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Borja de Carlos Hernando: Can content be added to a patent application already filed or to
a patent already granted? (Hozzdadhato-e tartalom egy mdr benyijtott szabadalmi bejelen-
téshez vagy egy mdr megadott szabadalomhoz?) Intellectual Property Blog, 2022. februdr 15.

A szabadalmi bejelentés targyanak vagy tartalmanak az eredetileg benyujtott tartalomhoz
képest torténd bévitése nagyon fontos Iépés a szabadalmi bejelentés engedélyezési eljarasa-
ban, mert a szabadalom megaddsa utan ez hatranyosan befolydsolhatja a szabadalom jogo-
sultjanak érdekeit.

Az Uj targy hozzdadasara altalaban azt kovetSen keril sor, hogy a bejelentd a szabada-
lomengedélyezési eljaras soran mddositja az eredetileg benyujtott bejelentést, és rendszerint
a vizsgalo kifogasainak elharitasa érdekében kénytelen mddositani a bejelentés egy adott
részét, altalaban az igénypontokat. Eléfordulhat, hogy a moédositds eredményeként a sza-
badalom oltalmi kérébe olyan 4j anyag keriil, amelyre az eredetileg benyujtott bejelentés
nem terjedt ki. Az ilyen modositds olyan anyagot iktathat be a bejelentés leirdsaba és/vagy
igénypontja(i)ba, amely tulterjed a benyujtott bejelentés tartalman, ami — miként mar em-
litettiik — a megadas utdn hatranyosan érintheti a jogosultat.

Az eredeti szabadalmi bejelentésen tulterjedd tartalom bevezetését az Eurdpai Szabadal-
mi Egyezmény (ESZE) sem engedélyezi, mert a 123. cikk (2) bekezdése tiltja 1j tartalom
hozzaadasét az eur6pai szabadalmi bejelentés engedélyezési eljarasaban.

Ha a szabadalmi bejelentés feldolgozasa soran a bejelentd 1j informacidkat iktat be akar
aleirasba, akar az igénypontokba vagy az dbrakba, az hatdssal lehet a megadott szabadalom
elleni esetleges felszolalas elbiralasara.

A fentiek alapjan nyilvanval6, hogy rendkiviil fontos odafigyelni a szabadalmi bejelentés
vizsgalati eljardsa soran tett modositasokra, mert ha azok 4j targyat adnak hozzd az eredeti
bejelentéshez, akkor ez felszdlalasi ok, és a szabadalmat megvonhatjak, jogosultja pedig a
szabadalom megaddsa utan mar nem tudja kijavitani ezt a hibat. Ha azonban az uj anyag
hozzaadasét a vizsgalat elsé szakaszdban (a megadast megel6z6en) észleli akar az elbiralo,
akar a tényleges bejelentd, akkor az utobbi valdszintileg képes lehet modositani az igény-
pontot, a rajzot vagy a leirast annak érdekében, hogy egy 4j moédositassal az ilyen anyag-
hozzaadast helyesbitse.

Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2021. marciusi vizsgalati irdnyelvei hivatkoznak
az eredetileg benyujtott bejelentés targyanak kiterjesztésére, kifejtve, hogy mikor tekintik az
ilyen targyat kiterjesztettnek.

A fentiek fényében ha a szabadalmi bejelentés feldolgozasa soran végrehajtott mddosita-
sok kiterjesztik a benyujtott bejelentés targyat, és a bejelentést ilyen tovabbi targgyal adjak
meg, a bejelentd kellemetlen helyzetbe keriilhet, ha egy harmadik fél felszolal vagy megvo-
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nési kérelmet nyujt be. Ennek oka, hogy az ESZE 123. cikkének (3) bekezdése értelmében
a szabadalom megadasa utan nem lehet a szabadalmat ugy mddositani, hogy az kiterjessze
az engedélyezett szabadalom dltal biztositott oltalmat. Erre példa lehet, ha a bejelenté a
szabadalmi bejelentés engedélyezési eljardsa soran j targy hozzaadasat jelentd korlatozast
foglal bele egy igénypontba, amely annak benyujtasakor nem volt része a bejelentésnek,
és amelyet a vizsgalo végiil jovahagyott. A felszolalasi eljaras soran az ilyen korlatozast az
ESZE 123. cikkének (2) bekezdése alapjan tordlni kell az igénypontbdl. A korlatozas torlése
azonban sérti az ESZE 123(3) cikkét, ami azt jelentené, hogy a szabadalom jogosultja a
modositassal vagy anélkiil elveszitené a szabadalmat, és végs6 soron nyeretlen helyzetbe
keriilne [a 123. cikk (2) és (3) bekezdésének csapddja]. Bar igaz, hogy ebben a helyzetben
a vizsgald jovahagyta volna a moédositast, nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen médosita-
sokért végsd soron kizardlag a bejelentd felelds. Az ESZH Bdovitett Fellebbezési Tandcsa
G1/93 sz. dontésében jelezte, hogy mely esetekben lehet kikeriilni a fenti csapdabél. Az
ESZH fellebbezési tandcsai is szamos dontést hoztak az eurdpai bejelentések és szabadal-
mak targyanak kiegészitésével kapcsolatos kiilonb6z6 szempontokrdl, példaul a T667/08, a
T1125/07 és a T99/13. sz. igyben.

A szabadalmi bejelentés megadasara iranyul6 eljarasban, illetve egy mar megadott szaba-
dalomban a felszdlalasi vagy korlatozasi eljaras sordn végrehajtott modositdsok fontossagan
talmenden azt is szem el6tt kell tartani, hogy az ilyen mddositasok a birdsag el6tti megvo-
nasi kereset esetén is meghatdrozo tényezdék lehetnek.

Amennyiben tehdt egy szabadalmi bejelentés modositasara kertil sor, szem el6tt kell tar-
tani az ESZH vizsgélati irdnyelveinek az ESZE 123. cikke (2) bekezdésére vonatkozo alabbi
jelzéseit.

- Az alapgondolat az, hogy nem szabad megengedni a bejelentd helyzetének javitasat
az eredeti bejelentésben nem kozolt targy hozzaaddsaval, ami indokolatlan elényhoz
juttatna 6t, és karosithatja az eredeti bejelentés tartalmara tamaszkod6 harmadik fe-
lek jogbiztonsagat (G 1/93 sz. dontés)”.

- A moédositas akkor elfogadhatd, ha targya kozvetlenill és egyértelmiien levezethetd
a benyujtott bejelentésbdl, azaz ha egyaltalan nem kétséges, hogy a fennmarado targy
— akdr kifejezetten, akar hallgatélagosan — kozvetlenil és egyértelmtien ki van nyilva-
nitva a benyujtott bejelentésben”

— ,Tilos olyan targyat hozzaadni egy eurdpai bejelentéshez, amelyet a szakember nem
tud kozvetleniil és egyértelmiien levezetni a benyujtott bejelentésbdl altalanos szaktu-
dasa felhaszndldsaval?”

- A modositasok értékelésekor arra kell 6sszpontositani, hogy a benyujtott dokumen-
tumokban mi van valdban kinyilvanitva a szakember szamara.”
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Kovetkezésképpen, amikor a szabadalom megadasara iranyul6 eljarasban vagy a felsz6-
lalési, illetve korlatozasi eljarasban a szabadalom (leend6 jogosultja) médositasokat végez,
alaposan elemeznie kell, hogy azok uj targy vagy uj tartalom hozzdadasat jelentik-e. Mint
emlitettiik, Gj targy beiktatdsa a szabadalom megvondsahoz vezethet mind az ESZH-nal,
mind a birdsag elétt. Uj targy hozzdaddsénak elkeriilése érdekében minden mddositas eltt
ellendrizni kell, hogy az emlitett targy szerepel-e az eredetileg benyujtott bejelentésben.

Dr. Paldgyi Tivadar
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