MARKO Jozsef:

MAGYAR VALLALATOK K'ULF(")I:DI SZABADALMI
BEJELENTESEIROL

Ma mar szinte kdzhelynek szamit, hogy a magyar vallalatok eredményes kulpiaci
szerepléséhez egyre inkabb elengedhetetlen elbfeltétel, hogy a vallalat az
exportalni kivant termékre, vagy eljarasra az exportpiacot jelentd orszagokban
szabadalmi oltalommal rendelkezzék.

A jelen el6adassal az a célom, hogy a feltalalas és a magyar szabadalmi
bejelentés, valamint a magyar és a kulfoldi szabadalmi bejelentések kozotti
id6szakaszt megkiséreljem abbdl a szempontbdl elemezni - kulonos tekintettel a
prioritasra -, hogy

e Mikor dontenek altalaban a vallalatok a kilféldi szabadalmaztatasrol, és melyek
az ezzel kapcsolatos problémak?

e Legalabb mennyi id6re van szikségik a kulféldi szabadalmi bejelentésekkel
foglalkozé szabadalmi szakembereknek a kulféldi bejelentések el6készitéséhez,
beleértve a szakszeri bejelentési mellékletek kidolgozasat?

e Milyennek kell lennie a kulféldi bejelentések elsébbségét megalapozé magyar
szabadalmi bejelentésben a talalmany ismertetésének?

Tovabba, célom az is, hogy felhiviam a figyelmet azokra a koértulményekre, illetve
cselekményekre, amelyekkel a vallalatok maguk veszélyeztethetik, de
mindenképpen nehezitik a kulfoldi szabadalmaztatast.

A fenti kérdésekre a kilféldi szabadalmaztatasi gyakorlatban szerzett
tapasztalataim és adataim, valamint a vonatkozé szakirodalom alapjan probalok
valaszt adni. Ebbdl az is kovetkezik, hogy esetleg masok az enyéimtdl eltérd
tapasztalatokkal és adatokkal rendelkeznek, amelyekbdl talan masfajta ko-
vetkeztetések vonhatok le.

1. Mikor dontenek a vallalatok a kiilfoldi szabadalmaztatasroél?

Az elmult 6 évre visszamendleg végzett kutatasaim azt mutatjak, hogy a kualfoldi
szabadalmi bejelentésekre vonatkozo vallalati dontések idépontjai (azaz kis
elhanyagolassal az illetékes képviseldbnek adott ilyen értelmli megbizasok
idépontjai) az unids elsébbségi év lejartahoz, illetve a magyar kdzzététel napjahoz
viszonyitva a kdvetkez6 megoszlast mutatjak:

TABLAZAT:

Az els6bbségi év lejarta, ill. a magyar kdzzétételi nap elbtt rendelkezésre allo ido:

2, 5 honapnal 2-2, 5 honap 1-2 hénap 0-1 hénap
hosszabb




\ 31% \ 13% | 19% | 37% |

A fenti kutatasi adatok szerint tehat a kilfoldi szabadalmi bejelentésekre adott
megbizasok donté részben (69%-ban!) megkésve érkeznek be az illetékes
képviselbhdz, - mivel a Danubia Szabadalmi Iroda munkatarsaként szerzett
tapasztalataim szerint a kuilfoldi bejelentések el6készitéséhez, beleértve a
szakszerl bejelentési mellékletek kidolgozasat, legalabb 3 honap szukséges
(ennek részletezésére azonban alabb térek ki).

Annak a kérdésnek a vizsgalatahoz, hogy vajon az ilyen késedelmes vallalati
dontéseknek mik lehetnek az okai, talan induljunk ki a vallalati innovacios folyamat
alabbi vazlatabol:
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Jollehet a talalmany alapgondolata mar az |. szakasz végén megszuletik, a
tapasztalatok szerint a vallalatok tobbnyire csak az eredményes kisérleti gyartas,
illetve a prototipussal végzett kisérletek sikeres befejezése utan, tehat a Il. szakasz
végén dontenek arrél, hogy kivannak-e magyar szabadalmi bejelentést tenni. Mivel
azonban ilyenkor mar gyakran az ujdonsagronto publikacio, kiallitas, vagy gyakor-
latba-vétel slrget6 hatarideje miatt viszonylag rovid idé all rendelkezésre, a
vallalatoknak nincs idejuk szakszerlen kidolgozott leiras és rajz készitésére, illetve
készittetésére, és a nagy sietségben provizorikus leirast és rajzot nyujtanak be az
Orszagos Talalmanyi Hivatalhoz.

A fenti eljaras nem is kifogasolhaté abban az esetben, ha a vallalat csupan magyar
szabadalmi bejelentést tesz. Az 1969. évi Il. Szt. 40. § (3) bekezdésének ezzel is
eleget tehet a bejelentd, amely minimalis feltételként elbirja, hogy jog mar olyan
bejelentésre is alapithatd, amely legalabb a bejelenté nevét és cimét, tovabba a
talalmany ismertetését olyan mértékben tartalmazza, hogy annak alapjan az adott
szakteruleten jartas szakember a talalmanyt megvaldsithatja.

Tovabba, a Szt. 49. § (1) bekezdése lehetéséget ad a bejelentének arra is, hogy e
kozzétételt elrendeld hatarozat joger6re emelkedéséig - akar az oltalmi kor
bévitésével is - mddosithatja az eredeti leirast és rajzot. igy tehat a talalmany
tovabbfejlesztett valtozatai a magyar szabadalmi joggyakorlatban ,uj anyag”-ként az
eredeti ismertetésbe beépithetdk, de ezekre mar csak a moébdositasi elsébbség
igényelhetd.

Alapvetéen mas szempontokat is figyelembe kell vennitk, azonban a vallalatoknak
akkor, ha a magyar szabadalmi bejelentésnek megfelel6 kulfoldi szabadalmi
bejelentéseket is terveznek, mégpedig az unids elsébbség igénybevételével. Az
els6ként benyujtott ideiglenes leiras és rajz (els6bbségi példany) alapjan allitja ki,
ugyanis az OTH az elsébbségi iratot, amelyet azutan a kilféldi hivataloknak meg
kell kualdeni. Az els6bbségi irat alapjan viszont a bejelentdé csak olyan mértékben
jogosult az uniés els6bbség kedvezményére, amilyen mértékben az elsébbseégi
peldanyban a talalmanyt ismertette. Ha a modositast a bejelenté még az uniés
els6bbségi éven belul megteszi, erre a kulfoldi bejelentéseknél modositasi
els6bbséget igényelhet, amelyet modositasi elsébbségi irattal kell a kulféldi hi-
vataloknal bizonyitani. A bejelentési és a modositasi els6bbség kozotti idd azonban
a bejelent6 szamara - legalabbis az ,uUj anyag’-ra, nézve - veszteség, amely nagyon
sulyos is lehet.

A gépipari, épitéipari és mezbgazdasagi targyu talalmanyok esetében gyakran
eléfordul, hogy a talalmany szabadalmi szakember (szabadalmi Ugyvivd) kezébe
elészor a kulfoldi bejelentésekre adott megbizassal jut. Amint a fenti adatokbdl
kitlint, ezek a megbizasok mar eleve késdn jutnak a képvisel6hoz.

A kulféldi szabadalmi bejelentésekre megjeldlt orszagok koérét a vallalatok néha
utdlag modositjak, esetleg egy részuket torlik, ami arra enged kovetkeztetni, hogy a
vallalati dontés nem mindig kellden megalapozott. Ebben alapvetéen kozrejatszhat
az is, hogy a vallalati stratégia kialakitasaban és a dontés el6készitésekben
szabadalmi szakember sok esetben nem vesz részt. A megalapozott dontéshez
pedig a vallalatnak tudnia kellene - mégpedig mar a magyar szabadalmi bejelentés
megtétele el6tt, hogy a fellelhetd nyomtatvanyok alapjan milyen oltalmi jogokat
szereztek mar masok az adott szakterlleten. Ez pedig szabadalmi szakember
bevonasa nélkul alig képzelheté el, tekintve, hogy ehhez egyrészt a meglévd




miszaki informaciokat és oltalmi jogokat ki kellene értékelni, masrészt a kulfoldi
oltalmi jogok tartomanyaban meg kellene keresni azokat a szabad teruleteket, de
legalabbis .réseket”, amelyek a vallalat részére adott esetben exportra, vagy
licencia adasara, vagy kulfoldi szabadalmi oltalom szerzésére redlis lehetéséget
jelenthetnének.

A kulfoldi szabadalmaztatasrél hozandé vallalati dontés masik el nem hagyhato
el6zménye a talalmany miiszaki-gazdasagi értékelemzése. Ennek soran fel kell
mérni a talalmany miszaki tartalmat, jelentéségét és a varhatd keresletet. Tovabba,
eldontendé az is, hogy a varhato keresletet figyelembe véve rendelkezik-e a vallalat
elegendé tdkével és gyartdkapacitassal. Olyan esetek is el6fordulhatnak ugyanis,
amikor a villalat nem kivan a gyartasra berendezkedni, hanem a kulfoldi
szabadalmak megszerzése utan azokat kizarolag licencia-adas formajaban kivanja
hasznositani. A vallalat szamara legel6nyosebb lehetéség kivalasztasa ter-
mészetesen kockazatvallalassal is jar. Manapsag a kulféldi szabadalmaztatas
orszagonként kb. 30- 40 000,- Ft-ba kerul (az engedélyezési eljaras befejezéséig).
A tapasztalatok azt mutatjak, hogy ha 10 kulfoldi bejelentésbdl a szabadalmak
megszerzése utan legalabb 1 hasznositasra kerul, akkor a kulféldi
szabadalmaztatasi koltségeket leszamitva mar ez is jelentds hasznot hozhat a
vallalatnak.

Nyilvanvald, hogy, csak ilyen el6zmények utan donthet a vallalat helyesen arrdl,
hogy hany és melyik kilfoldi orszagban érdemes és kell szabadalmi bejelentést
tennie.

Megjegyzem, hogy a hatékony vallalati innovaciés folyamatot az a vallalati
iparjogvédelmi politika szolgalna igazan, amely a kutatasi és fejlesztési munkanal
mar a feladat-kitizésbe bevonna a szabadalmi szakembert, valamint a feltalalénak
és a vallalat-vezet6ségnek a szabadalmi szakemberrel valo egyuttmikddése az
innovacios folyamat minden fazisaban, tehat a talalmany létrehozasaban (I), a
milszaki fejlesztésben (lI), a termelésben (lll) és az értékesitésben (IV)
mindvégig-fennallna. Ez akkor is helytalld, ha feltételezziik, hogy a szabadalmi
ugyekben dontésre jogosult vallalati vezetbk, de legalabbis a feltalalék a
szakirodalmat szakkonyvekbdl, folyoiratokbdl, a szabadalmi irodalombdl,
prospektusokbdl és kiallitasokrol nemzetkozi viszonylatban is jol ismerik. A miszaki
szakembereknek azonban tudomasul kell venniuk, hogy e szabadalmi szakember
olyan specialis jogi ismeretekkel is rendelkezik, amelyek a vallalat érdekében nem
nélkuldézhetdk.

2. Legalabb mennyi id6 sziikséges a kiilfoldi szabadalmi bejelentés
elkészitéséhez, beleértve a szakszeri(i mellékletek kidolgozasat?

A fentiekben mar elére bocsatottam, hogy a gyakorlati tapasztalataim szerint ehhez
legalabb 3 hdénapra van szikség. Az alabbiakban tekintsik at roviden a kulféldi
bejelentések el6készitésével kapcsolatos képviselbi teenddket. Ezek egyrészt
adminisztrativ jellegiek, igy pl.:

a) A megbizas regisztralasa és visszaigazolasa;
b) Aktak felfektetése /1 altalanos akta, és orszagonként 1-1 akta;



c) HM-engedély beszerzése a talalmany kulfoldre-juttatasahoz;
d) Elsébbségi iratok beszerzése (késdbb is benyujthatdk!);

e) A szikséges Urlapok kivalasztasa, alairattatasa a megbizoval;
f) A bejelentd, illetve a feltalalé szikséges adatainak beszerzése.

Masrészt, az el6készités a fenti adminisztrativ jellegli munkakkal részben
parhuzamosan veégzett érdemi tevékenységbdél all, amelynek soran az eljard
szabadalmi ugyvivé kidolgozza a kulfoldi bejelentések szakszerl mellékleteit, azaz
szabadalmi leirast igénypontokkal, kivonatot és rajzot.

Ehhez sok esetben a magyar bejelentés nem eléggé részletes els6bbseégi
példanya, tovabba a feltalaloktél személyes targyalasokon szerzett miszaki
informaciok allnak rendelkezésére. Gyakori eset, hogy id6kozben a talalmany
modosul, néha ,torzul”, azaz a feltalalék menet kézben rajonnek arra, hogy a talal-
many lényege egészen masban van, mint amit a bejelentéskor megjeldltek.

Tekintve, hogy a kulfoldi szabadalmi bejelentésekkel szemben tamasztott
kovetelmények - az egyes orszagok kulonbdz6 szabalyozasa kovetkeztében - -
alaposan eltérnek a magyartél, a bejelentések mellékleteinek szakszeri
kidolgozasa kulénleges jellegli felkészultséget igényel, ami igen id§- és
munkaigényes feladat.

Még nehezebb a helyzet, ha a bejelenté USA-beli bejelentést is kivan tenni, ugyanis
ez az ismertetés részletességével szemben tamasztott fokozott kdvetelmények
miatt még az eurdpai szabadalmaztatashoz képest is Iényeges tobbletmunkaval jar.

Ha tehat az el6készités 1-2 hetes idSigényéhez hozzaadjuk a forditas, a
szabalyszer( leiratas, valamint a szabalyszer( rajzok elkészittetésének legalabb 2
hetes, a nyomda 1 hetes és a posta 3 hetes iddigényét (az NDK-ra és az USA-ra
tekintettel), akkor kidertl, hogy a szabadalmi szakember érdemi tevékenységére -
beleértve a feltalalékkal folytatandd személyes targyalasokat, és a feltalaldktol
Ujabb rajzok és adatok beszerzését - legfeljebb 5 hét all rendelkezésére (és akkor
még nem is szamoltunk a kulfoldi képvisel6k intézkedésére hagyando idével).

3. Milyennek kell lennie a talalmany ismertetésének?

Ezzel a kérdéssel el6ttem mar tdbben foglalkoztak, példaként elég, ha Somorjay
Otto: LA taldlmany ismertetése termékszabadalom esetén” c. tanulmanyara (MIE-
Kdzlemények, 1976-77, 13-15. sz.) hivatkozom. A gyakorlati tapasztalatok azonban
azt mutatjak, hogy ezen a teruleten vannak olyan szempontok, amelyeket nem lehet
eléggé hangsulyozni.

A fentiekben mar emlitettem, hogy a részletesség szempontjabdl nem kielégité
els6bbségi irat mire jogositia a bejelentét. Elsébbséges kulfoldi szabadalmi
bejelentéseknél ez megkdti a kulfdldi szabadalmi bejelentések mellékleteit
kidolgozé szabadalmi szakember kezét. Ha ugyanis tartalmilag hiek maradunk az i-
lyen elsébbségi irathoz, fennall az a veszély, hogy a kulfoldi vizsgalé nem érti meg
a talalmanyt, mivel az nincs kell§ részletességgel kifejtve. Ez azzal fligghet 6ssze,
hogy a magyar gyakorlatban még néha a szabadalmi szakemberek is hajlamosak
arra, hogy tul magas szinvonalu mdszaki intelligenciat, azaz miszaki ismereteket
és kombinaciokészséget tételezzenek fel az atlagos szakemberrdl.



Gyakran talalkozunk azzal a helytelen felfogassal is, hogy a leirasban ,ne mondjunk
el mindent”, mivel adott esetben az elhallgatott részletek esetleg ,know-how”-ként
ertékesithetbk. Ez a nézet a kulfoldi szabadalmaztatasnal visszauthet, mivel az
els6bbségi jog elvesztésével jarhat, ami pedig meghiusithatja a kilféldi szabadalom
megszerzesét.

Ez a felfogas a fentieken tulmenden azért is helytelen, mert ha a bejelent6 a
talalmanyi gondolatot mar deklaralta, vagy a talalmany targya megjelenik a piacon,
akkor a potencialis versenytarsak az esetek tulnyomd részében maguk is
rajdhetnek az ,elhallgatott” részletekre. igy tehat az elégtelen ismertetés (pl. kiviteli
alakok, vagy példak kihagyasa) els6sorban a bejelenté szamara hatranyos. Ez
azzal is jar, hogy a bejelentd megfosztia magat esetleges visszavonulasi
lehetbségektdl, amelyek az engedélyezési eljaras soran jol johetnek olyan
esetekben, amikor a talalmany ujdonsagat a bejelentd a bejelentéskor nem
helyesen becslilte fol.

Ha a fent emlitett vizsgal6i kifogasra a kérdéses részleteket a bejelenté utdlag
magyarazza meg, vagy kiegészitést fliz hozza, a vizsgald (pl. az NSZK-ban) azzal a
kifogassal élhet, hogy ez nincs megalapozva az eredeti ismertetésben, tehat nem
fogadhato el, sét, a leirasbdl eltavolitando.

Az ilyen elégtelen ismertetés, pl. az USA-ban is igen sulyos kifogas (insufficient
disclosure), amelynek csak ugy tehetink eleget, ha a magyarazatként, vagy
kiegészitésként szolgald ,uj anyagra” valo tekintettel az Uj bejelentést, un. részben
folytatélagos (continuation-in-part, roviden CIP) bejelentést nyujtunk be. Egy ilyen u;j
bejelentés természetesen Ujabb tetemes bejelentési, vizsgalati, és képviselbi
dijakkal jar, nem is beszélve arrél, hogy az ilyen CIP-bejelentésre az idékdzben
publikalt konform bejelentés (pl. a parhuzamos NSZK-beli bejelentés
kozrebocsatasi irata (Offenlegungsschrift) ujdonsagronté. Természetesen az ,Uj
anyag” csak a CIP bejelentés benyujtasatol (amendment date) élvez els6bbséget
€s nem az eredeti bejelentés benyujtasatél (original filing date).

A talalmany ismertetése (németil: Offenbarung, angolul: disclosure) része a rajz is,
amelyre tehat ugyancsak fokozott gondot kell forditani mar az elsébbséget meg-
alapozé magyar szabadalmi bejelentés mellékleteinek kidolgozasakor. A kulfoldi
gyakorlatban ugyanis, pl. az USA-ban, a bejelent§ koteles abrazolni a talalmanyt,
ha az abrazolhatd, kulonben az ismertetést hianyosnak tekintik. A termékre
felallitott igénypont tehat rajz hianyaban érvénytelen. Vagyis ez annyit jelent, hogy
ilyen esetben minden részletet, amely az igénypontokban szerepel, abrazolni kell.

Az USA-beli és a szovjet szabalyozasok azt is el6irjak, hogy rajz esetén annak
valamennyi abrajat részletesen kell ismertetni. Ebbdl kdvetkezik, hogy dnmagaban
a rajz becsatolasa még akkor sem elegend6, ha az a szakember szamara elegend6
informaciot nyujt.

4. Osszefoglalas:

o A tervezett kUlféldi szabadalmi bejelentések esetében az elsébbséget
megalapoz6é magyar szabadalmi bejelentésnek meghatarozo jelentésége van az
els6bbségi jog érvényesitésénél.



5.

a)

Az ilyen magyar bejelentés leirasanak és rajzanak kidolgozasakor a
legfontosabb szempont az, hogy a talalmany ismertetése tartalmilag legyen jo
és olyan részletes, hogy ahhoz a kuilféldi szabadalmaztatasi eljarasok soran
semmit ne kelljen hozzatenni, legfeljebb abbdl a felesleges részleteket el
lehessen hagyni.

Az igénypontok megszerkesztésére ekkor még nem feltétlenll szikséges nagy
gondot forditani, elegend, ha az oltalmi kér pontos meghatarozasara a kulfoldi
bejelentések el6készitése soran kerul sor.

Ha a tartalmi bdvités elkerulhetetlen, akkor azt a kulfoldi bejelentések megtétele
elétt (figyelembe véve a kulfdldi bejelentések el6készitésének 3 hdnapos
idéigényét) a magyar bejelentéstdl szamitott 9 hénapon belll kell megtenni,
amire azutan médositasi els6bbség igényelhetd.

A kullfoldi szabadalmi bejelentések elbiralasanal a kulfoldi  hivataloknak
megkuldétt - a fenti elézmények alapjan kidolgozott - mellékletek a mérvaddk. A
kulféldi szabadalmi hivatalok ujabb gyakorlatardl altalanossagban elmondhatd,
hogy semmiféle ,0j anyag”™ot nem fogadnak el. Ha tehat a kulféldi
szabadalmaztatassal foglalkozé6 szabadalmi szakembereknek nem all
rendelkezésére legalabb 3 honap, a mellékletek szakszer( atdolgozasara nincs
lehetéség, ez pedig a taldlmany kulfoldi szabadalmaztatasi esélyeit alaposan le-
csokkentheti, mind els6bbséges, mind pedig els6bbség nélkali kulféldi
bejelentéseknél.

Semmiképpen sem szabad tehat a gyorsasag érdekében a mindséget
felaldozni, ugyanis rossz inditassal egy jo talalmany kulféldi szabadalmaztatasi
esélyei is eleve tonkre teheték.

Kiilfoldi szabadalmaztatas esetén a vallalatok szamara a kovetkezo eljaras
javasolhaté:

Kalfoldi szabadalmaztatasban jartas szabadalmi szakembert kell bevonni
lehet6leg mar a kutatasi-fejlesztési munka feladatkitlizésébe, de legalabb is a
magyar szabadalmi bejelentés kidolgozasaba;

A korabbi miszaki szintet szabadalmi szakemberrel végeztetett
szabadalomkutatassal kell feltarni, célszerli az adott szaktertleten folyamatos
témafigyelést végeztetni; ezzel egyrészt a parhuzamos kutatas-fejlesztés
kikiszobolhetd, masrészt realis talalmanyi célkitiizés fogalmazhaté meg;

A magyar szabadalmi bejelentés az a) és b) el6zmények utan mar a miszaki
fejlesztés (Il. szakasz) elején, sét a szUkséges adatok birtokaban, bizonyos e-
setekben mar a kutatas befejezése utan /I. szakasz végén, azaz a talalmanyi
alapgondolat ismeretében benyujthato;

A kulféldi szabadalmaztatasi szandékardl a vallalat az a) és b) el6zmények
utan, de még a magyar szabadalmi bejelentés megtétele el6tt dontson; az
egyes kulfoldi orszagokrdl az utan a szabadalmi szakember bevonasaval a
taldlmany miszaki-gazdasagi értékelemzése és a piackutatasi eredmények



kiértékelése utan, legkés6bb a magyar bejelentéstél szamitott 9. honapban
megalapozottan donthet;

A vallalatnak lehetéleg kerllnie kell a kulfoldi bejelentések megtételéig
mindenféle publikalast (pl. Ujsagcikket, kiallitast), errdl elézetesen mindig ki
kell kérnie kulfoldi szabadalmaztatasban jartas szabadalmi szakember
véleményét; és veégul

A vallalat kerulje a kiallitasi els6bbség igénylését és a magyar bejelentést még
a kidllitds megnyitasa elétt, tegye meg; a kulfdldi hivatalok ugyanis ezt az
els6bbségi igényt csak akkor ismerik el, ha az adott kiallitas a kérdéses orszag
hivatalos lapjaban meg volt hirdetve, amennyiben ez nem tértént meg, a ki-
allitas ténye ujdonsagronto korulmény lehet.

© Marko Jézsef, Budapest, 1981
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