Dr. Paldgyi Tivadar*

KOVETELMENYEK A SZABADALMI ELJARASBAN
FELHASZNALT DOKUMENTUMOK ALAIRASAVAL
ES HITELESITESEVEL KAPCSOLATBAN**

Az alabbiakban azokat a kovetelményeket ismertetjiik, amelyeket az egyes orszagokban ki
kell elégiteni a szabadalmi eljarasban felhasznalt dokumentumok aldirdsaval és hitelesitésé-
vel kapcsolatban.

Ezek a kérdések két korre oszthatok. Ennek megfeleléen el6szor azt vizsgaljuk, milyen
kiilonleges el6irasok vonatkoznak a kiilfoldi szabadalmi bejelentések esetén benyujtando6
iratok alairasdra, illetve hitelesitésére.

Ezt koveti annak ismertetése, hogy a fontosabb eurdpai orszagokban és az Amerikai
Egyesiilt Allamokban milyen eléirdsok szabélyozzak az elévizsgalati, felszdlalsi, fellebbe-
zési vagy biroi eljaras sordn szakvéleményként vagy bizonyitasi célbol benytjtott egyéb ira-
tok aldirdsdnak formai kovetelményeit.

Mindkét teriilet ismertetését néhany érdekesebb példa egésziti ki a szerzd sajat tigyvivéi
gyakorlata alapjan.

1. A KULFOLDI BEJELENTESEK ESETEN BENYUJTANDO IRATOK
ALAIRASARA, ILLETVE HITELESITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

1.1. Ugyvivéi alapismeret, hogy gyakorlatilag minden orszédgban a bejelentés kellékei kozé
tartozik a bejelentési kérelem, a meghatalmazais, a leiras igénypontokkal és kivonattal, vala-
mint sziikség esetén a rajz, tovabba atruhazas esetén az atruhazasi irat. Els6bbség igénylése
esetén rendszerint be kell nyujtani az els6bbségi irat hiteles masolatat is, adott esetben a sz6-
ban forgd orszag nyelvén készitett forditassal egytitt. Ezeknek az iratoknak az el6készitése,
illetve elkészitése a szabadalmi tigyvivéi munka rutinszer(i részét képezi. Szamos orszag van
azonban, ahol ezeket az iratokat kozjegyz6 eldtt kell aldirni, és az aldirast vagy alairdsokat
a kozjegyz6nek kell hitelesitenie, s6t egyes orszagokban a kozjegyz6i hitelesités sem elég,
mert azt konzuli feltilhitelesitéssel kell ellatni.

1.2. A kilfoldon felhasznaldsra keriil6 kozokiratok diplomaciai vagy konzuli feliilhitele-
sitésének melldzésér6l Hagaban 1961-ben sziiletett egyezmény, amely Magyarorszagon az
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1973. évi 11. torvényereji rendelettel Iépett hatdlyba. Ezt megel6z8en a konzuli feliilhitele-
sités ugy tortént, hogy a kozjegyz6 elott alairt és altala hitelesitett okmanyt az Igazsagtigyi
Minisztériumban kellett feliilhitelesittetni. Az innen a Kiiliigyminisztériumba vitt és ott fe-
lalhitelesitett iratot kellett elvinni a kivant orszdg konzuljahoz feliilhitelesités céljabol. Az
iigy még bonyolultabb volt olyan esetekben, amikor az illet6 orszagnak nem volt Magyaror-
szagon konzuldtusa. Ilyenkor a Kiiliigyminisztérium altal feltlhitelesitett iratot olyan orszag
tigyvivéjének kellett kikiildeni, amelyben miikodott az igénybe venni kivant konzulatus.

1.2.1. Az 1961. évi Hagai Egyezmény hatalybalépése utan a konzuli feliilhitelesités a tag-
orszagokban feleslegessé valt, mert elegendd volt a kozjegyzé altal alairt és hitelesitett iratot
az Igazsagiigyi vagy a Kiltigyminisztériumban ellatni apostille-jal, hiszen a Hagai Egyez-
mény éppen a konzuli feliilhitelesités mell6zését tette lehetGvé.

1.2.2. Az egész vilagon egyre inkabb érvényesiil6 tendenciaként megallapithatjuk, hogy
azok az allamok, amelyek nem elégednek meg egyszer(i aldirdssal, altalaban el6bb vagy
utdbb egyszertsitik eléirasaikat, vagyis megsziintetik azt a kovetelményt, hogy a szabadal-
mi eljarasban felhasznalt iratokat kozjegyz6 eldtt kelljen aldirni, majd konzul 4ltal kelljen
feltilhitelesittetni.

1.2.2.1. Igy példaul htsz évvel ezelétt mind Bulgdriaban, mind Romanidban elsébbség
igénylése esetén kozjegyz6 eldtti alairassal kellett elldtni az atruhdzasi iratot, ha a kilfoldi
bejelent6 nem volt azonos a hazai bejelentével. Ezt a kovetelményt mar mindkét orszagban
eltorolték.

1.2.2.2. Danidban az atruhazasi iratot htisz éve a feltalalonak kozjegyzé elott kellett alair-
nia. Ma egyszer( alairas elegendé.

1.2.2.3. Lengyelorszagban husz évvel ezel6tt az dtruhazasi iratot a bejelentének és a fel-
talaloknak kozjegyzé elott kellett aldirniuk, tovdbba elsGbbség igénylésével benyujtott be-
jelentés esetén, ha a kiilfoldi bejelenté nem volt azonos a hazai bejelentével, elsébbségijog-
atruhdzasi iratot kellett benyujtani a hazai bejelent6 kozjegyzé el6tti alairdsaval. Ma mar
egyik el6irds sem érvényes, mindkét iratot egyszer( alairassal kell benyujtani.

1.2.2.4. Torokorszagban hisz éve a meghatalmazast, tovabba az elsébbségijog-atruhdza-
si iratot a hazai bejelenté kozjegyzé el6tti alairasaval és konzuli feliilhitelesitéssel kellett
benyujtani. A mai torok gyakorlat egyik esetben sem ir elé kozjegyzé elotti aldirast, és igy
természetesen konzuli feliilhitelesitést sem.

1.3. Eurépdban ma mar csak harom olyan orszag van, ahol bizonyos iratok esetén nem
elég a feltalalok, illetve a bejelentd egyszer( alairasa.

1.3.1. Gorogorszagban els6bbség igénylése esetén az els6bbségijog-atruhazasi iratot a ha-
zai bejelentd kozjegyzé el6tti aldirdsaval kell benyujtani, ha a hazai és a kiilfoldi bejelentd
nem azonos.

1.3.2. Szerbidban, ha a hazai bejelenté nem azonos a kiilfldi bejelent6vel, az elsébbségijog-
atruhdzasi iratot mindkét félnek ala kell irnia, és az atruhazo kozjegyzé eldtti alairasat hite-
lesité kozjegyzéi alairast apostille-jal kell ellatni, vagy konzuli uton feliil kell hitelesittetni.
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1.3.3. Olaszorszagban az altalanos meghatalmazast kozjegyz6 el6tt kell aldirni, és konzuli
feltilhitelesitéssel vagy apostille-jal kell ellatni. Ezenkiviil els6bbség igénylése esetén, ha a
kiilfoldi bejelenté nem azonos a hazai bejelentével, az els6bbségijog-atruhazasi iratot a ha-
zai bejelentének kozjegyzé eldtt kell aldirnia, és a kozjegyz6 hitelesit6 alairasat apostille-jal
vagy konzuli feliilhitelesitéssel kell ellatnia.

1.4. Az Amerikai Egyesiilt Allamokban a bejelentés kotelezd kelléke egy ,Eskii és nyi-
latkozat” (Oath and Declaration) cimi {irlap, amelyet a hatvanas években a feltaldlonak az
amerikai konzulatuson kellett alairnia, mégpedig a Harmincad utcaban, ahol ma az angol
kovetség van. Ehhez az id6pontot elére egyeztetni kellett, és az tigyvivének is el kellett ki-
sérnie a feltalalo(ka)t. Ma mar elegendd, ha ezt az Grlapot a feltalalo(k) egyszerti aldirdssal
latja(k) el.

1.5. Argentindban a meghatalmazast kozjegyz6 el6tt kell alairni, és a kozjegyzé aldirdsat
hitelesité apostille-jal kell ellatni, vagy konzul altal kell hitelesittetni.

1.6. A Fulop-szigeteken huisz éve a meghatalmazast és az atruhdzasi iratot is kozjegyz6
el6tt kellett alairni, és az alairast konzul altal kellett feliilhitelesittetni. Ma csak az atruhazasi
iratot kell kozjegyz6 el6tt alairni, de nincs sziikség konzuli feliilhitelesitésre.

1.7. Salvadorban ma is kézjegyz6 el6tt aldirt és konzul altal feliilhitelesitett meghatalma-
zasra van sziikség, mert Salvador nem tagja a Hagai Egyezménynek.

2. AZ ELOVIZSGALATI, FELSZOLALASI VAGY FELLEBBEZESI,
ILLETVE BIROI ELJARAS SORAN BENYUJTOTT DOKUMENTUMOKRA
VONATKOZO ELOIRASOK

2.1. A francia szabadalmi térvény nem ir elé érdemi vizsgalatot, ezért az engedélyezési elja-
ras alatt nincs sziikség nyilatkozat vagy szakvélemény benyujtésara.

A birdsag elotti eljarasban a polgari eljaras szabalyai érvényesek. Ennek megfeleléen a
birdsag jeloli ki a szakért6t, akinek szakvéleményére egyszerti aldiras elegendd. Akkor is
elég az egyszer( aldirds, ha a felek sajat kezdeményezésb6l nyujtanak be nyilatkozatot vagy
szakvéleményt. A nyilatkozatnak azonban tartalmaznia kell egy olyan kijelentést, hogy az
alaird ismeri azokat a kortilményeket (az eljaras jellegét, a szabadalom szamat stb.), ame-
lyekkel kapcsolatban nyilatkozatot tesz.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy Franciaorszdgban a szabadalmi hivatalnal és a birésa-
goknal benyujtandé iratokon egyszert alairas elegendé.

Eskii alatti {rasbeli nyilatkozatra (déclaration écrite faite sous la foi du serment) csak rend-
kiviili esetekben lehet sziikség.

2.2. Az angol szabadalmi torvény végrehajtasi utasitasanak (The Patents Rules, 1995)
103-105. szakasza foglalkozik az Egyesiilt Kiralysag Szellemi Tulajdon Hivatala és az angol
birdsagok el6tt felhasznalhaté dokumentumokkal.
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A 103. szakasz (1) bekezdése szerint irasbeli bizonyitékként eskiit helyettesité nyilatko-
zat (statutory declaration), tantvallomas (witness statement) vagy eskii alatti nyilatkozat
(affidavit) hasznalhato fel.

A 104. szakasz szerint az Egyesiilt Kiralysagban az eskiit helyettesité nyilatkozatot és az
eskii alatti nyilatkozatot egy békebird vagy egy, a torvény altal erre felhatalmazott személy
el6tt kell kiallitani és aldirni. Kiilfoldon ezt a tevékenységet az angol konzul vagy a konzuli
teendék ellatasara feljogositott személy, kozjegyz6 vagy bird végezheti. Az eskiit helyettesitd
nyilatkozatot a szabadalmi hivatal el6tt, az eskii alatti nyilatkozatot a birdsag elétt lehet
felhasznalni.

A 104A szakasz szerint az irdsbeli tantivallomast erre feljogositott személynek kell alair-
nia és datummal ellatnia, emellett tartalmaznia kell egy olyan nyilatkozatot, hogy a tant azt
hiszi: a nyilatkozatban foglalt tények igazak.

A 105. szakasz szerint a fenti dokumentumoknak tartalmazniuk kell egy erre jogosult
személy pecsétjét vagy aldirdsat is.

2.2.1. A szerzé sajat angol gyakorlataban egyetlen esetben volt sziikség irasbeli doku-
mentum benyujtasara szabadalmi eljards kapcsan. A vonatkozo bejelentésre a 70-es évek
masodik felében lényegi kifogas nélkiil megadtak az angol szabadalmat, amely egy olyan
gyogyhatast vegyiiletre vonatkozott, amelynek képletében egy 6 szénatomos benzolgytrd
két szomszédos szénatomjahoz egy 4 tagu lanc kapcsolddott [sematikusan (I)-es képlet],

(n

amelyben az egyik szénatomhoz kettds kotéssel egy NH iminocsoport kotédott. A vizsgala-
ti modszerek korszertisddése kovetkeztében a feltalalok NMR-spektroszkopia segitségével

"o

a szabadalom megaddsa utan ismerték fel, hogy az NH csoport nitrogénje is a gytritiben
van, tehat a benzolgylirith6z nem egy 4 tagu, hanem egy 5 tagut lanc kapcsolodik, amely
3 szénatomot és 2 nitrogénatomot tartalmaz, és igy 7 tagu gytrut képez, vagyis semati-
kusan dbrazolva a (II)-es képletti, diazepin-tipusu vegyiilet képz8dik. A pszichiatriaban
eredményesen felhasznalhat6 vegyiiletek hasznositasara Nagy-Britanniaban is kilatas volt,
ezért a szabadalmas el kivanta keriilni, hogy angol szabadalmat téves kitanitasra hivat-
kozva érvénytelennek nyilvanitsak. Igy fontos volt szamara, hogy sikeriiljon a megadott
szabadalomban kijavittatni a hibas képletet. Ezt hidba kérelmezte a szabadalmi hivataltdl,
ezért fellebbezett a Felsébirésaghoz. Ennél akkor volt sikerre kilatas, ha a birdsag elétt
szakvéleményekkel bizonyitani lehet, hogy egy szakembert a bejelentés id6pontjaban meg-
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levé tudasa szerint a leirasban ismertetett példdk a masodik gytiriiben nem az egy nitro-
génatomot, hanem a két nitrogénatomot tartalmazd, sematikusan abrazolva a (II) képlett
vegyiilethez vezették.

Sikeriilt két olyan angol szakembert taldlni (mind a kett6 egyetemi tanar volt), aki véllalta
szakért6i vélemény elkészitését. Kozoltiik veliik a kiviteli példdkat, de azt természetesen
nem, hogy milyen eredmény volna szamunkra kivanatos. Azt is kozoltik, hogy vélemé-
nyiiket a bejelentés iddpontjaba visszahelyezkedve, akkori tuddsszintjitkon kell kialakitani-
uk. Szerencsénk volt, mert mindkét szakért6 a rank nézve kedvezd kovetkeztetésre jutott,
vagyis eskil alatti nyilatkozatban a bejelentés iddpontjaban meglevé tudasukat alapul véve
azt allapitottak meg, hogy a példdk alapjan a mdsodik gytirtiben két nitrogént tartalmazo,
diazepin-tipust vegyiilet képz6dik. Ennek alapjan a birdsag utasitotta a szabadalmi hivatalt
a képletnek a megadott szabadalomban val6é megvaltoztatdsara.

Talan nem érdektelen megemliteni, hogy a targyalast vezetd, csupan jogasz alapképzett-
séggel rendelkez6 biré olyan mértékben fel volt késziilve az iigy targyaldsara, és annyira
tisztdban volt annak minden vegyészeti vonatkozasaval, hogy jobban akkor sem vezethette
volna a targyalast, ha nem csupan jogi, hanem vegyi szakképzettséggel is rendelkezik.

2.3. Németorszdgban nyilatkozatokat, kisérleti eredményeket és hasonlokat hitelesitve kell
benydjtani.

A német szabadalmi térvényben a 46. és a 88. szakasz tartalmaz ilyen vonatkozasu el6-
frasokat.

A 46. szakasz (2) bekezdése eldirja, hogy szobeli targyaldsokrdl és meghallgatasokrol
jegyzOkonyvet kell késziteni, amelynek vissza kell adnia a targyalas lényeges lefolyasat, és
tartalmaznia kell a felek jogi szempontbdl fontos nyilatkozatait.

Tanukihallgatas alkalméval a targyalas vezet6je megkérdezi a feleket, hogy a tanut eskii
alatt kivanjédk-e meghallgatni. Erre a kérdésre a felek altalaban nemleges valaszt adnak. Egy
tobb évtizede tigyvivéi gyakorlatot folytaté német kolléga kozlése szerint még sohasem for-
dult el6, hogy barmelyik fél kivanta volna a tant eskiitételét.

A tanunak sajat szavaival kell nyilatkoznia a bizonyitand6 kérdéssel kapcsolatban. Hasz-
nalhat feljegyzéseket, s6t irdsbeli nyilatkozatot is adhat, amelyet fel kell olvasni, és csatolni
kell a jegyzékonyvhoz.

Az eskii hatalyaval biré nyilatkozat (eidesstattliche Versicherung), amely egy személy irds-
beli nyilatkozata eskii hozzaftizésével, 6nmagaban nem bizonyité erejd; a polgari perrend-
tartas szerint bizonyito erejlinek csak tanuk és szakértk nyilatkozatat, szemrevételezési ok-
manyokat és a fél kihallgatasat tekintik. A nyilatkozot biintet&jogi felel6sség terheli az ilyen
nyilatkozatba foglalt hamis adatokért.

A Német Szabadalmi Hivatal vagy a birdsag kiteles mérlegelni, hogy az eskii alatti nyi-
latkozatnak nagyobb sulyt ad-e, mint egy eskii nélkiil tett nyilatkozatnak. Ez mindig az eset
koriilményeitdl, valamint a hivatal vagy a biré meggy6z6désétdl tiigg. Egy maganokirat hi-
telességét a birdsag szabad meggy6z6dése szerint mérlegelheti.
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A német szabadalmi torvény 88. szakasza szerint a szabadalmi birdsag a szébeli targyala-
son bizonyitast folytat. Erre a célra kiilonosen szemrevételezést végezhet, tantkat, szakérto-
ket és érdekelt feleket hallgathat meg, és okmanyokat vehet igénybe.

2.4. Olaszorszdgban bejelentési rendszer van, ezért a szabadalmi bejelentéseket csak alaki
vizsgélatnak vetik ald, és igy az Olasz Szabadalmi Hivatalnal nincs szitkség nyilatkozatok
vagy szakvélemények benyujtasara.

Birésagi tigyekben, példaul bitorlasi perekben a polgari eljaras szabalyai érvényesek. En-
nek megfeleléen a birdsag jelol ki szakértot, akinek a kijeloléskor eskiit kell tennie. Szakvé-
leményét annak beterjesztésekor siman kell alairnia, nincs sziikség kozjegyz6i vagy egyéb
hitelesitésre.

Masféle iratok, igy példaul harmadik személyek dltal benyujtott nyilatkozatok esetére
nincs kiilonleges el6irds. Ennek az az oka, hogy ilyen jellegli tdjékoztatast elvileg szdbeli
tanuvallomas alakjaban, nem pedig irott nyilatkozat formdjédban kell kozvetleniil a birénak
adni. Ennek ellenére a birésagi eljardsban gyakran hasznalnak irasbeli nyilatkozatokat is,
amelyeket mindaddig, amig a masik fél nem emel ellene kifogast, bizonyitéknak lehet tekin-
teni. Az esetleges kés6bbi kifogasok elkeriilése érdekében azonban célszerd, ha a nyilatkozo
mindjart kijelenti azt is, hogy nyilatkozatanak tartalmat sziikség esetén kész tantvallomas
formajaban megerdsiteni.

Az ilyen nyilatkozatok esetén nincs sziikség kozjegyzd el6tti aldirasra és annak hitele-
sitésére. Kiilonleges korillmények kozott azonban célszert lehet kozjegyzé eldtt aldirt és
apostille-jal ellatott eskii alatti nyilatkozat (dichiarazione sotto giuramento) benytjtasa, pél-
daul ha attdl tartanak, hogy a nyilatkoz6 késébb mér nem lesz elérhetd tantvallomas cél-
jara.

2.5. Spanyolorszdgban nincs érdemi Gjdonsagvizsgalat, ezért az engedélyezési eljaras alatt
nincs sziikség nyilatkozat vagy szakvélemény benyujtasara.

A birdsag el6tti eljarasban a polgdri eljaras szabalyai érvényesek. A felek birdsag elotti
képviseletére spanyol tigyvédek jogosultak, akiknek a meghatalmazasat kozjegyz6 el6tt kell
alairni, és apostille-jal kell feliilhitelesiteni.

A szakértének egyszertien ald kell irnia szakvéleményét, de ha beidézik, kételes megje-
lenni a birdsag elott.

Eskii alatti nyilatkozatra (declaracién bajo juramento) a spanyol bir6sagi eljarasban csak
kivételesen van sziikség.

Osszefoglalva megéllapithaté, hogy Spanyolorszagban a szabadalmi hivatalnal és a biré-
sagoknal benyujtandd iratokon egyszert alairas elegendd, kivéve a birdsag el6tti eljarasra
feljogosité meghatalmazast, amelyet kozjegyz6 elott kell aldirni, és apostille-jal kell ellatni.

2.6. Az Eurépai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 117. szakasza foglalkozik a bizonyitassal.
E szakasz (1) bekezdése szerint a Vizsgalati Osztaly, a Felszdlaldsi Osztaly, a Jogi Osztaly és a
Fellebbezési Tandcs el6tti barmely eljarasban a bizonyitasi eszkozok tobbek kozott okiratok,
szakért6i vélemények és eskil alatt tett irdsbeli nyilatkozatok (sworn statement in writing)
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lehetnek. Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) tehat egyarant elfogad példdul eski ha-
talyaval biré német nyilatkozatokat és egyéb olyan nyilatkozatokat is, amelyeket nem eskii
alatt tesznek.

Az ESZE 117. szakaszanak (1)g pontja szerint az eskii alatt tett irdsbeli nyilatkozat elfoga-
dott bizonyitasi eszkoz tények igazolasahoz, de nem hasznalhato fel végkovetkeztetésekre,
példaul a feltaldldi tevékenység meglétének bizonyitasara. A 117(1)g szakasz alapjan az an-
gol-amerikai jogbol ismert eskii alatti nyilatkozatok (affidavits vagy statutory declarations)
alairoit biintetdjogi felel6sség terheli hamis eskii (perjury) esetén.

2.6.1. Az ESZH-nal benyujtott, a 117(1)g szakasz szerinti nyilatkozatra nem adunk pél-
dat, ehelyett egy olyan esetet ismertetiink, amely olyan nemzetkdzi bejelentésre vonatkozik,
amelyben e sorok szerzdje nem nyujtott be irasbeli szakért6i véleményt vagy eskil alatti
nyilatkozatot az ESZH-ndl mint nemzetkozi elévizsgalati hatosdgnal, hanem csak nyilatko-
zatban foglalt érveléssel probalta megvaltoztatni az eurdpai elévizsgald kedvezétlen éllas-
pontjat.

A bejelentés egy uj gydgyhatasa vegyiiletcsoportra vonatkozott. Az ESZH mint nemzet-
kozi kutatasi hatosag 2000 marciusaban kiadott kutatasi jelentésében két dokumentumot
jelolt meg, mind a kettdt ,,A” bettijellel, ami azt jelenti, hogy a hivatal mindkét dokumentu-
mot az altalanos technika dllasahoz tartozonak tekintette. Ezutan 2000 juniusdban kértiik
a bejelentés nemzetkozi elévizsgalatat. Az ESZH altal mint nemzetkozi elévizsgalati hato-
sag altal 2000 juliusaban kiadott irott véleményben (written opinion) az elévizsgald a £6-
igénypont és az 1. aligénypont ujdonsaganak hidnyat éllapitotta meg a kutatdsi jelentésben
»A betlivel megjelolt egyik szakcikk alapjan.

A szerz6 2000. oktoberi valaszaban kifejtette, hogy a hivatkozott szakcikket a bejelentd
is ismertette a bejelentés leirdsdban, de mar ott is ramutatott, hogy a cikk egyetlen olyan
vegyiiletet ir le, amely atlapol ugyan a bejelentés oltalmi korével, azonban nem ismerteti
ennek a vegyiiletnek sem az el6allitasi médjat, sem a fizikai adatait vagy a bioldgiai aktivi-
tasat. Ezért a vegytletet fantomvegytiletnek kell tekinteni, amely szabadalomjogilag tjnak
tekintend®.

2000. novemberi valaszaban az ESZH el6vizsgaldja megallapitotta, hogy egy szakember
a sziikséges informaciokat a vegytilet el6allitdsahoz megszerezheti a cikk szerzéivel valo
kapcsolatfelvétel utjan. Ezért fenntartotta az Gjdonsaghidnyra vonatkozo allitasat.

Ekkor felmertiilt az a kérdés, hogy az elévizsgalo allitasat szakvéleménnyel vagy csupan
egyszer( nyilatkozattal cafoljuk meg. Végiil a bejelent6vel folytatott konzultacié utan az
utdbbi megoldas mellett dontottiink. E sorok szerzéje 2000. decemberi nyilatkozatdban ki-
fejtette, hogy a szabadalmak vizsgalatanal nemzetkozileg elfogadott allaspont, hogy egy ve-
gyiilet emlitése anélkiil, hogy kozolnék annak azonositasi adatait, fizikai jellemzéit, biologi-
ai hatdsait vagy elddllitasi eljarasat, szabadalomjogilag nem tjdonsagronto, mert a kérdéses
vegyiilet csupan fantomvegyiilet. Ezutdn a szerzé leszogezte, hogy az ESZH juliusi és no-
vemberi irataiban foglalt érvelés nem fogadhato el, és hatarozottan tiltakozott az el6vizsgalo
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»természetellenes, rosszindulatu, szakszertitlen és elfogadhatatlan (unnatural, malevolent,
inexpert and unacceptable) allaspontja” ellen. Ezt kovetden a 2001 janudrjaban kiadott nem-
zetkozi elévizsgalati jelentésben az el6vizsgdldo mar igennel vélaszolta meg mind a harom
szabadalmazasi kovetelmény meglétét.

Ez az eset bizonyitja, hogy a szakvélemény vagy az eskii alatti nyilatkozat helyett néha
megfeleld vagy akar jobb eredményt lehet elérni egyszert nyilatkozattal, természetesen —
mint latni fogjuk — nem az Egyesiilt Allamokban.

2.7. Az amerikai egyesiilt dllamokbeli szabadalmi eljards egyik jellemzé vonasa, hogy a sza-
badalmi bejelentés leirdsaba nem lehet 6j anyagot beiktatni még akkor sem, ha ez az anyag
nem jelenti az eredetileg kinyilvanitott oltalmi kor terjedelmének bévitését. Az eldvizsgalati
eljaras soran természetesen eléfordulhat, hogy a bejelentének az elévizsgalati végzésben
foglalt kifogasok elhdritasa érdekében 6j adatokra vagy tényekre kell hivatkoznia. Gyakori
eset példaul, hogy egy j vegyiiletekre vonatkozo bejelentés esetén, ha az eldvizsgalé rokon
szerkezet(i és hatasu vegyiileteket ismerteté nyomtatvanyokra hivatkozik, bizonyitani kell,
hogy az igényelt vegyiiletek kedvez8bb hatast biztositanak. Az ilyen vonatkozasu adatokat
tartalmazo nyilatkozatot azonban az elévizsgald csak akkor veszi figyelembe, ha azt a be-
jelentd eskii alatti nyilatkozat formdjdban — amely lehet Affidavit vagy Declaration under
Oath — nytjtja be. Ez az el8irds a szakvéleményekre is vonatkozik, vagyis az ilyen iratokat is
eskii alatti nyilatkozat formajaban kell benydjtani ahhoz, hogy a benniik foglalt adatokat az
el6vizsgalo figyelembe vegye.

Az eskil alatti nyilatkozatra vonatkozé formai eléirasokat az amerikai szabadalmi térvény
végrehajtasi utasitdsa (Rules of Practice in Patent Cases, a tovabbiakban: Rules) tartalmazza.

(a) A Rules 1.63 szakasza szerint egy eskiinek vagy nyilatkozatnak

(1) az 1.66 vagy 1.68 szakasz szerint kell aldirva lennie;

(2) azonositania kell azt a lefrast, amelyre vonatkozik;

(3) azonositania kell a feltalalokat és azok lakhelyét; és

(4) meg kell allapitania, hogy a feltaldl6 egyediili vagy tarsfeltaldloja az igényelt talal-
manynak.

(b) A fenti kovetelmények kielégitésén tdl az eskiinek vagy nyilatkozatnak le kell szogez-

nie, hogy az eskiit vagy nyilatkozatot tev$ személy:

(1) elolvasta és megértette az igénypontokat is magaban foglal6 leirds tartalmat;

(2) azt hiszi, hogy a megnevezett feltalalé vagy feltalalok az igényelt és szabadalmaz-
tatni kivant targy eredeti és elsd feltalaldja vagy feltaldloi; és

(3) tudomasul veszi azt a kotelezettséget, hogy kozolnie kell minden olyan informa-
ciét, amely lényeges a bejelentés vizsgalatdhoz.

Az 1.64 szakasz elirja, hogy a bejelentés benyujtasat kiséré eskiit vagy nyilatkozatot az
oOsszes feltalalonak ala kell irnia.

Az 1.66 szakasz szerint az eskiit az Egyesiilt Allamok torvénye éltal erre felhatalmazott
személy el6tt kell tenni. Kiilfoldon az erre kijelolt diplomaciai vagy konzuli tisztvisel6 jogo-
sult ilyen tevékenység ellatasara.
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A Rules 1.131 és 1.132 szakasza ismerteti az olyan, eskil alatti nyilatkozatokra vonatkozé
el6irasokat, amelyeket olyankor kell benyujtani, amikor a bejelentének az elévizsgalo éltal
megnevezett nyomtatvany(ok) kapcsan kell bizonyitania taldlméanya szabadalmazhat6sagat.

A Rules 1.68 szakasza és a szabadalmi torvény 25. szakasza szerint az Amerikai Egyestilt
Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala igazgatéja engedélyezheti a térvény, rendelet vagy
egyéb rendelkezés altal megkivant eskii alatti dokumentum helyettesitését irott nyilatkozat-
tal, vagyis az egyébként el6irt eskiit helyettesitheti az ilyen nyilatkozat.

A fentiek kovetkeztében az amerikai hivatalnal benyujtott eskii alatti nyilatkozatok
(Declaration under Oath) utols6 bekezdése igy hangzik:

»Kijelentem tovabbd, hogy a tudomasom alapjan tett minden nyilatkozat igaz, és a tajé-
koztatason és vélekedésen alapulé minden nyilatkozatot igaznak gondolok, tovabbd, hogy
ezeket az allitasokat annak tudatdban tettem, hogy szandékos hamis allitdsok és hasonlok
pénzbirsaggal vagy bortonnel vagy mindkettdvel biintethetdk az Egyesiilt Allamok 18. tér-
vényének 101. szakasza alapjan, és hogy az ilyen szandékosan hamis allitasok veszélyeztet-
hetik a bejelentés vagy az arra engedélyezendé szabadalom érvényességét.”

2.7.1. Az eskii alatti nyilatkozatoknak fontos szerepiik volt egy, a 70-es évek masodik fe-
lében lezajlott interferenciaeljarasban. Itt a magyar alapbejelentés egy opioid alkaloid tipu-
st, rendkiviil erds fajdalomesillapité hatdsu vegyiiletcsoportra vonatkozott, amely 600-szor
volt er6sebb a morfiumndl. Az tigy érdekessége és kiilonlegessége volt, hogy a bejelentés
ellen meginditott interferenciaeljarasba a mienken kiviil még tovabbi kilenc, hasonlé targyt
bejelentést vontak be, ahol mi voltunk a legfiatalabb fél (junior party). Az eljaras megindita-
sa utan a feleket egy négyes és két harmas csoportba osztottak be. Mi egy harmas csoportba
keriiltiink, amelyben a nyilatkozattételi id8szak (motion period) utdn mar mi lettiink az id6-
sebb fél (senior party), mert eskii alatti nyilatkozatokkal sikeriilt bizonyitanunk, hogy ma-
gyar bejelentéstink napja, amelyre mint feltaléldsi napra tdmaszkodhattunk, korabbi, mint
a masik két fé] altal jogosan igényelhet6 feltalalasi idépont. A veliink egy csoportban levd
angol bejelentd ugyanis ideiglenes angol bejelentésre alapozta els6bbségét, amit az amerikai
szabadalmi torvény nem ismer el feltaldldsi iddpontnak. A mésik fél egy német bejelentd
volt, akinél szintén ki tudtunk mutatni olyan szabdlytalansagot, amely miatt nem ismerték
el német bejelentésének elsdbbségét feltalalasi idopontként. Az interferenciaeljarast termé-
szetesen nem mi nyertitk meg, azonban végiil a bejelentés oltalmi korének korlatozasa utan
sikeriilt amerikai szabadalmat kapnunk. Az {igy tovabbi folytatasa mar kevésbé volt sikeres,
mert kideriilt, hogy a vegyiiletek olyan karos mellékhatdsokat mutattak, amelyek miatt nem
valt lehet6vé gyogyszerként vald bevezetésiik.

2.7.2. Egy, a kilencvenes évek elején benyujtott érdekes amerikai szabadalmi bejelentés,
ahol az eskii alatti nyilatkozatnak donté szerepe volt, egy rékellenes hatdsu készitményre
vonatkozott. Az elévizsgald azt az dllaspontot képviselte, hogy a rdknak nincs gyogyszere, és
ilyen alapon elutasitotta a bejelentést. A feltalaldval egyiitt egy 33 oldalas eskii alatti nyilat-
kozatot dolgoztunk ki és nyujtottunk be, amelyben részletesen leirtuk 28 rakbeteg klinikai
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koresetét, emellett tobb raktipus vizsgalati eredményeit is ismertettiik tabldzatosan. A nyi-
latkozatot alair¢ feltalalé arra vonatkozolag is magyarazatot adott, hogy a talalmany szerinti
készitmény milyen mechanizmus alapjan fejt ki rakellenes hatast. Az eskii alatti nyilatkozat
benyujtasa utan megkaptuk az amerikai szabadalmat.

2.7.3. Egy 2003-ban benyujtott eskii alatti nyilatkozat rendkiviil j6 szolgalatokat tett egy
olyan amerikai bejelentés tigyében, amely neuropeptidek felszabaduldsa altal el6idézett
tdjdalmat cs6kkentd, vagyis szaknyelven neurogén gyulladasgatlo hatasu vegyiiletekre vo-
natkozott. Az el6vizsgalé harom olyan nyomtatvanyt is talalt, amelyek hasonld szerkezett
tajdalomcsillapité vegyiiletekre vonatkoztak, és ennek alapjan a méasodik végzésben vég-
leg elutasitotta bejelentésiinket. Ezutan egy olyan, eskil alatti nyilatkozatot nyujtottunk be,
amelyben részletesen kifejtettiik, hogy az ismert vegyiiletek fdjdalomcsillapité hatasdnak
mechanizmusa miben kiilonbozik a taldlmany szerinti vegytiletekétdl, vagyis az ismert ve-
gyliletek hatdsmechanizmusabdl kiindulva bizonyitottuk a talalmany szerinti vegyiiletek
hatasdnak meglepd voltat. Az el6vizsgalo a nyilatkozat benyujtasa utan engedélyezte a sza-
badalmat.

A fenti példak is bizonyitjak, hogy az eskii alatti nyilatkozat nagyon értékes fegyver lehet
az amerikai szabadalmazasi eljarasban.
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