KONYV- ES FOLYOIRATSZEMLE

Meissner Bolte: A kivdlasztdsi taldlmdny paradoxona az ESZH-ndl — Kotetlen és egyértelmii
kinyilvanitds az ESZE 54. és 123(2) cikke szerint. The Selection Invention Paradox at the EPO
— Direct and unambiguous disclosure under Art 54 and 123(2) EPC. Lexology, 2021.01. 21.

I. Az tigy hdttere

A kivalasztasi taldlmanyokat az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) vizsgalati irdnyelve-
iben targyaljak (G-rész, IV-8. fejezet). Miként altaldnosan ismert, az iranyelvek szerint a
technika 4llasdnak egy tagabb szamtartomanyabdl kivalasztott altartomanyt jnak tekinte-
nek, ha a kovetkezd kovetelmények koziil mindkettd ki van elégitve:
a) aKkivalasztott tartomany sziikebb az ismert tartomanynal, és
b) a kivalasztott altartomdny elég tavol esik a technika allasaban kinyilvanitott barmi-
lyen konkrét példatdl és az ismert tartomany végpontjaitol.

II. Kitaldlt szemléltetd eset

Vegytik fontoldra a kovetkezd esetet:
Az A bejelent6 az ESZH-nal benyujt egy eurdpai szabadalmi bejelentést az alabbi egyet-
len igényponttal:

1. X vegyiilet 50-100 nm hossziisdgu rostokkal.

A szabadalmi bejelentés leirasaban nincs emlitve masmilyen rosthosszlisdg-tartomany. Az
ESZH el6vizsgaldja a technika allasahoz tartozé D1 dokumentumot talalja, amely vilagosan
kinyilvanitja az X vegyiiletet 10-200 nm hossziisagii rostokkal.

Most az a kérdés, hogy az A bejelent6 igénypontjanak targya D1-hez viszonyitva Gjnak
tekinthet6-e.

Esetiinkben az ESZH el6vizsgaloja kifejtette, hogy az 1. igénypont targya nem tekinthet
ujnak a D1 tanitdsanak fényében. Kifejtette tovabbd (nagyon mélyen és meggy6zdéen), hogy
ajelen esetben nincsenek kielégitve a fenti kévetelmények, és hogy D1 kozvetleniil és egyér-
telmten kinyilvanit legalabb egy 50-100 nm méret(i tartomanyt. Azt is kifejtette a bejelentd
szamara, hogy a jelen tigy valdjaban egy ,hatdreset, ami azt jelenti, hogy ha a 60-90 nm
tartomanyt igényelték volna, a fenti két kovetelmény ki lett volna elégitve.

Az A bejelentd ezutan okosan a kévetkezé Uj 1. igénypontot nytjtotta be: X vegyiilet
60-90 nm hossziisagu rostokkal.

Az A bejelent6 a kovetkezd érvelést is eladta:
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Maga az el6vizsgalé mar jelezte, hogy egy ilyen targy D1-hez viszonyitva 4j lenne. Az
A bejelentd azzal is érvelt, hogy ha egy 10-200 nm tartomanyt az 50-100 nm tartomany
kozvetlen és egyértelmi kinyilvanitdsanak kell tekinteni, akkor az 50-100 nm tartomany is
a 60-90 nm tartomany kozvetlen és egyértelm kinyilvanitasanak tekintenendé.

II1. Jogi szempontok — jogeset

Az A bejelentd azzal érvelt, hogy a ,,kinyilvanitas” azonos értelmezésének kell érvényesnek
lennie az Eurépai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 54 és 123(2) cikkére. Ugy tlinik azonban,
hogy nem létezik olyan esetjog, amely szerint egy bejelent6/szabadalmas eredményesen
sziikitett egy tartomanyt egy olyan masik tartomdanyra, amelynek végpontjai nem voltak
hatarozottan kinyilvanitva (sem példaval, sem fels6 vagy als6 hatarral).

Ebben az ligyben az A bejelentd azt az ,ujdonsagprobat” haszndlja, amelyet a vizsgala-
ti iranyelvekben (H rész, V-3.2 fejezet), valamint a Fellebbezési tanacsok esetjogaban (9.
kiadas, II.E.1.3.7) targyalnak meg. Egy {6 kritika erre az utdbbi az esetjogban (amely a T
177/86 tgyre utal) az, hogy az Gjdonsagproba ,,nem nagyon hasznos” egy igénypont tagi-
tasanak megengedhetGsége vizsgalatanal. Az A bejelenté esetében azonban nem egy igény-
pont tagitasardl, hanem sziikitésérdl van szo.

A biralat egy masik pontja arra vonatkozik, hogy egy bejelentés eredeti kinyilvanitasa-
nak nem minden része vonatkozik sziikségszertien a talalmanyra. Ez valdban j6 gondolat.
Képzeljiik el, hogy az eredeti kinyilvanitas csupan a technika allasaval kifejezett kapcso-
latban tartalmaz magyarazatokat. Logikusnak tlinik, hogy az eredeti kinyilvanitasnak az
ilyen részleteib6l szarmazo jellemz6k nem hasznalhatok (legaldbbis nem ,,6nmiikodden”)
az igénypont moédositasara. Azonban ez ismét nem az A bejelent6 tigye.

Végiil agy tlinik, hogy nehéz megoldani a fenti paradoxont. Taldn az A bejelent6 korrekt,
és eredményes lenne ezzel az érveléssel; lehetséges, hogy ezt senki nem prébalta még (és
ezért nincs is megfelel esetjog).

IV. Befejezés és lehetséges megoldds

Befejezésiil ugy tlinik, mintha a fellebbezési tandcsok esetjoga egy ,kivalasztasitaldlmany-
paradoxont” tartalmazna, legalabbis akkor, ha az iranyelvek G-IV-8 része nem alkalmaz-
hat6 az ESZE 123(2) cikkére. Kivezet6 utat jelenthet, ha a technika allasaban kimondottan
kinyilvanitott tartomanyt tgy értelmezziik, hogy az kozvetve kinyilvanit valamilyen diffuz
»belsévégpont-tartomanyt” (masként: egy diffuz végpontfelh6t), amelyet kelléen meghata-
rozottnak tekinthetiink Gjdonsagmegfontolasokhoz annak folytan, hogy kozel van a vég-
pontok vilagos meghatarozasahoz, de nem teszi lehetévé pontos végpontok egy konkrét
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Uj parjanak a kivalasztasat [ahhoz, hogy egy igénypontot az ESZE 123(2) cikkével ossz-
hangban lehessen meghatarozni]. Masrészrdl lehetséges, hogy ez éppen egy masik példa
arra, hogy az ijdonsagpréba egyaltalan nem hasznalhaté az ESZE 123(2) cikkére vonatkozd
kérdések megoldasara.

Dr. Paldgyi Tivadar
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