Dr. Marké Jozsef™

EGY RENDHAGYO IGENYPONT ES GYAKORLATI VESZELYEI!
(OMNIBUS CLAIM)

A nemzetkozi szabadalmi joggyakorlatban sokféle kiilonleges, illetve specidlis igénypont
hasznalatos, ezek koziil itt csupan néhanyat emlitiink, pl. a ,,Markush’, a ,,Jepson-type”, a
»Means-Plus-Function”, a ,,Product-by-Process’, a ,,Swiss-type”, valamint az ,,omnibus”
igénypontot.

A jelen dolgozatban féleg az omnibusz igényponttal foglalkozunk, amely a specialis
igénypontok kozott is rendhagydnak tekintheto, és amellyel a gyakorlatban bet6ltott sze-
repéhez képest méltanytalanul és meglepéen keveset foglalkozott az elmult évtizedekben
a nemzetkozi szakirodalom. Eppen ezért, a jelen dolgozatot hidnyp6tlé munkdnak is szan-
juk, és t6leg az ifjabb szabadalmi tigyvivék és mas iparjogvédelmi szakemberek figyelmébe
ajanljuk.

E sorok szerzdjének az utdbbi 35 évben gyakorld szabadalmi tigyvivéként gyakran volt
modja pl. brit vagy ausztraliai iigyfelek magyar szabadalmi bejelentéseit képviselni, ame-
lyek altalaban tartalmaztak egy vagy tobb omnibusz igénypontot.

A magyar szabadalmi térvény az omnibusz igénypontot kifejezetten nem emliti ugyan,
viszont a kialakult joggyakorlat szerint az nem elfogadhaté. Eppen ezért, vagyis ennek tuda-
taban a gondos képvisel6 az angol nyelvii szabadalmi leirds magyarra forditasakor éltaldban
két megoldas koziil valaszthat ilyen esetben:

- eldzetesen kikéri a bejelentd hozzdjarulasat, és az omnibusz igénypontot a forditas

benyujtasa el6tt eleve torli;

- az omnibusz igénypontot valtoztatds nélkiil leforditja magyarra, és az elsé hivatali

végzésben foglalt hivatali kifogasra torli az igénypontsorozatbol.

Az eredmény mindkét esetben azonos, nevezetesen igy Magyarorszagon az omnibusz
igénypontot nem veszik figyelembe sem a szabadalmi bejelentés érdemi elbiralasanal, sem
pedig a jogérvényesitésnél, azaz a szabadalom oltalmi korének meghatarozasanal. Felme-
rilhet persze a kérdés, hogy ez helyesen és jogszer(ien van-e igy?

* A szerzé magyar és eur6pai szabadalmi {igyvivé, Jedlik Anyos-dijas; www.markopatent.hu
A MIE Balatonfiireden 2009. 05. 12-én rendezett konferencidjan a szerz6 eléadasaban elhangzott el6-
adas szerkesztett és kissé kibovitett valtozata.
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28 DR. MARKO JOZSEF

1. MOTIVACIO A JELEN DOLGOZATHOZ

Az omnibusz igénypont fenti, Iényegében passziv kezelésmodjabol a kozelmultban a szerzét
alaposan kizokkentette egy svéjci iigyfele megbizdsa, aki szabadalomtisztasigi vizsgalattal®
bizta meg, vagyis annak a szabadalmi szakért6i megallapitasat kérte, hogy az altala kifej-
lesztett és a nemzetkozi piacon forgalmazni kivant berendezés titkozik-e a megnevezett tiz
orszagban (beleértve az Egyesiilt Kiralysagot) érvényes szabadalmi vagy hasznalatiminta-
oltalmi jogokba.

A szabadalmi irodalom faradsagos és iddigényes kutatasabol kideriilt, hogy a kikutatott
szabadalmak koziil végiil is egyetlen érvényes brit szabadalom tiint igazan veszélyesnek az
esetleges jogsértés szempontjabol. Ennek a brit szabadalomnak 6sszesen hét igénypontja
volt, ezek koziil az 1. féigénypont, a 2-6. igénypontok az els6hoz kapcsolddo aligénypontok,
a 7. pedig fiiggetlen omnibusz igénypont.

A kiértékelés alapjan a brit szabadalom 1. féigénypontjanak valamennyi jellemzdje sem
kozvetleniil, sem pedig ekvivalens formdban nem volt rdolvashat6 a megbizéi berendezés-
re, ezért megallapithaté volt, hogy ezzel kapcsolatban jogsértésrdl nem lehet sz6. A 2-6.
aligénypont mindig a visszahivatkozott el6z6 igénypontok legalabb egyikével egytitt olva-
sando, éppen ezért a jelen esetben {itkozés ezeknél sem volt megallapithaté.

Hatra volt még a f6 kérdés eldontéséhez, hogy nevezetesen van-e bitorlds, a 7., omnibusz
igénypont kiértékelése, amely magyar forditasban a kovetkezéképpen szolt:

»Berendezés ..., lényegében amint azt a fenti leirdsban ismertettiik, és a csatolt rajzokon
szemléltettiik.”

Ebben a munkafazisban a kévetkezd sokkol6 kérdések meriiltek fel.

a) Vajon egy bitorlasi perben hogyan hatarozna meg egy brit birdsag a 7., omnibusz

igénypont oltalmi korét?

b) Lehet-e egyaltalan az omnibusz igénypont oltalmi kore tagabb, mint az 1. igényponté?

A fenti koriilmények kozott tehat sziikséges, s6t elkeriilhetetlen volt az alaposabb kutatas
ebben a targykorben. Tekintve azonban, hogy a fenti kérdésekre a nemzetkdzi szakiroda-
lomban, a szabadalmi kommentarokban, a szakcikkekben és elvi allasfoglalasokban sem-
miféle érdemleges valasz nem volt fellelhetd, kénytelen volt e sorok szerzéje néhany brit,
ausztral, kanadai, és USA-beli kollégahoz kozvetleniil korkérdéseket intézni.

Angolul: freedom to operate search; németiil: Abhéngigkeitsrecherche.
Omnibus Claim 7: "Apparatus for...., substantially as hereinbefore described and as illustrated in the
enclosed drawings.”
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EGY RENDHAGYO IGENYPONT ES GYAKORLATI VESZELYEI (OMNIBUS CLAIM) 29

2. MIERT EPPEN ,,OMNIBUSZ”?

Az ,omnibus” latin sz6, amelynek jelentése: ,mindenre, mindenkinek’, ,sok kiilonféle
dolgot Osszefogni egyetlen egységbe” Talan éppen ez utobbi jelentés miatt valasztottak az
Egyesiilt Kiralysdgban, az ,omnibus claim” 6shazajaban ezt a megnevezést, amely azutdn az
egykori brit gyarmatbirodalom orszdgaiban is széles kérben elterjedt.*

3. AZ OMNIBUSZ IGENYPONT

Ezek utan joggal felmeriilnek a kovetkez6 kérdések.
- Milyen is val6jaban az omnibusz igénypont?
- Mire j6 az?
- Hol hasznélhat6?

3.1. Milyen az omnibusz igénypont?

Amint arra fentebb mar utaltunk, az omnibusz igénypont valéjaban mindéssze hivatkozast
tartalmaz a lefrasra és/vagy a rajzra, de anélkiil, hogy az igényelt talalmany, pl. berendezés,
termék vagy eljaras akar egyetlen miszaki jellemz8jét is megemlitené. Eppen ebben van az
omnibusz igénypont rendkiviili és egyedi jellege.

Masrészt az omnibusz igénypont oltalmi kore, azaz az altala biztositott kizarolagos jog
- az omnibusz igénypont szovegétdl fiiggéen — legfeljebb a talalmany kiviteli alakjainak
vagy foganatositasi mddjainak a leirdsban és/vagy a rajzban foglalt ismertetésére terjed ki.
De elfordul olyan eset is, hogy az oltalmi kor csak egy el6nyos kiviteli alakra korlatozodik.

3.2. Az igénypont, kiilondsen az omnibusz igénypont kialakulasa és torténeti fejlodése

A mai szemlélettel nehéz ugyan elképzelni, de a szabadalmak nem mindig foglaltak maguk-
ban igénypontot. S6t, talan érdekes megemliteni, hogy 1970 el6tt még néhany eurdpai or-
szagban (pl. Franciaorszag) sem volt kételezd torvényi eléfeltétel az igénypont hasznalata.

Ezen orszagok joggyakorlatdban gyakran igen nehéz és er6sen szubjektiv volt annak elbi-
raldsa, hogy egy alperes terméke vagy eljarasa bitorolja-e a felperes szabadalmat vagy sem,
mivel ehhez az alapot kizarélag a szabadalmi leirds adta, persze a technika alldsa titkrében.

Ha a fenti alaphelyzetbdl indulunk ki, megallapithat6, hogy az omnibusz igénypont val6-
jaban ezt a régi allapotot testesiti meg formalis igényponti alakban, amikor is a szabadalmi
leirdsra és/vagy a rajzra hivatkozik.

4 Magyarorszagon kezdetben a lévontatast varosi személyszallito kocsikat, majd késébb a motoros hajtasu
autobuszokat is ,omnibusz”-nak hivték, de ezeknek persze semmi koziik a szabadalmi igényponthoz.
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30 DR. MARKO JOZSEF

De valéjaban mikortdl is vannak igénypontok, kiilonésen omnibusz igénypontok egyal-
talan?

3.2.1. Egyesiilt Kirdlysag

Az Egyesiilt Kirdlysagban az elsé szabadalmi térvénynek tekintendé Monopéliumtérvény”
(1623) és az 1883. évi szabadalmi torvény kozotti idészakban a szabadalmak nem tartal-
maztak igénypontokat. A birésagok feladata volt szabadalmi perekben, hogy a talalmany
lényegét és az oltalmi kor terjedelmét a leiras és a rajz alapjan megallapitsak. Tekintve, hogy
a szabadalmi perekben eljar6 birok nem rendelkeztek miiszaki képzettséggel, el lehet kép-
zelni, hogy ez néha szinte megoldhatatlan feladat elé allitotta Gket.

Az Egyesiilt Kiralysagban eldszor az 1883. évi szabadalmi torvény irta el az igénypon-
tot torvényes kovetelményként.® A gyakorlatban ennek a kévetelménynek a bejelentdk az
esetek zomében ugy tettek eleget, hogy az igénypontba minddssze a kovetkezd szoveget
biggyesztették: ,,[ényegében amint azt leirtuk”. Vagyis ezek az igénypontok tipikus omnibusz
igénypontok voltak.

A brit szabadalmi gyakorlatban tehat az omnibusz igénypont az igénypontok megjelené-
sének kezdetétdl hasznalatos volt, ezért azt valdjaban az igénypont ,,6sanyjanak” is tekint-
hetjiik.

Persze 1883 utan egyre inkabb voltak kisérletek arra is, hogy a talalmanyt az igénypont-
ban miiszaki jellemzékkel definidljak.

3.2.2. USA

Eszak-Amerikdban, mint a brit gyarmatbirodalom mas koldnidin is, a brit szabadalmi jog-
rendszer szolgalt mintaul, és ebbdl fejl6dott ki késobb a sajat jogrendszer. Az USA létrejotte
utan az els6 6nalld szabadalmi térvény7 1790-ben lépett hatalyba, de csak késGbb, az 1836.
évi torvény® irta el torvényes kovetelményként® az igénypontot.'® A brit gyakorlatot kovet-
ve, kezdettdl fogva itt is széles kdrben elfogadott volt az omnibusz igénypont, amely csupan
a rajzokra és/vagy a leirasra utalt.

Statute of Monopolies (1623).
P. W. Grubb: Omnibus Claim. CIPA, 1974. oktdber.
Act of April 10, 1790.
US Patent Act of 1836, Ch. 357, 5 Stat. 117 (July 4, 1836). 17. évf. 1995.
T. Takenaka: Interpreting Patent Claims. Max Planck Institute, IIC Studies, 17. évf. 1995.
Ezt megel6zben torvényes kovetelmény volt mar a szabadalmi leiras és a rajz, még korabban pedig a
talalmany el6irt méretre kicsinyitett modelljének benyujtasa.

O 0 NN N »
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EGY RENDHAGYO IGENYPONT ES GYAKORLATI VESZELYEI (OMNIBUS CLAIM) 31

Az 1870. évi torvénymaddositas 6ta azonban az USA-ban az igénypontok egyre inkabb
6nall6 szerepet jatszanak, és a birdsagok dltalaban nem engedik meg az igénypontok szd
szerinti értelmezésen tulnyulo oltalmi kort. Ezért is a gyakorlatban az omnibusz igénypon-
tok id6vel egyre jobban visszaszorultak, jelenleg csak kivételes esetben fogadjak el, de erre
még alabb kitériink.

3.2.3. Spanyolorszdg

Az els6 spanyol szabadalmi torvény 1826-ban lépett hatalyba, de csak ennek 1929-es mo-
dositasa irta el kotelezGen igénypont alkalmazasat. Ettél kezdve széles korben alkalmaztak
omnibusz igénypontokat is egészen 1986-ig, amikor az igénypontokkal kapcsolatos kove-
telményeket megszigoritottak az eurdpai szabalyozas mintdjara, kovetkezésképpen 1986 ota
az omnibusz igénypontok lényegében nem elfogadhatok.

3.2.4. Lengyelorszdg

A Lengyel Szabadalmi Hivatalt 1918-ban alapitottdk, és az els6 szabadalom engedélyezésére
1924-ben keriilt sor, amely mar tartalmazott igénypontot. Omnibusz igénypontot viszont
Lengyelorszagban soha sem alkalmaztak.

3.2.5. Franciaorszag

Az els6 francia szabadalmi torvény 1791-ben lépett hatdlyba. Egy 1903. évi rendelet irta
el6 kovetelményként a szabalyszer(i szabadalmi leirdst és az dsszefoglalast (résumé), amely
utébbinak azonban nem volt jogi jelentdsége a szabadalom oltalmi korének megallapitasa-
néal. Meglep6 médon az igénypont alkalmazdsat viszonylag késon, az 1968. évi szabadalmi
torvény irta el6. Omnibusz igénypont alkalmazasardl, illetve elfogadasarol nincs tudoma-
sunk.

3.3. Az omnibusz igénypont tartalma

Az omnibusz igénypont torténete folyaman tartalmilag is valtozott, mégpedig a lehetd leg-
tagabbtol az egyre szlikebb oltalmi kor felé, a kdvetkezéképpen.

- Az omnibusz igénypont legrégebbi és legtagabb valtozata volt, amely magaban foglal-
ta az ismertetésben szerepl6 valamennyi kiviteli valtozatot, s6t azok lehetséges kom-
binacioit is:

»Az itt ismertetett dsszes tovdabbfejlesztés egyénileg vagy kombindcioban.”

- Késobbi szlikebb valtozat:

»Kozuti jarmii személyszallitdasra, lényegében amint azt fentebb leirtuk.”
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32 DR. MARKO JOZSEF

— Jelenleg foleg hasznalatos még szlikebb valtozat, amely valdjaban egy abra szerinti
kiviteli alakra korlatozddik:
»Az 1. igénypont szerinti jarmii, lényegében amint azt az 1. dbra kapcsin fentebb
leirtuk.”

3.4. Miért hasznaljak?

A hatdsagi (szabadalmi hivatali elbiraléi vagy birdi) nem hivatalos allaspont szerint a beje-
lent6 nyilvan fél attol, hogy az igénypontsorozat korabbi igénypontjai érvénytelenek lesznek,
mivel azokat esetleg tul tagra szabta, vagy eleve nem is volt képes vilaigosan meghatarozni az
oltalmi igényét, ezért valéjaban ,,ment6kotélnek” hasznalja az omnibusz igénypontot.

A bejelentdi, illetve feltalaldi allaspont képvisel6i viszont ugy érvelnek, hogy ha mar ki-
agyaltak egy talalmanyt, és annak elényds kivitelét vilagosan és kell6en részletesen leirtak
és lerajzoltak a szabadalmi leirdsban, illetve a rajzban, akkor igenis kell, hogy joguk legyen
legalabb olyan terjedelm oltalomra, amelyet ez az ismertetés lefed.

3.5. Hol hasznalhat6?

A jelenlegi helyzetet az alabbi tablazat szemlélteti, amelybdl jol lathato, hogy teljes korben
az Egyesiilt Kiralysagban, Uj-Zélandon, Ausztralidban és a Dél-Afrikai Koztdrsasagban fo-
gadjak el az omnibusz igénypontot, valamint lényegében elfogadott Indiaban, de a tovabbi
régiokban, illetve orszagokban csak kivételes esetben.

Az elfogadottsag mértéke a csillagok szamaval no6:
ORSZAG/REGIO * — kivételesen megtiirt;
o0t _ dltalanosan elfogadott

UK %%
EPO *

[N *

NZ %%

AU %

SA X%

IN o>k
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4. AJOGGYAKORLAT
4.1. Egyesiilt Kiralysag

A brit joggyakorlat illusztrdldsara egy hires jogesetet'! ismertetiink részletesebben, amely
egy szabadalombitorlasi perben a Brit Legfelsébb Birésag'? (BLB) altal hozott dontéssel
zarult le jogerésen.

A perbeli szabadalom targya kerékparhoz val¢ villamosaram-fejleszté (dinamo) volt. Ezt
az aramfejlesztét a kerékagyba épitették be, és mar 20 aramimpulzus/mp is elég volt az ut
kell§ és folytonos megvilagitashoz. Ehhez a szabadalmi leirds szerint a magnest és az arma-
tarat is 20-20 podlussal kellett ellatni.

A legkozelebbi technika allasat egy olyan nyomtatvany képezte, amely hasonld, kerék-
parhoz valé villamosaram-fejlesztét ismertetett, de ennél 50 aramimpulzus/mp kellett a
folytonos lampafényhez. Tovabba ennél a megoldasnal az aramfejlesztéhoz attételt is kellett
alkalmazni, és az dramfejleszté dorzskereke a kerékabronccsal kozvetleniil érintkezett.

A perbeli szabadalom 1-4. igénypontja ,,tobbpdlusi” magnesre és a generator egyéb jellem-
zGire vonatkozott, de egyetlen igényponti jellemz6 sem utalt a jelentdsen csokkentett frekven-
ciaszamra, valamint a szerkezeti és elrendezésbeli korlatozasokra, illetve sajatossagokra.

Bizonyos orszagokban a szabadalombitorlasi perben az illetékes birdsag egyazon eljaras
keretében vizsgalja a szabadalom, illetve az igénypontok érvényességét is (ilyen az Egyestilt
Kiralysag is), amennyiben az alperes ezt kérelmezi."?

Az idézett jogesetnél — a birosag dontése értelmében - az 1-4. igénypontban nem volt
egyetlen jellemzd sem, amely megfelelden definidlta volna a folytonos fény generaldsat és
az oltalom terjedelmét, ezért azok érvénytelenek, vagyis tul tagak, illetve nem egyértelmi-
ek. Kovetkezésképpen a perbeli szabadalom egyetlen érvényben maradt igénypontja az 5.
igénypont,'* ez viszont omnibusz igénypont volt, mégpedig magyarra forditva a kévetkezd
szoveggel:

»Villamosdram-fejleszt6 kerékpdrhoz, amely lényegében 1igy van kialakitva és elrendezve,
amint azt itt leirtuk, és a csatolt rajzokon szemléltettiik.”

A leiras és a rajzok elemzése alapjan a BLB oOttagu tandcsa megallapitotta, hogy az 5.,
omnibusz igénypont 1ényegében egy szilik igénypont, és egyediil ez érvényes. Masrészt don-
tésében jogerdsen azt is megallapitotta, hogy ezt az 5., omnibusz igénypontot sértette meg
az alperes, vagyis szabadalombitorlast kovetett el.

E Raleigh Cycle Co. Ltd. v. Miller & Co. Ltd. (1984).

The House of Lords.
13 Vagyis a szabadalombitorldsi per és a megsemmisitési eljaras egymastdl nem elkiilonitve folyik, mint pl.
Magyarorszagon, Németorszagbanban és Ausztriaban.
Claim 5: "An electric generator for a cycle, constructed and arranged substantially as herein described,
with reference to and as illustrated in the accompanying drawings”

14
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34 DR. MARKO JOZSEF

Hasonl6 értelmt déntés'” sziiletett a Surface Silos v. Beal és a Rotocrop v Genbourne bitor-
lasi perben is, amelyekben ugyancsak kizardlag az omnibusz igénypont bizonyult érvényes-
nek, és ez alapjan allapitotta meg a birdsag a szabadalom bitorlasat.

4.2. Az Europai Szabadalmi Hivatal (ESZH)

Az ESZH szabadalomengedélyezési gyakorlatdnak vizsgalatdhoz el6szor is tekintstik at
roéviden a vonatkozé jogi szabalyozast. Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 84.
szakasza'® szerint:

»Az igénypontokban kell meghatdrozni azt a tdrgyat, amelyre oltalmat igényelnek. Az
igénypontokat egyértelmiien és tomoren kell megfogalmazni, és azokat a leirdsnak ald kell
tdmasztania.”

Az ESZE Végrehaijtési utasitdsa 29. szabélyanak (6) bekezdése'” szerint:

»Kivéve, ahol feltétleniil sziikséges, az igénypontok nem utalhatnak a leirdsra vagy rajzra a
taldlmdny miiszaki jellemzdinek meghatdrozdsakor. Azok foleg nem tartalmazhatnak olyan
kifejezéseket, mint amint azt leirtuk a leirds ... részében’, vagy amint azt feltiintettiik a rajz
... dbrdjan’.”

A fenti szabélyozasban tehat hatarozott tiltas talalhaté az omnibusz igényponttal kapcso-
latban. Kivételes esetben a bejelentd kotelessége annak bizonyitasa, hogy az igénypontban a
rajzra vagy a leirdsra hivatkozds ,feltétleniil sziikséges™'® volt."

Ha elvileg ilyen szigortinak tekintheté az omnibusz igényponttal szembeni elutasitas, ak-
kor gyakorlatilag milyen kivételek johetnek egyaltalan széba? Az aldbbiakban ezt illusztral-
juk két példaval.*

1. példa:*!
»A talalmany olyan specidlis alakzatot foglal magaban, amelyet szemléltetnek a rajzok, de az
nem definiglhato sem szavakkal, sem pedig egyszerii matematikai képlettel”

15 Surface Silos v. Beal [1959] R.P.C. 331; and [1960] R.P.C. 154; and Rotocrop v Genbourne [1982] ES.R.

241.

Art 84 EPC: ,The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and
concise and be supported by the description”

Rule 29 (6): .. except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or
drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such
expressions as ‘as described in part ... of the description, or ’as illustrated in figure ... of the drawings’”
“absolutely necessary”.

Lésd pl. a T 150/82. sz. dontés (O] 7/1984, 309, 313).

Lésd Guidelines for Examination in the EPO, Part C, p. 35.

”The invention involves some peculiar shape, illustrated in the drawings, but which cannot be readily
defined either in words or by a simple mathematical formula”

16
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2. példa:*
»A taldlmdny targydt olyan vegyi termékek képezik, amelyek jellemz6i koziil néhdny csak gra-
fikonokkal vagy diagrammokkal definidlhato.”

Ennyit az elméleti hattérrdl, de vajon mi torténik ebben a vonatkozasban az ESZH berke-
in beliil, a mindennapi gyakorlatban??’ Nézziink egy konkrét példat!

Az EP 1991689. sz. eurdpai szabadalmi bejelentés 1. igénypontjanak szovege magyarra
forditva a kévetkezd volt.

»Eljdrds finomkemikdlia elédllitdsara, amelynél

(a) nem humdn organizmusban vagy annak egy vagy tobb részében noveljiik vagy gene-

raljuk a II. tablazat 5. vagy 7. oszlopdban kozolt protein vagy funkciondlis ekvivalense
aktivitdsat, és

(b) novesztjiik az organizmust olyan kériilmények kozott, amelyek lehetdvé teszik az adott

finomkemikdlia termelédését az organizmusban.”*

Tekintettel arra, hogy a féigénypont (a) jellemzéje kifejezett utalast tartalmaz a leirds egy
részére, nevezetesen a II. tabldzatra, a fenti f6igénypont lényegében omnibusz igénypontnak
tekintendo.

Erdekességként jegyezziik meg, hogy az adott esetben a IL. téblazat 641 db proteinszekven-
cia-azonositot (és homologjait) sorolt fel, és ez a szabadalmi leirasnak tobb mint 580 oldalat
tette ki!*> A teljes szabadalmi leiras terjedelme 9581 oldal volt, és a bejelentéshez 65 eur6pai
elsGbbséget igényelt a bejelentd.

4.3. USA

A jelenlegi USA-beli birdi felfogds szerint az omnibusz igénypontokkal szemben az a f6
kifogas, hogy azok a talalmany jellemzdéinek pontos értelmezését nem teszik lehetévé, és
ebben a vonatkozasban utalnak az igénypont térvényi definiciéjara.’® Eppen ezért alkalma-
zasuk nem, legfeljebb csak kivételes esetben megengedett.

22 *The invention relates to chemical products some of whose features can be defined only by means of

graphs or diagrams.”

Ennek vizsgalata azért is kiemelt jelentéségtli, mert koztudott, hogy a nemzeti hivatalok koziil tobben,
beleértve az MSZH-t is, szorosan kovetik az ESZH gyakorlatat, tehat az ESZH gyakorlata kozvetve
irdnymutatéan kihat a nemzeti joggyakorlatokra is.

Claim 1: A process for the production of the respective fine chemical, which comprises

(a) increasing or generating the activity of a protein as indicated in Table II, column 5 or 7, or a functional
equivalent thereof in a non-human organism, or in one or more parts thereof; and

(b) growing the organism under conditions which permit the production of the respective fine chemical
in said organism.”

Megjegyzés: az érdemi vizsgalat még folyik.

35 USC 112 (2): "The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and
distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”

23
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Az elsé USA-beli jogesetként érdemes idézni az ex-pate FRESSOLA-iigyben?” hozott ha-
tarozat idevonatkozd részét, amelynek magyar forditasa igy szol:

»Az omnibusz igénypontok hatdrozatlanoknak tekintenddk, mivel azok kiilsé anyagra hi-
vatkoznak. Tovabbd, az igénypontok és a leirds kiilon torvényszabta kovetelmények, és az
igénypontoknak nmagukban értelmezhetéeknek kell lenniiik.”*®

Mi4sodik jogesetként emlithetd a kivételesnek tekinthetd ex-parte SQUIRES-iigy.* E sza-
badalom szerint a feltalalé olyan értelemben tokéletesitette a digitalis kijelzések olvashato-
sagat, hogy azok jol felismerheték legyenek voros fényben, még rossz latasi viszonyoknal,
pl. tengeralattjarok periszképjaban is.

A fenti szabadalom két engedélyezett omnibusz igénypontot tartalmazott, mégpedig az
alabbi magyarra forditott szoveggel:

1. igénypont: ,,Szdmok készlete, amint azt az 1. dbrdn feltiintettiik”.>

2. igénypont: ,Vords fény kis fényerejii kornyezetében, szamok készlete, amint azt az 1.

dbrdn feltiintettiik”.!

A szabadalmazott ,,szamok készlete” pedig a kovetkezOképpen volt dbrazolva az 1. dbran:

A fenti abra alapjan belathatd, hogy e specidlis szamalakzatokat alig lenne lehetséges sza-
vakkal, szabalyszerti muszaki igényponti jellemzdékben egyértelmtien definidlni. Tehat nem
maradt mas hatra, mint kivételesen el kellett ismerni ebben a specidlis esetben a rajz 1.
abrajara alapitott oltalmi kort, azaz az omnibusz igénypont létjogosultsagat.

4.4. Japan

A japan szabadalmi torvény kifejezetten nem emliti az omnibusz igénypontot. A japan
joggyakorlat viszont hasonlit az ESZH-¢éhoz, vagyis omnibusz igénypontot altalaban nem
engedélyeznek, csak kivételes esetben, akkor, ha a taldlmdny csak rajzban ismertethetd, be-
leértve a kémiai képleteket, diagramokat.

27 MPEP 1302.04(b); 2173.05(r) see Ex parte Fressola, 27 USPQ2d 1608 (Bd. App. & Inter. 1993).

28 »Omnibus claims are considered indefinite as they rely on external material. Moreover, the claims and
description are separate statutory requirements, and claims must be self-contained.” Megjegyzés: az
igénypontok nem képezik az USA-ban a leiras részét, hanem 6nall6 életet élnek!

29 Ex parte Squires 133 USPQ 598 (1961).

z(l) Claim 1: "A font of numerals as shown in Fig.1”

Claim 2: ”In an environment of law brightness of red light, a font of numerals as shown in Fig.1”
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4.5. Az omnibusz igénypont oltalmi kore

Fentebb mar utaltunk ra, hogy az omnibusz igénypont oltalmi kore alapvet6en a hivatko-
zott szabadalmi leirastdl vagy annak részletétdl, illetve a hivatkozott rajzoktdl vagy akar
egyetlen hivatkozott abratdl fiigg.

De ha az omnibusz igénypont a teljes leirdsra hivatkozik, és az tobb kiviteli alakot is is-
mertet szovegesen és rajzban, sot, adott esetben tovabbi lehetséges kiviteleket és kombindci-
okat is megemlit a leiras, akkor nyilvan a talalmany teljes ismertetésére (kinyilvanitasara) ki
kell terjednie az oltalmi kdrnek, és nem csupan az abrazolt konkrét kiviteli alakokra, hiszen
ezzel az oltalmi kor joval sziikebb lenne.

32 amely-
ben a tekintélyes Lord Morton biré a kovetkezéképpen foglalt allast az omnibusz igénypon-
tot érintd lényeges kérdésekben:

a) ... valosziniibb, hogy a rajzokra hivatkozd utolsé igénypont sziik igénypontnak késziilt,

magdban foglalva a rajzokat, mint a leirds részét, arra az esetre, ha valamennyi tagabb
»33

Ebben a vonatkozdsban utalnunk kell a fentebb mdr idézett brit eseti dontésre,

igénypont érvénytelennek mindsiil.

b) ... a’ lényegében amint azt itt leirtuk’ megfogalmazds onmagdaban nem elegendd ahhoz,
hogy az igénypont oltalmi kore a leirt kiviteli alakra legyen korldtozva, és az oltalmi kort
olyan tdgan kell értelmezni, amilyen a taldlmdny kinyilvdnitdsa.”*

C) ... az omnibusz igénypontok lehetnek tagabbak, mint az 1. igénypont, feltéve, hogy azok

fiiggetlen igénypontok”>

A b) pont szerinti birdi allasfoglalas egyértelmii valaszt ad arra, hogy az oltalmi kort a
teljes kinyilvanitasnak megfeleléen kell meghatarozni, és az nem korlatozodik a konkrét
kiviteli alakra.

A ¢) pont pedig vilagos valaszt ad a fentebb megfogalmazott kérdésre is, hogy nevezete-
sen egy omnibusz igénypont lehet-e tagabb, mint az 1. igénypont. Eszerint igenis lehet, ha
az omnibusz igénypont fiiggetlen igénypont.*® Persze ennek eléfeltétele, hogy a leirasban a
taldlmany ismertetése kell6en alapos és részletes legyen.

32 Raleigh-case, lasd 12. labjegyzet.

3o surely more likely that the last claim, referring to the drawings, is intended to be a narrow claim,
incorporating the drawings as part of the description, if all wider claims are to be held bad”

Mo substantially as described herein” insufficient by themselves to limit a claim to the embodiment

described, and the scope will be construed to be as wide as the statement of invention”

”... omnibus claims can be broader than the main claim 1 providing they are independent”.

Megjegyzés: Ha az omnibusz igénypont, pl. az 1. igénypontra visszahivatkozé fiiggd igénypont lenne,

akkor ez a kérdés fel sem meriilhetne, hiszen egy aligénypont mindig csak sziikebb lehet, mint a vissza-

hivatkozott f6igénypont.
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5. VESZELYEK - LEHETOSEGEK

Amint a fentiekbdl kittinik, az omnibusz igénypont talan még kozvetlenebb kapcsolatban
van a szabadalmi leirassal és rajzzal, mint a szokasos igényponttipusok, amelyeknél sziikség
esetén legfeljebb az igénypontok értelmezéséhez vessziik dket figyelembe.

Eppen ezért, omnibusz igénypont esetén fokozott dvatossaggal kell eljarni a leirds és a rajz
modositasakor. A leiras és a rajz mddositasaval ugyanis automatikusan valtozik az omni-
busz igénypont oltalmi kore, azaz tartalmilag olyan 1j anyaggal béviilhet (pl. tovabbi példa-
val vagy kiviteli alakkal), ami nem szerepelt az eredeti ismertetésben. Ez viszont az oltalmi
kor meg nem engedett bovitéséhez, ami végs6 soron az omnibusz igénypont érvénytelen-
ségéhez vezethez.

Masrészt az omnibusz igénypont, amely a leiras teljes ismertetésére hivatkozik, minden-
kor jé bazist szolgéltat ahhoz, hogy erre alapitva 4j igénypontot szerkessziink. Itt kieme-
lendd, hogy egy omnibusz igénypontnadl altaldban alig johet széba az az elutasitasi vagy
megsemmisitési jogalap, hogy az igényelt taladlmany ,,nincs kielégitéen ismertetve”, hiszen a
teljes leirast és a rajzokat is magaban foglalhatja.

Tovabba, az omnibusz igénypont kivalasztott bejelentés esetén is hasznos lehet, hiszen az
maradhat az eredeti bejelentésben, mehet a kivalasztott bejelentésbe, vagy esetleg fenntart-
haté mindkettben.

Mint ismeretes, az igénypontszerkesztés a szabadalmi {igyvivéi munka mindségileg leg-
magasabb rend része, amely valéjaban 6nall6 szellemi alkotdsként értékelheté.’” Ehhez a
rendelkezésre 4ll6 informaciohalmazbol el6szor is céltudatos ,,absztrakcid™t kell végezni,
amelynek soran el kell vonatkoztatni a talalmany konkrét kiviteli alakjaitdl, és meg kell ha-
tarozni a talalmany elvi alapgondolatat. Majd ezutan kovetkezhet a ,,redukcié” mivelete,
amelyben viszont miiszaki formaba kell onteni a taldlmanyi alapgondolatot, mégpedig a
sziikséges és elégséges miszaki jellemz6k révén.

A fentiekbdl is kovetkezik, hogy az igénypont értelmezése bizony nem konnyt feladat,
még miuszaki képzettséggel rendelkez6é szabadalomjogi szakemberek szamara sem, igen
nagy gyakorlatot igényel.

Ezt azért fontos éppen itt szoba hozni, mert a leiras és a rajz értelmezése még mindig
egyszerlibb, mint a normal igényponté, kovetkezésképpen az omnibusz igénypont értel-
mezése joval egyszertibb feladat, mint a komplikalt muszaki jellemzdket tartalmazé szo-
késos igényponté. Eppen ezért az egyes orszdgokban az omnibusz igénypont elhanyagolésa,
s6t kifejezett tiltasa gyakorlati szempontbdl feliilvizsgalatot érdemelne, annal is inkabb, mivel
az idézett eurdpai és USA-beli jogesetek tanulsaga szerint vannak rendhagyé taldlmanyok,
amelyek szabadalommal val6 levédésére valdjaban nincs is mas eszkoziink, mint az omnibusz
igénypont.

37" Dr. J. Marké: What is Going on Behind the Scenes? UNION Newsletter, 1998. 1. sz.
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Végiil kiemeljiik, hogy komoly veszélyforrast jelenthet egy omnibusz igénypont, ha nem

kell§ sullyal és alapossaggal vessziik figyelembe. Ezért tandcsos, ha pl. szabadalomtisztasagi

vizsgalatnal nem felejtjiik el alaposan megvizsgalni az omnibusz igénypontot, mert amint a
fentebb ismertetett példakbdl is kittint, konnyen el6fordulhat, hogy éppen ez jatssza a donté
szerepet a jogsértés megallapitasanak kérdésében.

6. OSSZEFOGLALAS

a)

b)

d)

e)

f

Amint a fentiekbdl érzékelhet, az omnibusz igénypont a nemzetkozi szabadalmi
joggyakorlatban még ma is szamottevd szerepet jatszik, ezért lényegét és alkalmazas-
modjat minden szabadalmi iigyvivének és iparjogvédelemmel foglalkozé mas szak-
embernek tudni ajanlatos.

Az omnibusz igénypont hasznalata megengedett az alabbi orszagokban: Ausztralia,
Dél-Afrikai Koztarsasdg, Egyesiilt Kiralysag, India, Uj-Zéland.

Ha a taldlmany szavakkal nem definidlhatd, és ezért sziikség van a rajzokra vagy di-
agramokra utaldsra, az omnibusz igénypont haszndlata kivételesen megtiirt az alabbi
régioban, illetve orszégokban: Amerikai Egyesiilt Allamok, Eurépai Szabadalmi Hi-
vatal, Japan.

Az omnibusz igénypont tisztességes alapot nyujthat a szabadalmi leiras modositasa-
hoz vagy kivalasztott bejelentéshez.

A megengedd vagy eltiiré orszagokban egy omnibusz igénypont alapjan adott esetben
sikerrel fiilon foghaté a bitorlé, még akkor is, ha a szabadalom 6sszes tobbi igénypont-
ja mar elvérzett.

Az omnibusz igénypont alkalmazasa kifejezzen javasolhaté nemzetkozi (PCT-) vagy
europai bejelentéseknél, ha a bejelentd olyan tagorszagban is tervez nemzeti szakaszt,
amelyben az omnibusz igénypont elfogadott vagy megtfirt.
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