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Nem mindig konnyl feladat a szellemi alkotashoz a
megfeleld oltalmi forma megvalasztasa ...

X

... €s néha utodlag valtani kell
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l. Attérés mas oltalmi formara a jogszerzés
megindulasa elott:

a bejelentés tipusa eltér az els6bbseégi bejelentéseéetol
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Eltéro tipusu bejelentés elsobbségének igénylése

A Parizsi Uniés Egyezmeény els6bbségre vonatkozo kogens
szabalyai nyitva hagyjak az oltalmi forma valtasanak lehet6ségét:

» 4. Cikk: Az egyik orszagban tett bejelentés vonatkozhat
talalmanyra, hasznalati mintara, ipari mintara vagy vedjegyre,
ennek elsObbsege igényelheté egy masik orszagban tett
bejelentésnél, de nem irja el0 a ket bejelentés tekintetében az
azonos oltalmi format.

Eppen ellenkezdleg:

» 4. Cikk E) (1) hasznalati minta bejelentés elsGbbségét igényl6
ipari minta bejelentésnél az els6bbségi id6 6 hénap

Bodenhausen kommentar: ,The reverse case is not
mentioned, but can be taken to be included.”

» 4. Cikk E) (2) hasznalati minta és szabadalmi bejelentés
kolcsonosen alkalmas egymas elsdbbségéhez

» Megvalaszolatlan kérdés: mi a helyzet a tovabbi kombinacidkkal?
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Eltéro tipusu bejelentés elsobbségének igénylése
EUIPO:

A kOzOsségi formatervezeési mintakrol szolé 6/2002/EK rendelet:
» 41. cikk: hasznalati minta bejelentés els6bbsége is igényelhetd

EUIPO Design guidelines:

szabadalmi bejelentés els6bbsége nem igényelhetd, de PCT
bejelentés els6bbsége igen, mert az a hasznalati mintakra is
kiterjed

Ez utobbit a T-579/19. sz. EUB (Torvényszek) itélete is
megerositette; ez ugyben fellebbezés van folyamatban: 6 vagy
12 hénap-e az els6bbségi hataridd

Az eurdpai uniods veédjegyrol szold 2017/1001 rendelet:
» 34. cikk: kizarélag védjegybejelentés els6bbsége igényelhet6
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Eltéro tipusu bejelentés elsobbségének igénylése

EPO:

Az Eurdpai Szabadalmi Egyezmény az els6bbség kérdését

teljeskorden, zartan rendezi, nem tamaszkodik a PUE bizonytalan
szovegezesere:

» 87. cikk: kizardlag szabadalom, hasznalati mintaoltalom vagy
hasznossagi bizonylat iranti bejelentés elsdbbsége igényelhetd

J15/80 sz. fellebbezési tanacsi dontés: formatervezésiminta-
oltalmi bejelentés elsGbbsége nem igényelhet6

PCT:

Nincs iranymutatas
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Eltéro tipusu bejelentés elsdbbségének igénylése
SZTNH:
Szt. (1995. évi XXXIII. tv.):

» 61. § (1) b): ,kulfoldi bejelentést” emlit, nem korlatozva annak
lehetséges tipusait
A Modszertani Utmutato (11.3.2.) korlatozni latszik: csak
szabadalmi, hasznalatiminta-oltalmi vagy szerzGi tanusitvany
bejelentés els6bbsége igényelhet6

Hmt. (1991. évi XXXVIII. tv.)

» 36/A. §:visszautal az Szt.-re
A Mddszertani Utmutato (11.4.7.2.) koveti a szabadalmit

Fmtv. (2001. évi XLVIII. tv.)

» 40. § (1) b): szintén ,kulfoldi bejelentést” emlit, nem korlatozva
annak lehetséges tipusait
A Modszertani Utmutato (11.4.2.) szintén, nem korlatozva annak
lehetséges tipusait (Id. PUE 4. Cikk E) (1))
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Il. Attérés mas oltalmi formara a jogszerzés
megindulasa utan

Legfontosabb/leggyakoribb eset a szabadalmi oltalomrol
hasznalatiminta-oltalomra torténé valtas

= szarmaztatas, azaz hasznalatiminta-oltalmi bejelentést inditunk,
megtartva a szabadalmi bejelentés bejelentési napjat és
els6bbségeét
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Szabadalom vs. hasznalatiminta-oltalom

A szokasos 0sszehasonlitasi szempontokon (oltalmi idén, oltalmi
targyak korén, érdemi vizsgalaton) kivuli fontos gyakorlati kérdések

A hasznalatiminta-oltalom gyengébb:
» Nincs kozvetett bitorlas (idészer ezt fenntartani?)
» Egyetlen f6igénypont engedélyezett

» Bitorlasi per + megsemmisités: a per felfUggesztése biztosra
vehetd, de ennek hianyaban is birésagi oltalom-érvényesseg
vizsgalat torténik, amely alapjan is elutasithaté a kereset (Hmt.
38.§(2))

» A hasznalatiminta-oltalom erésebb (!):
Tapasztalatok szerint az oltalmat nehéz megsemmisiteni
(Hmt. indokolas: a feltalaléi |épés a feltalaloi tevékenységhez
képest ,kevésbé magas szinten megkovetelt alkotdi teljesitmeény”)
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A 10 év oltalmi ido gyakran elegendo

A Magyarorszagon hafa/yOS A hatalyos szabadalmak korfaja szerint
- megadott oltalmak esetében
SZGbada/mak /(Offaja szabadalmak szama a legtobb,
3500 mig a hatalyos eurépai szabadalmi oltalmaknal
a hetedik éves szabadalmak szama
3000 a legmagasabb.
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(SZTNH Tények & adatok 2021)
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A szarmaztatas tartalmi kérdései

» Hasznalatiminta-oltalom csak konkrét mintara: targy kialakitasara,
szerkezetére vagy részeinek elrendezésere, berendezésre, tobb —
egymassal kapcsolatban levo — eszkozbdl allé rendszerre adhato.

» A szarmaztatasnal kovetelmeény, hogy a két bejelentés ,,azonos targyra”
vonatkozzon — a szabadalmi bejelentés sokkal tagabb korre vonatkozhat

1. SzUkséges-e, hogy azonos maradjon a teljes igényelt oltalmi kor?
Valasz: nem

» Eljaras/alkalmazas igénypont elvileg sem maradhat szarmaztatasnal
» Csak egyetlen féigénypont maradhat szarmaztatasnal

» Jogtorténeti ok: 2001-ig ipari minta bejelentésbdl is lehetett
hasznalatiminta-oltalmi bejelentést szarmaztatni, ipari minta
bejelentéseknek nem volt igénypontja

» A szabadalmi bejelentés érvényes igénypont nélkul is, azaz el6fordulhat,
hogy igénypont el6szor a szarmaztatott bejelentésben jelenik meg
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A szarmaztatas tartalmi kérdései

2. Szukséges-e, hogy azonos maradjon a termék/berendezés
féigénypont?
Valaszom: nem; az el6zd érveken kivul:

» Hmt. indokolas: ,A szarmaztatas jogintézmenye egyreszt az
elutasitott vagy elutasitas elott allo szabadalmi ... bejelentések,
valamint ... megsemmisitett szabadalmak ,mmegmentésére” ... nyujt
lehetéséget” — a megmentéshez tipikusan szukséges az igenypont
modositasa, adott esetben korlatozasa

» A Hmt. Médszertani Utmutaté sem irja elé az azonos igénypont
kOvetelményét: ... alapveté feltétele a szarmaztatasnak, hogy a két
bejelentés targya megegyezzek. Ez alatt tartalmi egyezést kell érteni
..., 1d. Szt. 72. § (1) idéntdl érvényes szbvegét/indokolasat

Arra igenyelhet0 oltalom, ami kinyilvanitasra kerult az eredeti
bejelentésben — meddig feszegethetdk a hatarok?
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A szarmaztatas tartalmi kérdései

3. Eredetileg csak eljaras vagy alkalmazas igenypontot tartalmazo
szabadalmi bejelentésnél lehetséges-e a szarmaztatas?

Valaszom: igen, ha a szabadalmi bejelentés eredeti tartalma lehetove

teszi szerkezetre, berendezésre vonatkozo oltalmi igény

megfogalmazasat is

» llyen esetben a szabadalmi bejelentés modositasa is jogszertien
lehetbveé tenné szerkezetre, berendezésre vonatkozo igénypont
beillesztéset

» Természetesen a legjobb stratégia mar az indulasnal vagy elutasitas
veszélye esetén szerkezet/berendezés igénypontot is beilleszteni,
akkor is, ha talalmany hangsulya az eljarason van
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A szarmaztatas tartalmi kérdései

4. A jovOre nézve kivanatos-e a hasznalatiminta-oltalommal védhet6
szellemi alkotasok korének bbévitése, a szabadaloméhoz kozelitése?

Valaszom: igen, ez a kérdés napirenden tartando

» A hazai Hmt. a német szabalyozas mintajara készult, az indokolas
tobb helyen is hivatkozik a német jogra

» Anémet jog 1990-ig korlatozta a hazaihoz hasonldéan az oltalom
targyat, azota vegyi termeékek, alkalmazasi talalmanyok is védhetok,
kivétel: az eljarasok

» Nem talalhatok a szakirodalomban olyan cikkek, amelyek e bovebb
oltalmi targyi kor németorszagi gazdasagi hatranyairdl szélnanak

» Az osztrak jog még az eljarasokat is engedi — de nem kell Oket
feltétlendl utanozni
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A szarmaztatas idozitési kérdései

1. Ment6ov bejelentés elutasitasa esetén:

Szarmaztatni lehet ,a szabadalmi bejelentést elutasité hatarozat
jogerére emelkedésétél szamitott harom hénapon belul” (Hmt.
30. § (2)a))

Probléma:

» Az elutasitas ,varatlanul”’ érkezhet, szemben a szabadalom-
megadassal (és ellentétben az ESZH gyakorlataval)

» 2011. ota az elutasitd hatarozat kelte utan nem lehetséges
modositas, megosztas (Szt. 72. § (2), 73. § (1)) — lecsokken a
jatéktér, ami lehetévé tenné a masik oltalmi formahoz valé adaptaciot

» A mentéov funkcidhoz udvos lenne az eljarasba beiktatott, hatarozott
elGjel az elutasitas elbtt
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A szarmaztatas idozitési kérdései

2. Ment6ov szabadalmi bejelentés onkéntes elejtése esetén:

Szarmaztatni lehet ,a szabadalmi bejelentési eljaras soran” (Hmt.
30. § (2)a))

Kérdés:
» Az elejtend6 szabadalmi bejelentés adott évi fenntartasi dija 6

honapos turelmi idén belul fizethetd — érvényes-e a szarmaztatas

ezen 6 honapon belul, ha végul nem fizetik meg a szabadalmi
bejelentés fenntartasi dijat?

Valasz: igen

» Aturelmi idon belul még érvényes szabadalmi bejelentésnek szamit
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A szarmaztatas megsemmisitéses esetének kérdései

Ment6ov: szarmaztatni lehet ,a szabadalom ujdonsag vagy feltalaloi
tevekenység hianyaban torténé megsemmisitése esetén a hatarozat
jogerére emelkedésétél szamitott harom hénapon belul” (Hmt.30. § (2)b))

Ujdonsag hianya: menté lehet a 6 honapos tiirelmi idé
Feltalaloi tevékenység hianya: mentd lehet az alacsonyabb elvart szint

Kérdes:
» Ha nem teljes megsemmisités, hanem csak korlatozas (részleges
megsemmisités) torténik, fennall-e a szarmaztatas lehetbsége?

Példaul, ha az eljaras igénypont fennmarad, de a berendezés
igénypont megsemmisul — ez nem ritka szcenario

Valasz: ?
» Az Szt. 42. § (2) korlatozas = részleges megsemmisités
» Javasolhato ezt a kérdést jogszabalyi szinten tisztazni

» ... addig pedig az ertékes ugyeket inkabb féigénypontonként
megosztani
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A szarmaztatas megvont europai szabadalom esetén

AT, DE, IT: lehetbveé teszi, felismerték ennek hasznossagat, ,nemzeti
tobbletet” biztosit jogszerzés/jogérvenyesités szempontjabadl, nincs
minden veszve az eurdpai szabadalom megvonasakor.

Kérdés: lehetséges nalunk? Az Szt. csak a megsemmisités esetét emliti
explicit médon, az eurdpai felszolalasi eljaras keretében tortend
megvonast nem.

Valaszom: igen; a kovetkez0 rendelkezések egyuttes ertelmezésével:

Hmt. 30. §; Szt. 62. § (3); 84/A. § a), b); 84/B. § (2),(3); 84/D. § (1);
84/G. § (1); 84/M. § (1),(3); ESZE 68.cikk; 100.cikk; 138.cikk;
177.cikk(1),(2)

- megvonas = megsemmisités

Célszerinek latszana a szarmaztatas ezen opcidjat
torvényileg/médszertani utmutatdban explicit médon is megjeleniteni.

Dr. Kereszty Marcell 18
Godolle, Kékes, Mészaros & Szabo



Idozitési kérdések
1. Szarmaztatasnak ,csak a szabadalmi bejelentés napjatol szamitott tiz
éven belul van helye”

Az eurdpai szabadalom megvonasaig ebbdl sok év eltelik:

PCT bejelentés 2,5 év

Eurdpai elbiralas: 4 év (gyorsitott eljarasban sokkal rovidebb is lehet)
Felszdlalas: 1,5 év

Osszesen: 8 év = csak 2 év marad az oltalmi idébél, de a bejelentési
napra visszamenoéleges hatalyu, elévulési idon belul hatékonyan
visszamenodlegesen is érvényesithetd

Fellebbezés a felszolalasi eljarasban: + 3 év - tullépjuk a 10 évet,
megszunik a szarmaztatas lehet6sége

Stratégiai dontés: fellebbezés vagy szarmaztatas
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Idozitési kérdések

2. A szarmaztatasos bejelentést ,a hatarozat jogerore emelkedéseétol
szamitott harom hénapon belul” kell benyujtani.

Az eurdpai szabadalom megvonasa — fellebbezés hianyaban — a
felszolalasi tanacs szdbeli targyalason meghozott dontésével
emelkedik jogerére (G0012/91. sz. fellebbviteli tanacsi dontés), innen
szamitando a 3 honap.

3. A szarmaztatas alapjaul szolgalo, Magyarorszagon hatalyossa valt
eurodpai szabadalomnak a megvonasig fenn kell allnia, a fenntartasi dijak
megfizetésének elmaradasa miatt nem szabad korabban megszinnie.
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A megvonas okaival kapcsolatos kérdések

,a Szabadalom ujdonsag vagy feltalaloi tevékenység hianyaban torténé
megsemmisitése esetén” van helye szarmaztatasnak

A felszolalasi eljarasban a szabadalmasi védekezésben tipikusan tobb
igénypont-valtozatot is el6adnak, a felszolalasi tanacs pedig azokat
egymas utan sorra véve dont azok elfogadasarol/elutasitasarol. Ezek
kozott lehetnek olyanok, amelyeket az ujdonsag vagy a feltalaloi
tevékenység hianyaban utasitanak el, és lehetnek mas jogalapon
elutasitottak is.

Kérdés: Teljesul-e a szarmaztatasi feltétel, ha a felszoélalasi eljarasban
legalabb egy igénypont-valtozatot az ujdonsag vagy a feltalaloi
tevékenység hianyaban utasitanak el?

Valaszom: igen, mert az ujdonsag vagy a feltalaléi tevékenység megléte
esetén nem allna be a semmisseg.
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A megvonas okaival kapcsolatos kérdések

El kell érnunk, hogy a felszolalasi eljarasban legalabb egy igénypont-
valtozatot az ujdonsag vagy a feltalaloi tevékenység hianya miatt
utasitsanak el — nem mindig konnyQ!

Az eurdpai felszolalasokban 30%-aban sikerrel jarnak az ,added matter”
(bGvitd értelmld modositas) érvek, ami hasonlé nagysagrendd, mint az
ujdonsag hianyara vagy a feltalaloi tevékenység hianyara alapozott érvek
sikeresseége.

Erdekes elkeriil6 stratégiak sziilethetnek abbdl, ha a szabadalmas a
szarmaztatas lehetdségeére is tekintettel az ujdonsag/feltalaloi
tevékenység hianya iranyabdl kinal fel ,,utési feluleteket” igénypont-
valtozatokkal, a felszoélalé pedig — a szarmaztatas lehetéségének
kKizarasara — ,added matter” felé vagy a nem megengedhetbségi (,non-
allowable”) iranyba igyekszik terelni a dontést ezek vonatkozasaban.
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Koszonom figyelmuket!
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