Dr. MARKO Jozsef:

A"FELTALALOI TEVEKENYSEG" KOVETELMENYE A SZABADALOM-
KEPESSEG ELBIRALASANAL AZ EGYESULT KIRALYSAGBAN ES
ESZAK-AMERIKABAN

* A szerz6 szabadalmi Ggyvivé, 1014 Budapest, Méra F. u. 1., E-mail: j.marko@t-email.hu

© Dr. Marko Jozsef 1992



TARTALOMJEGYZEK
Oldal

A szOvegben hasznalt roviditések jegyzéke ..., 3
1. BEVEZEIES ... 4
2. A fogalom kialakulasa és torténeti fejlédése ...t 5
2.1 EQyesult KiralySAg ......couuuuuiiiieeeiiiiiie e 5
2.2 KANAAA ..ot 8
2.3 Amerikai Egyestilt AllamOok .........cccoooeeeeeeee e, 9
3. A jogi teszt mint segédeszkoz a feltalaloi tevékenység elbiralasahoz 12
B AMO3. § M ESZE e e 12
3.2 A"GRAHAM" t€SZt ...vvveiiiiiieieeee e e 13
3.3 AZ"OLIVER" t€SZt .cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
3.4 A"BOCHNOVIC" t€SZL ...evvveeiiiiiieiiiiiiiiie e e e 14
4. A "szakember" fogalma .............ccccee e 18
4.1 Ki @ "szaKember"? ... 18
4.2 A "szakember tudasszintje" ... 20
5. A "korabbi miszaki szint" fogalma ... 23
5.1 A korabbi miszaki szint terjedelme ...............c.oooi 23
5.2 "Papir" anterioritas ..........coooeeiiiiiee e 23
5.3 MOZAIK-KEPZES ... e 24
6. Az igényelt taldlmany rekonstrualdsa ............ccccoioiiii 26
6.1 Az igénypont €rtelmezese ...........ccooeeeeiiniiii i 26
6.2 Melyik id6pontban értelmezendd az igénypont? ...........c.coeevenine. 27
7. A "KUIONbsEQ" felbeCSUIESE ..uuunniieeeiee e 29
8. Masodlagos szempontok ........ccooeeeiiiiiiiiiieeeen 2 3]
8.1 "Kereskedelmi siker" és "régota meglévé igéeny”............oooial 32
8.2 KOMDINACIO ... 33
8.3 Masok sikertelen tOrekvesei .........ccooveeeeiiiii i 33
9. A végs6 kérdés: Kézenfekvi-e a "Kulonbség"? ..o, 35
9.1 "Ex post facto" analizis ...........ooouvieeii i 35
9.2 A "CRIPPS-KEIAES" ... e e e e aaeaas 36

10. Kisérlet sajat teszt szerkesztésére
11. Kbvetkeztetések 40



A SZOVEGBEN HASZNALT ROVIDITESEK JEGYZEKE

C.A. - Court of Appeal (England)

Carp. Pat. Rep. - Carpmael's Patent Reports

CCPA - Court of Customs and Patent Appeals C.P.R. - Canadian Patent Reporter
C.P.R.(2d) - Canadian Patent Reporter, Second Series

Ex.C.R. - Exchequer Court Reports

F. - Federal Reporter

F.C.T.D. - Federal Court, Trial Division (Canada)

F.C.A. - Federal Court of Appeal (Canada)

How. - Howard's United States Supreme Court Reports

[IC - International Review of Industrial Property and Copyright Law
JPOS - Journal of the Patent Office Society

L.J.Ch. - Law Journal Chancery

PTIC - Patent and Trademark Institute of Canada

R.P.C. - Reports of Patent Cases

U.C.C.P. - Upper Canada Common Pleas

U.S. - United States Supreme Court Reports

U.S.C. - United States Code

USPQ - United States Patent Quarterly



1. BEVEZETES

A jelen dolgozatban az Egyesiilt Kirdlysag, Kanada és az Amerikai Egyesiilt Allamok
joggyakorlatat alapul véve foglalkozunk a "feltalaloi tevékenység" komplex kérdésével.

A szabadalomképesség érdemi elbfeltételei kozul a gyakorlati tapasztalatok szerint
altalaban a "feltalaloi tevékenység" elbiralasa a legnehezebb, éppen ezért a terjedelmes
szakirodalomban talan a legtobbet vitatott kérdés. Nyilvanvaldan igen nagy a felel6ssége
a kérdés eldontésére hivatott szabadalmi hivatalnak vagy birdsagnak, hiszen a szubjektiv
elemeket is tartalmazé itéletnek dhatatlanul fikcidkon és valdszinUsitéseken kell alapulnia.

E kényes kérdésnek az elddontéséhez, hogy nevezetesen a kérdéses talalmany "feltalaloi
tevékenység"-en alapul-e, vagy csupan kézenfekvd megoldasként értékelhetd, eldljaroban
egy sor lényeges kérdés tisztdzandd, példaul az alabbiak: - Milyen korabbi ismeretanyag
veend§ figyelembe? - Miként alkalmazandd ez a korabbi ismeretanyag? - Mirdl is kell
valéjadban megallapitani, hogy feltalaléi tevékenységen alapul-e? - Melyik id6épont
mértékadd a vizsgalat szempontjabdl? - Kinek a szemszdgébdl vizsgalandoé a kérdés?

Jollehet a fent nevezett harom orszag hosszu multra visszatekinté joggyakorlataban a
"feltalaloi tevékenység" elbiralasanak szempontjai kikristalyosodtak, e kérdések értelme-
zése és megitélése tavolrol sem mondhatd egységesnek.

A jelen elemzéssel célunk, hogy a targyalt, a szabadalmi jog teruletén nagy
hagyomanyokkal rendelkez6 orszagok gyakorlatdbdl megkiséreljink levonni olyan
altalanosithatd kovetkeztetéseket és modszereket, amelyek segithetik e bonyolult kérdés
objektivebb megkdzelitését.

2. A FOGALOM KIALAKULASA ES TORTENETI FEJLODESE

A "feltalaléi tevékenység" kovetelményének mélyrehatdobb elemzéséhez el6szor is
szukségesnek tlinik a fogalom kialakulasanak és torténeti fejlédésének rovid attekintése a
targyalt harom orszag vonatkozasaban, hiszen - ugy gondoljuk - a vitas kérdések csak
ennek ismeretében kdzelithetbk meg helyesen.

2.1. EGYESULT KIRALYSAG
(A kovetkezbkben az egyszerliség kedvéeért: Anglia)

A szabadalomra, mint jogintézményre vonatkozé els6é torvényként az angol
Monopoliumtorvény (Statute of Monopolies, 1623-24) tekinthet6. Ennek 6. szakasza
ugyan kozvetlenil még nem tett emlitést "feltalaloi tevékenység"-rél, de kozvetve,
csirajaban mar benne rejlett az "igazi és els6 feltalalo" (true and first inventor) "uj gyartasai
(gyartmanyai)" (manner of new manufactures) fogalomban. Az "0j" (new) magaban foglalja
az "ujdonsag"-ot, de a "manner of new manufactures" fogalom egészében segitett ahhoz
HILL szerint [1], hogy kifejlédjék az angol jogban a "kielégitd ismertetés" kovetelménye, és
végul is az "ujdonsag" mellett a "feltalaloi tevékenység" kovetelménye.

[1] Donald A. HILL: "The requirement for inventive step" PTIC Bulletin, Ser. 8, Vol. 6, Jan. 1980,
pp. 306-322 (CAN)



A XIX. szazad els6 felében az ipari forradalom hatasara erételjesen élénkult a piaci
verseny Angliaban, ezzel egyutt a szabadalmi perek szama is jelentésen megndétt. A
szabadalmi perekben hozott birésagi hatarozatok kilonbdz6 szdéhasznalattal kezdték
érinteni e fogalmat, példaul "feltalaléi igyesség" (inventive skill), "non-obviousness" (nem-
kézenfekviséq), "feltalaloi lépés” (inventive step) stb.

A tobb mint 200 éves Monopdliumtorvényen alapul6 joggyakorlat szamara a rohamos ipari
fejléodés egyre ujabb problémakat vetett fel. A kozérdekre kilonds tekintettel egyre
komolyabban kapott hangsulyt az a biréi vélemény, hogy az "ujdonsag" kovetelménye
onmagaban nem lehet elégséges a szabadalom érvényességéhez [2].

El6szor a "feltalaléi tevékenység" fogalommal egy 1868-beli birdsagi hatarozatban [3]
talalkozhatunk, amelyben a birésag ennek hianyat megallapitva nyilvanitotta
ervénytelennek a perbeli szabadalmat.

A XIX. szazad veégéig Kkirajzolédott néhany fontosabb problémakor a birdsagi
gyakorlatban: El6szor is elfogadotta valt, hogy a "feltalaléi tevékenység" mint a
joggyakorlat altal létrehozott érdemi kovetelmény szikségszerli, és az a Monopdli-
umtorveény szellemében elvalaszthatatlan a kozérdek mindenkori mérlegelésétdl. Masrészt
felmerult az a dilemma, hogy milyen legyen a viszony az "ujdonsag" és a "feltalaloi teve-
kenység" kovetelmények kozott. Ha ugyanis ezek kilonallo eléfeltételekként kezelendék,
akkor a nem megfelel6 szbhasznalat zavarokat okozhat. Harmadik problematikaként a
birébsagok részeérdl jelentkezett az az igény, hogy az itélkezési gyakorlat segitésére
kivanatos lenne valamiféle "objektiv mércét" felallitani a "feltalaléi tevékenység"
kovetelményének elbiralasahoz. Ezt a "mércé"-t pedig egyre inkabb a "szakember" szol-
galtatta, aki eredetileg a szakmaban "rendes vagy mechanikai képzettséggel
(Ugyességgel)" rendelkez6 "munkas" volt [4].

Az 1932-es Szabadalmi Torvényben "kézenfekvé" (obvious) néven mar szerepelt e
kovetelmény torvényes elbfeltételként. Ez a szabalyozas a szabadalom visszavonasi
jogalapjaként emliti azt az esetet, amikor "a taldlmany kézenfekvd és nem foglal magaban
feltalaloi tevékenységet a szabadalom megadasanak id6pontja elétt az ismert vagy
hasznalt megoldasokhoz képest" [5].

Az 1949-ben modositott angol Szabadalmi Toérvény a felszélalasi és visszavonasi
jogalapok felsorolasanal Iényegében megtartotta a fenti szabalyozast [6].

A jelenleg is hatalyos 1977-es torvénymodositas mar a szabadalomképesség feltételeként
azt irja eld, hogy a taldlmanynak "feltalaloi tevékenység"-en kell alapulnia. Ez a feltétel
pedig akkor teljesul, ha a talalmany "nem kézenfekvé a szakmaban képzett személy
szamara a korabbi m{iszaki szint ismeretében" [7].

[2] "Walker v. Congreve" dontés (1816), Carp.Pat.Rep.i.356.

[3] "White v. Toms" dontés (1868) 37. L.J.Ch. 204.

[4] FLETCHER Moulton H.: "Letters Patent for Inventions”, Butterworth and Co., London, 1979,
pp. 15-16: "skilled man in the art" was the ordinary or mechanical skill of a workman in the
trade.

[5] Patent and Design Act of 1932, Section 26(2)(f): "... the invention is obvious and does not
involve any inventive step having regard to what was known or used prior to the date of the
patent”.

[6] Patent Act of 1949, Section 32(1)(f) and Section 14(1)(e).

[7] Patent Act of 1977, Section (1)(b): "...it involves an inventive step" Section (3): "An invention
shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art,
having regard to any matter which forms part of the state of the art.”



A XX. szazad elejétél mar nyomon kovethetd, hogy a rohamos technoldgiai fejlédés
kovetkeztében miként valtozott meg a "képzett munkas" (skilled workman) és a "mihely"
(workshop) fogalmak tartalma is. Az addig tébbnyire manufakturalis jellegi iparbdl egyre
nagyobb részaranyt képviselt a nagyipar; hatalmas gyarak, kutato-fejleszt6 laboratoriumok
sora fejl6dott ki, amelyek mar nagy szamban alkalmaztak mérnokdket.

A birésagi hatarozatokban kimutathatd fejlédés azt mutatja, hogy a kulonb6z6 targyu
taldlmanyok esetében egyre inkabb mas és mas szinvonalu fiktiv "szakembert" vettek
figyelembe a feltalaloi tevékenység elbiralasanal, és értelemszeriien a "mihely" fogalom
is valtozott attél flugben, hogy a taldlmany viszonylag egyszeri manufakturalis
iparteruletre, vagy magasabb szinvonalu ipar terlletére esett. Ez utobbi esetben a
"mechanikai képzettség" helyett egyre inkdbb megjelenik a "mérnoki képzettség"
(engineering skill) fogalma [8].

2.2. KANADA

Az els6 kanadai Szabadalmi Térvény 1868-ban lépett hatalyba, amely egyrészt az angol,
masreészt pedig az USA-beli szabalyozast vette alapul.

1870-bél szarmazik az a birésagi hatarozat, amely el6sz6r emliti a "feltalaléi tevékenység”
kovetelményét [9].

Féleg a Legfelsé Birosag (Supreme Court of Canada) hatarozataiban az utdbbi 120 évben
e fogalom egy sor mas szinonimaja is fellelhetd, igy példaul: "talalékonysag"
(inventiveness), "feltalaléi leleményesség" (inventive ingenuity), "feltalaloi Ugyesség"
(inventive skill), "feltalaléi géniusz mértéke" (degree of inventive genius), illetve "nem-
kézenfekv6ség" (unobviousness). A dontések indoklasabol egyértelmien kitlinik, hogy a
"feltalaloi tevékenység" elbirdlasa mindig alapvetéen a kozérdek figyelembevételével
tortént [10].

A ‘"feltalaléi tevékenység" kovetelményének sajatos jellegére utalnak a birdsagi
itéletekben példaul az alabbi fogalmak: "a korabbi mlszaki szinthez képesti kilénbség
mértéke", illetve az ahhoz képesti "elérelépés” (degree of difference or advance in the art)
[11]. Az 1987-89-ben mddositott Szabadalmi Térvény ma hatalyos szévege sem irja el6 a
"feltalaldi tevékenység"-et mint anyagi jogi kdvetelményt, azt valtozatlanul a joggyakorlat
altal megkovetelt eléfeltételként kezelik.

A jelenlegi kanadai fogalomértelmezést talan a legjobban a Szodvetségi Fellebbviteli
Birésag (Federal Court of Appeal) egy hatarozatindoklasa fejezi ki, amely hangsulyoza,
hogy a "feltalaloi tevékenység kovetelményének kielégitéséhez nem elegendd, ha az
igényelt megoldas csupan mihelyszintl tokéletesités vagy fejlesztés" [12].

[8] "Benmax v. Austin Motor" dontés (1953) 70 R.P.C. 284 at 292.

[9] "Waterons v. Bishop" doéntés (1870) 20 U.C.C.P. 29; summarized in Fox: "Monopolies and
Patents" (1947) pp. 249-250, The University of Toronto Press, Toronto.

[10] "Crosley Radio v. C.G.E." dontés (1935) Ex.C.R. 190 at 195.

[11] Fox: "Canadian Patent Law and Practice" 4th ed. (1969) p. 65 and p. 99, The Carswell
Company Limited, Toronto. altal megkdvetelt eléfeltételként kezelik

[12] "Preformed v. Payer" dontés (1976) 24 C.P.R. (2d) 1 at 7 (F.C.T.D.): ".in order to satisfy the
inventive step requirement, this thing claimed must not be "a mere workshop's" improvement or
development.”

[13] "Hotchkiss v. Greenwood" dontés, 11 How 248 (1850) 52.US. 248: "... unless more ingenuity
and skill ... were required ... than were possessed by an ordinary mechanic acquainted with the
business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential
elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skillful mechanic,
not that of the inventor."



2.3. AMERIKAI EGYESULT ALLAMOK

Az 1790-ben hatalyba lépett els6 Szabadalmi Torvény még nem emliti a "feltalaldi
tevékenység" fogalmat. 1850-bél szarmazik az USA Legfelsd Birésaganak (U.S. Supreme
Court) az a hatarozata, amely e kdvetelménnyel kapcsolatban azt az allaspontot fejti ki,
hogy "ha nem volt szikség tobb leleményességre és Ugyességre, mint amennyivel egy
rendes mechanikus rendelkezik az adott szakteruleten, akkor hianyzott a leleményes-
ségnek és Ugyességnek az a foka, amely minden talalmany Iényeges elemét képezi. Mas
szavakkal, a tovabbfejlesztés az Ugyes mechanikus munkaja, nem pedig a feltalaloé" [13].

Az ezt kovetd mintegy 100 év joggyakorlatara a fenti hatarozat meghatarozo jelentéségi
volt. Egyértelmive valt, hogy a szabadalommal védett talalmanynak tobb leleményességet
(ingenuity) kell megtestesitenie, mint ami a szakmaban jartas mechanikus szokasos
munkajatol elvarhaté [14].

A "gyakorlott munkas" fogalmat illetéen egy masik birésagi hatarozat [15] ugy foglal allast,
hogy az régota elismerten relativ természetli, azaz a mindenkori Ggy tényallasatol figgd
kérdés.

Az 1952. évi mbdositaskor a térvény szdvegébe a "kézenfekvd" fogalom révén kerilt be e
kovetelmény. Ez a ma is hatalyos 103.¢-ban ugy fogalmazdédik meg, hogy "szabadalom
nem engedélyezhetd, ha a szabadalmaztatni kivant talalmany és a korabbi miszaki szint
kozotti kulonbségek csupan olyan mértéklek, hogy egészében tekintve a talalmany
kézenfekvé lett volna a feltalalas idépontjaban az adott talalmany szakteriletén kell6en
jartas személy szamara" [16].

A 60-as évek joggyakorlatat jol reprezentalja a GRAHAM Ugyben 1966-ban hozott hires
birésagi itélet [17] indoklasa, amely a "kézenfekvéség" kdvetelményének szempontjait a
kovetkez6képpen 0sszegzi:

"A 103.§ alapjan meghatarozand6é a korabbi miszaki szint terjedelme és tartalma;
megallapitandok a kulonbségek a korabbi mulszaki szint és az igénypontok kozott,
valamint a rendes szaktudas szintje az illeté szakmaban. Ehhez a hattérhez képest kell
eldénteni, hogy a talalmany kézenfekvé-e vagy sem. Masodlagos szempontok, mint
példaul a kereskedelmi siker, a régota meglévé, de ki nem elégitett igény, masok kudarca
stb. érvényesithetdk annak érdekében, hogy a szabadalmaztatni kivant talalmany eredetét
érintd korulmények megvilagitast kapjanak. A kézenfekvéség vagy nem kézenfekviség
kérdésében ezek a vizsgalatok lehetnek fontosak."

[14] Fox: "The Canadian Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions" 3rd ed. (1948)

vol. |, pp. 158-163, The Carswell Company, Limited, Toronto.

[15] "American Stainless v. Ludlum" déntés, 290 F. 103, 17 (2" Cir. 1923) [16] U.S. Code 35

Patents 103. §&:
"A patent may not be obtained ..., if the differences between the subject matter sought to be
patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious
at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said
subject matter pertains."

[17] "Graham v. John Deere" dontés, 383 U.S. 17-18; 148 USPQ 467 (1966):
"Under § 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between
the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the
pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the
subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt
but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances
surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or
nonobviousness, these inquiries may have relevancy."



3. A JOGI TESZT MINT SEGEDESZKOZ A FELTALALOI TEVEKENYSEG
ELBIRALASAHOZ

Amint arra fentebb mar utaltunk, az angol Monopdliumtoérvény szellemébdl szarmaztathatd
az a feltétel, hogy a kozérdek és a feltalalénak adott monopdlium kozoétt mindenkor
kényes egyensulyt kell fenntartani. Ezt a XIX. szézadig az "ujdonsag" kovetelménye
6nmagaban képes volt biztositani, de a rohamos technoldgiai fejlédés és a szabadalmak
szamanak jelentés novekedése miatt e kényes egyensuly megtartasahoz uj kovetelményt
volt kénytelen létrehozni a joggyakorlat, nevezetesen a "feltalaléi tevékenységet". Ez
késbbb Anglidban és az USA-ban térvényes kovetelménnyé valt.

Az "Ujdonsag" és a ‘“feltalaléi tevékenység" ugyan kulon-kilon vizsgalandé
kovetelmények, de tartalmilag szervesen dszszetartoznak, vagyis ugy tekintheték, mintha
a "feltalaloi tevékenység" az "ujdonsag" kdvetelményének "folytatasa" lenne [18].

Amint az a rovid torténelmi attekintésbél is kitlinik, a "feltalaléi tevékenység" kdvetelménye
nem lehet egységes mérce, hanem sokkal inkabb olyan kovetelményrendszer, amelyet
ugyenként egyedileg kell elbiralni. Ehhez a kényes mivelethez adhatnak kdvethetd
példakat, vagy legalabbis szempontokat az alabb targyalt jogi tesztek, amelyeket a beve-
zetbben emlitett harom orszag joggyakorlataban alkalmaznak. (Megjegyezzuik, hogy a
tesztek elnevezése a szerz6t6l szarmazik.)

3.1. A"03. §"-TESZT (USA)

A 103.§ fentebb mar idézett szévege (lasd [16] labjegyzet) magaban foglalja a feltalaléi
tevékenység jogi tesztjének tartalmi kereteit és az alkalmazandd miveletek javasolt
sorrendjét. Ezek tartalmilag a kovetkezok:

1. Meghatarozanddk a szabadalmaztatni kivant talalmany és a korabbi miszaki szint
kozotti kilonbségek;

2. Mérlegelendd, hogy ezeknek a kulonbségeknek az ismeretében a talalmany
egészében kézenfekvének mindsllt volna-e a talalmany szakterlletén rendes
képzettségl személy szamara a talalmany létrehozasanak idépontjaban.

3.2. A "GRAHAM"-TESZT (USA)

Az USA Legfelsé Birdsaga a "103.§"-tesztet Iényegében a kdvetkez6képpen pontositja a
"Graham v. John Deere" Gigyben hozott hatarozataban (lasd [17] labjegyzet):

Meghatarozando a korabbi miszaki szint terjedelme és tartalma;

Megbecsulendék a kulonbségek a korabbi miszaki szint és az igénypontok kozott;
Meghatarozando a rendes képzettseg, illetve a szinvonal az adott szakmaban;

Ehhez a hattérhez képest becsllendd meg, hogy a talalmany kézenfekvé-e vagy sem;

o wbdh =

Adott esetben figyelembe veend6k a masodlagos szempontok is, mint pl. kereskedelmi
siker, régota fennallé igény, masok hibai stb.

[18] J. BOCHNOVIC: "The Inventive Step", Max Planck Institue, Munich, 1982 (pp. 35-38).



Megjegyezzik, hogy a "masodlagos szempontok" figyelembevétele itt fakultativ
maveletként szerepelt ugyan, de mas USA-beli [19], valamint brit és kanadai birosagi
hatarozatokban [20],[21] ezek komolyabb hangsulyt kaptak azzal a céllal, hogy segitsék a
kérdés targyilagosabb megkozelitését.

3.3. Az "OLIVER"-TESZT (GB)

Az angol Fellebbviteli Birosag (Court of Appeal) tekintélyes biraja, L.J. OLIVER a
"Windsurfing" tgyben lefolytatott szabadalombitorlasi perben hozott hatarozataban (lasd
[20] labjegyzet) a kovetkezd jogi tesztet alkalmazta a "feltalaléi tevékenység"
vizsgalatahoz, amely az alabbi négy miveletbdl all:

1. Meghatarozando a perbeli szabadalom altal megtestesitett talalmanyi alapgondolat;

2. A birdsagnak meg kell becsulnie az e szakmaban szokasos képzettségl, de képzelt
személyt az els6bbség id6pontjaban, és belé kell taplalnia mindazt, ami ezen
id6épontban az illeté szakmaban altalanos ismeretanyagnak tekintendé;

3. A harmadik |épés az ismertként és hasznaltként idézett anyagok és a feltételezett
talalmany kozotti kilonbségek meghatarozasa;

4. Vegul a birdsagnak meg kell kérdeznie 6nmagatol, hogy vajon ezek a kulonbségek - a
talalmany ismeretanyaganak figyelmen kivil hagyasa esetén - olyan Iépéseket képvi-
selnek-e, amelyek a szakember szamara kézenfekvéek lettek volna, vagy azok
valamiféle talalmanyi szintet igényelnek.

(Az eredeti angol szbveg a kévetkezb:

"There are, we think, four steps which require to be taken in answering the jury

question [of obviousness]:

1. The first is to identify the inventive concept embodied in the patent in suit.

2. Thereafter, the court has to assume the mantle of normally skilled but
unimaginative addressee in the art at the priority date and to impute to him what
was, at that date common knowledge in the art in question.

3. The third step is to identify what, if any, differences exist between the matter cited
as being "known or used" and the alleged invention.

4. Finally, the court has to ask itself, whether, viewed without any knowledge of the
alleged invention, those differences constitute steps which would have been
obvious to the skilled man or whether they require any degree of invention.")

[19] "Simmons Fastener Corp. v. lllinois Tool Works Inc." déntés (1984) 222 USPQ 744.
[20] "Windsurfing Int. Inc. v. Tabur Marine (GB) Limited" dontés (1985) R.P.C. 59 at 80 (C.A.).

[21] Hayhurst: "Obviousness: The art of second guessing" Canadian Intellectual Property Review,
Vol. 5, 1988, p. 7.
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3.4. A"BOCHNOVIC"-TESZT (CAN)

John BOCHNOVIC kanadai ugyvéd és szabadalmi Ugyvivé konyvében (lasd [18]
labjegyzet) a kdvetkez6 gondolatmenetet és modszert javasolja a "feltalaloi tevékenység"
kérdésének elbiralasahoz:

1.

Az igényelt talalmany: Els6 lépésként a kérdéses ugyben a szabadalom vagy
szabadalmi bejelentés igénypontjait kell értelmezni, mivel alapveté szempont a
szabadalmi jogban, hogy az igénypontok definialjak a talalmanyt

("The Claimed Invention: The first step must involve construing the claims of the patent (or
patent application) at issue, for it is basic to patent law that the claims define the invention." ,

. A korabbi muiszaki szint: A korabbi miszaki szintet — a mellyel a talalmany

O0sszehasonlitandd - vildagosan meg kell hatarozni. Ennek magaban kell foglalnia a
korabbi muiszaki szintet reprezentalé adatok (iratok) meghatarozasat, amelyek a
korabbi nyilvanos ismeretanyag "egészét" fogjak képezni. Ez a korabbi miszaki szint
hasznalandé az "Ujdonsag" és a "feltalaloi tevékenység" kovetelményének fel-
becsuléséhez

("The Priort Art: The prior art against which each claim defining the alleged invention is to be
compared must be established clearly. This involves a determination of the items of prior art
which will qualify to form that "universe" of prior public knowledge which, by the law of the
patent system in question, is to be used to assess the novelty and inventive step
requirements.");

A kulonbség: A harmadik miveletként az igényelt talalmany és a korabbi miszaki szint
Odsszehasonlité elemzése alapjan meghatarozandé a kulonbség (illetve kulonbségek).
A kulénbségnek legalabb két aspektusa van: jellege és funkcidja. Fel kell becsiini a
kuldnbséget a talalmany jellegét illetéen; targy vagy berendezés esetében a kilonbség
magaban a szerkezetben jelentkezik, eljarasnal viszont a foganatositasi modban. A
funkciobeli kulonbség meghatarozasa magaban foglalja a talalmanybdl szarmazo
eredménybeli kulonbség meghatarozasat, amely esetenként a talalmany szerves
részét képezi; targynal vagy berendezésnél ez a kllonbség a hasznalat, illetve a
mikodés mddjaban, eljarasnal viszont az eljaras eredmeényeiben lenne.

("The Difference: This third consideration involves a comparative analysis of the claimed
invention and the body of prior art to determine a difference (or differences). It must be noted
that the concept of difference is not a narrow concept, but has at least two basic aspects:
nature and function. It will be necessary to evaluate the degree of difference having regard to
the nature of the invention, which, in the case of an object or apparatus, will amount to the
difference in structure, and which, in the case of a process, will amount to a difference in the
very procedure or carrying out of the process. A difference in function will involve a
determination of the difference in the result which follows from the invention and which in some
cases is an integral part of the invention. For an object or apparatus, this would be a difference
in the manner of operation, while for a process it would be a difference in the results of the
process.");

A korabbi miszaki szint hattere: Ez a mérlegelés magaban foglalja annak a hattérnek
a meghatarozasat, amelyhez képest a "kulonbség" megbecsulendé. Ez a muvelet
valojaban az ugynevezett demarkacios pontok kitizését foglalja magaban. A korabbi
milszaki szint mérlegelése szikségszerlien magaban foglalja a "képzett mihelybeli
munkas" fogalom modernizalasat is.

("The Background of the Field of Art: This consideration will involve a determination of the
background against which the "difference" is to be evaluated. In terms of the "continuum" this
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consideration will correspond to a determination of the location of the so-called point of
demarcation. The field of art consideration will necessarily involve a modern-day construction
of the "skilled workman in the workshop".)

5. A kulénbség kiértékelése - feltalaldi tevékenyséq: Itt érkezink el a végsé kérdéshez,
hogy nevezetesen a "kulonbség" mértéke elégséges-e a feltalaloi tevékenység meg-
létének bizonyitasahoz
("The Evaluation of the Difference - Inventive Step: This will amount to the ultimate

determination in the evaluation. It will necessarily involve answering the question as to whether
the degree of difference is far enough along the continuum to qualify as an inventive step.”) ;

6. Masodlagos szempontok: llyen szempontok lehetnek példaul a kereskedelmi siker,
hosszu ideje meglévd igény, régi probléma, valamint a talalmanynak a szakma altali el-
fogadasa. E szempontok koézil néhany kdzvetlenil lényeges lehet a dontés
meghozatalaban a kdrvonalazott séma szerint

("Secondary Considerations: Secondary considerations include, inter alia, commercial
success, long-felt want, contemporaneous development, long-standing problem, and
acceptance of the alleged invention by the relevant public. Some of these considerations are
directly relevant to determinations required within the outlined scheme; others are not, and yet
have been acknowledged to be relevant for the analysis of the requirement. Their precise roles
must be determined.”).

4. A "SZAKEMBER" FOGALMA

A "feltalaloi tevékenység" tesztiének meértékadd, de egyben fiktiv, azaz minden egyes
ugyben "mesterségesen létrehozandé meércéje" a "szakember", akinek szemszogebdl
vizsgalandd és eldontendd a f6 kérdés, hogy a taldlmany kézenfekvé-e.

4.1. KIA"SZAKEMBER"?

A fogalom torténeti fejlédését végigkdvetve, a brit és a kanadai joggyakorlat szerint
eredetileg "szakember" alatt "a mihely képzett munkasat" (a skilled workman in the work-
shop), illetve a "rendes munkast" (ordinary workman) vették alapul. A birésagi déntések
vilagosan megkulonboztetik a fiktiv "szakember"-ként figyelembeveendd “"rendes
munkas"-t a szabadalmi perekbe gyakran bevont, altalaban magasabb képzettségl "szak-
éertd tanu"-tél (expert witness), nehogy azok Osszetéveszthetbk legyenek (lasd [18]
labjegyzet).

Késébb e fogalom Blanco WHITE szerint [22] ugy pontosult, hogy a "szakember" (a man
skilled in the art) el6sz6r is kompetens, azaz illetékes az adott szakmaban, masrészt "j6 a
szakmajaban", de nincs gazdag fantaziaja vagy talalékonysaga.

[22] Blanco WHITE: "Patents For Inventions" 4" ed. (1974) pp. 150-151:

"Obviousness is to be judged by the standard of a man skilled in the art concerned: competent,
"good at his job," but not imaginative or of an inventive turn of mind." "In principle, it would seem
clear that the proper people to think of in judging obviousness are those who would in practice be
called upon to solve problems of the sort concerned. In a relatively unsophisticated industry, that
could be the manager or a man in the tool--room or drawing-office; but in the sort of industry
where manufacturing concerns keep research departments, that is presumably where unsolved
problems should end up."
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Alapelvként szdgezi le tovabba WHITE, hogy az a személy hasonlithaté a fiktiv
"szakember"-hez, aki a "megoldandoé problémaval a gyakorlatban rendszerint kapcsolatba
kerll. A kevésbé bonyolult iparban, illetve szakterlleten ez lehet a munka iranyitdja, a
mdhely munkasa vagy a rajzterem dolgozéja; de kutatdi bazist is igényld, azaz
bonyolultabb ipar esetében annak a helynek a dolgozdja veendd figyelembe, ahol a
felmerllé problémakat altalaban megoldjak" (azaz kutato, illetve mérndk szintl személy)
(lasd még [56]).

Az USA-ban 1952-ig a birésagi hatarozatok ilyen "szakember"-ként altalaban az adott
szakmaban jartas "rendes munkast" (ordinary mechanic) vették figyelembe [23]. Az 1952-
ben hatalyba |1ép6 szabalyozas 103.§-anak szdvegében jelenik meg "a szakmaban rendes
képzettséggel rendelkezé személy" (person having ordinary skill in the art) fogalma (lasd
[16] labjegyzet). Alapvetben befolyasolja a "szakember" szintjének egyedi meghatarozasat
a mindenkori talalmany jellege, vagyis hogy egyszerl vagy bonyolult talalmanyrdl van szo.
A talalmany targyatdl fliggben tehat az ilyen "szakember" "lehet mérndk vagy kutato, de
gyakrabban esetleg csak munkas, vagy technikus szintl személy".

A "szakember" tehat AMBRELL és DODGE szerint (lasd [23] labjegyzet) "a mindenkori
talalmanyhoz adaptalandd, kaméleon természetl fiktiv személy, aki allandéan valtoztatja
szinét és arnyalatat”.

A fentiekbdl kovetkezik, hogy ez a mesterségesen megvalasztott “"szakember"
semmiképpen sem lehet maga a feltalald, vagy az Ugyben eljaré6 bird6 vagy hivatali
vizsgalé vagy szakérté tanu stb., hanem csak egy olyan fiktiv személy, akinek tu-
dasszintjét minden egyes ugyben egyedien kell meghatarozni.

4.2. MILYEN TUDASSZINTU A "SZAKEMBER"?

A mértékado fiktiv "szakember" képzettségi szintjének meghatarozasaval kozvetve
meghataroztuk a tdle elvarhatd koteles, altalanos tudasszintet is. Nyilvanvaléan egy
szakmunkas vagy technikus szintl "szakember"-t6l mas 4&ltalanos ismeretanyag és
tapasztalat varhat6 el a talalmany szaktertletén, mint egy magasabb képzettségl mérnok
szintltél. Hasonldképpen, a kiulénbdzé talalmanyok esetén a nyilvdan mas és mas szintl
"szakember" minden egyes ugyben mast olvasna ki az adott ugyben idézett
anterioritdsokbdl, s6t magabdl a szabadalmi leirasbdl is a mértékadd idépontban. A
fentiek értelemszerlien érvényesek az illetd személy kombinaciokészségére is.

[23] J.G. GAMBRELL - I.H. DODGE: "Ordinary Skill in the Art - An Enemy of the Inventor or a
Friend of the People?" in Witherspoon publication "Nonobviousness - The Ultimate Condition of
Patentability" (1980) Washington, D.C., USA:

"He may in some instances be a graduate engineer or so-called scientist but in most cases he
is probably only a craftsman or technician”.

[56] Dr. PALAGY! Tivadar: "A szakember a szabadalmi joggyakorlatban" |-, Szabadalmi Kézlény
79. évf. 1974. évi 11. szam, 844. old.



13

"Altalanos ismeret" (common general knowledge) fogalom alatt a brit és a kanadai
joggyakorlat olyan ismerethalmazt ért, amely az adott szakmaban, illetve tudomanyban
kell6 szakképzettséggel rendelkez6 személy (azaz a "szakember") birtokaban van, amikor
az az anterioritasokat vagy a szabadalmi leirast tanulmanyozza [24].

Természetesen az adott szakterlleten ismert és elfogadott valamennyi informaciot és
ismeretet felolel6 "altalanos ismeretanyagot" a mértékado idépontban kell vizsgalni, és
nem késbébb, esetleg évekkel késébb, példaul egy bitorlasi per keretében, amikor a
"feltalaloi tevékenység" kovetelménye ujboli mérlegelésre kerdl [25].

A "szakember"-nek az USA-ban hasznélatos megfogalmazasu "rendes képzettségét"
(ordinary skill in the art) a neves "Black-féle Jogi Szoétar" [26] a kdvetkezbképpen
értelmezi:

"Olyan képzettségi szint, amelyet az adott szakterilettel foglalkozd6 emberek altalaban
alkalmaznak; nem olyan, amely csupan néhany, rendkivili tehetségl és képességl
ember sajatja."

Amint arra fentebb mar utaltunk, a bitorlasi perek jelentés részében az USA-ban is
igénybe vesznek "szakért6 tanut" (expert witness), aki a birésag felkérésére a korabbi mu-
szaki szint és a kérdéses talalmany viszonyitasa kérdésében a sajat képzettségének és
tapasztalatanak megfeleléen fejti ki szakvéleményét. Ezek a szakértd tanuk azonban
altalaban kiemelkedd képzettségl szakemberek, példaul egyetemi profeszszorok vagy
hires kutatok, kdvetkezésképpen ezek semmiképpen sem tekinthetdk az itt targyalt fiktiv
"szakember" megtestesitéjének, hiszen szamukra sok olyan megoldas nyilvan
kézenfekvd, ami a mértékado "szakember" szamara nem lenne az.

Ebben a vonatkozasban talan érdekes megemliteni JACKSON birénak (District Court of
Columbia) azt az elvi allasfoglalasat, amelyben a "szakember" vonatkozasaban
lényegében a kdvetkezbket allapitja meg:

[24] lasd [22] pp. 146:

"The term "common general knowledge" is used in patent law to mean that which is "known to
duly qualified persons engaged in that art or science"; or (in different words) that which is "part of
the mental attitude of a well-instructed representative of the class to whom the specification is
addressed” and nothing else; or again, that which is "part of the mental equipment of those

nn

concerned in the art under consideration”.

[25] lasd [18] p. 64:

"It is of course the common general knowledge at the time of the invention, and not at a time
(perhaps many years later) when the inventive step of the patented invention is being evaluated. It
is submitted that because of the nature of common general knowledge, there is little practical need
to focus on an exact date such as the date of invention." A brit és a jelenlegi kanadai szabadalmi
joggyakorlat ilyen mértékado idépontként az elsébbségi datumot veszi figyelembe (lasd [21] és
[22]), ezzel szemben az USA-ban a feltalalas id6épontja a mérvadé (lasd [15]).

[26] Black's Law Dictionary, 6th edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990:
"Ordinary skill in an art. That degree of skill which men engaged in that particular art usually
employ; not that which belongs to a few men only, of extraordinary endowments and capacities."
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e A jogi mérce a "szakmaban rendes képzettségl személy" kell, hogy legyen;

e A tanuként megidézett egyetemi professzor nyilvan nem tekintendé csupan ilyen
képzettséglinek;

e A professzor tanuvallomasa szerint szamara kézenfekvé volt az adott idépontban a
kérdéses talalmany;

e Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az a fiktiv "szakember" szamara is kézenfekvo lett
volna a mértékado idépontban;

e A kézenfekvbség 103.§ szerinti tesztje objektiv; ez nem a "talalmany" szubjektiv
tesztje; ebben a vonatkozasban az is Iényegtelen, hogy az igényelt talalmany szemeély
szerint maganak a feltalalonak kézenfekvé volt-e vagy sem;

e A zsenidlis Edison tdbb szabadalmat szerzett, jéllehet ezeknek legalabbis egy része
Onmaga szamara nyilvan kézenfekvé volt;

e Az ugyancsak lényegtelen, hogy egy biré szamara az adott idépontban kézenfekvé-e
vagy sem a talalmany, hacsak az eljaré bir6 nem olyan személy, aki az adott
szakteruleten "rendes képzettséggel rendelkezik" (vagyis nem a bir6 a mértékadd
személy, hanem a fiktiv "szakember") [27].

5. A "KORABBI MUSZAKI SZINT" FOGALMA

Maga a fogalom "korabbi muiszaki szint" (prior art) a targyalt orszagok egyikének a
szabadalmi térvényében sincs egyértelmlen definialva, jollehet az USA-beli szabalyozas
szerint a 103.¢-ban ebben a formaban szerepel, az angol Szabadalmi Térvény 2. és 3.
szakasza pedig ennek szinonimajat (state of the art) emliti.

5.1. A KORABBI MUSZAKI SZINT TERJEDELME

A targyalt orszagok szabadami torvényei meghatarozzak az "ujdonsag" kovetelményének
elbiralasahoz figyelembe veendé korabbi miszaki szint tartalmi kereteit (igy Angliaban a
2.§, Kanadaban a 28.§, az USA-ban pedig a 102.§).

[27] lasd [23] p. 5:330:
"It should be emphasized that the legal standard of reference must be the person having
"ordinary” skill in the art. Plaintiff's expert witness Bogdan, a professor in the School of Textiles
at North Carolina State College, can scarley be regarded as a man of merely "ordinary" skill in
the pertinent art. To regard him as such would be an insult to Professor Bogdan, who is in fact
a person having extraordinary skill in the art.
The professor testified at the trial that the claimed subject matter of the patent in suit would
have been personally obvious to him in 1957, and the Court has no reason to doubt that this is
so, but the fact remains that a great many things would be personally obvious to Professor
Bogdan that would not at all have been obvious to a person having merely "ordinary” skill in
the fine cotton process, particularly the carding operation thereof, "at the time the invention
was made" in 1957.
The test of obviousness under 35 U.S.C. § 103 is an objective one. It is not a subjective test of
“invention”. In this regard it would also be immaterial whether or not the claimed subject matter
was personally obvious to inventor Varga. Thomas Edison was justifiably granted many
patents for inventions, at least some of which must have been personally obvious to him as a
genius. It is likewise immaterial whether or not the claimed subject matter would have been
personally obvious to any judge in 1957, unless the particular judge also happened to be "a

"

person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains”.
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A "feltalaloi tevékenység" vizsgalatdhoz mindharom orszagban Iényegében ugyanezt a
"korabbi miszaki szintet" veszik figyelembe, kivéve Angliat, ahol a kérdéses szabadalmi
bejelentéshez, illetve szabadalomhoz képest korabbi els6bbségl, de késébb
nyilvanossagra hozott angol (illetve Angliat megjel6lé6 PCT vagy eurdpai) bejelentésektdl
ilyenkor eltekintenek (lasd [7] 2.§ (3)).

5.2. "PAPIR"-ANTERIORITAS

Az angol és észak-amerikai joggyakorlat olyan anterioritasokat tekint ilyennek (paper
anticipation), amelyeket publikaltak ugyan, de a gyakorlati alkalmazasara sohasem kerult
sor. Egyes vélemények szerint az ilyen nyomtatvanyokat kell6 évatossaggal kell kezelni,
masok szerint viszont ezek teljesen figyelmen kivil hagyanddk, hiszen az esetek egy
részénél eléfordulhat, hogy kivitelezhetetlenek, illetve mikodésképtelenek (lasd [18]).

Erdekes a kanadai THORSON biré allaspontja [28] e kérdésben, aki az USA-beli és a brit
joggyakorlatra is hivatkozva hangsulyozza, hogy "nem lenne szerencsés, ha egy
szabadalmat a gyakorlatba (termelésbe) soha nem vett "papir-anterioritas" alapjan
érvénytelenitenének".

Blanco WHITE szerint [29] "ha a talalmany kézenfekvének tlinik egy olyan korabbi javaslat
tukrében, amelyet sohasem alkalmaztak a gyakorlatban, akkor az 6tletmagnal tobbet kell
kimutatni, amely a kés6bbi tapasztalat fényében a fejlesztés kiinduldopontjanak tekinthetd".

5.3. MOZAIK-KEPZES

Mig az "ujdonsag" kiértékelésénél minden egyes anterioritast egyenként vetnek 0ssze az
igényelt talalmannyal, addig a "feltalaloi tevékenység" kovetelményének elbiralasakor a
targyalt orszagok mindegyikében megengedett az ugynevezett "mozaik-képzés"
(mosaicing of prior art references). A mozaik-képzés miveletének az a rendeltetése, hogy
kelléképpen figyelembe vehessék az érvényesitett anterioritasok egylttes hatasat a
képzelt "szakember" szemszdgébdl, és az § altalanos ismeretanyagaval egyutt.

A mozaik-képzés soran Blanco WHITE szerint (lasd [22]) az igazan nehéz eseteket azok
jelentik, amelyeknél két vagy tobb kilonalld, korabbi ismeretet kell dsszerakni a megoldas
rekonstrualasahoz, de ezek 6nmagukban semmiféle kézvetlen utalast nem tartalmaznak
az elérend6 kombinacié iranyaba. A brit joggyakorlat az ilyen esetekben altalaban
elismeri, hogy a kombinacio "feltalaléi tevékenységet" igényelt.

Az angol Lordok Hazanak (House of Lords) egy dontése [30] szerint "...mozaik-képzés
alatt az értend6, amit a feltalaléi képesség nélkuli fiktiv ember rakna 6ssze a relevans
dokumentumokbaol”.

[28] "Lovell v. Beatty" dontés (1964) 41 C.P.R. 18 at 48:

"Moroever, the law looks with disfavour on an aftempt to invalidate a patent by resort to what is commonly,
but erroneously, called a paper anticipation, that is to say, a patent covering a device that has never been put
into production. This disfavour was clearly expressed by FitzGibbon, L.J., in the Pirrie v. York Street Flax
Spinning Co. case to which | have already referred, where he said, at p.445: "There should be no sympathy
with a systematic attempt to deprive the meritorious inventor of a useful instrument of the fruits of his
discovery, by exhuming something like it from the "limbo of forgotten things"; and it seems to be now a
profession to grub up stillborn patents, in order to rob living inventors of the fruits of their ingenuity"."

[29] lasd [22] p. 161: "Where an invention is alleged to be obvious in the light of a mere prior proposal which
has "never been utilised in practice, there must be shown something more than the mere nucleus of an idea
which, in the light of subsequent experience, can be looked on as being the beginning of the development"."
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Tovabba, Blanco WHITE szerint (lasd [22]) gyanus, ha igen nagyszamu és kulonféle
tertletekrdl valo anterioritasokbdl rakhatdo csak 0Ossze mozaikszerllen az igényelt
talalmany, és kulonésképpen, ha azok hosszabb idSintervallumot olelnek fel. Ez ugyanis
sokkal inkabb azt sugallia, hogy a végeredmény "Osszerakasa" egyaltalan nem
kézenfekvd.

6. AZ IGENYELT TALALMANY REKONSTRUALASA

A talalmany rekonstrualasi miveletének célja, hogy pontosan felbecsuljik, illetve
meghatarozzuk az igényelt oltalom terjedelmét. llyenkor a vizsgalat fokuszaban a targyalt
harom orszag gyakorlatdban egydntetlen a szabadalmi igénypont all, tehat
értelemszerien el6szor is ezt kell értelmezni.

6.1. AZ IGENYPONT ERTELMEZESE

HAYHURST szerint (lasd [21] labjegyzet) az igénypont rekonstrualasakor ajanlatos
teliesen figyelmen kivul hagyni, hogy ez az értelmezés végul is az igénypont
eérvényességenek vagy érvénytelenségenek, illetve a bitorlas kérdésének eldontéséhez
szukséges. Szerinte az igénypont szdvegében hasznalt fogalmak értelmezésére igen
komoly gondot kell forditani, mivel a kanadai gyakorlatban az oltalmi kor terjedelmét az
igénypont hatarozza meg, ehhez szlikség esetén segitséget adhat a leiras.

A hatalyos angol szabalyzas szerint [31] a talalmanyt az igénypont definialja, ez viszont a
leiras és a rajz alapjan értelmezend6.

WHITE szerint [32] minden igénypontot - mint barmely mas dokumentumot - a nyelvtani
tartalmaban, illetve jelentésében kell értelmezni, és minden szénak kell6 hangsulyt kell
adni.

ROSE szerint [33] az USA gyakorlatban az igénypont értelmezésének két dkolszabalya
van. Az els6 szabaly szerint az igénypontban szereplé minden korlatozast érvényesnek
kell tekinteni az uj-

[30] "Technograph v. Mills & Rockley" dontés (1972) R.P.C. 346, 44-69: "When dealing with obviousness,
unlike novelty, it is permissible to make a "mosaic” out of the relevant documents, but it must be a mosaic
which can be put together by an unimaginative man with no inventive capacity.”

[31] lasd [7] section (1): "An invention is to be taken to be that specified in a claim ... as interpreted by the
description and any drawings ..."

[32] lasd [22] 58. oldal: "Each claim must be construed according to its grammatical meaning, as with any
other document, giving due weight to each word, and remembering that the inventor may have had reasons
for introducing limitations into his claim that are not apparent to the court, but giving preference (in cases of
doubt) to the clear intention of the whole, as against particular words that might destroy it and avoiding
wherever possible a construction that would lead to an absurd result.”

[33] Gerald ROSE: "Ascertaining Differences - When is the Invention not Identically Disclosed or Described?"
in Witherspoon publication (lasd [23]):

"First, every limitation positively recited in the claims must be given effect for ¢ 102 purposes.” "And second,
the claims must be construed as broadly as reasonably possible." "Claims ... contain words, and words are
subject to varying interpretations. Thus, the claims are construed broadly in light of the specification, in light of
the subject matter, in light of the prior art, and in light of persons working in that art. The interpretation or
construction must, however, be "reasonable”, and it would probably be error to attempt to construe a claim in
the absence of all of these factors.”
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donsag 102.§ szerinti kovetelménye szempontjabdl. A masik szabaly szerint viszont az
igénypontot az ésszerliség keretein belll a lehetd legtagabban kell értelmezni. Tovabba,
az igénypont szavakbdl all, ezek viszont kulonféleképpen értelmezheték a leiras, a
talalmany ismertetése, a korabbi miszaki szint és a szakember ismeretanyaganak
fényében. Az "ésszer(" igénypont-értelmezésnek eleget téve tehat nem szabad en
tényezbk egyikét sem figyelmen kival hagyni.

6.2. MELYIK IDOPONTBAN ERTELMEZENDO AZ IGENYPONT?

Az igényelt talalmany rekonstrualasa szempontjabol donté kerdés, hogy az mikor, azaz
melyik id6pontban térténjék. Mint ismeretes, Anglidban és a hatalyos szabalyozas szerint
Kanadaban is a mértékado idépont az elsébbség datuma [34]. (Korabban a szabadalom
engedélyezésének idépontjat tekintették mértékado idépontnak, amikor is a dokumentum
a végleges formaban elkészilt.)

Az USA-ban a 103.§ szerint [35] a mértékadd idépont a "talalmany létrehozasanak
idépontja". Megjegyezzik, hogy kulféldi elsébbségi USA-beli bejelentések esetében ez az
idépont altalaban az els6bbségi nap, amelyet a bejelentd az elsébbségi irattal tud
bizonyitani.

7. A"KULONBSEG" FELBECSULESE

A "feltalaloi tevékenység" tesztjének tovabbi kényes mivelete a korabbi miszaki szint
egésze és az igenyelt talalmany kozaotti "kulonbség, illetve kulonbségek" meghatarozasa.

Ha a szabadalmi igénypont és a korabbi mulszaki szint kdzott nem allapithatd meg
erdemleges kulonbség, akkor az igénypont nyilvan érvénytelen, ilyenkor nem
beszélhetiink szabadalomképes talalmanyrol, kovetkezésképpen feltalaléi tevékenységrél
sem lehet sz6. A "kllonbség" felbecslilésének tehat csak akkor lehet értelme, ha az
igényelt talalmany nem pontosan ugyanaz, mint az ismert megoldasok (vagyis ha az
eleget tesz az "ujdonsag" kovetelményének).

ROSE szerint [36] a kulonbség-képzés miiveleténél altaldban harom, tipikusnak mondhato
helyzettel talalkozhatunk, ha az igényelt talalmany a korabbi miszaki szinttel részben
megegyezik:

- Eléfordul, hogy az anterioritas szlk és specifikus kitanitast ad, az igényelt talalmany
oltalmi kore viszont viszonylag tag. Az igénypont ilyenkor sz6 szerint olvashaté ra a
korabbi miszaki szintet reprezentald megoldasra, jéllehet annak nem azonos a
leirasa. Az USA-beli joggyakorlat ilyen esetekben egységesnek mondhatd: nem sza-
badalmazhaté a mar ismert megoldas még akkor sem, ha a feltalalé az alkalmas
anyagok és feltételek széles valasztékanak felismerésével a szakmat gazdagitana.

[34] Donald A. HILL: "The Patent Act of Canada with 1987 Amendments and Commentary" CCH Canadian
Limited, 1989, p. 14.

[35] lasd [16]: ".. the time the invention was made".

[36] lasd [33], p. 5; 216: "The first is where the reference is narrow or specific, and the invention is claimed
broadly; note here that the claims literally read on the prior art, even though there is no identical description or
disclosure. In this instance, ..., the law is clear. One cannot patent what is old, even though the inventor may
have enriched the arts by discovering a broad range or class of operable materials or conditions."
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- Az esetek masik tipikus csoportjanal a fentiek ellentétével van dolgunk, amikor is a
valaszthatd anyagok vagy paraméterek tartomanyait illetéen a korabbi miszaki szint
tul altalanos és részletes ismertetést ad (anyagok vagy a tartomanyok kdzlése révén),
a kérdéses igénypont viszont viszonylag szik, illetve specifikus, de ugyanakkor az
"Ujdonsag" feltételét kielégiti [37].

- A harmadik tipusként azt a ritkabban el6fordulé esetet emlithetjlik, amikor a korabbi
mlszaki szintbél ismert egy értéktartomany, az igénypont viszont olyan
értéktartomanyt kivan levédeni, amely ezzel szomszédos, vagy kissé atfedésben van.
llyenkor szukségszerU a varatlan, elére nem lathatd hatdsok kimutatasa is [38].

Ha a korabbi milszaki szint fentiekben targyalt felmérése és az igénypontok értelmezése
helyesen tortént, akkor a kdozottik fennalld kaldnbség, illetve kildonbségek meghatarozasa
Iényegében a tények dsszevetésén alapul, tehat kelléen objektiv lehet.

Minden egyes igénypontot kulon-kuldon kell dsszevetni a korabbi miszaki szinttel, ami
esetenként nyilvan tetemes munkat és megterhelést r6 az eljard birora, illetve hivatali
vizsgaléra [39].

8. MASODLAGOS SZEMPONTOK

A feltalaloi tevékenység elbiralasanal a targyalt harom orszag joggyakorlataban a
masodlagos szempontokat (secondary considerations) altalaban figyelembe veszik. Ezek
természetesen nem helyettesithetik a fentiekben részletezett, elsédleges dontési
miveletek sorozatat, de alatamaszthatjak, erésithetik azokat.

"Masodlagos szempontok" alatt tehat olyan jarulékos, azaz masodlagos jelentésegl
szempontok, illetve koralmények értendék, amelyek az elbiralét a "feltalaloi tevékenység"”
megallapitasa, illetve elismerése iranyaban befolyasolhatjak. Ezeknek a gyakorlatban
féként a hataresetek elbiralasanal lehet nagyobb jelentéséguk; tobb masodlagos
szempont egyuttes hatasa pedig lényegesen komolyabb lehet, mint egyénileg.

Az USA-ban, Anglidban és Kanadaban az eseti dontések azt mutatjak, hogy 6nmagukban
a masodlagos szempontok nem alkalmasak a talalmany szabadalomképessegének
bizonyitdsara, tehat ha nem mutathatd ki a "feltalaléi tevékenység", akkor ezek nem
segithetik az gy pozitiv elbiralasat, barmilyen jelentds legyen is a masodlagos szempont,
példaul a kereskedelmi siker [40].

A targyalt orszagok joggyakorlataban egy sor "masodlagos szempontot" ismerunk, ilyen
példaul: a kereskedelmi siker (commercial success), régota meglévd igény (long-felt
want), masok sikertelen torekvései (unsuccessful attempts by others to solve the
problem), elbitélet legy6zése (prejudice), pionir taldlmany (pioneering invention),
kombinacié (combination), atvitel (adaptation), szinergetikus hatas (synergism), ekviva-
lencia (doctrine of equivalents), varatlan hatas (unexpected effect) stb. Ezek kdzll csupan
néhany onkényesen kivalasztottra térunk ki alabb részletesebben.

[37] "Hunt v. Treppschuh and Hentrich" dontés, 187 USPQ (CCPA 1975).

[38] "Wertheim" dontés, 191 USPQ (CCPA, 1976).

[39] lasd [18] p. 58.

[40] "Dann v. Johnston"- déntés, 425 U.S. 219, 230; 189 USPQ 257, 261 (1976):

"Commercial success is only relevant to a subsidiary determination in the overall evaluation of inventive step.
It is not directly relevant to the ultimate conclusion, which accordingly need not be rationalized or defended
against the extent of the evidence of commercial success."
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8.1. "KERESKEDELMI SIKER" ES "REGOTA MEGLEVO IGENY"

Ez a két "masodlagos szempont" gyakran egyutt fordul el6, és egymast erdsithetik abban
az esetben, ha bizonyithat6, hogy a "régodta fennallo igény" kielégitése épp a feltalaléi te-
vékenység eredményeként valt lehetévé. Ezt "igazolhatja" a kimutatott "kereskedelmi
siker" is.

Anglidban, Kanadaban és az USA-ban is a biréi gyakorlat altaldban komoly jelent6séget

tulajdonit a kereskedelmi sikernek, hiszen az viszonylag gyorsan jelzi a piac reakcidjat a
kérdéses szabadalommal kapcsolatban [41].

De ismert olyan dontés is, amelyben pl. az USA Legfelsé Birésaga az adott igyben nem
vette figyelembe a kereskedelmi sikert, mint masodlagos szempontot, jollehet egyébként
elvileg elismerte annak létjogosultsagat [42].

Ugy tiinik, hogy a "kereskedelmi siker" énmagéaban legfeljebb kivételes esetben képes
alatamasztani a feltalaléi tevékenység meglétét. Ennek az oka pedig abban kereshetd,
hogy igen korulményes annak bizonyitasa, hogy a kereskedelmi sikerben maga a
taldlmany, azaz a feltalaloi tevékenységen alapuld miszaki intézkedések jatszottak a
donté szerepet, nem pedig a szabadalmas marketing tevékenysége, reklamhadjarata [43].

8.2. KOMBINACIO

A targyalt orszagok joggyakorlata egységesnek tlinik abban a kérdésben, hogy az ismert
megoldasok puszta Osszerakasa, azaz agregacidja az egyes elemek hatasanak
O0sszegzésén tulmend "tobblethatds" nélkil nem tekintheté kombinacionak, Kko-
vetkezésképpen ez a masodlagos szempont alig lehet hatasos érv a "feltalaloi
tevékenység" mellett [44], [45], [46].

A "kombinacid" alatt szabadalomjogi értelemben régi és/vagy uj elemek mindségileg Uj
Osszhatasa értendd, ahol a kombinacioban résztvevd elemek kdzott kdlcsdnhatas, illetve
egyuttmikodés mutathato ki.

A "kombinacié" és kovetkezésképpen a feltalaldi tevékenység hianya klasszikus
peldajanak tekinthet6 az az angol birésagi itélet [47] a "kolbaszgyartd gép" targyu
szabadalom ugyében, amelyben a birésag a szabadalmat érvénytelenitette azzal az
indoklassal, hogy a szabadalmazott gép pusztan egyesitette az Oonmagaban ismert
"husapritégépet" és az dnmagaban ugyancsak ismert "kolbasztoltégepet”, de a két
alkotéegység 0szszeépitve is [ényegében ugyanugy mikodott egymastdl fuggetlendil, azaz
mindenféle kllondsebb "kdlcsdnhatas" nélkul.

[41] "Procter & Gamble v. Bristol-Myers" dontés (1979) 39 C.P.R.
(2d) 145 at 151-152; Teledyne v. Lido" déntés (1980) 45 C.P.R.
(2d) 18 at 32-33.

[42] lasd [17].

[43] lasd [22] 164. old., valamint [11] 78. old.

[44] lasd [14] 50-58., 80-81. old.

[45] lasd [22] 20-21., 24., 119. old.

[46] "Sakraida v. Ag Pro" dontés, 425 U.S. 273.

[47] "Williams v. Nye" dontés (1890) 7. R.P.C. 62 (C.A.).
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8.3. MASOK SIKERTELEN TOREKVESEI

A probléma megoldasara masok altal tett sikertelen kisérletek ugyancsak bizonyithatjak,
hogy a talalmany "feltalaloi tevékenységen" alapul, hiszen a sikertelen kisérletek azt
mutattak, hogy a szakma eddig kudarcot vallott.

Ezeknél a sikertelen kisérleteknél vizsgalandd, hogy masok milyen uton akartak eljutni a
problémamegoldashoz. Ebbél esetenként kirajzolodik, hogy valdjaban mi volt a szakma
elfogadott allaspontja a problémamegoldas iranyat tekintve. (Megjegyezzik, hogy ebbdl
kozvetett bizonyitékok merithetbk a "szakember" szintjének megallapitasahoz is, amely a
mértékado idépontban az adott szakmaban kimutathaté.)

Ha bizonyithatd, hogy a feltalald a szakmai kozfelfogassal szakitva, uj uton haladva
oldotta meg a problémat, s6t a szakma szakemberei azt meglepetéssel fogadtak, ez adott
esetben ugyancsak hatasos érv lehet a "feltalaléi tevékenység" mellett [48].

9. AVEGSO KERDES: KEZENFEKVO-E A "KULONBSEG"?

A "feltalaléi tevékenység" elbiralasanak eddig targyalt muveleti |épései, azaz logikai
dontései valojaban a f6 kérdés dontéselbkészitését szolgaltak. Ezek ismeretében kell a
végs6 kérdésben donteni, hogy nevezetesen a korabbi miszaki szint és az igényelt
talalmany kozott kimutatott "kilonbség" a fiktiv "szakember" szamara a mértékadd
idépontban feltalaléi tevékenységet igényelt-e.

9.1. "EX POST FACTO" ANALIZIS

A ‘“feltaldloi tevékenység'-nek a taldlmany ismeretében t6rténé, visszatekintd
megitélésének veszélyére, azaz az "ex post facto" analizisben rejlé buktatdkra hivja fel a
figyelmet MOULTON birdé iranymutato itéletében [49], aki ezzel kapcsolatban a
kovetkezdket fejti ki:

"Beismerem, hogy gyanakvassal fogadom azokat az érveket, amelyek azt kivanjak
bizonyitani, hogy gépeknél uj és fontos kbvetkezményeket eredményezé tj kombinacio
nem talalmany, mivel ha azt egyszer mar megvaldsitottak, akkor igen kénnyl kimutatni,
hogy valami ismerttdl kiindulva nyilvanvaléan egyszerii lépésekkel miként lehet eljutni
hozza. A talalmanynak ez az ex post facto analizise nem tisztességes a feltalalokkal
szemben, és véleményem szerint ezt nem tiiri el az angol szabadalmi jog."

[48] lasd [22] 171-172. old.

[49] "British Westinghouse v. Braulik" dontés (1910) 27 R.P.C. 209 at 230. (Ezt az allasfoglalast
évtizedeken keresztll idézték a hatarozatok Angliaban és Kanadaban.): "I confess that | view with
suspicion arguments to the effect that a new combination, bringing with it new and important
consequences in the shape of practical machines, is not an invention, because, when it has once
been established, it is easy to show how it might be arrived at by starting from something known,
and taking a series of apparently easy steps. This ex post facto analysis of invention is unfair to
the inventors, and, in my opinion, it is not countenanced by English patent law."
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Lényegében hasonlé szemléletet tikroz az USA joggyakorlata is. Példaul RICH biré a
sokat idézet dontéseiben [50], [51] annak a véleményének adott hangot, hogy ha az
ismert megoldasok mozaikszeri kombinacidja - amelyet a "szakember" végezne -
ugyanarra az eredményre vezet, mint a talalmany, és ehhez a kombinaciéhoz az
anterioritdsok egyike ad kozvetlen 6szténzést - nem pedig maga a talalmany -, akkor a
megoldas kézenfekvbnek tekintend6. Ha viszont a kombinaciéhoz csak a talalmany
ismeretében, azaz visszatekintve juthatna el a "szakember", akkor az ilyen mozaikképzés
helytelen, vagyis a szabadalom érvényessége ezen az alapon nem vitathato.

9.2. A"CRIPPS-KERDES"

A "feltalaloi tevékenység" lgyében feltehetd, és igenléen vagy tagadéan megvalaszolhaté
"CRIPPS-kérdést" (Cripps question) az angol Sir Stafford CRIPPS-rél nevezték el, aki ezt
elészor 1928-ban ugyvédként javasolta egy szabadalmi perben [53].

A perbeli szabadalom igénypontja vegyi anyagokra, azaz "hosszu szénlancu alkil
csoportot tartalmazd rezorcinok"-ra vonatkozott, amelyek a szabadalmas szerint
kildndsen értékesek, mint csiratlanitok (fertétlenitészerek). A kérdés a kdvetkez6 volt:

Jéllehet, a fenti igyben a kérdésre adott birdi valasz végllis nemleges volt, WHIGHT
szerint [54] a képzett vegyész mégiscsak feltételezhette, hogy ezek az anyagok mas
célokra hasznosak lennének, marpedig ez is érvénytelenithetné az igénypontot.

Természetesen a "CRIPPS-kérdés" ebben a formaban nem tehetd fel mas tgyekben, de
értelemszerlien adaptalhato.

A "CRIPPS-kérdés" adaptacidjat jol példazhatja egy tovabbi angol szabadalom esete [55].
Ennek igénypontja "lapos talpu gramofont("-re vonatkozott. Ebben az tigyben a feltett kér-
dés a kovetkezdb volt:

"A szabadalom id6pontjaban meglévé vegyi ismeretek birtokaban Iévd, képzett vegyész
szamara - amely ismeretek magukban foglaltak a hozzaférhet6 vegyi irodalmat és az 6 al-
talanos vegyi ismereteit - kézenfekvd volt-e valamennyi megvaldsitasi cél esetében, hogy
6 eértékes kezel6szereket gyarthat hosszu szénlancu alkilcsoportot tartalmazé rezorcinok
eléallitasaval?"

"Gyakorlati célokbdl kézenfekv® volt-e a gramofonos lemezkészités teriletén képzett
munkas szamara, a szabadalom idépontjaban meglévé ismeretek birtokaban - az iroda-
lomban hozzaférhet6 ismeretek és az 6 altalanos ismeretanyaga és tapasztalata fényében
-, hogy neki lapos talpu gramofontit lehetne vagy kellene készitenie?"

A kérdés megvalaszolasahoz persze teljesen figyelmen Kkivil hagyandék azok az
ismeretek és elbnyds hatasok, amelyek a perbeli szabadalom leirasabdl és rajzabdl
szarmaznak.

[50] "In re Winslow" dontés, 151 USPQ 48 (CCPA 1966).

[51] "In re Antle" dontés, 170 USPQ 285 (CCPA 1971).

[53] "Sharpe & Dohme v. Boots" dontés (1928) 45 R.P.C. 153 at 173 (C.A.); Lasd még [22] pp. 151-152:
"Was it for all practical purposes obvious to any skilled chemist in the state of chemical knowledge existing at
the date of the patent, which consists of the chemical literature available ... and his general knowledge, that
he could manufacture valuable therapeutic agents by making the higher alkyl resorcinols?".

[54] lasd [22] €.4-223 "Invention obvious for different purpose".

[55] "Killick v. Pye" dontés (1958) R.P.C. 366 at 377 (C.A.).
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10.KISERLET SAJAT TESZT SZERKESZTESERE

Eldljaroban megemlitjik, hogy a 3. pont alatt targyalt tesztek, valamint a jogesetek
alaposabb elemzése utan arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy tobb okbdl sem tinik
szerencsésnek a tesztet a talalmanyi alapgondolat, illetve az igénypont alapjan a
talalmany rekonstrualasaval kezdeni, ahogy ezt példaul az "OLIVER" és "BOCHNOVIC"
teszt kifejezetten javasolja.

Megitélésunk szerint ez el6szor is azért nem javasolhatd, mert a talalmanyi alapgondolat
egyértelml és szabatos deklaralasa a bejelent6tél nem varhaté el; a gyakorlati tapaszta-
latok szerint ez gyakran még akkor sem sikerll, ha a bejelentési mellékleteket gyakorlott
szabadalmi ugyvivé késziti, (mégha egyébként az igénypontot a talalmany ismertetése
kelléen alatamasztja is).

Masrészt, hogy kezdhetnénk a tesztet az egyik f6 kérdéssel, vagyis a taldlmany
rekonstrualasaval? Ezt ugyanis csak akkor végezhetjuk el egyértelmien és kell6en
megalapozottan, ha az adott igyben eldontéttuk mar, hogy ki valéjaban az a mértékado
fiktiv "szakember", akinek "szemuvegén" keresztil vizsgalandé a korabbi miszaki szint a
mértékadd idépontban, és persze maga a szabadalmi leiras is, hiszen annak is § a cim-
zettje.

A fenti megallapitdsokkal mar Iényegében utaltunk is a megitéléslnk szerint logikailag
helyes mveleti sorrendre.

Kovetkezésképpen a "GRAHAM" tesztnél sem érthetliink egyet az zal, hogy a korabbi
muiszaki szint elemzésével és rekonstrualasaval kezdjuk a tesztet. Ez ugyanis szintén
tévatra vihet, hiszen még nem dontoéttink a mértékado, fiktiv "szakember" kérdésében,
akinek tudasszintjétél és kombinaciokészségétdl alapvetéen figg a korabbi miiszaki szint
kiértékelése.

A fentiek elérebocsatasa utan az altalunk javasolt vizsgalati médszer miveleti Iépései a
kovetkezbk:

1. Hatarozzuk meg az adott talalmany targyatol és jellegétdl fiiggéen, hogy ki tekintendé
a mértékado, atlagos, fiktiv "szakember"-nek az adott szakteruleten, és 6 milyen
altalanos képzettséggel és képességekkel rendelkezik (szakmunkasi, technikusi,
mérnoki, vagy kutatoi?);

2. Hatarozzuk meg egyértelmiien az adott Ggyben figyelembe veendd korabbi miiszaki
szintet, ezen belll nevezziuk meg azt (illetve azokat) a relevans anterioritast (illetve an-
terioritasokat), amely (illetve amelyek) az 1. pont szerinti "szakember" altalanos
ismeretanyagaval (szakkdnyvek, szakmai tapasztalatok) egyutt a "bazist" képezi a
talalmannyal valdé Osszehasonlitashoz. Egyuttal meghatarozandé az is, hogy ezek
O0sszességébdl a "szakember" a mértékadd idépontban (az els6bbség, illetve az USA-
ban a feltalalas id6épontjaban) milyen kitanitast kaphatott volna;

3. Ertelmezziik az 1. pont szerinti "szakember" helyébe képzelve magunkat, hogy a leiras
(és adott esetben a rajz) alapjan a kérdéses szabadalom, illetve szabadalmi bejelentés
igénypontja milyen talalmanyt definial;

4. Hatarozzuk meg a korabbi miszaki szint és az igényelt talalmany kozotti "kulonbséeget”
(szerkezeti és/vagy mikoddésbeli kuldnbséget);

5. Vegylk figyelembe a masodlagos szempontokat is (példaul a talalmany kereskedelmi
sikerét, azt a tényt, hogy régota meglévé igényt elégit ki, masok sikertelen kisérleteit, a
szakmai kdzfelfogassal vald szakitast, meglepd hatast stb.);
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6. Végul, az 1. pont szerinti "szakember" helyébe képzelve magunkat - a masodlagos
szempontok kozul egy vagy tobb figyelembevételével - dontsunk a f6 kérdésben, hogy
nevezetesen a "szakember" szamara a 4. pont szerinti kildonbség a mértékadd
idépontban kézenfekvé lett volna-e, vagy pedig igenis "feltalaloi tevékenységet"
igényelt.

11. KOVETKEZTETESEK

Meggy6z&désink szerint a jogi tesztek alkalmazasa joval inkabb "testkdzelbe" hozza, és
némiképpen objektivebbé teszi a "feltalaléi tevékenység" komplex kovetelményének
elbiralasat, ami természetesen még igy is komoly intellektualis feladatot r6 minden egyes
esetben a birésagokra és szabadalmi hivatalokra.

A kivalasztott jogi tesztet értelemszerlien egyedileg kell adaptalni minden egyes tgyben.

A "feltalaléi tevékenység" kérdésének objektivizalasat nagyban segiti - a masodlagos
szempontok figyelembevételén tulmendéen - az "atlagos szakember" fikcidja, aki e
bonyolult dontés meghozatalaban a kils6 "mércét" szolgaltatja.

Annak érdekében, hogy ez a "szakember" mindvégig fiktiv, azaz elképzelt, nem pedig
valamelyik munkasban, technikusban, mérndkben vagy kutatoban megtestesulé valos
személy legyen a dontést hozo bird, vagy elbvizsgalé szamara, megfontolanddnak tartom
annak szamitogépes szimulalasi lehetéségét. Ez torténhetne olyan szamitdgép, illetve
robotember alkalmazasaval, amelynek memdridjaba betarolnank a korabbi miszaki
szintet, mint ismert informaciéhalmazt a mértékadé idépontban, valamint az atlagos
"szakembertél" elvarhatd rutinszer(i tovabbfejlesztések és kombinaciok valtozatait. Ezen
tulmenden, betaplalnank a talalmanyt és a figyelembe veendé masodlagos szempontokat
is. Megfelel6 program lefuttatasa utdan a szamitogép "igen" vagy "nem" formajaban
megadna a dontést a feltalaloi tevékenység kérdésében.

Természetesen egy ilyen dontési sorozat szimulacidja esetén igen kényes lenne az
informacidk kivalasztasanak és betaplalasanak kérdése, valamint maga a programozas.
Mindemellett mégis ugy gondoljuk, hogy a szamitégépek mai elterjedtségi szintjén
egyelbre legalabbis ellenérzési célra tanacsos lenne élni a szamitdgépes szimulacio lehe-
téségével, hiszen ez jelentésen megkonnyithetné a birésagok és szabadalmi hivatalok
munkajat [52].

Természetesen tudataban vagyunk annak, hogy a fentiekben részletezettek és az altalunk
javasolt jogi teszt céltudatos alkalmazasa onmagaban nem oldhat meg minden problémat,
de talan némi modszertani segitséget nyujthat ahhoz.

Hangsulyozzuk, hogy a jelenlegi rohamos technolégiai fejlédés mellett is a "feltalaldi
tevékenység" kovetelményének valtozatlanul az a rendeltetése, hogy garantalja a
kozérdek és a bejelentéi érdek kozotti kényes viszony egyensulyat. Ugyanakkor és
egyben ezért is a "feltalaléi tevékenység" fogalmanak és a targyalt jogi teszteknek is
kell6en "flexibilisnek" kell lennitk ahhoz, hogy a miiszaki és jogi fejlédést tovabbra is ké-
pesek legyenek kovetni, hiszen ezt a mai iramu, de méginkabb a jovébeli fejlédési Gtem
megkivanja.

A 'feltalaléi tevékenység" fogalmanak varhato fejl6dési tendenciajat illetben - és
zarszoként is - talan érdemes idézni a Graham-tggyel [57] kapcsolatos, USA-beli birdi
allasfogla last [58], amelynek Iényege a kdvetkez6:
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"Megértjiik mi - és megérti a Legfelsé6 Birésag maga - valdjaban és teljes
egészében azt, amit a Birosag Clark biron keresztiil kimondott 1966-ban? Ez
az a vizsgalat, megkézelitésmod, modszer, illetve eljaras, amelyet elétérbe
kell helyezni, de ez semmiképpen sem a talalmany valamiféle normaja, foka
vagy szintje, a szokasos szOhasznalati értelemben. Ha akarjuk, mérceként
hivhatjuk a rendes képzettségli személyt, de a kézenfekvéség vagy nem-
kézenfekviéség sajat tényei alapjan térténé6 meghatarozasanak valtozatlan
médszere az, amit nyomatékosan kiemeliink, nem az ujdonsag vagy
leleményesség bizonyos minimuma.”
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[52] A rend kedvéért utalnunk kell arra, hogy a jelen dolgozat elkészilte utan sajnalattal kellett
megallapitanunk, hogy a szamitégépes szimulacié nem egészen eredeti gondolat, erre ugyanis mar utalas
talalhaté Somorjay Ott6: "Bevezetés a kulféldi szabadalmi jogba" c. kényvében (MIE, 1982., 61. old.). Ennek
dacara a lehet6ség kib8vitett formaban val6 felvetése a szamitégépek mai fejlettségi és elterjedési szintjén
indokolt lehet, e lehetéségrél lemondani nem szabadna.

[57] lasd [17], valamint a jelen dolgozat 3.2 pontja alatti Graham-tesztet.

[58] SCHNEIDER: "Nonobviousness, The Supreme Court, and the Prospects for Stability" (JPOS No. 5, p.
304 at 309/1978):

"Do we - indeed, does the Supreme Court itself - completely comprehend what the Court said
through Justice Clark in 19667 It is the inquiry, approach, method, or process which must be
emphasized, not something of the nature of a standard or grade or level of invention in the usual
dictionary sense. We can, if we wish, call the person of ordinary skill our standard, but it's the
unvarying method for determining obviousness or nonobviousness on its own facts which we
emphasize, not some minimum quantum of novelty or ingenuity."

Publikalva: Iparjogvédelmi Szemle, Budapest, 1992
Angol réviditett valtozat: AIPPI Proceedings (Hungary) 1992.
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