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A KEZENFEKVOSEG MEGHATAROZASARA HASZNALT PROBAK AZ
AMERIKAI EGYESULT ALLAMOKBAN, AZ EGYESULT KIRALYSAGBAN
ES AZ EUROPAI SZABADALMI HIVATALBAN

Az utébbi idében gyakran jelennek meg cikkek a feltalaloi tevékenységgel vagy — ahogy
az Amerikai Egyesiilt Allamokban nevezik: a nem kézenfekvdséggel — kapcsolatban. A két
kifejezés ugyanazon az alapon nyugszik, és arra a kovetelményre utal, hogy nem elég, ha
egy taldlmany csupan 4j, hanem valami jelentés dolgot is hozza kell adnia a technika al-
lasdhoz. Miként az Amerikai Egyesiilt Allamok Legfelsébb Birésaga [(LB) (U. S. Supreme
Court)] megallapitotta: ,,Egy taladlmanynak az alkotd géniusz szikrajat kell felmutatnia’, va-
gyis a korabban ismert technikdn komolyabb valtoztatasokat, javitasokat is kell végezni. Ezt
a kovetelményt az Egyesiilt Kiralysdgban 1932-ben és az Amerikai Egyesiilt Allamokban
1952-ben iktattdk torvénybe; az 1973. évi Eurdpai Szabadalmi Egyezmény 56. szakasza vo-
natkozik a feltaldloi tevékenységre.

Ez egyszerti kovetelménynek tlinhet, de a megoldast neheziti, hogy egy szabadalmi el6-
vizsgalonak vagy egy birdsagnak hatarozott vonalat kell hiiznia az ismert megolddsok nem
szabadalmazhaté j valtozatai és az oltalomra érdemes innovéci6 kozott. Azt is figyelembe
kell venni, hogy a legtobb megoldas kézenfekvének tiinik, miutin mar megmagyaraztak.

Ezeknek a fogalmi akaddlyoknak a lekiizdésére hoztak létre a birdsagok a kreativ tevé-
kenységre nem képes ,,szakember” jogi fikcidjat. A helyzetet bonyolitja, hogy a szabadalmi
elévizsgalok és a birok is rendelkeznek némi — bar talan elnyomott — kreativitassal. Gyakor-
latilag lehetetlen minden esetben pontosan alkalmazni egy olyan mércét, amelyet az emberi
tapasztalat nem erdsit meg.

Ez is hozzajarult a jelen helyzet kialakulasahoz, amikor — f6leg az Amerikai Egyestilt Al-
lamokban — ujsagok és miiszaki blogok tréfalkoznak kormanyhivatalok f616tt, mert azok
»szabadalmat engedélyeznek a legegyszer(ibb taldlmanyok minden elképzelheté mddosu-
lataira’, és az tizletemberek panaszkodnak olyan versenytarsakra, akik a szabadalmi torvé-
nyeket a miiszaki fejlddés akadalyozasara haszndljak. Részben ennek tulajdonithat6, hogy
az LB a KSR Int’l Co. (KSR) v. Teleflex Inc. & Technology Holding Co. (Teleflex)-tigyben
benyujtott fellebbezést elfogadta feliilvizsgalatra.

A Teleflex 6 237 565 szammal szabadalmat kapott egy gépkocsiban hasznalhato, szaba-
lyozhato, elektronikus gazpedélra. A szabadalom 4. igénypontja ,elektronikus ellendérzés-
re” vonatkozik, ahol a pedalegységnek a rogzitett alatdmaszté konzolra szerelt elektroni-
kus érzékeldje van, vagyis az érzékel6 nem magdara a mozgd pedalra van szerelve, és igy
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a gazpedal egyszertibben és konnyebben kezelhetévé valt kiilonb6z6 magassagu vezeték
szamadra is.

Amikor a KSR forgalmazni kezdett egy elektronikusan szabalyozhat6 pedalosszedllitast, a
Teleflex beperelte szabadalombitorlasért. A KSR vélaszirataban azzal érvelt, hogy a Teleflex
szabadalma érvénytelen, mert kézenfekvé: mar ismertek voltak mind szabalyozhaté pedal-
osszedllitdsok, mind elektronikus szabélyozok, igy a ketté kombindcidja szakember szama-
ra kézenfekvd volt. A korzeti birdsag egyetértett a KSR érvelésével, és a bitorlasi keresetet
elutasitotta.

A Teleflex a Szovetségi Fellebbezési Birosaghoz (CAFC) fellebbezett. Ez megvaltoztatta a
korzeti birdsdg dontését az aldbbi, in. motivacids probét [teaching-suggestion-motivation
(TSM) test] alkalmazva:

»Amikor a kézenfekvéség tobb anterioritasban foglalt tanitdson alapszik, a felperesnek
valamilyen tanitdst, javaslatot vagy indokolast kell talalnia, amely egy atlagos tudasa szak-
embert arra vezethetett, hogy az igényelt modon egyesitse a vonatkozé technika allasahoz
tartozo tanitasokat”

Ez annyit jelent, hogy egy olyan személynek, aki kordbban ismert elemek kombinacidja-
bdl all6 megoldasra vonatkozé szabadalmat kivan kézenfekvéségre hivatkozva érvénytele-
niteni, bizonyitania kell, hogy egy képzelt nem kreativ szakember miért gondolhatott volna
ezeknek az elemeknek a kombindldsara. Minthogy a KSR nem szolgalt ilyen bizonyitékkal,
nem tett eleget a fenti probanak.

A motivacids proba célja, hogy elejét vegye az ,utélagos bolcsességen alapuld elemzés
erds csabitdsanak” A szitkséges motivacié megtaldlhaté magukban az anterioritasokban,
az atlagos tuddsu szakember feltételezett tuddsaban vagy a megoldandé miiszaki probléma
természetében.

Ez a gondolatmenet a CAFC sajat dontéseibdl kovetkezik, és kiilonbozik az LB eseti joga-
tol. Ezért a Teleflex az LB-t6] az tigy meghallgatasat kérte, aminek az helyt is adott.

Az LB a kézenfekv8ség meghatdrozasat olyan tton kozelitette meg, amelyet a legtobb
korzeti birdsdg, valamint a szabadalmi hivatal elévizsgalo testiilete is kovet, és amely alta-
ldnosabb:

»Egy kombindcidra vonatkozo6 szabadalom, amely csupan ismert elemeket egyesit valtozta-
tas nélkiil azok funkcidjaban, ... nyilvanvaldan bevisz valamit monopdliumanak a tertiletére,
ami mdr ismert, és csokkenti a gyakorlott emberek szdmara rendelkezésre all6 forrdsokat.”

E megkozelités szerint az, ha valaki olyan mddon egyesit ismert megoldasokat, hogy nem
idéz el6 4j miiszaki hatdst, hanem csupan az elemek muszaki hatasat 6sszegezi, kézenfekvd
és nem szabadalmazhat6. Mellékes, hogy egy fiktiv szakember — barmilyen lassu felfogdsu
is — nem kapott motivacidt a sajatos kombindci6 kigondolasara.

Ez a megkozelités elfogadott prébava valt az LB-nek a Graham v. John Deere-tigyben
1996-ban hozott dontését kovetSen. Ez a proba a kovetkezd 1épésekbdl 4ll:

— atechnika éllasa terjedelmének és tartalmanak a meghatarozasa;
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— a technika dllasa és a javasolt talalmdny kozotti kiillonbség(ek) meghatérozasa (az

igénypontok alapjan);

- ,az dtlagos szakember” idevagd muszaki tudasszintjének a meghatarozasa; és

— annak meghatarozdsa, hogy az atlagos szakember kézenfekvének gondolta volna-e a

javasolt taldlmanyt.

Ha az LB a kézenfekvéség tagabb megitéléséhez ragaszkodik, nem szabadalmazhaté az
olyan megoldds, amely nem hoz létre szinergizmust, vagyis a kombinalt elemek additiv ha-
tasat meghalado tobblethatdst, és a Teleflex szabadalma érvénytelennek mindsitheté. Mads-
részrél, ha az LB elfogadja a CAFC motivacids probajat, a szabadalmi elévizsgaldknak és az
alpereseknek, miként KSR-nek is, ki kellene mutatniuk, hogy a szakembereknek lett volna
okuk az ismert elemek sajatos kombindcidjanak eldrelatasara miel6tt a talalmanyt kézen-
fekvének minésitik, megkonnyitve a szabadalmazast és a megadott szabadalmak megvédé-
sét az érvénytelenitéssel szemben.

Miel6tt az angol szabadalmi térvény feltaldldi tevékenységet kivant volna meg egy sza-
badalmazhaté taldlmanytol, csupan csekély talalmanyi jelleget irt el az igénypontok alata-
masztasara. A technika 4lldsanak mdsmilyen kombinalasai, amelyek nélkiilozték azt a krea-
tivitast, amellyel maga a szakember sem rendelkezett, nem minésiiltek szabadalmazhatonak.
Ez a Graham v. John Deere-tigyben alkalmazotthoz hasonld kézenfekvéségi probahoz veze-
tett, amely az Aerotel Ltd. (Aerotel) v. Telco Holdings Ltd. and others, valamint a Macrossan v.
Comptroller General-tigyben a Fellebbezési Birdsagnal (UK Court of Appeal) benyujtott fel-
lebbezések alapjan azt eredményezte, hogy az Egyesiilt Kiralysag Szellemitulajdon-hivatala
bejelentette: elévizsgaloi azonnal meg fogjak valtoztatni azt a mddot, ahogyan megitélik,
hogy egy talalmany szabadalmazhat6 targyon alapszik-e.

Az itt emlitett két fellebbezési tigyben arrol kellett donteni, hogy bizonyos targyat sza-
badalmazhaténak kell-e tekinteni. Az Aerotel-tigyben benyujtott fellebbezés alapjat képezd
szabadalom 4j modszerre és megfeleld rendszerre vonatkozott telefonhivas megkonnyité-
sére, mig a Macrossan-tigyben benyujtott fellebbezés alapjat egy olyan szabadalom képezte,
amely 6nmikod6 moédszerre vonatkozott cégbejegyzéshez sziikséges iratok megszerzésére.
Az Aerotel-tigyben a bir6sag dontése egy uj, négylépéses probat ir le, amelynek alapjan a
birdsag helyt adott az Aerotel fellebbezésének, mig a Macrossan-fellebbezést a birsag eluta-
sitotta, mert ugy taldlta, hogy tdrgya ki van zdrva a szabadalmazhato taldlmanyok koréb6l.

A hivatal kozleménye megallapitja, hogy elévizsgaldi az alabbi négy 1épésbél allo probat
fogjak alkalmazni:

— azigénypont megfelels értelmezése,

— ataldlmany miszaki fejlédéshez vald tényleges hozzajaruldsanak azonositasa,

— annak megallapitasa, hogy a hozzajarulas nem esik-e a szabadalmazasbdl kizart kor-

be, és

— annak ellenérzése, hogy a tényleges vagy allitélagos hozzajarulas valoban miiszaki

jellegti-e.
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A hivatali kézlemény megallapitja, hogy ,,a szabadalmi hivatal véleménye szerint a meg-
kozelitésbeli valtozas nem valtoztatja alapvetSen meg az Egyesiilt Kiralysagban szabadal-
mazhaté és nem szabadalmazhat6 targyak kozotti hatdrvonalat”, bar elismerik, hogy ,elke-
ritlhetetlentil adédhatnak olyan kiilonos esetek, amikor nehezen lehet donteni a kiill6nb6z6
probak kozott” A hivatal kiilon, 6toldalas anyagot adott ki annak szemléltetésére, hogy egy
olyan bejelentésminta, amelyet kordbban a hivatal elutasitott, az Gj megkozelités alapjan
szabadalmazhaténak mindsiilne. A hivatali kozlemény azt is megallapitja, hogy a préba
eltér az Eur6pai Szabadalmi Hivatal (ESZH) altal alkalmazottol, azonban ugy gondoljak,
hogy ,,kozel minden esetben azonos lesz az eredmény, fiiggetlentil attdl, hogy a Fellebbezési
Birdsag vagy az ESZH kozelitését kovetik-¢”

Ezzel, az Egyesiilt Kiralysdgban alkalmazott prébaval az a gond, hogy kedvez a nagyobb,
de kevésbé jelentds javitasoknak a finomabb, de jelentds javitdsokkal szemben. Ezért a tech-
nika allasahoz viszonyitott nagy valtozdsok a szakember szdmadra inkdbb minésiilhetnek
nem kézenfekvOnek, mint a kis véaltozasok.

Az ESZH éltal a kézenfekv6ség meghatérozasara alkalmazott megkozelités, amely az Eu-
ropai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 52(1) és 56. szakaszabol kovetkezik, miszaki prob-
lémak megoldasara Osszpontosit. A feltalaloi tevékenység vizsgalatakor az ESZH altala-
nosan kialakult gyakorlata szerint a feladat—megoldds megkozelitést alkalmazzak, aminek
az az alapja, hogy a 27. szabaly (1) ¢) pontja szerint a bejelentés leirasaban meg kell adni
az igényelt talalmdany feladatit és a megoldast. Ennél a megkozelitésnél ismertetni kell a
legkozelebb 4ll6 technika allasét, és ennek alapjan meg kell hatdrozni a miszaki feladatot,
amelyet a talalmany segitségével meg kivannak oldani. Ha a feladat meg van hatarozva,
azt kell vizsgalni, hogy a megoldés a technika alldsanak ismeretében a szakember szamdra
kézenfekvd lett volna-e. A Vizsgélati Irdnyelvek (VI) C-IV, 9.5. pontja lényegileg ugyanezt
mondja, amikor leszégezi, hogy a feladat—megoldas megkozelités esetén a kovetkez6 probit
kell alkalmazni:

— alegkozelebbi technika dllasanak meghatarozasa;

— amegoldandé muszaki feladat meghatarozasa;

— ajavasolt talalmdny szerinti megoldas meghatarozasa; és

— annak megfontoldsa, hogy a legkozelebbi technika 4llasabol és a muszaki feladatbol

kiindulva az igényelt talalmany szakember szamara kézenfekvo lett volna-e.

Az utébbi meghatérozds annak eldontésén alapszik, hogy a legkozelebbi anterioritas egy
szakembert arra tudott volna-e 9sztonozni, illetve arra 6sztonzott-e volna, hogy kozelits-
leg ugyanarra a megolddsra jusson, mint amelyet a bejelent6 igényelt, vagyis az oltalmazni
kivant talallmany nem kovetkezhet kézenfekvé moédon a technika dllasabol. Kézenfekvének
az mindsiil, ami nem terjed tul a rendes miiszaki tovabbfejlédés hatarain, hanem csupan
egyszertien vagy logikusan kovetkezik a technika allasabol, vagyis ami nem haladja meg a
szakembertdl elvarhaté tigyességet vagy képességet.

Az ESZH fellebbezési tanacsainak gyakorlataban bizonyos alapelvek alakultak ki a ké-
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zenfekvéség megitélésére. Igy a T 598/90 sz. dontés szerint kézenfekvd a szakmai tudds
keretében a miszaki rendszabélyokkal elérhetd javitott hatas.

A T 21/81 sz. dontés megallapitja, hogy ha egy szabadalmi igénypont szerinti tényallas a
technika alldsabol kézenfekvé mddon kovetkezik, mert ismert nyomtatvanyok tanitdsainak
az Osszekapcsolasatol elényos hatas varhato, a vonatkozé igénypont akkor sem alapszik fel-
talaloi tevékenységen, ha egy el6re nem lathato tovabbi hatds is jelentkezik.

A T 15/81 sz. dontés megallapitja, hogy nem igényel feltalaloi tevékenységet hatranyok
kikiiszobolése vagy paraméterek optimalizaldsa.

A T 775/90 sz. dontés megallapitja, hogy funkciok automatizaldsa a technika altalanos
fejlédésének felel meg, és igy kézenfekvének mindsiil.

A T 386/94 sz. dontés szerint a géntechnika teriiletén nem lehet feltaldloi tevékenységrol
beszélni, ha a szakember az els6bbség napjan abbdl indulhatott ki, hogy egy gén klénozésa
és expresszalasa — még ha ezek a Iépések rendkiviil munkaigényesek is — nem okoz szamara
olyan nehézségeket, amelyek a sikert kérdésessé tehetnék.

A feltalaldi tevékenységet az elsGbbséget megalapozd idSponttdl kezdve kell vizsgalni;
ezért fennall a visszatekinté megitélés (ex post facto elemzés) veszélye, vagyis az, hogy a talal-
manyt a taldlmany ismeretében itélik meg. Az utdlagos szemléld mindig okosabb, és hajla-
mos arra, hogy olyan szaktudast is alkalmazzon, amely csak a fenti idSpont utén keletkezett,
vagy arra, hogy a talalmdnybdl szdrmazo ismereteket is atvigyen a technika alldsaba. Ilyen
visszatekinté megitélést a VI C-IV, 9. pontja szerint sem szabad alkalmazni, és az a fellebbe-
zési tanacsok allandé joggyakorlata szerint sem megengedett.

A T 72/95 sz. dontés megallapitja, hogy a fellebbezési tanacs koteles vizsgalni a feltala-
16i tevékenység szempontjabdl mérvadonak mindsitett miiszaki funkcié meglétét. Ha egy
ismert berendezést egy olyan elem hozzdaddsaval mddositanak, amelynek nincs muszaki
funkcioja, ez a modositas nem jarulhat hozza a feltalaldi tevékenységhez.

A feltaldloi tevékenység vizsgalatakor alkalmazott szempontok mellett vannak a taldl-
many értékét befolydsol6 bizonyos tényez6k, amelyeket a szakirodalom szerint figyelembe
lehet venni. A VI C-1V, 9.8. pontja felsorol ilyen tényezbket, amelyek az aldbbi négy cso-
portba sorolhatok:

a) gazdasagi siker,

b) meglepd hatds vagy nem vart eredmény,

c) régota fennalld igény és

d) miszaki el6itéletek.

A feltaldloi tevékenység vizsgalatakor a talalmany értékét befolyasolo kiillonbozé ténye-
z8ket a T 181/85 sz. dontés szerint kombinalni lehet. A dontés targyat nyers kavé koffe-
inmentesitésére szolgald eljaras képezte, amely megakadalyozta az aroma szamara fontos
anyagok kivondsat. Annak érdekében, hogy elkeriilje az ex post elemzést, a Fellebbezési
Tandcs egy, a szabadalmazott megoldashoz kozel all6 korabbi taldlmany alapjan behatdan
vizsgalta az eljards fejlodését a *30-as évektdl kezdve, és megallapitotta, hogy a bejelentd
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egy régebbi eljarashoz visszanyulva szakitott az uralkodo¢ fejlesztési tendenciaval — ez volt
az elsé hozzajarulds a feltalaloi tevékenységhez. A tovabbi 1épések, amelyekkel az eljaras
ismert hatranyait sikertilt elkeriilni, szintén nem voltak kézenfekvSk, mert még 6t évre volt
sziikség az Uj eljarasban a korabban hasznélt szerves oldoszerek folyékony széndioxiddal
valo helyettesitéséhez. Ezért a feltalaloi tevékenységet elismerték, és az eurdpai szabadalmat
fenntartottak.

Els6 pillantdsra az ESZH megkozelitése eltérének tlinik az angol és az amerikai szaba-
dalmi joggyakorlat altal haszndlt probaktol. Ha azonban kozelebbrél vizsgaljuk, kittnik,
hogy az ESZH-prébanak vannak olyan elemei, amelyek megtaldlhatok mind az Egyesiilt
Kiralysag Szellemitulajdon-hivatala dltal hasznalt probaban, mind a CAFC motivéacids pro-
béjéban.

Kiilonbség marad a szakember motivalasanak forrdsaban. A CAFC-proba szovegezésé-
ben a motivalast maga a technika allasa szolgaltatja. Az ESZH megkozelitése szerint a mo-
tivalas johet a technika allasabdl, a megoldandé mtszaki probléma jellegéb6l vagy — ami a
legvaldsziniibb — a ketté kombindldsabol.

Ez visszavezet benniinket az amerikai LB el6tti KSR v. Teleflex-tigyhoz, amelyben azt a
kérdést kellett eldonteni, hogy egy talalmdny feltalaldi tevékenységen alapszik-e, ha az alla-
pithaté meg, hogy egy elképzelt szakember nem lenne motivalva a technika édllasa ltal az
igényelt médon valé kombinélasra.

A nem kézenfekvéség, vagyis a feltalaléi tevékenység kovetelményét az utdbbi évszazad-
ban vezették be, hogy meggatoljak az ismert technoldgiak uj kombindcidinak szabadalma-
zasat. Az amerikai LB és az ESZH dontései és az angol eseti jog a nem kézenfekvdség kove-
telményének allando er6sodését mutatja.

Az ESZH probdja, vagyis a jelenleg alkalmazott probak koziil a legtjabb szerint a szakem-
ber 6sztonzése a technoldgia kombinalasara fennallhat ugyan, de a kézenfekvéség kérdése
azon mulik, hogy ez a szakember olyan 9sztonzést kapott-e, amelynek alapjan a bejelent6
igénypontjai altal javasolthoz hasonlé megoldashoz juthatott.

A kozvélekedés — amely persze nem befolydsolja az LB-t — jelenleg az, hogy az Egyesiilt
Allamokban tul sok trivialis szabadalmat engedélyeznek régi megoldasok egyszert kombina-
lasara. A koz ezt a szabadalmi rendszerrel valo visszaélésnek tekinti, ami gatolja a ha-laddst.

Az amerikai szakmai kozvélemény a KSR v. Teleflex-tigyben nagy érdeklédéssel varta az
LB dontését, amely szerint — miként az Iparjogvédelmi és Szerzéi Jogi Szemle 2007. oktdbe-
ri szamaban kozolt, ,,Az amerikai Legfelsébb Birdsag egy 4j dontése a szabadalmi bejelen-
tések kézenfekvdségének megitélésérdl” cimi cikkben részletesen ismertettitk —a CAFC tul
mereven alkalmazta a motivacios probat.

Annak a ténynek, hogy az LB nem ért egyet a szakember motivacidinak figyelembevé-
telét alkalmazé CAFC gyakorlataval, az a kévetkezménye, hogy nének az angol és az euro-
pai, illetve az amerikai szabadalmi gyakorlat kozotti kiillonbségek, ami tovabb noveli a két
rendszer kozotti eltéréseket egy olyan idépontban, amikor mindegyik oldalon a szabadalmi
rendszerek kozotti nagyobb egytittmiikddés lenne kivanatos.
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