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BEJELENTESEK KEZENFEKVOSEGENEK MEGITELESEROL

Ismeretes, hogy az amerikai szabadalmi torvény szerint szabadalmazhatéak az 1j, hasznos
és nem kézenfekvd taldlmanyok. A toérvény 103. szakasza szerint egy szabadalom akkor
kézenfekvd, vagyis érvénytelen, ha ,a szabadalmaztatni kivant targy és a technika allasa
kozotti kiilonbségek olyanok, hogy a targy mint egész a taldlmany kidolgozasanak id6pont-
jaban kézenfekvd lett volna az emlitett targynak megfeleld teriilet dtlagos szakembere sza-
mara’. A ,,nem kézenfekvd” kritérium gyakorlatilag megfelel az eurdpai szabadalmi jogban
hasznalt ,feltalaloi tevékenységen alapuld” kifejezésnek.

A kézenfekviséget természetesen csak szubjektiv modon lehet megitélni, mert az atlagos
szakember tuddsa sem hatarozhat6 meg egyértelmuen. Ezért természetes, hogy az amerikai
birésagok igyekeztek olyan probakat kidolgozni, amelyek segitenek e kritérium megitélé-
sében. Ilyen proba az Amerikai Egyesiilt Allamok Legfelsébb Birésaga (Supreme Court)
altal 1966-ban a Graham v. John Deere-tigyben hozott dontésben bevezetett ugynevezett
»harmas proba” (three-progend test), amelyet részletesen fogunk ismertetni.

Egy masik ilyen proba a Szovetségi Fellebbezési Birdsag (CAFC) altal kidolgozott és szin-
tén alabb ismertetett TSM-proba.

A Legfels6bb Birosag 1966-ban a mar emlitett Graham v. John Deere-tigyben és a United
States v. Adams-tigyben hozott két dontése megalapozta a kézenfekviség meghatdrozasa-
nak korszer( alapelveit. Az azota eltelt 40 év azonban sziikségessé tette, hogy a Legfels6bb
Birdsag a kézenfekvdség kérdésében ujabb dontést hozzon, amely figyelembe veszi a sza-
badalmi jog teriiletén bekovetkezett hazai és nemzetkdzi valtozasokat. Az Gjabb dontést az
a tény is siirgette, hogy a CAFC dltal alkalmazott TSM-proba merev alkalmazésa szamos
kifogasolt dontést eredményezett.

Ilyen eldzmények utdn a Legfels6bb Birosag 2007. aprilis 30-4n hozott dontése a KSR
International Co. (KSR) v. Teleflex Inc. (Teleflex)-tigyben elutasitotta a Szovetségi Fellebbe-
zési Birosag TSM-préba altali ,,sztk” megkozelitését, amelyet a kézenfekvéségre vonatkozd
103. szakasz kapcsan alkalmazott.

Az tgy elézménye, hogy Teleflex gépkocsik allithatdé gazpedalszerkezetére vonatkozo,
6 237 565 sz. szabadalmanak bitorldsa miatt beperelte a KSR-t. A Michigani Keleti Kor-
zet korzeti birosaga a szabadalmi torvény kézenfekvéségre vonatkozo 103. szakasza alapjan
érvénytelennek nyilvanitotta a Teleflex szabadalmat, megallapitva, hogy a talalmany az is-
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mert, allithaté pedalszerkezet és az ugyancsak ismert helyzetszenzorok kézenfekvé kombi-
naciojara vonatkozott. Dontésének meghozatalakor a kérzeti birésag egyarant alkalmazta
az 1966. évi Graham v. John Deere-uigy szerinti probat és a CAFC TSM-probajat, és meg-
allapitotta, hogy az alperes altal megnevezett nyomtatvanyok miatt az igényelt talalmany
kézenfekvo.

A Graham v. Deere-tigyben a Legfels6bb Birdsag megdllapitotta, hogy a kézenfekvdség
elemzésekor az aldbbiakat kell figyelembe venni:

- atechnika dlldsanak terjedelmét és tartalmat;

- az atlagos szakember tudasszintjét;

- azigényelt taldlmany és a technika dllasa kozotti killonbségeket.

Figyelembe lehet még venni Gn. masodlagos indikaciokat vagy a nem kézenfekvség tar-
gyilagos mutatdit, igy

- azigényelt taldlmany irdnt régéta meglevo sziikségletet;

- atalalmany kereskedelmi sikerét;

a talalmany segitségével elért varatlan eredményeket; és
masok sikertelenségét a taldlmany felismerésében.

A TSM-préba elnevezés a tanitds, javaslat vagy Oszténzés szavak angol megfeleléinek
(teaching, suggestion or motivation) kezdébettiibdl alkotott rovidités, és e proba szerint egy
szabadalmi igénypont akkor tekinthet6 kézenfekvének, illetve érvénytelennek, ha a tech-
nika élldsa valamilyen tanitast, javaslatot vagy Osztonzést tartalmaz arra, hogy az ismert
megoldasokat a siker némi reményével kombindljak vagy modositsak. A TSM-proba merev
alkalmazasa azt kivanja, hogy ilyen tanitdst, javaslatot vagy 6sztonzést kell talalni a technika
alldsaban ugyanannak a probléménak a megoldasara, mint amelyet a szabadalmi igénypont
is megkisérel megoldani.

A KSR v. Teleflex-tigyben a CAFC megvaltoztatta a korzeti birdsag dontését, megallapitva,
hogy a birdsag tévedett a kézenfekviség megitélésében és igy a szabadalom érvénytelennek
nyilvanitasaban, mert helyteleniil, nem elég szigortian alkalmazta a TSM-préobat. A CAFC
szerint ugyanis a kézenfekvéség megallapitdsahoz arra is szitkség van, hogy a technika all4-
sa tartalmazza a szabadalom dltal megoldani kivant pontos problémat, és konkrét tanitést,
javaslatot vagy 0sztonzést adjon a szabadalom altal igényelt kombindciora.

A CAFC dontése ellen a KSR fellebbezést nyujtott be a Legfelsébb Birosaghoz azt a kérdést
is feltéve, hogy a CAFC nem hibdsan allapitotta-e meg, hogy egy talalmany nem lehet ké-
zenfekvd olyan bizonyitott tanitas, javaslat vagy 6sztonzés hidnyaban, amely egy szakembert
arra vezethetett volna, hogy az igényelt mdédon kombindlja a vonatkozd tanitasokat. A KSR
azt dllitotta, hogy a CAFC dltal alkalmazott mérce eltért a Legfels6bb Birdsdgnak a szabadal-
mi térvény 103. szakaszara vonatkoz6 értelmezésétdl, killonosen a Graham v. John Deere-
tigyben alkalmazott precedenseit6l. A KSR arra is utalt, hogy a CAFC 103. szakasszal kap-
csolatos értelmezését novekvé mértékben kritizalja a kormany, az ipar és az akadémia is.
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A 2006 novemberében tartott szobeli targyalason a KSR azzal érvelt, hogy a CAFC ké-
zenfekvéségi TSM-probaja szerint korabban ismert elemek kombinacidja mindig szabadal-
mazhaté taldlmanyhoz vezet, hacsak a technika allasa nem tartalmaz valamilyen javaslatot
vagy Osztonzést az ismert elemek igényelt médon valé kombinalasara. Ennek kovetkezté-
ben sok érdemtelen megoldasra is kell szabadalmat adni, mert 4ltalaban igen nehéz bizo-
nyitani a kombinalasra 6sztonzé tanitdst vagy javaslatot. A KSR arra is hivatkozott, hogy a
TSM-prdba nagyobb terhet r6 az alperesre és az Amerikai Egyesiilt Allamok Szabadalmi és
Védjegyhivatala (USPTO) el6vizsgaldira is a kézenfekvGség bizonyitasaban, és igy tulzott
mértékben kedvez a szabadalmazasnak. A KSR szerint az adott tigy alkalmat szolgaltathat a
CAFC iltal alkalmazott TSM-probaval kapcsolatban felmeriilt problémak tisztdzasara.

Az USPTO is benyujtott a Legfelsébb Birésaghoz egy véleményt az {igyre vonatkozéan
(amicus curiae brief), amelyben kifejtette, hogy a CAFC éltal alkalmazott proba tul merev, és
nincs dsszhangban a Legfels6bb Birdsag korabbi dontéseivel. Az USPTO véleménye szerint
a Graham v. Deere-tigy Ota a CAFC vilagosan kialakitotta és alkalmazta a kézenfekvéség
megitélését befolyasold elveket, amelyek azonban nem teszik kotelezévé az ismert elemek
kombinaldsara vonatkozd 9sztonzés igazolasat. Bizonyos helyzetekben nem all rendelke-
zésre a kombindlasra utalé 6sztonzés bizonyitéka. Az USPTO szerint a TSM-prdba egyike
a kézenfekviség megdllapitdsara szolgald eszkozoknek, de nem alkalmazhato kizardlagos
probaként. Ellenkezé esetben a hivatali eldvizsgalokra nagyobb teher harulna, alacsonyabb
lenne a szabadalmazhat6sag szintje, és megfosztanak a kozt kézenfekvd, a szabadalmi tor-
vény szerint oltalomra nem mélté javitasi megoldasoktol.

A Teleflex azzal érvelt, hogy a TSM-probat a birdsagok kovetkezetesen alkalmazzak, ami
azzal jar, hogy nehezebben lehet a kézenfekvéséget bizonyitani. ,,Minthogy a talalményok
gyakran tovébbfejlesztésen alapulnak, de nem forradalmiak (evolutionary rather than
revolutionary) anélkiil, hogy bizonyitani kellene a kombinaldsra vonatkozé sajatos 0sz-
tonzést, a talalmany ismeretében barmilyen taldlmanyt kézenfekvének lehet tekinteni” A
Teleflex szerint a KSR altal allitott kovetelmények nem egyeztethetk 6ssze a CAFC jog-
gyakorlataval és a szabadalmi torvény 103. szakaszaval, amely szerint egy szabadalom ér-
vénytelen. A Teleflex szerint a KSR helyteleniil javasolja az utélagos bolcsesség (hindsight)
alkalmazasat a kézenfekv8ség meghatarozasara. A TSM-préba rugalmas, és véd a talzott
mértékil szabadalmazastol.

A Legfels6bb Birésag megjegyezte, hogy a TSM-préba, amelyet még a CAFC létrehozasa
el6tt a Vam- és Szabadalomiigyi Birdsag (Court of Customs and Patent Appeals) vezetett be,
hasznos lehet a kézenfekvdség elemzésénél, a CAFC azonban e proba szigort alkalmazasa-
ra tamaszkodva ,,a kérdést sztik és merev modon elemezte, ami nem egyeztethetd dssze a
torvény 103. szakaszaval” és a Legfels6bb Birdsag joggyakorlataval. Elismerve, hogy a TSM-
proba nem egyértelmiien hibds, a Legfelsébb Birosag megallapitotta: ,Nincs sziikségszer(i
Osszeegyeztethetetlenség a TSM-proba alapjat képezo elv és a Graham-féle elemzés kozott.
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Ha azonban egy birdsag az dltalanos elvet merev szaballya alakitja, amely korldtozza a ké-
zenfekvéség vizsgalatat — miként itt a CAFC tette —, téved.”

A CAFC hosszt ideig azon a véleményen volt, hogy egy szabadalmi igénypont nem bi-
zonyulhat kézenfekvének csupan azért, mert ,kézenfekvd kiprobalni” az igényelt elemek
kombinalasat, és hogy a TSM-prdba alkalmazasanak az volt a célja, hogy megakadélyozzak
a kézenfekvéségnek a taldlmany ismeretében valo megitélését (hindsight reconstruction).
A Legfelsébb Birosag egyidejtileg kritizélta a TSM-proba merev alkalmazasat és a CAFC-
nek azt a nézetét, hogy a ,,kézenfekvé kiprébalni” elv nem lehet egyenértékii a 103. szakasz
kézenfekvéségi szabalyaval, majd megéllapitotta:

»Ha tervezési szitkséglet vagy piaci nyomas van egy kérdés megoldasdra, és véges szamu
azonositott, elére lathaté megoldds van, egy dtlagos szakembernek jé oka van arra, hogy
miiszaki felfogoképességének keretében az ismert valasztasi lehetéségeket kovesse. Ha ez a
vart sikerhez vezet, valdszind, hogy a termék nem innovécid, hanem az atlagos jartassag és a
jozan ész eredménye. Ebben az esetben az a tény, hogy a kombinacié kipréobalasa kézenfek-
v6 volt, arra mutathat, hogy a 103. szakasz szerint maga a kombinacio is kézenfekvd volt”

A Legfels6bb Birosag megjegyezte, hogy a TSM-probit arra hasznaltdk, hogy megdvjak a
birdsagokat és a szabadalmi el6vizsgalokat a talalmdény ismeretében esetleg fellép6 utdlagos
bolcsesség elfogultsagatdl. A birdsag egyetértett azzal, hogy a ténymegallapitdsnal ,,6vakod-
ni kell a merev gatlé szabalyoktdl is, amelyek tiltjak, hogy a ténykeresék a jozan észhez
folyamodjanak”.

A Legfels6bb Birdsag tobb birdja kifogasolta a CAFC altal alkalmazott TSM-probat. Az
egyik bird, Antonin G. Scalia a proba meghatarozasat vagy annak jelentését bizonytalannak
és magat a probat halandzsdanak mindsitette. A Legfelsébb Birdsag egyetértéen allapitotta
meg, hogy a CAFC probajat meg kell valtoztatni vagy ki kell egésziteni, mig a CAFC arra
utalt, hogy egy kézenfekvdségi proba elhagydsa, amelyet tobb mint husz éven at alkalmaz-
tak, kdoszt okozhat.

Az iilést vezetd bird, Anthony M. Kennedy megallapitotta: ,,Eseteink nagyvonalu és ru-
galmas megkozelitést bizonyitanak, amely nem egyeztethetd 6ssze azzal a mdéddal, ahogyan
a CAFC itt alkalmazta a TSM-prébat” Utalt egyrészt a Graham-dontésre, amely szerint
~egységességre és hatdrozottsdgra” van sziikség, masrészt arra a tényre, hogy a Graham-
dontésben megerdsitették a ,funkcionalis megkozelités” lehetéségét. Ebben az tigyben
Graham annak idején széles korti tajékozodast végzett, és felkérte a birdsagot, hogy ,vegye-
nek figyelembe masodlagos indikaciokat, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak” — mondta
Kennedy biré. ,Sem a 103. szakasz térvénybe iktatdsa, sem a Graham-iigy elemzése nem
zavarta ezt a birésagot abban, hogy korabbi instrukcidiban 6vatossagra intsen a technika
allasaban talalt ismert elemek kombinacidjan alapuld szabadalmak engedélyezése terén. ...
Annak 8 oka, hogy ne engedélyezziink kézenfekvé szabadalmat, az, hogy az ismert elemek
kombindcidja valészintileg kézenfekvo, ha nem ad tobbet az elére varhaté eredményeknél?”
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Ezutan Kennedy biré utalt e doktrina alkalmazasara harom esetben:

- Az 1966. évi United States v. Adams-iigyben egy ,nedves akkumulatort” nem kézen-
fekvonek talaltak, mert egy szokdsos akkumulatorban eltéré elektrédokat, tovabba
sav helyett vizet hasznaltak, és ez a kombindacid a vartnal kedvezdbb eredményeket
adott. A technika allasa 6vott azoktdl a kockdzatoktol, amelyek a talalmanyban alkal-
mazott sajatos elektrodok hasznalatdval jarhatnak; emellett ,,az a tény, hogy az ele-
mek varatlan és hasznos médon mikédtek egytitt, alatdmasztotta azt a kovetkeztetést,
hogy Adams kiviteli alakja nem volt kézenfekvé szakemberek szamdra” — irta a biro.

- Az 1969. évi Anderson’s Black-Rock Inc. v. Pavement Tradement Salvage Co.-iigyben a
birésag nem talalt semmi szabadalmazhat6t egy hésugarzonak egy aszfaltterité gép-
hez val6 csatlakoztatasabol 4116 talallmanyban, mert itt mind a hésugarzd, mind az tt-
készitd gép a vart médon miikodoétt. ,,Ilyen koriilmények kozott, mikozben az ismert
elemek kombindcidja hasznos hatdst fejtett ki, semmit sem adott a mar szabadalmaz-
tatott hésugarzo jellegéhez és mindségéhez. Igy az igényelt megoldas nem elégitette ki
a 103. szakasz szerinti kovetelményt” — éllitotta a birdsagi vélemény.

- Az 1976. évi Sakraida v. Ag Pro Inc.-iigyben a birdsag kézenfekvonek talalt egy szaba-
dalmazott oblitérendszert, amelynek segitségével tragyat lehetett eltavolitani egy tej-
gazdasag épiiletébdl. A rendszer ugyanis ismert elemek egyszer(i atrendezésébdl allt.

Az e harom eset alapjat képez6 elvek Kennedy bird szerint tanulsdgosak, ha azt a kérdést
vizsgéljuk, hogy egy ismert elemek kombinaciéjit igényl6 szabadalom kézenfekvé-e. Ha
egy szakember el tud késziteni egy elére megjosolhat6 valtozatot, a 103. szakasz valoszi-
nileg gatolja annak szabadalmazasat. Ugyanilyen ok miatt ha egy modszert felhasznéltak
egy késziilék javitasara, és egy szakember felismeri, hogy azonos médon meg lehet javitani
hasonl6 késziilékeket, a mddszer alkalmazésa kézenfekvo, hacsak annak tényleges alkalma-
zdsa nem haladja meg a szakember koteles tudasat. Egy birdsdgnak fel kell tennie a kérdést,
hogy a javitds tobb-e, mint az ismert elemek eldre lathaté alkalmazasa megallapitott funk-
cioik szerint.

Ezt a fejtegetést folytatva Kennedy bir6é megjegyezte, hogy nehezebb esetekben nem csu-
pan egy elemnek egy masikkal vald egyszerti helyettesitésérél lehet szo. Ilyen esetekben an-
nak meghatarozasahoz, hogy volt-e kézenfekvé ok az ismert elemeknek a vizsgalt szabada-
lomban igényelt mddon valé kombindldsdra, a kovetkezd tényezdket kell figyelembe venni:

- tobb szabadalombdl meritett tudas,

- atervezd kozOsség szamara ismert vagy a piacon meglevd igények hatasai és

- aszakember dltal birtokolt tudas hattere.

Egy korabbi jogesetre hivatkozva a biré megallapitotta, hogy ennek az elemzésnek egyér-
telmtnek kell lennie, ugyhogy részletes és vildgos okfejtéssel kell aldtamasztania a kézenfek-
v@séget. ,Miként azonban korabbi jogesetek egyértelmiivé teszik, az elemzésnek nem kell
a megtamadott igénypont specifikus targyara iranyuld pontos tanitasokat keresnie, mert a
bir6sag figyelembe vehet olyan kreativ 1épéseket is, amelyeket egy szakember alkalmazna”
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Véleménye végén Kennedy biré megallapitotta, hogy a kézenfekvéséget végsé fokon nem
jogi alapon, hanem a tények alapjan kell meghatarozni. A Legfels6bb Birdsag szabadalmak-
kal kapcsolatos jovébeli dllasfoglalasat az alabbi mdédon foglalta 6ssze: ,, A kortlottiink levd
érinthet6 és érzékelhetd valdsagra 6szton, egyszert logika, rendes kovetkeztetések, rendki-
viili elképzelések és néha akdr zsenidlis 6tletek alapjan 4j dolgokat épitiink és teremtiink. Ez
a fejlodés, ha egyszer kozos tudasunk részét képezi, uj kiiszobértéket hataroz meg, amelyrél
az innovécié tovabbhalad. Es minthogy azt varhatjuk, hogy a fejlédés magasabb szintekrsl
indul, a rendes innovaci6 eredményei nem képezik kizarolagos jogok targyat a szabadalmi
torvények révén. Ha masként lenne, a szabadalmak nem elémozditanak, hanem hatréltat-
nédk a hasznos alkotasok fejl6dését”

A birésag nem utalta vissza az tigyet a CAFC-nek, hanem hatalytalanitotta annak dén-
tését, és egyhangulag megéllapitotta, hogy a kérdéses igénypont kézenfekvé és igy érvény-
telen.

Az Amerikai Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatala a KSR v. Teleflex-déntés
alapjan 2007. méjus 3-an memorandumot adott ki, amelyben megerésiti, hogy a kézenfek-
vOség meghatarozasakor a Graham-dontés alapjan az aldbbi négy tényez6t kell figyelembe
venni:

a) a technika 4llasdnak tartalma és terjedelme,

b) a technika allasa és a vizsgdlt igénypontok kozotti kiilonbségek,

¢) a vonatkozé muszaki teriilet szakemberének tudasszintje és

d) a masodlagos megfontolasok szerepe.

A memorandum megallapitja, hogy a Legfelsébb Birosag nem teljesen utasitotta el a
TSM-probat, hanem elismerte, hogy ez a proba hasznos lehet a kézenfekvéség meghataro-
z4s4ndl, ha nem mereven alkalmazzdk.

Végiil a memorandum megallapitja, hogy az ismert elemek kombinacidjara alapozott be-
jelentéseknek a szabadalmi torvény 103. szakaszara alapozott elutasitdsa esetén azonositani
kell azt az indokot, amely egy szakembert arra inditott volna, hogy az ismert elemeket az
igényelt médon kombindlja.

Az itt ismertetett legfelsébb birdsagi dontés és az USPTO memorandumdnak ismereté-
ben az varhatd, hogy a CAFC kevésbé merev modon fogja alkalmazni a TSM-probat, ami-
nek kovetkeztében viszont az USPTO is szigorubban fogja elbiralni a szabadalmi bejelen-
tések kézenfekvd vagy nem kézenfekvd voltat, és igy a jovében nehezebb lesz az Amerikai
Egyesiilt Allamokban szabadalmat kapni. Ezért az olyan 4j amerikai bejelentések esetén,
amelyek ismert elemek kombinaciojat igénylik, a lehetd legteljesebb mértékben és meggy6-
z6 mddon kell bizonyitani, hogy a kombinacié az egyes elemek funkcidjanak ismeretében
varhaténal kedvezébb eredményhez vezet.
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