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o T Az ekvivalencia (egyenértékiiség) Iényege
Négy jellemz6bél allo (egy g) lenyeg

féigénypont oltalmi kdre e,

"Annak megallapitasakor, hogy a
szabadalmi oltalom kiterjed-e valamely

J1 termekre vagy eljarasra, megfeleléen
figyelembe kell venni a terméknek
vagy az eljarasnak az igénypontban
foglaltakkal egyenertekd jellemzoit is."
(Szt. 24.5(4))

J4

"A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy
eljarasra terjed ki, amelyben az igénypont 0sszes
jellemzéje megvaldsul." (Szt. 24.8(2))

"Az igénypontok tartalmat nem lehet kizarolag szo6
szerinti értelmukre korlatozni; az igénypontoknak
azonban olyan jelentést sem lehet tulajdonitani, = ckvivalencia alapu értelmezes
mintha azok csupan iranymutatast adnanak
szakember szamara az oltalmazni kivant talalmany
meghatarozasahoz." (Szt. 24.5(3))

= m m w570 Szerinti értelmezés

A két korvonal kozotti terulet nem 'szurke
zona', hanem az oltalmi kor része.



Az ekvivalencia elv indokoltsaga
Az elv altalanos indokai:

- A szabadalmas védelme a nyelv korlataibol fakado 'tokéletlenséggel' szemben - a
nyelv nem kepes preciz médon muszaki koncepcidkat leirni.

« A talalmanyok ujdonsaga miatt az adott muszaki tertlet nem feltétlenul van
‘ellatva’ megfelelGen altalanosito kifejezésekkel.

- [egyes orszagokban] A szabadalmas védelme az elére nem lathatd késdbbi
muszaki vivmanyokkal szemben - ktlénésen uttord jellegd talalmanyok esetén.
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Nem a bejelent6 / szabadalmi ugyvivo feladata
lenne az egyenertekd lehetésegek
szambavétele és az absztrakcid ennek
megfeleld alkalmazasa?

Az ekvivalencia elv végso soron a bejelentd /
szabadalmi Ugyvivé hibait hivatott orvosolni?




Az ekvivalencia elv problematikaja

A klasszikus tulajdoni targyaknal (‘dolog')

a jogsertést altalaban éppen a dolgok

hatarfelUletén lehet egyertelmien

észlelni, bizonyitani. Az iparjogvédelmi oltalmak az immaterialis
s javak koze tartoznak, lényeguk szerint eleve
megfoghatatlanok.

A szabadalmi oltalom hatarai gyakran az
igenypontok szo szerinti ertelmezese esetéen
sem egyértelmUek elsO olvasasra, tekintettel
arra, hogy absztrakt nyelvi eszkdzbket
alkalmazunk maszaki megoldasok egy
halmazanak definialasara.

...erzékel6 eszkoz...
...es/vagy...

Az ekvivalencia elv korlatok nélkuli
alkalmazasa ezt az eleve bizonytalan oltalmi
hatarfeltletet tovabb bizonytalanithatja.

...lenyegében parhuzamos...

...-ra alkalmasan kialakitott...

A bizonytalansag elsésorban a kozérdek
sérelmét okozza, de végso soron a
szabadalmas érdekével is ellentétes.



Léteznek-e athaghatatlan korlatok az
ekvivalencia elv alkalmazasaban?

Cél a maganérdek és a kozérdek kozotti egyensuly megteremtése:
- fair ellentételezés (oltalom) a szabadalmas részére
- megfeleld iranymutatas a k6z szamara az oltalom terjedelme tekintetében



Nemzetkozi jogtudomanyi vizsgalédas/elemzés
Question Q175 (Q229)

Orszagjelentes 40 orszagbol:

Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Czech
Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary,
India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Malaysia, Mexico, Norway,
Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russia,
Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom,
United States.

Az ekvivalencia elv alkalmazasa csak harom orszag esetében kizart:
Colombia, Mexico, Paraguay

Megallapitasok:

1. A'legtobb orszagban a szabadalmi oltalom tagabb, mint ami az igénypontok
sz0 szerinti ertelmezésébdl adodik.

2. Az ekvivalencia elv gyakorlataban jelentOs eltérés van az egyes orszagok, és
kilonds mdédon az eurdpai orszagok gyakorlata kozott is.
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1790. aprilis 10. - 1836: "Land run"

- centralis oltalmi igény-megfogalmazasok
- igénypont fogalmazas nem kételez6
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- UNITED STATES PATENT OFFICE.

ATGUETTS BITELOEFROT, OF OINCTRNATI, OHLO.

WMODE OF PREVENTING STEAM -BOILEERS YHOM BURSTING AND APTLICATLE TO
OTHER FURFOSES

EBpeclfiention of Letlsre Patent Moo 200, dated Dey 23, 1837,

What I claim as my invention and desire
to secure by Letters Patent 1s—
The application to common steam boilers
of a perforatec steam regulator of a corre- 75

Lt sponding figure to that of the boiler in

1 836'1 870. IgenypOﬂt which it is placed, but of smaller dimen-

s sions, leaving a space between it and the

ke Zdeme nyek sides and ends of the boiler, secured by rods
or arms extending iIrom the sides ?Ind fgnlds 80

: L4 = (L] P of the regulator to the sides and ends of the

*d beJelentO kOtEIes kulon boiler, tlEa flues passing through both regu-

R P . lator and boiler for irevquti the burst-

megjeldlni azt a részletet, ing of the latter by checking, breaking, or

equally distributing the power of the iteam, 85
i 4 iNAci~ and thus preventing its acting with too
feJIeSZteSt Vagy komblnaCIOtl great a force on any part of the boiler,
sz, e I, i whether constructed in the manner herein
amEIyet SaJatJanak |g€ny€| described, or in any other snbstanhall;l; the
same uinF pE;lnmple_and for the purposes here- 90
in set forth.

AUGUSTUS EITELGEORGE.

Witnesses:
War. P. Eruror,
Jimzes MacGrecor, Jr.




1870 - : az igénypont elnyeri mai

formajat | i |
J Unerrp States PaTent OFFICE.
- a bejelento koteles "kulén —
- | o . r 3 y: AAMULL . ROGINSON, OF PEMBERTON, QIO
megjeldlni és elhatarolt modon BITCHING-MAGHINE.
Igé nyel n | — n SPECTFICATION forming pest af Ltters Yatint 2, 250,000, dubed Wovemlme 22, LS5L
. z & . I elaim as my invention— o
az oltalmi kor a Hivatallal L o et wroviieilvith aled |
fOl tatott k d - outer rim, a series of retractible spades, and
egvez » side plates entirely inclosing both sides of the
y gy Caes ditehing-wheel, to prevent the ingressot earth, -
- - . substantially as described.
eredmenYEkent alakUI kl -d 2, A ditching-wheel, &, provided with an
. ’r . onter slotted rim, &, a series of retractible
beJelentO nem |genye|het a ; spades, k, and dished plates [ 1, entively inclos-
h z ing both sides of the difching-wheel, substan-
AllAcA i 1 ~ tially as deseribed, and for the purpose el
technika allasara kiterjedd gally ' |
3. The combination, with tbe ditehing-whee
O lta l mat o d, having dished side ’plat&s, L1, of the trame ¢,
t F | i having less width at itsmiddle than at itsends,
» 4 Ce i ler substantially as described, and for the purpose
ntralis igényt az oltalmi kér fhetanG Iy L

hatarvonalara 6sszpontosito
periférialis igényrendszer valtja fel



Kezdetek: Az ekvivalencia elv kialakulasa el6tti
birdsagi gyakorlat
- A birésagok nem kivantak meg a szabadalmi
leiras és a kifogasolt termék teljes azonossagat,
hanem a bitorlas megallapitottak "lenyegi
azonossag", "latszolagos kulonbozoség" esetén
IS
- A birosagok nagy szabadsaggal rendelkeztek a
szabadalmi monopoliumok terjedelmének
megszabasaban
- Winans v. Denmead (1853): az oltalom targya
kup alaku tartaly szénszallitd vasuti kocsihoz;
nyolcszog alapu gula alakra megallapitottak a
bitorlast



1853: Az ekvivalencia elv megjelenése

- Az igénypontok elterjedésével kialakul az oltalmi
kor fogalma

- A birésagok a szabadalmi oltalom két zénajat
kildnboztetik meg: sz4 szerinti értelemben vett
bitorlas es az ekvivalencia elv szerinti bitorlas

- Az uttoro talalmanyokat szelesebb kérben
illettek meg az ekvivalensek, mint a kisebb
talalmanyokat

- Megjelenik a "file-wrapper estoppel"

| Btti



1877: "All-elements rule"

- a bitorlas megallapitasahoz elengedhetetlen,
hogy a kifogasolt termékben minden igényponti
jellemzé megvalosuljon, vagy sz6 szerinti
értelmezéssel vagy az ekvivalencia elv
alkalmazasaval



A vonatkoztatasi idopont kérdése

- 1885, Legfels6bb Birdsag: az oltalom csak az
els6bbség napjan ismert ekvivalensekre terjed
ki; a kés6bb megjelend ekvivalensekre nem = az
oltalmi kér nem valtozik a mdszaki fejlédés
kbvetkeztében

- 1894: A joggyakorlat ezt a korlatot megsz(nteti
az uttord talalmanyok tekintetében - az ilyen
talalmanyok a feltalalaskor még nem
rendelkeznek ekvivalensekkel



1950 - Graver Tank, a XX. szazad tesztje

- Oltalom: hegesztési folyasztoszer, amely
alkalifoldfem szilikatot tartalmaz. A kifogasolt
termek nem alkalifoldfémet, hanem mangan
szilikatot tartalmazott.

- A mangan szilikat 6sszetevd adott célra vald
alkalmazhatdsaga ismert volt a technika allasa
szerint, a birosag un. "elore lathatd ekvivalensnek”
mindsitette

- Kizardlag a sz0 szerinti értelmezes a szabadalmat
"Ures és hasznalhatatlan dologga" tenné.

- "A teszt" (triple identity): ekvivalns a megoldas ha
lényegében ugyanazon funkciot lat el Iényegében
ugyanolyan maddon, és ezaltal [ényegében
ugyanolyan eredményt er el, mint a talalmany.



1989: Corning Glass Works ddntés: az
ekvivalencia elv alkalmazasa extrém maddon
- Az oltalom Uvegszalra vonatkozott, amelynek
belsd szalaban a kopenyréteghez képest
lecsokkentették a szennyez6dések jelenlétét
a téresmutato, es ezzel a hatotavolsag
novelesere
- A kifogasolt termékben a kbpenyréteghez
jarulékos szennyezodest adtak es ezzel értek
el a toresmutato noveléset
- A bitorlast a birosag megallapitotta



1992: Lemelson v. General Mills
- Az ekvivalencia elv nem hasznalhato arra,
hogy az oltalmat a technika alldsa szerinti
termékre vagy a technika allasa fényében a
szakember szamara nyilvanvalo termékre
kiterjesszek




1997: Warner-Jekinson

- A bejelentd 6 - 9 pH tartomanyra vonult vissza; a
technika allasa 9 feletti pH-t ismertetett. A
kifogasolt eljarasban 5 pH szerepelt.

- Birdsag: a bejelentési eljaras soran térténd
korlatozas kizarja az ekvivalens megoldasok
koérébdl az oltalmi igénybdl 'kiesé' megoldasokat,
akkor is, ha indokolatlan (nem volt sziikséges a
szabadalmazhatosaghoz)

- = "prosecution history estoppel"

1997: Sage Products

- A bejelent0 altal el6relathato ekvivalensek ki
vannak zarva az oltalmi korbdl = "patent drafter
estoppel”

- A bejelent0 joga szelesebb oltalmi kor
kiharcolasa - elmaradasanak kdvetkezmenyeit a
koz helyett a bejelentének kell viselnie

2002: Joh

- N RhAinl
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2002: Johnson & Johnson dontés
- A bejelenté altal a leirasban ismertetett, de
nem igenyelt megoldasra sem terjedhet ki az
oltalom az ekvivalencia elv alapjan
- A bejelentésben emlitett, de nem igenyelt
tartalmat a birdsag ugy tekinti, mint amit
kdzkincsnek szantak.



2002, 2007: Festo | es |l dontések
- Meger0Ositik, hogy az elOre lathato ekvivalensek
nem esnek az oltalmi korbe
- Meger0Ositik a prosecution history estoppel
alkalmazasat

"Egy ekvivalens el6re lathato, ha a szakembernek
tudnia kellett az alternativa létezésérdl az eredetileg
igenyelt oltalmi kor szerinti szakteruleten, akkor is,
ha az alternativanak a modositott oltalmi igény
szerint célokra val6 alkalmassaga nem volt ismert."



JEGYZOKONYV AZ EUROPAI SZABADALMI EGYEZMENY 69. CIKKENEK
ERTELMEZESEROL

1. cikk

A 69. cikk nem értelmezhetd oly médon, hogy az eurépai szabadalom alapjan
fennall6 oltalom terjedelmét az igénypontokban hasznalt szavak pontos, sz6 szerinti
jelentése alapjan kell érteni, és hogy a leiras és a rajzok kizarélag az igénypontokban
talalhato ellentmondasok feloldasara szolgalnak. Nem ertelmezheté oly médon
sem, hogy az igénypontok csupan iranymutatast adnanak, és hogy a tényleges
oltalmi kor kiterjedhet arra, ami a szakember szamara a leiras és a rajzok vizsgalata
utan a szabadalmas igényeként megjelenik. Ezzel ellentétben az értelmezésnek e két
magyarazat kozott oly modon kell allast foglalnia, hogy egyarant biztositsa a
szabadalmas megfelel6 védelmét, valamint a jogbiztonsagot harmadik személyek
szamara.

2. cikk

Az eurdpai szabadalom alapjan fennall6 oltalom terjedelmének meghatarozasakor
megfelelen figyelembe kell venni az igénypontban foglalt jellemzével egyenértékd
jellemzot.

Tervezet, amely nem kerult elfogadasra:

"Az oltalom terjedelmények meghatarozasahoz megfelel6en figyelembe kell venni a
szabadalom bejelentdje vagy jogosultja altal tett barmilyen, az europai
bejelentésben vagy szabadalomban, illetve megadasra vagy az eurdpai szabadalom
érvényességére vonatkozo eljarasban tett, az oltalmi kort egyértelmten korlatozé
kijelentest."




Egyesult Kiralysag

Hagyomanyosan a kdézérdek védelme hangsulyos, a szabadalom egy
kivétel a monopoliumok tilalma aldl (1624: Statute of Monopolies)

Az igénypontok tendencidézusan szik értelmezése

EPC el6tt: "doctrine of pith and marrow": az igénypont lényeges és
kevésbé leényeges jellemzOkbdl all. Ekvivalens helyettesités csak a
kevésbe lényeges jellemzbk tekintetében lehetséges.

EPC utan: "purposive construction": a szabadalmas szandéka volt-e
az adott kifejezésnek valo szigord megfelelés (a valtozatoknak az
oltalmi kéron kivul esése), akkor is, ha a jellemzd nincs erdemi
hatassal a talalmany mikodésére?

Protokoll kérdések:



Protokoll kérdések:

1. A valtozat érdemi hatassal van a talalmany midkddésére? Ha igen,
a valtozat az oltalmi kérén kival van.

2. Az a kéralmeny, hogy a valtozat nincs erdemi hatassal a talalmany
mukoddeésere, nyilvanvalo volt a szakember szamara a szabadalom
megadasakor? Ha nem, a valtozat az oltalmi kérdn kival van.

3. A szabadalmat olvaso6 szakember az igénypont nyelvezetébdl ugy
érthette, hogy a szabadalmas szandeéka szerint az elsodleges
jelentésnek valod szigoru megfelelés a talalmany [ényegi
kovetelmeénye? Ha igen, a valtozat az oltalmi koron kival van.

Egyebekben a valtozat az oltalmi korbe esik.




Németorszag

Hagyomanyosan a feltalalé érdekét tartjak szem el6tt.

Az ekvivalencia teszt |épései:

1. A kérdéses miszaki megoldasnak a talalmany alapjaul szolgald
problémat objektive azonosan hato eszkdzokkel kell elérnie.

2. A szakembernek - mUszaki ismereti alapjan - képesnek kell lennie
arra, hogy ezeket a modositott eszkdzoket azonosan hatonak ismerje

fel.

3. A szakembernek a fenti merlegelést Ugy kell az igénypont
tartalmahoz kapcsolnia, hogy mind a kérdéses mUszaki megoldast,
mind a sz0 szerinti értelmezés szerinti megoldast figyelembe veszi.



Japan

Az ezredforduloig nemigen alkalmaztak az ekvivalencia elvet

1998: Ball Spline dontés

"kicserélhet6ségi kritérium™: a miszaki megoldas az oltalmi korbe esik akkor is, ha a talalmany
célja elérhet6 a [sz6 szerinti értelmezésen kivul esdé] kicserélt jellemzékkel is, és a mUszaki
megoldas azonos funkcionalitdsokat és hatasokat eredmeényez.

Ot lépésbdl all6 teszt (ekvivalens, ha mindegyik teljesul):

1. Az adott jellemzd nem lényeges része az igenyelt talalmanynak.

2. A talalmany céljat avizsgalt termék eléri, tovabba azonos mukodest és hatast valosit meg.

3. Avizsgalt termék eldallitasakor a szakember szamara a valtozat konnyen kigondolhaté volt.

4. A bejelentés benyujtasakor a vizsgalt termék nem tartozott a
technika allasahoz és annak alapjan a szakember szamara nem volt kénnyen kigondolhaté sem.

5. Nem allnak fenn specialis kéralmények, pl. a vizsgalt terméket a szabadalmas a bejelentési
eljaras soran nem zarta ki szandékosan az oltalmi igénybdl.



Abszolat korlatok

Nemzetkozi konszenzus (?)

Az igényponti jellemzdk A technika éllasahoz tartozé A leirasban ismertetett, de nem A leirdasban elvetett Az dnmagaban talalmanynak
hianytalan megléte megoldas kizarasa igényelt megoldas kizarasa megoldas kizarasa mindsiild megoldas kizarasa
("all elements rule") ("prior art defence") ("disclaimed embodiment defence”) ("disavowed embodiment defence”) ("creative effort defence")

Aktatdrténet

o ("prosecution history estoppel”)
Néhany
orszagban
elfogadott
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Eldrelathatosag
("foreseeability™)

Orszagonként =
ellentétes
megitélési



Az igényponti jellemzdk hianytalan megléte
{"all elements rule")

A korlat lényege és problematikaja

Lenyege
- Minden igényponti jellermzének meg kell valosulnia a kifogasolt termékben, vagy sz6
szerinti értelmezéssel vagy az ekvivalencia elv alapjan

A kritérium teljesilésének ellendrzéséhez rendre minden igényponti jellemzdt meg kell
vizsgalni

Probléma
+ a gyakorlatban el6fordul, hogy a kifogasolt miiszaki megoldas egy eleme tébb
igényponti jellemzé kombinacidjat valdsitja meg vagy tobb elem valdsit meg egy
igényponti jellemz6t

USA
- Dolly Inc (1994), Corning Glass Works (1989): "ekvivalencia akkor is fennallhat, ha a
kifogasolt termeék két komponense valositja meg a szabadalmazott talalmany egyik
funkciojat”

Az igeényponti jellemzdk hianytalan megléte
("all elements rule")

Hazai joggyakorlat

Atdrvény (EPC-vel dsszhangban léve) szovegébdl kdvetkezik a kritérium hazai
érvényessege:
+ "amelyben az igénypont osszes jellemzdje megvalosul”
- "megfelelden figyelembe kell venni a terméknek vagy az eljarasnak az igénypontban
foglaltakkal egyenértékd jellemzdit is.”

Iparjogvédelmi Szakertdi Testllet:
- lgényponti jellemzd: ... elényos helyen és szamban elhelyezett [elemek]
kapcsolodnak.”
- Szakértdi VElemény: ez a jellemzd nem foglalja magaban azt az esetet, amikor az
[elemek] szama nullaval egyenld

« Igényponti jellemzd: "... hatrafelé enyhen emelkedd, és
hatso vegen erdsen lehajld lepcsdje (4) van.”

« Szakértdi Vélemény: hatrafelé meredekebben
emelkedd, hatsd felén pedig enyhébben lahajlé - az
ellentétes aszimmetria miatt nem tekinthetd
egyenertéklinek = a jellemzd nem lehet ekvivalens a
vele ellentétes jellemzével

Az igényponti jellemzdk hidnytalan megléte
("all elements rule")

A korlat orszagonkénti megjelenése

USA
- 1877-ben megjelenik a korlat, amely mai is érvényes

Egyesiilt Kiralysag
« A korlat mindig érvényes volt a gyakorlatban
- Catnic déntés (1982): az analizis azokra a jellemzékre koncentral, amelyek eltérmek a
526 szerinti igényponti jellemzdéktdl, de minden jellemzét vizsgalni kell

Németorszag
+ A korlatot az EPC el6tt lényegében nem alkalmaztak, azota szlikebb terjedelemben,
de jelen van a gyakorlatban - az EPC 'szigoritott' a gyakorlaton
« Az analizis jelenleg az egyes igényponti jellemzdkre és azok kdlcstnds
Gsszefliggésére iranyul

Japan
- Kezdetben a német, majd az USA-beli mintakat koveti
- Az analizis minden jellemzére kiterjed

Az igényponti jellemzék hianytalan megléte
("all elements rule")

A numerikus igényponti jellemzék problematikaja

A numerikus tartomanyok esetében az ekvivalencia kérdése a tartomanyon kivili, de a tartomany hatardhoz
kiizel eséi értékeknél jelentkezik

A numerikus Jellemzok esetében az ekvivalencia elv alkalmazasa vilagszerte igen korlatozott, Okai:
+ a szamok értelmezése egyszerl (szemben az absztrake kifejezésekkel)
- az értelmezés némi tered ad a "kérilbel0l”, "hozzavetilegesen” kifejezések alkalmazasa esetén (FICPI téma: a
"kéiriilbelil 2" lefedi a pontosan 2° esetet?)
+ a bejelentd feladata a numerikus tartomany megfeleld megadasa - a jogbiztonsag a sz6 szerinti értelmezést
indekolja

Németorszag: DC Disseldorf, Chimney Pipe Case (2001)
« |gényponti jellemzd: "0,5%8s 2°kizott sz6g"
+ Kifogasolt termek: 2,5°
- a kifogasaolt termék minden mas jellemzdt és a talalmany céljat és hatasat is megvalositotta
« Dintés: csak a tartomanytdl nagyon kis mértékben eltérd érték mindsilhet ekvivalensnek; a jelen esetben az
eltérés 33%

USA: FC, Adams Respiratory Therapeutics, Inc. (2010}

- |gényponti jellemzé; "legalabb 3500 dra*mikrogramm/ml"

« Kifogasolt termék: 3493,38 dra*mikrogramm/ml

+ DC: az alsd hatdr alatti, nem ekvivalens, nem esik az oltalmi kérbe

+ FC: meg kell vizsgalni, hogy a kifogasolt termék csak lényegtelen meértékben kulgnbozik-e a szabadalomtdl - a
termék ekvivalens, az oltalmi korbe esik

- Szignifikans digitek elmélete: ha az adott miszaki terdlet szignifikans digitjeit tekintjilk (a fenti esetben az elsé
két digit) , a jellemzd akar szd szerinti értelmezéssel is megvaldsulhat



A technika allasahoz tartozd megoldas kizardsa
("prior art defence")

A korlat orszagonkénti megjelenése

USA

- 1992: Lemelson v. General Mills, 2001: Loctite Corp. v. Ultraseal Ltd.

- A szabadalom nem szerezhetd meg oly madon, hogy az kiterjedjen a
technika allasara vagy a technika allasanak nyilvanvalé médositasara.
Emiatt a bejelentéskori technika allasa az ekvivalencia elv
alkalmazhatdsaganak abszollt korlatja.

Egyesult Kiralysag
- Az ekvivalencia elv korlatozott alkalmazasa miatt a jogirodalomban a korlat
ritkan jelenik meg, de altalanosan elfogadottnak tekintik

Németorszag
- 1987-t6l: "Formsteinenwand" (a jogirodalomban kilon néwvvel illetik)

Japan
- Ateszt 4. lépése

A technika alldaséhoz tartozé megoldas kizarasa
("prior art defence”)
Hazai gyakorlat I.

Iparjogvédelmi Szakértdi Testllet: nem ismeri el a korlatot

"Az abszollt korlat érvényesitése ... azt jelentené, hogy példaul egy
szabadalombitorlasi eljarasban az oltalom terjedelmének értelmezése soran
tilos lenne olyan terlletre ,tévedni”, ahol a szabadalom oltalomképessége mar
nem allna fenn."

"Az oltalom terjedelmére vonatkozo szabalyok kozott (Szt. 24. § (1)-(4)
bekezdés) nincs olyan, amely az oltalom terjedelmét barmiféle dsszefliggéshe
hozna az oltalomképességgel. A hatalyos oltalomhoz oltalomképességi vélelem
fliz6dik, amely csak megsemmisitési eljarasban dénthetd meg.”

A fenti jogértelmezés helyessége igen kétséges, tekintettel arra, hogy az
ekvivalencia elv alapjan fennallod és a technika allasara kiterjedni latszé oltalmi
részt nem lehet megsemmisitési eljarasban 'lefaragni’. A kdzérdek ilyen
sérelmét kizardlag az oltalmi kor értelmezési joggyakorlataval lehet
megakadalyozni.

A technika allasahoz tartozd megoldas kizarasa
("prior art defence")

A korlat gyakorlati megkozelitése

Neéhany orszag jogirodalmaban megjelenik az un. "hipotetikus igénypaont”
fogalma:

1. A tényleges igénypontbdl indulunk ki, azt értelmezzik és a szo szerinti
értelmezéssel megvaldsulo jellemzdket azonositjuk

2. Az igénypontot madositjuk oly modon, hogy a szé szerinti
értelmezéssel nem megvalasulo jellemzdket kicseréljik a kifogasolt
termék megfelel6 elemeivel

3. Az igy létrehozott hipotetikus igénypont oltalomkepesseéget a technika
allasa fényében megvizsgaljuk - ha oltalomképtelen: a korlat folytan nem
érvényestl az ekvivalencia

A technika allasahoz tartozd megoldas kizarasa
("prior art defence")

Hazai gyakorlat II.
8.Pkf.25.032/2009
Az SZTNH a hasznalati mintat megsemmisitette
A Fovarosi Tarvéenyszek a megvaltoztatasi kérelmet elutasitotta, és a végzéshen kifejtette:

« "...az ekvivalencia-elv érvényesulése kdvetkeztében - a megoldas mintacltalmat a
feltalaloi 1épés hianyaban akkor is meg kell semmisiteni, ha a helyettesitd
megoldas nem alapul feltalaloi lepésen.”

A Févarosi [téldtabla a fellebbezést elutasitotta, de a végzésében kifejtette:

- "... indokolatlanok és a megsemmisitési eljaras kereteit meghaladdak voltak a
mintaoltalom terjedelmére vonatkozo elséfoku birdsagi okfejtések ,.."

- ... az elséfoku birdsag ... abban az iranyban is vizsgalodott, hogy van-e a miiszaki
megolddsnak olyan helyettesité megoldasa, amely nem alapul feltalaloi lépésen, és
amennyiben van ilyen, akkor is meg kell semmisiteni a mintaoltalmat ..."

- "... az egyenértéklseg vizsgalatanak a megsemmisités irdnti eljarasban nem volt
létjogosultsaga..."

3.P.26.728/210

Fdvarosi Torvenyszek: vizsgalandd, hogy egy vagy tébb jellemzé helyettesitése a
szabadalmi oltalom olyan kiterjesztesét jelenti-e, hogy az abbol eredd kizarolagos jog
akadalyokat képez a jogszerl kereskedelem szamara (2004/48/EK iranyelv 3. cikk (2) bek.,
TRIPS Egyezmeny 41. cikk 1. pont)



A lefrasban ismertetett, de nem igényelt megoldas kizarasa

("disclaimed embodiment defence") A leirdshan ismertetett, de nem igényelt megoldas kizarasa

("disclaimed embodiment defence")

A korlat orszagonkénti megitélése Hazai gyakorlat

USA
« 1854, Winans v. Denmead: "a szabadalmas formalhatja Ugy is az oltalmi igényét, hogy a
feltalaltnal kevesebbet igényel, vagy azt egy konkrét megvalositasi modra is korlatozhatja a
talalmany mas kiviteli alakjainak kizarasaval”
« 2002, Johnson & Johnson - megerdsiti a gyakorlatot: "ez a kordlmény a nem igényelt
tartalmat kozkinccseé teszi"

Vélhetdleg egyezik a nemzetkizileg elfogadott gyakorlattal

Erv amellett, hogy a leirdst 8sszhangba kell hozni az igénypontokkal,
az oltalmi igényen kivili megoldasakat célszer( 'kigyomlalni'

Egyesilt Kirdlysag
- Az igénypontok sziik értelmezése miatt a korlat mindig is létezett

Németorszag
"Heavy Metal Oxidation Catalyst" ("Schwermetalloxidations-katalysator”); GRUR 1989, 205:

- "A jogiztonsdggal nem Osszeegyeztethetd az oltalom kiterjesztése olyan eljarasra, amelyet a
szakember - miiszaki ismeretei alapjan - a leiras alapjan képes felismerni, de amely nincs az
igénypontokba foglalva.”

GFSC, X ZR 69/10(2011)

- A leirasban kinyilvanitott, de nem igényelt mliszaki megoldasra az ekvivalencia alapjan nem
terjedhet ki az oltalom.

- Az oltalmi kérbe eséshez a kifogasolt miszaki megoldasnak legaldbb annyira kell
kulonboznie a leirasban feltart, de nem igényelt megoldastol, mint az igényelt megoldastal

Japén
« Ateszt 5. lépése



A lelrasban elvetett megoldas kizarasa
("disavowed embodiment defence")

Egységes gyakorlat

Az igénypontokat a leiras és a rajzok alapjan kell értelmezni

A leirasban egyértelmdlen nem talalmanyinak mindsitett
tartalomra az oltalom kiterjedése a kozérdek jelentos sérelmét
okozna

Aleirasban elvetett megoldas kizarasa
("disavowed embodiment defence")

Hazai gyakorlat

Iparjogvédelmi Szakértdi Testllet

"Az ekvivalencia elvnek azonban athaghatatlan korlatja, hogy az
oltalom nem terjedhet ki olyan targyra, amelyre vonatkozoan
eredetileg sem lehetett volna - a feltaras alapjan megalapozottan -
oltalmi igényt tamasztani."



Az 6nmagdban taldlmanynak mindsilé megoldas kizarasa
("creative effort defence”)

A korlat orszagonkénti megitélése

Mindig a szakember a vonatkoztatasi alap

USA
1997, Warner-Jenknson Co. déntés: "Interchangeability”
« A szakember felismerhette-e az adott igényponti jellemzdnek egy masikra vald
kicserélhetdségét

Egyesult Kiralysag
Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited [1990] F.S.R. 181
= Ataldlmanyt és annak modositasat is ismerd szakember felismerhette-e a jellemzdk
kicserélhetdsaget

Németorszag

BGH Zerlegvorrichtung fir Baumstamme (Cutting Device for Tree Trunks) - Mitt. 1994, 181.

- A birdsag megerdsiti azt a régi alapelvet, amely szerint az ekvivalencia nem terjedhet ki
olyan kiviteli alakra, amely feltaldloi tevékenységen alapul a szabadalom szerinti
kitanitdshoz viszonyitva

Japan
- Ateszt 3. lépése

Az onmagaban talalmanynak minGsulo megoldas kizarasa
("creative effort defence")

Hazai gyakorlat

Iparjogvédelmi Szakértdi Testllet

"Ekvivalencia csak akkor allhat fenn, ha a helyettesités lehetdsége
es a helyettesito jellemzének a igénypont helyettesitett
jellemzdjével vald egyenértéklisége nyilvanvald a mesterséghen
jaratos személy szamara, egyfelél a hasznalati minta leiras és
rajzok, masfeldl az els6bbség (itt: a bejelentés) napjan
hozzaferhetd - a technika allasahoz tartozo - ismeretek alapjan.”



Aktatorténet
("prosecution history estoppel”)

A korlat orszagonkénti megjelenése

USA
+ 1957, Warner-Jenkinson dontés: a szabadalmas az ekvivalencia elv segitségével nem
kaphat vissza olyan oltalmi terjedelmet, amelyrdl lemondott a bejelentesi eljaras soran
- Nem abszol(t korlat! Kivételek:
« (i) az ekvivalens nem volt eldrelathatd
- (i) @ modositas csak érintdlegesen kapcsolodott az ekvivalenshez
- (iil) a bejelentdtdl nem volt elvarhatd , hogy olyan igénypontot fogalmazzon, amely
570 szerinti értelmezessel is kiterjed az ekvivalensre

Egyesdlt Kiralysag
- Nincs ilyen korlat; az angol birdsag ertisen ellenzi a doktrinat

Németorszag
- Nincs ilyen korlat

lapan
+ Teszt 5. lépése
+ 1998, Ball Spline dontés: "ha a szabadalmas a bejelentés soran vagy mas modon az
igénypont oltalmi korébdl valo szandékos kizdrassal egy technologiat kirekeszt a
szabadalom oltalmi karébdl, vagy a szabadalmas mas cselekmenye kivalrdl igy
értelmezhetd, a szabadalmas nem érvényesithet igényt ezen kizarassal ellentétesen"

Aktatorténet
("prosecution history estoppel”)

Hazai joggyakorlat I.

Telefonos korkérdés a Hivatalban és a Birdsagon
- Nincs tudomasuk olyan Ggyrél, amelyben a kérdés felmertilt volna
- Nem alkalmaznak az ilyen korlatot
- Szt 24, 8 (1) "... Az igénypontokat a leirds és a rajzok alapjan kell értelmezni.” - kizarja mas
korulmenyek értelmezesenek lehetdseget

Ptk.

- 4. 5(1) A polgari jogok gyakorlasa és a katelezettségek teljesitése soran a felek a
johiszemUség és tisztesség kovetelményének megfelelden, kilcsondsen egyuttmdidkddve
kotelesek eljarni.

A szerzddések megkotésére irdnyuld targyalasok soran gyakran sziikség van az egyes
szerzfdéses kitételek felek dltali értelmezésére. Ezek az értelmezési

- 207, § (1) A szerzddési nyilatkozatot vita esetén Ugy kell értelmezni, ahogyan azt a masik
félnek a nyilatkozo feltehetd akaratara és az eset korilmeényeire tekintettel a szavak
altalanosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

AktatGrténet
("prosecution history estoppel")

'Puha’ korlat szamos orszag gyakorlataban

Svédorszag, Spanyolorszag, Portugdlia, Svéjc, Brazilia, Argentina
+ A korlat a polgari jog alapelveibdl kdvetkezik: johiszemiség és tisztesseg elve
- A szabadalom szerzédés-elméleti megkozelitésén alapszik
+ Romai jog: “Venire contra factum proprium nemini licet” = Senki sem cselekedhet korabhi
magatartasaval ellentétesen

A korlat tekintetében két ellentétes megkozelités létezik, Erdekes madon mindkettd a
kozérdek védelmére épal:

1. Az elsd megkdzelités a kozérdekbe Gtkozének mindsiti annak megengedését, hogy a
bejelentd a bejelentési eljaras sordn - a szabadalmazhatdsag megalapozasa érdekéhen - egy
kifejezés szlik értelmezése mellett érveljen, majd egy jogérvényesitési eljaras soran egy
tdgabb értelmezést propagdljon.

2. A masodik megkozelités szerint az igénypontok, és nem az akta figyelmezteti a
tarsadalmat a kizarolagos jogra, igy a kozérdekhe Gtkozne eldirni az aktatanulmanyozasi
kotelezettséget az igénypontok értelmezéséhez.

Aktatorténet
("prosecution history estoppel")

Hazai joggyakorlat 1.

O

Telefonkanyv Ggy (védjegy) Te I efo n k6 n yv

- Avédjegy bejelentési eljarasaban a védjegyjogosult a megjelolés leira jellegén alapulo
felhivasra a kovetkezdket nyilatkozta:

LEl6 kivanjuk azonban adni, hogy a telefonkanyv sz, jelen abraval vald kombinalt hasznalata
a megkllénboztetd jelleget biztositja. A telefonknyv szo versenytars altal térténd hasznalata
nem valasitana meg vedjegybitorlast, mert kizarolag a lajstromozni kért alakban elveznenk ra
védjegyoltalmat. A Védjegytorvény idevonatkozd rendelkezésének ugyanis az a
jogszabalyalkotdi szandéka, hogy egyes aruk megjeldlésére altalanosan hasznalt szo ne
élvezhessen oltalmat, ezzel a tobbi azonos arut forgalmazni kivand céget kizarva a piacrol.”

Avedjegyjogosult késGbb bitorlasi pert inditott; a kifogasolt tevékenyseg: "telefonkonyv.org”
domain név haszndlata, a "telefonkdnyv” sz6 cégnévben vald haszndlata
+ Fovarosi Torvényszek, Fovarosi [télotabla: megéllapitottak a védjegybitorlast
- Kuria (PfRv.IV.21.301/2009/5); a jogerds itéletet hatalyon kivill helyezte és a keresetet
elutasitotta: Vt. 15. (1) b) "a védjegyoltalom alapjan a védjegyjogosult nem tilthat el mast
attél, hogy gazdasagi tevékenysége karében - az lzleti tisztesség kovetelményeivel
Gsszhanghan - hasznalja az aru vagy szolgdltatas fajtajara, rendeltetésére, egyéh
jellemzdjére vonatkozo jelzest. "



Elérelathatdsag
("foreseeabllity™)

Az egyes orszagok gyakorlata

USA
+ Kezdetben az ekvivalencia kiterjedt a bejelentési napon elGrelathaté megoldasokra is, de a
jelenlegi joggyakorlat lényegében kizarja ezen megoldasokat az oltalmi korbol
- A mai joggyakorlat kizarolag az eldre nem lathatd megoldasokat venja az ekvivalencia karébe
- Az ekvivalencia megitélésének viszonyitasi iddpontja a bitorlas idGpontja
« Az oltalmi kor idében véltozik, novekszik, mert a joggyakorlat a késébb megjelend kiviteli
alakokat is az oltalmi kirbe vonja

Egyesilt Kiralysag
- Az oltalom terjedelme nem valtozik idében; az ekvivalencia megitélésének viszonyitasi
id0paontja a szabadalom publikalasanak idGpontja

Nemetorszag
- Nincs egyértelmd joggyakorlat, de a jogirodalom azokat a megolddsokat is javasolja az
oltalmi korbe vonni, amelyek megvalodsitasa csak késdbb valt lehetségessé

Japan
- Eredetileg a bejelentési nap volt a viszonyitasi idopont; az oltalom terjedelme iddvel nem
valtozott
- 1998-161 (Japanese Supreme Court): a mai USA-beli gyakorlatot vezették be

Az oltalom id6ben valtozik: Franciaorszag, Hollandia, Cseh Koztarsasag, Dél-Korea, Brazilia

Eldrelathatosag
("foreseeability”)

Hazai gyakorlat

8,Pf.20.580/2008

magneskartya - csipkartya

"A hasznalati minta oltalmi korének meg nem engedett kibdvitését jelentené a technika adott
dllasdhoz képest a késdbbi fejlesztések eredményeként |étrejott és funkcidjaban is eltérd
miszaki megoldasok egyenériékd jellemzdként vald elfogaddsa.”

Oltalom terjedelme
(vonalkazas)

eldre nem lathaté gj
technologia

520 szerint] értelmezés

g { Magyarorszag
oltalmi kére

Egyesult Kiralysag

bejelentéskor eldre
lathato ekvivalensek
oltalmi tébblete




