyi rész jellemzoi
részét képezik a technika alldsdnak, és a taldlmdny tdrgydnak megjelolését szolgaljak. A
tandcs ezért arra a dontésre jutott, hogy a jellemz6 részben foglaltak nem jarulnak hozza
ahhoz, hogy az egészként értelmezett talalmanynak a feltalaloi tevékenységhez torténd hoz-
zdjarulasat a targyi rész szerinti kozos gondolat adja, és igy ez az egyetlen kozos gondolat
a feltalaloi tevékenységhez torténd hozzajarulas hianya miatt nem biztosithatja az egységet
(lasd specialis miiszaki jellemzok). Hasonld kovetkeztetésre jut a W32/92 dontés is: nem
teljesiil az egység kovetelménye abban az esetben, amikor a fiiggetlen igénypontok targyai
- ideértve a hatdsukat is — nem rendelkeznek olyan kozos jellemzével az igénypontok jel-
lemz6 részében, amely eltérne a legkozelebbi technika allasatol.

A W17/89 dontés kimondja, hogy az ISA jogtalanul kifogasolta az egység hianyat, mivel a
felhivasdban nem jelezte, hogy a kozos gondolat ismert, vagy szakember kételes tuddsahoz
tartozna. A hivatali vizsgal6 tovabba nem bizonyitotta, hogy az iigyben felhozott iratok
kizarnak a kozos gondolat feltalaloi tevékenységhez torténd hozzajarulasat. Ezek fényében
a fellebbezési tanacs szerint az egyetlen kozos talalmanyi gondolat jelenlétét el kell ismerni
minden igénypont minden targyara.

A 'W48/90 és a W50/90 dontés kémiai talalmanyok egységével foglalkoznak. Megalla-
pitjak, hogy az egység megitélésénél nemcsak a megfelel6 miiszaki jellemzdket sziikséges
figyelembe venni, hanem tekintettel kell lenni arra is, hogy mi a talalmanyok altal megol-
dott muszaki probléma, és arra, hogy az egyes vegytiletek hozzdjarulnak-e a talalt megol-
dashoz.

W45/92 dontésében a tanacs deklaralta, hogy a kozos inventiv gondolatban szerepld
»inventiv” jelz6t nem szabad a kozos gondolat feltalaloi tevékenységen alapuld voltanak
feltételeként értelmezni, azaz a kozos gondolat altal megfogalmazott jellemzéknek nem kell
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onmagukban szabadalmazhatonak lennitik. Ehelyett az egység meglétének meghatarozasa
soran azt sziikséges megvizsgalni, hogy a kozos gondolat altal megfogalmazott jellemzdék
hozzajarulhatnak-e a feltalaloi tevékenység meglétéhez. Csak abban az esetben jelenthet6
ki, hogy a taldlmany nem egységes, amennyiben a technika allasa vagy szakember tudasa
egyértelmiien kizdrja, hogy a jellemzdk igy jaruljanak hozza a technika dlldsdhoz. A hivat-
kozott igyben a kozos jellemz6k mindegyikét feltarta a legkozelebbi irat ugy, hogy a hatas
is megegyezett a bejelentésben feltart hatassal, ezért a kozos jellemzok egyértelmiien nem
jarulhattak hozza a feltalaléi tevékenység meglétéhez.

A 'W38/92 tigyben a tanacs megerésitette a W6/90 dontést, és megallapitotta, hogy az
igénypontok k6zos jellemzéi egyetlen kozos gondolatnak felelnek meg, és 6sszekotik a taldl-
many kiilonboz6 targyait. A kovetkezé megvizsgalando kérdés (a fenti dontések fényében
is) tehat az, hogy ezen kozos miiszaki jellemzoék hozzdjarulnak-e a taldlmany kilénb6z6
targyai esetén a feltalaloi tevékenység meglétéhez; amennyiben igen, akkor az 6sszekotd
kapocs is inventiv, azaz egységes a bejelentés. A dontés sziiletésének idején mar hatalyos
volt az 4j Rule 13.2 PCT, amely megkivdnja, hogy nemcsak a k6zos gondolat miiszaki jel-
lemzdinek Gsszessége, hanem a specialis muszaki jellemzdk is hozzajaruljanak a talalmany
szabadalmazhat6sagahoz, azaz nemcsak az ujdonsagot kell biztositaniuk, hanem a feltalaloi
tevékenység meglétének megitélése is kothetd legyen ezekhez a specialis jellemz6khoz.

A W9/93 dontésében a tanacs azt vizsgalta, hogy a bejelentésben igényelt eljaras és ter-
mék megfelel-e az egység kovetelményének. A bejelentd a nyilatkozataban azt terjesztette
el6, hogy az eljaras killonosen jol alkalmazhatd a termék eldallitasara. A tanacs megalla-
pitotta, hogy az eljarasigénypontok altal megoldott objektiv miiszaki probléma tovabbfej-
lesztett klorozasi eljaras, mig a vegytiletigénypont hasznos intermedierekre vonatkozik. Az
intermediert mar leirta a technika allasa, ezért nem toltheti be a talalmanyokat egységesité
gondolat szerepét. Ugyanezen technika alldsa ismerteti az eljards mdsodik lépését is; a tech-
nika allasaval megegyezé jellemz6 pedig természetesen nem jelenthet hozzajarulast a tech-
nika allasdnak meghaladdsdhoz. A Rule 13.2 PCT egymdsnak megfelel6 miiszaki jellemzék
meglétét irja el6 a kozos talalmanyi gondolat feltételeként, azonban azért sem létezhetnek
ezek az egymasnak megfelel6 jellemzok, mert mar a megoldott objektiv miszaki probléma
is eltér a két talalmanyi csoport kozott.

Az alabbi jogesetek segitségével illusztraljuk az eddig targyalt dontések hatasara kialakult
gyakorlatot. A kovetkezo és a késdbbi jogesetek kivalasztasanal fontos volt, hogy azokban
ne csak egy egyszerli egységességi kifogas szerepeljen, hanem tartalmazzanak egy részle-
tekbe mend eszmefuttatast az egység értelmezésének bemutatasara. Ezzel a peremfeltétellel
nagyrészt olyan dontéseket lehet csak taldlni (és ezért a tanulmanyban feliilreprezentaltak),
amelyek végén a tandcs elvetette a korabbi egységességi kifogasokat, és elrendelte a kutatasi
potdijak visszafizetését. Azonban eldre le kell szgezni, hogy az ilyen itéletek szama elenyé-
sz0, ha a dontések teljességét vessziik.
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Jogeset — W28/04

A PCT/EP03/005787 szamu nemzetkozi bejelentés fiiggetlen igénypontjai a kovetkezokép-
pen foglalhatdk ossze:

1. eljaras specialis etilén polimer eldallitasara egy katalizator jelenlétében, amely kataliza-
tor egy szilard katalizatorkomponens és egy organo-Al vegyiilet reakcidjanak terméke;

7. szilard katalizatorkomponens, amely tartalmaz Mg-t, Ti-t, halogént és (I) képletii ve-
gyiiletet,

Ry

RO — CHy — ¢ —CH;— OR @

Rz

ahol R jelentése C -C  szénhidrogéncsoport, R, jelentése metil vagy etil, amelyek adott
esetben heteroatomot tartalmaznak, és R, jelentése C,-C , linedris alkilcsoport, amely adott
esetben heteroatomot tartalmaz, azzal a megkotéssel, hogy amennyiben R jelentése etil,
akkor R, C,-nél 4-nél t6bb szénatomot tartalmaz;

10. specialis etilén polimer termék; és

20. poliolefin-készitmény, amelynek alapja a korabbi igénypontok szerint specialis etilén
polimer.

Az ISA-ként eljaré EPO az Art 17.3 PCT értelmében felhivast adott ki, amelyben két to-
vabbi kutatasi potdij megfizetését kérte 30 nap hatarid6vel, mivel nem talalta egységesnek
a bejelentést.

Az egységességi kifogas alapjaul az szolgalt, hogy az EP 0 434 082 A2 (a tovabbiakban
D1) szabadalmi bejelentés alapjan a specialis etilén polimer el6allitasa és alkalmazasa (és
igy nyilvan maga a polimer is) ismert. A felhivas szerint ezen polimerek el6éllitasahoz kap-
csolddd probléma szamos uton megoldhatd, amely megoldasokat azonos vagy megfelel6
specialis miiszaki jellemzéként a fent emlitett etilén polimer kapcsol 6ssze. Azonban a D1
fényében az 6sszekotd gondolat nem tekinthet6 a Rule 13.1 PCT altal megkovetelt egyetlen
altalanos talalmanyi gondolatnak, és a kovetkez6 csoportok kiilon talalmanyokat alkotnak,
amelyek kozott nem 4ll fenn az egység:

1. csoport: 1-9. igénypont (specidlis polimer eléallitasara vonatkozo eljaras) [Megjegyzés:
a hatarozat egyik hibaja, amit a fellebbezési tanacs javit, hogy nem sorolja kiilon csoportba
a katalizatort.]

2. csoport: 10-19. igénypont (specialis polimer termék);

3. csoport: 20-23. igénypont (specidlis polimer terméket tartalmazé poliolefin-készit-
mény).

11. (121.) EVFOLYAM 3. SZAM, 2016. JUNIUS



32 LEzsSAK GABOR

A bejelenté megfizette a két tovabbi kutatasi dijat tiltakozas mellett (protest), és valasza-
ban kifejtette, hogy a talallmdany specidlis polimerre (10-19. igénypont), annak eléallitdsara
(1-9. igénypont), és ilyen polimert tartalmazé poliolefin-készitményre (20-23. igénypont)
vonatkozik, amely kategoériak a joggyakorlat szerint teljesitik az egység kovetelményét. A to-
vabbiakban a bejelent6 felhivta az ISA figyelmét arra, hogy a G1/89 szerint csak egyértelmii
esetekben rohaté ki tovabbi kutatasi dij, és ismertette, hogy szerinte a D1 nem teszi egyér-
telmten nyilvanvaléva a taldlmanyt az aldbbiak miatt: a D1 nem ismerteti sem a 2. csoport
szerinti polimert, sem a 3. csoport szerinti készitményt, tovabba a D1 katalizatora sem esik
az igénypontok oltalmi korébe. A megoldand6 probléma pedig nem egy altalanos etilén
polimer, hanem homogén komonomer eloszlassal rendelkezd, specialis etilén kopolimer
biztositasa.

Az ISA a dontés feliilvizsgalata soran megallapitotta, hogy (i) a D1 irat 4. példaja szerinti
katalizator a dontés alapjaul szolgalo bejelentés oltalmi korébe esik, tovabba (ii) a D1 20. pél-
déja csak a katalizator szubsztituenseiben kiilonbozik, nevezetesen etil- vagy metilcsoport
helyett izopropilcsoportot tartalmaz, (iii) a D1 4. és 7. igénypontjat egyiitt olvasva szakem-
ber megfelel6 instrukciot kap arra, hogy a 4. igénypont szerinti Markush-képletii katali-
zatort alkalmazza. Mindezek miatt a bejelentés szerinti 1-9. igénypontot a D1 szakember
szamara nyilvanvalova teszi. Tovabba szakember szamadra a termék (10-19. igénypont) is
nyilvanvald, mivel a D1 20. példajaban gyakorlatilag egyez6 katalizator alkalmazasarol sza-
mol be. Ezek kovetkeztében azt sem latta bizonyitottnak az ISA, hogy a D1 terméke eltérne
a bejelentés szerinti terméktol.

A bejelenté megfizetette a ,,protest” dijat, ezért az iigy a fellebbezési tanacs hataskorébe
keriilt. A dij megfizetésével egyidejiileg az alabbiak szerint kommentalta az ISA feliilvizs-
galata eredményét.

(i) A D1 20. példdja szerinti vegytiilet nem esik az 1. igénypont oltalmi korébe, mivel végiil
mas polimert allit el6.

(ii) A 20. példa szerinti katalizator és a bejelentésben igényelt katalizator kozotti nagy-
mértékd hasonldsag nem lehet bizonyitéka annak, hogy a polimerek megegyeznének.

(iii) Eppen ellenkezdleg, a D1 azt allitja, amit egyébként a 11. és 13. példaja is aldtdmaszt,
hogy nagymértékii szerkezeti valtozast okoz a donor (azaz a szildrd katalizatorkomponens)
barmilyen kis valtoztatasa.

(iv) A hivatalnak nincs igaza abban, hogy a 4. és 7. igénypont kombinacioja kitanitja a
bejelentés szerinti talalmanyt, és ezért a szakembert a bejelentés szerinti 1. igénypont tarto-
manyaban toérténé munkdra 6sztondzné.

(v) A D1 nem tarja fel az 1. igénypont szerinti specialis elektrondonor (szilard katalizator-
komponens) alkalmazasat etilénkopolimerizacio katalizatoranak eléallitasaban.

A fellebbezési tanacs dontése az alabbiakban foglalhatd 6ssze.

A bejelentésben megfogalmazott cél CH =CHR képletti, szubsztitudlt etilén és etilén
kopolimerjeinek elddllitasa, amely homogén komonomereloszlassal rendelkezik, ahol R
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jelentése 1-12 szénatomos szénhidrogéncsoport. A problémat a bejelentd az (I) képletd,
specialis 1,3-diéter elektrondonorokat tartalmazdé katalizatorkészitmény alkalmazasaval ol-
dotta meg,

R,

RO —CHy— ¢ —CH;—OR ey

Rz

ahol a szubsztituensek jelentése a fentiek szerinti.

A fellebbezési tanacs megvizsgalta az igénypontokat, és megallapitotta, hogy a bejelentés
4 fuggetlen igénypontot tartalmaz, amelyeket a f6igénypontoknal ismertetett négy csoport-
ba osztott (szemben az ISA dontésével, amely 6sszemosta az eljarasra és a szilard kataliza-
torkomponensre vonatkozo igénypontokat).

Az ISA csoportositasatol eltérd csoportokrol elmondta, hogy az eljaras kozvetleniil kap-
csolddik a katalizatorrendszerhez és a katalizatorkomponenshez, tovabba a polimer termék
is kozvetve kapcsolodik ezekhez azaltal, hogy az 1. igénypont szerinti katalizatorrendszer
feladata a komonomer kivant homogén eloszldsanak biztositasa a 3. és 4. talalmanyi csoport
szerinti polimerszerkezetekben. Ezért a katalizatorrendszer megfelelhet a specialis m{iszaki
jellemz6 kritériumnak, amennyiben uj és inventiv karakterrel is rendelkezik.

Ebben a kérdésben az ISA feliilvizsgalata soran hozott dontése alapjan a D1 nyilvanvaléva
teszi az 1-9. igénypont szerinti talalmanyt.

A fellebbezési tanacs hivatkozik egy korabbi dontésre (T677/91), amely szerint az Uj-
donsag hidnydnak a megallapitdsahoz nem elég azt kimutatni, hogy az igényelt jellemzék
szarmazhatnak ugyanazon dokumentumbol, hanem emellett még egyértelmten (és egy-
azon kontextusban) kell feltarni az 6sszes jellemz6t (lasd: az Gjdonsag és a feltalaloi 1épés
megitélése kozotti killonbségek). Ezért a kérdés az, hogy valoban egyértelmten feltarja-e a
D1 az 1. igénypont szerinti katalizatort.

A D1 olefinek polimerizalasara szant katalizatorkomponensre vonatkozik, amely tartal-
maz porusos fémoxidot, ezen adszorbedlt magnézium-dihalogenidet és titan-dihalogenidet
vagy titan-halogén-alkoholatot, és egy ketté vagy tobb étercsoportot tartalmazo elektron-
donor-vegytiletet, amelynek dltaldnos képlete az aldbbi:

Ry

RO —CHy— ¢ —CH;—OR (D)

Rz
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A szubsztituensek definicidja alapjan a D1 4. példaja szerinti vegyiilet valoban beleesik a
bejelentés szerinti 1. igénypont oltalmi korébe, azonban ez a példa csak propilén-polimeri-
zaci6 kontextusaban feltart, mig etilén-polimerizacié kontextusban ismertetett katalizator
R1-ként izopropilt, R2-ként izopentilt, R-ként pedig metilt tartalmaz (a proviso kizarja ezt
az alternativat az oltalmi korbdl).

Megallapithato tehat, hogy a D1 nem tartalmaz egyértelm kitanitast a bejelentés szerinti
katalizator alkalmazasara nézve, ezért a talalmanyi gondolat 4;j.

A tandcs megallapitotta tovabba, hogy a talalmanyi gondolatot a D1 nem teszi nyilvanva-
l6va sem, mivel leirasa nem tartalmaz utalast arra nézve, hogy a bejelentés szerinti kataliza-
tor alkalmazasdval az etilén polimerben homogén komonomereloszlast lehetne elérni.

A fentiek kovetkeztében a talalmanyokat egyetlen kozos talalmanyi gondolat kéti Ossze,
és igy teljesiil az egység kovetelménye. Ebben az esetben oriilhetett a bejelentd, hogy végiil
a tanacs egységesnek nyilvanitotta a feltart taldlmanyokat. Azt azonban latnunk kell, hogy
a tanacs lényegében teljes szabadalmazhatosagi vizsgalatot hajtott végre. Erésen kérdéses,
hogy ez az eljaras helyes-e az egység vizsgalata soran. A helyes végkifejlethez komoly beje-
lent6i és hivatali erdfeszités kifejtésére volt sziikség. A vita anyagi vonzata egy kisebb téke-
erejl bejelent6 szamara komoly megterhelés. A priori egységfelfogas esetén fel sem meriilt
volna az egység hidnya, mert a kozos megoldandé miszaki probléma, illetve a kozos miisza-
ki alapra visszavezetheté megoldas megléte elsé pillantasra egyértelmd.

Az egység kérdése Markush-igénypontok esetében

Az ESZE VSZ 44. szabaly és a PCT VSZ 13. szabaly abban az esetben is alkalmazando,
amikor egy igénypont hatdroz meg alternativ megoldasokat (pl.: Markush-igénypontok).
A ESZE VSZ 44(2) szabaly és a PCT VSZ 13.3 szabaly szerint annak a megitélése, hogy a
talalmanyokat egyetlen kozos talalmanyi gondolat koti-e ossze, fiiggetlen attdl, hogy a kii-
16nbo6z6 talalmanyok kiilon igénypontba foglaltak, vagy egyetlen igénypont alternativaiként
igénylik Gket.

W3/94 dontésében a tanacs az ISA indoklasi kotelezettségének teljesitését vizsgalta,
aminek soran a PCT adminisztracids utasitas B fiiggelékének 1(f) részét vette figyelembe
(,Markush-gyakorlat”). Az 1(f) pont bevezetd része megallapitja, hogy a PCT VSZ 13.2
szabaly altal megkivant miiszaki 6sszetiiggés vagy specidlis miiszaki jellemzdk akkor telje-
stilnek a kiilonbo6z6 valtozatok esetén, ha ezek az alternativak ,,hasonld természettiek’.

A W1/94 tigyben az ISA azt talalta, hogy az altala azonositott tobb talalmany szerinti
vegyliletek nem rendelkeznek egy uj szerkezeti elemmel, azonban a tandcs megallapitotta,
hogy 1j, kozos szerkezeti elem hianya nem zarja ki automatikusan az egység meglétét. Az
adminisztracios utasitasok alapjan miiszaki osszefiiggésnek kell lennie a kiilonb6z6 cso-
portba tartozo vegytiletek kozott, ezen miiszaki 6sszefiiggés kritériumanak megfelel azon-
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ban a ko6zos jelleg vagy hatas is. Ennek alapjan egy 1j indikdcié megteremtheti a talalma-
nyok targyai kozott a PCT VSZ 13.1 szabaly szerinti egyetlen k6zos talalmanyi gondolatot.

A 'W6/95 dontésben a tanacs ismét a PCT adminisztracids utasitasai B fiiggelékének
1(f) részére, pontosabban annak (i) alpontjara hivatkozva megallapitja, hogy a talalmany
»a posteriori” egységének megallapitasara nem elég azt bemutatni, hogy az Osszes alter-
nativa egyez6 hatassal bir, mivel az 1(f) (i) rész B(1) pontja szerint a ,,hasonlé természet”
meglétének a feltétele tovabba az, hogy az alternativak mindegyikében jelen legyen egy
szignifikans szerkezeti elem. Bar nem volt kordbban egyetértés azzal kapcsolatban, hogy
a szignifikdns szerkezeti elemnek 6nmagaban Gjnak kell-e lennie, a tandcs indokldsaban
egyértelmiivé tette, hogy a hatast is figyelembe kell venni a vizsgalat sordn. Azaz a kozos
szerkezet megkiilonbozteti az alternativakat a technika allasa szerinti, azonos hatasu ve-
gylletektdl (lasd még W6/97), tovabba ismert azonos szerkezeti elem esetén a bizonyitott
Uj hatas megteremtheti az egységet (lasd a fenti W1/94 megallapitasat).

A W4/96 dontés indoklasaban a fellebbezési tanacs megjegyezte, hogy a PCT VSZ 13.2
szabaly megkovetelte miiszaki 6sszefliggés teljesiilhet abban az esetben, ha minden valtozat
egy, a technika allasaban ismert olyan kémiai vegyiiletcsoportba tartozik, amelytdl elvarha-
to, hogy a taldlmany kontextusaban azonos mddon viselkedjen. Azonban a PCT VSZ 13.2
szabaly megkovetelte ,,inventiv’ miszaki hozzajarulas nem teljesiil, ha a technika allasa mar
feltart egy, ugyanazon kémiai vegyiiletcsoportba tartozé vegyiiletet, amely a talalmany al-
tal igényelt hatassal rendelkezik vagy aszerint viselkedik. A tandcs deklaralta, hogy ujra at
kell tekinteni a talalmany egységét, amennyiben kimutathato, hogy legalabb egy Markush-
alternativa nem felel meg az Gjdonsdg kovetelményének. A bejelentd az egységességi ki-
fogasra valaszul a talalmanyai kozott Gj csoportositast javasolt az alapjan, hogy a kozos
szignifikans szerkezetet kiterjesztette, igy a hivatal altal meghatarozott 7 csoport helyett
véleménye szerint csak 3 talalmanyi csoportot tartalmaz a talalmany. A tanacs ebben az
esetben is a vonatkozé adminisztrativ utasitasok szerint jart el, és megallapitotta, hogy a
javasolt, kiterjesztett kozos szignifikans szerkezet sem 1j a korabban felhozott, ugyanolyan
hatasu vegyiileteket leird iratok fényében.

A fentiek alapjan kialakult, a Markush-igénypontokra vonatkozd egységességi joggyakor-
lat alkalmazasat az aldbbi jogeset segitségével mutatjuk be.

Jogeset - W06/96
A PCT/US95/12905 jeli nemzetkozi szabadalmi bejelentés 1. igénypontjaban (I) altalanos

képlett vegytiletekre igényelnek oltalmat, ahol B jelentése egy, ketté vagy harom szénato-
mos athidalocsoport.
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A nemzetkozi el6vizsgald hatdsag (IPEA, International Preliminary Examining Authority)
az oltalmi kor sztikitésére vagy 4 tovabbi kutatasi dij megfizetésére adott ki felhivast, mivel
nem talalta egységesnek a bejelentést az egyik felhozott irat fényében (J. Med. Chem. 1993,
36, 3381-3385 oldal, a tovabbiakban D1). A D1 acetilkolin receptor modulatorait ismerteti,
koztiik a publikacio szamozasa szerinti 7. és 8. vegyiiletet,

amelyek a hivatkozott bejelentés oltalmi korébe esnek, azonban kizar6 szakasz (proviso)
segitségével az igénypontok oltalmi korébdl ki vannak zarva. Legkozelebbi technika alla-
saként D1-bdl kiindulva a talalmany altal megoldott probléma tovabbi acetilkolin receptor
modulator vegyiiletek biztositasa, azaz olyan vegyiileteké, amelyek képesek egy vagy tobb
acetilkolin receptor ligandumot, pl. *H-nikotint leszoritani emldsok agyi membranjainak
kotési helyeir6l. Az IPEA alldspontja szerint ezt a problémat kiilonb6z6é miiszaki eszk6zok-
kel oldotta meg a bejelentd, amelyek nem tartalmaznak kozos talalmanyi (inventiv) gon-
dolatot.

A bejelenté harom tovabbi kutatasi dijat fizetett meg tiltakozas (protest) mellett, és el6-
adta, hogy az IPEA nem megfelelden alkalmazta a Markush-igénypontokra vonatkozo gya-
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korlatat. Valaszaban ramutatott, hogy az 1. igénypontban felsorolt 6sszes alternativa ren-
delkezik acetilkolin receptorok aktivitasa szelektiv modulalasanak a képességével, tovabba
ismerteti, hogy a vegyiiletek mindegyike rendelkezik a joggyakorlat altal elvart szignifikans
szerkezeti elemmel.

Az IPEA a dontés feliilvizsgdlata sordn arra jutott, hogy az egység hidnyanak megallapi-
tasa jogszer(i a korabbi felhivasaban részletezett okok miatt, és felhivta a bejelent6t, hogy
fizesse meg a ,,protest” dijat. A bejelent6 a dijat megfizette, ezért a tiltakozast a fellebbezési
tanacshoz tovabbitottak kivizsgalasra a PCT VSZ 68.3 szabalya értelmében.

Annak dontése az alabbiak szerint 6sszegezhetd.

A taldlmany egysége a kutatds soran felhozott anyagok fényében megkérddjelez6dott, mi-
vel bebizonyosodott, hogy legalabb egy Markush-alternativa nem 4j a technika alldsanak
fényében. A tanacs megitélése szerint az, hogy az oltalmi korbdl a kérdéses tjdonsagrontéd
vegylileteket ,disclaimer” segitségével kizartak, nem valtoztat az egység megitélésének a
helyzetén, mivel a PCT VSZ 13.1 szabaly szerint nem az a kérdés, hogy a bejelentd ismer-
te-e a technika allasat az igénypontok megfogalmazasanak idépontjaban, sokkal inkabb az,
hogy a fentebb azonositott talalmanyokat egyetlen altalanos talalmanyi gondolat kapcsol-
ja-e 0ssze. Az IPEA tehat jogosan értékelte ujra az egységgel kapcsolatos véleményét még
annak fényében is, hogy a technika allasat reprezentald vegyiileteket a bejelent6 az oltalmi
korébdl kizarta.

A tandcs deklaralta, hogy a bejelentd nyilatkozatdval ellentétben a PCT VSZ 13.2 szabalyt
nem lehet ugy értelmezni, hogy ismert tulajdonsaggal vagy szerkezettel rendelkezd vegyii-
letek Markush-csoportja egyetlen altaldnos taldlményi gondolatot reprezental azokban az
esetekben, amikor az Gsszes alternativ vegyiilet altal birtokolt szignifikans szerkezeti elem
ismert.

A fellebbezési tanacs tehat indokolhatonak tartotta az IPEA eljarasat, amennyiben a fel-
hozott D1 irat fényében elvégezte a talalmany egységének tjraértékelését, azonban az alab-
biak miatt a tovabbi kutatdsi dijak visszatéritését irta el6, azaz végiil nem talalta elfogadha-
tonak az djraértékelés eredményét.

Az eljaré tanacs el8szor rogzitette a mar ismert alapokat: az egység kritériumat megha-
tarozo PCT VSZ 13.2 szabdly szerint amennyiben a nemzetkézi szabadalmi bejelentésben
tobb talalmanyra igényelnek oltalmat, csak akkor teljesiilhet a PCT VSZ 13.1 szabalyban
emlitett egység kovetelménye, ha muszaki dsszefiiggés van a talalmanyok kozott, amely egy
vagy tobb azonos vagy megfelel6 specidlis miiszaki jellemzében jut kifejezésre. A specialis
muszaki jellemz6k fogalman olyan miiszaki jellemzok értenddék, amelyek meghatarozzak
azt, hogy az egyes igényelt talalmanyok — mint kiilénallé egészek — mennyiben jarulnak
hozza a technika allasanak a meghaladasahoz.

Ezekbol kovetkezik, hogy az egység kovetelményének teljesiiléséhez olyan kozos miiszaki
jellemzovel kell rendelkezniiik a talallmany elemeinek, amely nem része a technika allasanak,
és nem is nyilvanvalé a technika allasa alapjan (lasd W 4/96 - 3.3.2; 1996. december 20).
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Az IPEA dontésével ellentétben a tandcs nem latta bizonyitottnak, hogy a nemzetkozi
bejelentésben az osszes, (I) altalanos képletbe tartozo vegytilet kozos tulajdonsagaként is-
mertetett hatds ismert vagy nyilvanval6 lenne a D1 kitanitasa alapjan.

A D1 tudomanyos publikacid, amely az ugynevezett nikotinerg acetilkolin receptorok
kiilonboz6 alcsoportjainak jellemzésével foglalkozik, és ebbdl a célbdl dllitottak eld és vizs-
galtak a kérdéses 7. és 8. képletii vegytileteket. Az eredményeket a szerz6k az alabbiakban
kommentaltak.

»A 7. képletl vegyiilet legnagyobb affinitasa is szazadrésze a nikotin affinitasanak, mig
a 8. képletii vegytilet egyaltalan nem rendelkezik nikotinerg receptor affinitassal”, tovabba:
»ezek a vegyiiletek nem nikotin anal6gok, mivel nem képesek kapcsolddni a nikotinos ké-
téhelyekhez”

A tandcs tehat arra jutott, hogy az egység hianyanak a megallapitasa nem volt jogos, mi-
vel a D1 szerinti 7. és 8. vegyiiletekrél nem egyértelmien ismert, hogy acetilkolin recep-
tor modulalé hatassal rendelkeznének, és egységességi kifogast csak egyértelmi esetekben
emelhet a hatosag (1asd G1/89 és G2/89). Ebbdl kovetkezden nincs arra bizonyiték, hogy az
igényelt vegytiletek ne rendelkeznének kozos 1j hatassal vagy tulajdonsaggal, mivel a tech-
nika allasa a Markush-csoportba es6 vegyiiletek esetén nem mutat be ilyen hatast. Ezért a
tandcs elrendelte a tovabbi kutatasi dijak és a ,,protest” dijanak a visszatéritését.

Vagyis a dontés megerdsiti, hogy a kozos szerkezeti elem ismertsége akkor nem okoz
gondot, ha a hatds Gjnak mindsithetd. Megjegyezziik, hogy a bejelentd szamara kedvezdtle-
niil hosszas eljaras végén mélyrehato szinten kellett elemezni a feltalaloi lépés meglétét, ami
komoly hatdstani megfontoldsokon alapult.

Jogeset — W05/05
A PCT/US03/028453 szamu nemzetkozi bejelentés 1. igénypontjanak relevans része az

albbi:
1
Y o )
~

1. (I) képleti vegytilet
Y

ahol az -X-Y- csoport jelentése -N=C(R*)-C(R*)=N-, -N=C(R?)-C(R*)=CH-,
-N=C(R?)-N=CH-, -N=C(R?)-O- vagy -NH-C(R*)=CH-;

és n értéke 1 vagy 2.

A tovabbi igénypontok ezen igénypont aligénypontjai vagy pedig gydgyszerészeti készit-
ményre, (tobbek kozott) depresszidindikaciora vagy -kezelésre vonatkozé igénypontok.
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Az ISA-ként eljaro EPO felhivast adott ki, amelyben a taldlmany egységének a hianya
miatt 5 tovabbi kutatasi dij megfizetését kérte.

Dontésiik indoklasaként el6adtak, hogy az alabbi hat talalmanyi csoportot azonositottak
a bejelentésben:

1. csoport: (I) képletii vegyiiletek, ahol -X-Y- csoport jelentése-N=C(R?)-C(R?)=N-;

2. csoport: (I) képletii vegyiiletek, ahol -X-Y- csoport jelentése -N=C(R*)-C(R*)=CH-;

3. csoport: (I) képletti vegyiiletek, ahol -X-Y- csoport jelentése -N=C(R?*)-N=CH-;

4. csoport: (I) képletii vegyiiletek, ahol -X-Y- csoport jelentése -N=C(R?)-O-;

5. csoport: (I) képletii vegytiletek, ahol -X-Y- csoport jelentése -NH-C(R’)=CH- és n ér-
téke 1;

6. csoport: (I) képlett vegyiiletek, ahol n értéke 2.

Az egység hidnyat azzal indokoltdk, hogy a kutatds sordn felhozott iratok (D1:
W098/016530, D2: US 5869490, D3: W091/013872) feltartak az 1,4-benzodioxan-2-il-
metil-piperazinok alkalmazhatdsagat kabitoszer-fliggdség kezelésében torténd alkalmazas-
ra, ezért az 1,4-benzodioxan-2-il-metil-piperazin szerkezet (azaz a képlet teljes ,,kozépsd,
2+1 gytr(t tartalmazé része) nem toltheti be a Rule 13 PCT szerinti specialis mtiszaki jel-
lemzd szerepét, egyéb kozos jellemzd pedig nem azonosithato a kiilonb6z6 taldlmanyi cso-
portok szerinti vegytiletekben.

A bejelent6 ,,protest” mellett megfizette az 5 tovabbi kutatasi dijat, és kérte ezek vissza-
téritését azon indok alapjan, hogy az igényelt vegyiiletek kozos és 4j szerkezeti részlettel
rendelkeznek.

Az IPEA a feliillvizsgalat soran helybenhagyta az ISA dontését, és felhivast adott ki a
~protest” dijanak a megfizetésére.

A bejelentd megfizette az el6irt dijat, és nyilatkozatdban ismét elmondta, hogy az 1. igény-
pont szerinti vegyiiletek megfelelnek a Rule 13.2 PCT szerinti specialis muszaki jellemz6
kritériumnak. Ezutan a fellebbezési tanacs hatalya ala keriilt az tigy.

A tandcs dontése az alabbi volt.

Megvizsgalta az IPEA dontését, amely szerint a hivatkozott iratok szerinti vegytiletekrél
ismert, hogy fiigg6ségkezelésben hasznos vegyiiletek, éppugy, mint az igényelt vegytiletek.
Az IPEA szerint a talalmany alapjat képezé felismerés (a vegyiiletek blokkoljak a szerotonin-
Ujrafelvételt és egyuttal antagonistdi az 5SHT |, receptoroknak) pusztén hatdsmechanizmus
(»mode of action”), ami nem lehet megkiilonbdztetd jellemzd.

A tanacs megallapitotta azonban, hogy ugyan valoban szerepel a vegyiiletek kabitoszer-
fiiggbség kezelésének indikdcidja a jelen bejelentésben, altalanossagban a kitanitas arra
vonatkozik, hogy a szerotonin-ujrafelvétel blokkolasaval és az 5HT, , receptorok antago-
nizmuséaval olyan kombinalt hatast sikeriilt elérni, amely az antidepresszans hatas sokkal
gyorsabb kifejtését teszi lehet6vé.

Az 1. és 2. anterioritds olyan vegyiileteket ismertet, ahol az -X-Y- csoportnak megfele-
16 részlet az -NH-CO-CO-, és amely vegyiiletek antipszichotikus hatassal rendelkeznek.
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A 3. anterioritas abban kiilonbozik a jelen bejelentéstdl, hogy piperidingytirtt tartalmaz
piperazingytir( helyett. Ebben az tjdonsagrontasban feltart vegyiiletekrél elmondjak, hogy
az 5HT , receptorokhoz kétddnek, és igy az ezen receptorok patologidgjdhoz kapcsolédo
kozponti idegrendszeri betegségek esetén hasznalhatok, tovabba azt is ismertetik, hogy
antidepresszansként hatékony vegyiiletek lehetnek.

Azonban a tandcs vizsgalata szerint a felhozott dokumentumok egyike sem tjdonsagronto6
avegyliletekre nézve, tovabba egyik sem (és kombinacidjuk sem) tarja fel az antidepresszans
hatas sokkal gyorsabb kifejtését a kett6s hatason keresztiil (szerotonin-ujrafelvétel blok-
kolésa és az 5HT , receptorok antagonizmusa). Ennek kovetkeztében az antidepresszans
hatas sokkal gyorsabb kifejtéséért felel6s kettds hatds megfelel a specidlis muszaki jellemzd
kovetelményének, amely igy végs6é soron megteremti az egységet az 1. igénypont vegyiile-
tei kozott. Ez a megallapitds 6sszhangban van a PCT adminisztraciés utasitasok szerinti
Markush-gyakorlattal, amely szerint Markush-igénypont esetén akkor teljesiilhet az egység
kovetelménye, ha az 0sszes alternativa rendelkezik az igényelt j hatdssal, és az dsszes alter-
nativa egy kémiai osztdlyba tartozik. Ezért a tandcs elrendelte a tovabbi kutatasi dijak és a
~protest” dijanak a visszatéritését.

Ebben az esetben is megallapithato, hogy a feltalaloi tevékenységet megalapozo, igen mé-
lyenszantd farmakoldgiai elemzés volt szitkséges ahhoz, hogy megfelelden lehessen meg-
itélni az egyetlen altalanos talalmanyi gondolat meglétét vagy hianyat.

Osszegzés, javaslatok

A korabban ismertetettekbdl kittinik, hogy az egység fogalmanak értelmezésbeli valtozasa
alapvetden visszavezethetd az ,inventiv’ sz6 megvaltozott interpretacidjara. Idetartozik,
hogy nem egyértelmi, hogy a magyar ,talalmanyi” forditas tokéletesen visszaadja-e ezen
kifejezés értelmét. Tovabba koztudott, hogy az inventiv kifejezés igen tag értelmezési tar-
tomannyal bir. Szokdsosan az innovacié fogalmanak korébe tartozé megoldasok jelzdje, és
ezen kornek csak egy ,elit” részét képezik a szabadalmazhato6 taldlmanyok, amelyek ter-
mészetesen szintén inventivek, csak hat igen magas szinten. Ebbdl az kovetkezik, hogy a
vizsgalt jogforrasokban szereplé meghatarozast [lasd az ESZE 82. cikkét, illetve a PCT VSZ
13.1 szabalyat, amelyekben egyetlen altalanos inventiv koncepcié (pontosabban: egyetlen
altalanos taldlmanyi gondolat) szerepel] tobbféleképpen is lehet értelmezni.

Az inventiv fogalmanak tag mivoltabdl kovetkezoleg nem volt jogszabalyellenes a kezde-
tekre jellemz6 a priori megkdzelités, amely abbdl indult ki, hogy azon talalmanyok tekint-
hetdk egységesnek, amelyek esetében egy atlagos tuddsu szakember tuddsa alapjan, azaz a
technika allasanak részletesebb elemzése nélkiil valoszintisithetd, hogy azok kozos miiszaki
gondolatisagon alapulnak. Fontos latni, hogy ez a megkozelités tokéletesen elegendd ahhoz,
hogy az an. ,bejelentdi szemtelenséget” kezelni lehessen, azaz meg lehessen akadéalyozni
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azt, hogy indokolatlanul sok (kozvetleniil 6ssze nem fiiggd) talalmany vizsgalatat kérelmez-
zék egy bejelentésen beliil egy vizsgalati dijért.

Megleponek nevezhet6, hogy az EPO joggyakorlata a PCT-iigyek intézésén keresztiil val-
tozott meg, azaz amikor az EPO nemzetkozi kutatohatdsagként jart el. Ugyanis ekkor az
EPO-nak a PCT-szabalyok szerint kell eljarnia, és kb. egy évtizedes ,lappangasi id6szakot”
kovetden egyes vizsgalok a PCT irdnymutatdsai kozott'? fellelték a szokdsos a priori meg-
kozelités mellett az a posteriori megkozelités lehetGségét is. Ezen segédlet alapjan — ami
természetesen nem jogforras — merdlt fel, hogy a PCT eljarasi rendszerben nem tiltott
az a posteriori vizsgalat, azaz egy olyan jellegli szigoritas bevezetése, miszerint az egységet
megvaldsito muszaki jellemzdnek a technika alldsdnak fényében djnak és feltalaloi tevé-
kenységen alapuldonak kell lennie, masképpen fogalmazva olyan jellemz6 teremtheti meg
csak az egységet, amely hozzajarul az sszes kérdéses talalmany tjdonsaganak és feltalaloi
tevékenységének a meglétéhez.

Ez taldn felesleges és gyakorta értelmetlen eredményre vezetd megkozelités, mivel az
egység kérdését a szabadalmaztatasi eljards elején kell megvizsgéalni, igy az a posteriori
megkozelités feltételezi, hogy mar a tényleges vizsgalat el6tt tokéletesen atlatja a vizsgald
a talalmanynak a technika allasahoz képesti helyét, azaz tokéletesen latja az Gjdonsag és a
feltalaloi tevékenység szintjét. Amint az szamos fenti esetbdl kideriilt, ez egyaltalin nem
all fenn, igy az egység vizsgalata soran ujabban nagyon gyakorta hibas alapokon szedik
szét nagyszamu taldlmanyra az amugy miiszaki szempontbdl nyilvanvaldéan egységes ta-
lalmanyt, és csak a bejelentdre nézve igen koltséges és hosszadalmas eljaras végén lehet a
megfeleld értelmezéshez eljutni.

Ha a kezdeti jogalkotdi szandékbdl indulunk ki, amely azt kovetelte meg, hogy az egy-
ségesnek tekinthetd talalmanyok nyilvanvaléan azonos miiszaki megoldasra irdanyuljanak
(lasd az eredeti végrehajtasi szabalyzatokat, azaz az ESZE 30. szably, illetve a PCT VSZ 13.2
eredeti szovegét), akkor nem vilagos, hogy milyen gyakorlati eldnyokkel jar az a posteriori
megkozelités. Eddig e sorok szerzdjének nem sikeriilt olyan esetet taldlnia, amikor az a
posteriori megoldas tul tudott mutatni a kérdéses esetre alkalmazandé a priori megkozelités
hatékonysagan, azaz kizardlag az a posteriori megkdozelités segitségével lehetett fellépni egy
jogszerttleniil eljar6 bejelentével szemben (aki valoban tobb kutatast igénylé megoldasokat
prébalt egy bejelentésbe préselni). Igy 6hatatlanul felmeriil, hogy az a posteriori megkozeli-
tés egyes hivatalok el6tti népszertisége mogott megbuvik az a tény, hogy igy jelent6sen lehet
novelni a hivatal illetékbevételét. Ez a vad természetesen lehet alaptalan (ami egyébként
szerencsére nem hozhat6 fel az SZTNH ellen, ahol a fent kifogasolt gyakorlat nem lépte at
az észszerliség hatarait), de azért fél6, hogy nem életszerttlen a felvetés (még ha a kérdéses
hivatal vezetése nem is igy gondolkodik, egyes vizsgalok kiindulhatnak ebb6l). Az minden-

12 1. m. (9).
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esetre nyilvanvalonak tekinthetd, hogy az ilyenfajta megkozelités — egy bejelentés kiilon
kutatast nem igényl6 talalmanyokra bontasa - tavolrdl sem tekinthetd feltalalébaratnak.

Visszatérve az inventiv sz6 értelmezésére, lathato, hogy az EPO - és 6t koveten az egyéb
nagy hivatalok - attértek a legszigorubb értelmezésre, miszerint az inventiv megoldas fogal-
ma egyenld a szabadalmazhatd talalmany fogalmaval. Ez a tétel alaptalannak t{inik, mivel az
EPC és az egyéb torvények, mint példaul a magyar szabadalmi torvény, a szabadalmazhaté
taldlmany fogalmat hatdrozza meg, amib6l mar formailag is kovetkezik, hogy létezik nem
szabadalmazhat6 talalmany (olyan értelemben, hogy a talalmany nem iiti meg a szabadal-
mazhato talalmany szintjét). Ez utdbbi fogalmat amugy a szakirodalom is ismeri; 1étjogo-
sultsdgat pontosan a feltalaldi tevékenység lényege bizonyitja. Ugyanis egy megoldds, amely
kiilonbozik a korabbrol ismertektdl, azaz formailag legalabbis ujnak tekinthetd, birhat olyan
muszaki relevanciaval, amely bizonyos aprobb elényokkel jar (és igy nyugodtan hivhatjuk
inventivnek egy kevésbé szigort értelmezés szerint), azonban a szabadalmazhatdsag szigo-
ru sz(réjén mar nem jut at, mivel a kis technikai haladas levezethet6 az egyéb ismert meg-
oldasok kombindlasaval, azaz ez az inventiv megoldas nem felel meg a szabadalmazhatdsag
kovetelményének. Vagyis elméleti oldalrol kozelitve sem tlinik megalapozottnak az inventiv
(talalmanyi) kifejezés szigoru értelmezése.

Mint azt a fentiekben lattuk, maga az alapmeghatarozas, amely inventiv altalanos gon-
dolat meglétét koveteli meg, 6nmagaban lehetévé tenné egy enyhébb (a kordbbihoz kozeli-
t6 avagy azzal megegyezd) gyakorlat bevezetését. Természetesen vildgos, hogy a most mar
tobb évtizede fennalld és egyre terjedd hivatali megkozelités ,kibillentése” nem tilinik tul
realis célnak, de talan legalabb elgondolkodni érdemes ennek a lehetdségén. A korabbiak-
bdl latszik, hogy ezt a megkozelitést viszont mar akadalyozza az ESZE VSZ 44. szabalyanak
masodik mondata (ugyanez talalhaté meg a jelenleg hatalyos PCT VSZ 13.2-ben). Ennek
torlése nyilvanvalo jelzés lenne a vizsgalok felé, hogy enyhébb joggyakorlat felé mozdulja-
nak el.

Tovabba érdekes még meggondolni, hogy a ,considered as a whole” kifejezés nem le-
het-e kapaszkodé egy észszer(ibb joggyakorlat kialakitasara. Esetleg le lehet vezetni az alap-
megfogalmazasbol, hogy azon jellemzok, amelyek a megoldasok tjdonsagat és feltalaloi
tevékenységét alapozzak meg, nem vizsgalhatok csak 6nmagukban az egység kérdésének
megitélésekor, hanem az egész talalmany fényében kell azokat vizsgalni. Ezt lehet ugy is
értelmezni, hogy azokat egyiitt kell tekinteni a talalmany muszaki értelmét és miikodo-
képességét meghatarozo kozos — adott esetben ismert - jellemzokkel egyiitt, mert a célul
tlizott hatast csak akkor tudja elérni a kivalasztott specialis muszaki jellemz6, ha az ,egyitt-
miikodik” magéaval a célzott miiszaki hatds elérését alapvetden szolgald egyéb (adott eset-
ben ismert) jellemzével. Egy ilyen komplex értelmezés esetében a vizsgalok mérlegelhetnék,
hogy a taldlmany teljessége szempontjabol vizsgélt jellemz6kombindciordl elmondhaté-e,
hogy az igy egyben tekintve megteremti az alapot a jogalkotdi szandékkal megegyez6 alta-
lanos inventiv koncepcié meglétéhez. Egy ilyen iranyu elmozdulds annyival egyszertibbnek
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tlinik, hogy nem kivan térvénymoddositast. De az sajnos erésen valdszintsithetd, hogy a
hivatali vizsgalok addig nem valtoztatnak az utobbi id6szakban kifejlesztett gyakorlatukon,
ameddig erre nem kapnak egyértelmd jelzést a jogalkototdl; ez pedig megint arra utal, hogy
a végrehajtasi szabalyzatokon valtoztatni kellene.

A kilonosen kifogasolt masodik mondat torlésén kiviil természetesen felmeriilhet egy
tovabbi magyarazo mondat beépitése, ami a jellemzok fent emlitett komplex kezelését irnd
el6, azaz alahuzna a ,,considered as a whole” kifejezés fontossagat az alapul szolgalo jogsza-
balyi helyek szovegében. Hasonl6 eset tortént nemrégiben az EPO vizsgalati itmutatojanak
a mddositasok elfogadhatdsagat szabalyozé H-IV, 2.3 pontjaban, amelybe gyakorlatilag azt
épitették be, hogy az elbiralas soran tartézkodni kell a sz6 szerinti értelmezéstol és el kell
tavolodni az ,igényponti” szemlélettdl, és érdemben kell megvizsgalni, hogy a szakember
milyen informacidt von le a bejelentés egészébol.

A fenti javaslatok adott esetben elhtiz6dé vitdhoz vezetnek, és ezen vitak kimenetele leg-
alabbis kétséges. Azonban a jogi hattér ,globalis” megvaltoztatasa nélkiil néhany ponton
lehetséges lenne tigy beavatkozni a rendszerbe, hogy az a bejelenté szamara kedvezobb el-
biralashoz vezessen, és talan Osszességében igazsagosabb legyen. Ezek a lehet6ségek a ko-
vetkezok.

Az EPO 6sztonzérendszerének dtalakitdsa

Az a posteriori elv szerinti gyakorlat egyik hidnyossaga, hogy nincsenek a rendszerbe olyan
biztositékok épitve (legalabbis kiils6 szemlél6 szamara lathaté mdédon), amelyek a hivata-
lokat az egység kérdésének megfeleld mélységli vizsgalatdra 6sztondznék mar a kutatdsi
szakaszban is. S6t, mi tobb, a jelenlegi pontrendszer (az EPO vizsgaloinak értékelésére
bevezetett pontrendszer) jutalmazza az egységességi kifogasok emelését a tobb kutatas el-
végzésének lehetdségén keresztiil. A publikus forrasok arrél szamolnak be, hogy kutata-

t,'> ami szintén olyan

sért kétszer annyi pont szerezhetd, mint érdemi vizsgalat elvégzéséér
iranyba tereli a gyakorlatot, ahol egy felhozott irat hatdsara mar kiildhet is vissza a bejelen-
tés egységességi kifogassal anélkiil, hogy id6t kellene szakitani a mélyebb vizsgalatra, tehat

az EPO-vizsgalok feladatainak sulyozasa is része a kialakult problémanak.

A kutatdsi dij visszatéritése
Az EPC-dijrendelet 9. cikkének 2. bekezdése szerint amennyiben az eurdpai kutatasi je-
lentés a hivatal altal egy korabban elkészitett kutatasi jelentésen alapul, ahol a bejelentés
elsébbségét igénylik az eljaras sordn, a hivatal visszatériti a bejelentének a kutatasi dijat vagy
annak egy részét. Hasonld rendelkezés a Rule 16.2 és 16.3 PCT.

Figyelembe véve, hogy az egység kérdéskorének megalkotasa els6sorban azt a problémat
kezeli, hogy ne lehessen egy bejelentés dijaért tobb kutatast elvégeztetni a hivatalokkal és

13 http://www.ficpi.ca/publications/2007/Unwritten%20Rules.ppt.
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tobb talalmanyra szabadalmat szerezni egy eljarasban, az alkalmazott érvelés talan megki-
vanna azt is, hogy a kutatasi potdijak visszatéritését lehessen igényelni, amennyiben a tobbi
talalmanyi csoport esetén is ugyanazt a kutatasi jelentést adja ki a hivatal.

Természetesen feltételezhetd olyan eset, hogy valoban j kutatast végeztek el egy tovabbi
taldlmanyi csoportra, és ennek ellenére ugyanazok a felhozott iratok szerepelnek a jelentés-
ben, mivel sokkal kevésbé relevans dokumentumokat is hozhat az Gjabb kutatas.

Az EPO hivatalos lapjaban mintegy két éve megjelent informaciok alapjan (O] EPO 2013,
153) a hivatal lépéseket tett a vizsgalati dijak visszatéritéséhez kapcsolodo tigyintézés at-
lathatdéva tételére: a vizsgalat elkezdésekor egy algoritmus generdl egy fajlt, amely elérhe-
té a publikus regiszterben, és amely egyértelmiien azonositja a vizsgalat megkezdésének
az idépontjat. Hasonloképpen visszakereshet6 a kutatas iddpontjanak a megkezdése. Ezek
fontos datumok, mivel attol fiigg a vizsgalati dij visszatéritésének a mértéke (100% vagy
75%), hogy a vizsgalati osztaly atvette-e az tigyet a kutatdstol a bejelentés visszavonasanak
idépontjaban.

Ezek a moédositdsok a hivatal atlathaté mukodésre torekvését szemléltetik, amelynek
alapjan bizakodhatunk abban, hogy a tovabbi kutatas elvégzésérdl is hajlandoak lennének
informaciét kozolni. Mindezeknek persze eléfeltétele az, hogy a tovabbi kutatasi dij(ak)
visszatérithet6ségét érdemben megfontoljak.

Az ,elhanyagolhaté tobbletmunka és tobbletkoltség” kritérium megitélése

Mind a PCT, mind az EPC atmutatdi (,,Guidelines”) tartalmaznak arra vonatkozé el6irast,
hogy bizonyos esetekben, kiilondsen ,,a posteriori” egység hianya esetén, a vizsgal6 képes
teljes kutatast elvégezni és egy teljes kutatasi jelentést kiadni elhanyagolhato tobbletmunka
és tobbletkoltség (,negligible additional work and cost”) ardn, kiillondsen azokban az esetek-
ben, ahol a nem egységesnek taldlt talalmanyok konceptudlisan nagyon kozeliek egymas-
hoz (PCT Guidelines 10.64 és 10.65, EPO Guidelines B-VII. 2.2). Ezekben az esetekben az
igénypontokban emlitett els6 talalmanyi csoportra vonatkozo kutatas eredménye mellett a
kutatasi jelentés tartalmazza a tovabbi talalmanyi csoportokra vonatkozé kutatas eredmé-
nyeit is. Ennek ellenére a kutatasi jelentés emel egységességi kifogast, azonban nem tartal-
mazhat felhivast tovabbi kutatasi dijak megfizetésére, mivel a kutatasba fektetett munka
nem indokolja ezen koltségek igénylését. Ilyen esetben a bejelentét nem éri hatrany, mert
az eljaras késobbi fazisaban el6adhatja az egységgel kapcsolatos érvelését (és annak sikerte-
lensége esetén az eljaras soran késébb donthet egy vagy tobb megosztott bejelentés benyuj-
tasarol).

Sajnos az EPO Guidelines nem részletezi azt, hogy mi szamit elhanyagolhat6 tobbletmun-
kanak és tobbletkoltségnek. Kiilonosen érdekes a kérdés vegyiiletek Markush-igénypontjai
esetén, mivel a talalmanyok konceptualis hasonlésaga ezekben az esetekben nyilvanvalo:
ugyanolyan hatdsu, kismértékben eltér6 vegytiletek. A nagyfoku hasonldsag tobbnyire vi-
tathatatlan, még abban az esetben is, ha ,,a posteriori” egységességi kifogas meriil fel egy
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anterioritas miatt, mivel a kutatas soran nem az egység szempontjabol kell vizsgalni a szig-
nifikans szerkezeti elem meglétét.

A PCT Guidelines kissé pontosabban hatdrozza meg a feltételeket, nevezetesen megemliti
a kozos szabadalmi osztalyozasi rendszerhez tartozas feltételét. Vegyiiletek Markush-igény-
pontjai esetén azonban ennek a feltételnek is sziikségszertien teljesiilnie kell.

Abbdl a szempontbdl is részletesebb a PCT-utmutato, hogy a tobbletmunka-meghata-
rozasba beleszamitja nemcsak a kutatas elvégzését, hanem a kutatasi jelentés elkészitését
is, ami akar nagyobb munka is lehet a kutatds elvégzésénél az esetleges nagyszamu talalat
relevancidjanak megéllapitdsa miatt. Igy sziikiti azokat az eseteket, amikor a lehet8ség al-
kalmazhato.

Ezen lehetéség gyakorlati alkalmazasa azonban komoly hidnyossagoktdl szenved. Tobb
olyan tandcsi dontéssel taldlkozhatunk (W28/07, T690/10, W24/01), amelyekbdl kittinik,
hogy az elhanyagolhaté munka kérdésében egyértelmtien a vizsgal6 rendelkezik mérlege-
lési jogkorrel, amit csak kivételes esetben kérddjelezhet meg a fellebbezési tanacs (ehhez
a bejelentének kell olyan érvelést benyujtania, amely bizonyitja, hogy a mérlegelési jogot
hibédsan alkalmaztak).

A fentiek alapjan elmondhato, hogy az elhanyagolhat6 tobbletmunka és tobbletkoltség
kritériumhoz kapcsol6do szabalyozas elméleti fontossagahoz képest nem elég egzakt, eleve
kisszamu jogesetben emlitik, és még kevesebb eset talalhato, amely alapjan meg lehetne
itélni/becsiilni az ilyen érvelést alkalmazo nyilatkozatok sikerességét. Allhatna a bejelentd
szolgalataban a fenti kritérium, amennyiben a kérdésben kialakulna egy egységes gyakorlat,
amihez az lenne sziikséges, hogy az eljaré hivatal atlathatova tegye a kutatasok elvégzését,
illetve 6sztonozné vizsgaloit a feltaldlobarat megkozelitésre.

E sorok szerzéjének véleménye szerint — alapozva a szakirodalomban talalt elég sok, fel-
hasznaldi oldalrol érkezd méltatlankodo irasra — az egység fogalmanak kezelése, értelmezé-
se még valtozni fog a jovében. A most esetenként tulzottan szigoru gyakorlat remélhetéen
visszalendiil egy olyan szintre, amely fair eljarast biztosit a bejelentSk részére, mikozben az
eljar6 hivatalok is megkovetelhetik azt az illetékszintet, amely realis az elvégzett kutatasi
munka fényében.
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