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KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL

Amerikai Egyesiilt Allamok

A) A Simoniz USA, Inc. (Simoniz) v. Dollar Shave Club (DSC)-tigyben a Connecticuti Ke-
rileti Birdsag egy szellemi tulajdonra vonatkozé perben elutasitott egy megdllapité itéletre
(declaratory judgement) vonatkozo6 kérelmet, amelyet a tisztitotermékeket arusité Simoniz
nyujtott be, védjegybitorlassal vadolva a személyes higiéniai termékeket forgalmazé DSC
vallalatot.

A Simoniz védjegybejelentéseket nytjtott be az Egyesiilt Allamokban és Eurépdban, ami
ellen a DSC felszdlalast nyujtott be azon az alapon, hogy a lajstromoztatni kivant védjegy
titkozik az 6 védjegyével. A Simoniz t6bbszor kérte, hogy a DSC vonja vissza felszolaldsat,
amire a DSC egy ,,abbahagyasra és elallasra” felszolitd e-mailt kiild6tt. Bar a DSC formailag
nem fenyegette a Simonizt védjegybitorlasi perrel, levelének végén arra kérte, hogy sziin-
tesse meg a védjegy haszndlatat mind az Egyesiilt Allamokban, mind az Eurépai Unidban.
Ezt kovetden a Simoniz megallapitd itéletet kért a Connecticuti Keriileti Birdsagtol arra
vonatkozolag, hogy a DOLLAR CLEAN CLUB védjegy altala val6 hasznélata az Egyesiilt Alla-
mokban nem sért amerikai jogot. A Connecticuti Kertileti Birdsag elutasitotta a keresetet.

Korabban a legfelsdbb birésag (Supreme Court, SC) vilagossa tette, hogy egy megallapito
itéletet kéré félnek bizonyitania kell, hogy ,,1ényeges ellentét all fenn az elegendd siirgdssé-
get és valdsagot mutato érdekekkel rendelkezé felek kozott ahhoz, hogy indokolt legyen egy
megallapité itélet kiaddsa” (lasd a MedImmune v. Genentech Inc.-igyben 2007-ben hozott
dontést). Bar ebben az tigyben a Connecticuti Keriileti Birosag a Simoniz eurdpai védjegy-
bejelentése elleni felszolalasban nem talalt ,.elegendé ellentétet” megallapito itélet céljara, a
birdsag azt allapitotta meg, hogy DSC-nek az a kérése, amely arra iranyult, hogy a Simoniz
sziintesse meg a megtamadott védjegy mindenfajta hasznalatat, elérheti ezt a szintet. Azon-
ban lényeges ellentét 6Gnmagaban nem elegendé megallapito itélet céljara, és a birésagnak
azt kellett vizsgalnia, hogy elegendd siirgdsség és valdsag indokolta-e a kérelmet.

A keresetet elutasitva a birésag megallapitotta, hogy a felek kozotti ,,1ényeges ellentét”
nem volt elegend6 ,,siirgdsségti és valdosagi” ahhoz, hogy indokoljon egy megallapité itéle-
tet. A birésag konkrétan megjegyezte, hogy a Simoniz nem bizonyitott hatarozott szandékot
és nyilvanval6 képességet a védjegynek az Egyesiilt Allamokban térténd hasznélatéra abban
az id6ben, amikor megallapité itéletet kért. A Simoniz mint olyan nem hozott létre tényle-
ges ellentétesetet, amelyre sziikség lett volna egy elutasitasi kérelem taléléséhez.

*  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
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A dontés érdekes abbol a szempontbdl, hogy a birdsag szerint egy ,,abbahagyasra és el-
allasra” vonatkozo szohasznalat elegendo lehet a felek kozotti lényeges ellentét bizonyitasa-
hoz megallapito itélet céljara. A Connecticuti Keriileti Birosag leszogezte, hogy a lényeges
ellentét dGnmagaban nem elegendd megallapitd itélet megalapozasahoz anélkiil, hogy olyan
stirgésséget és valdsagot is bizonyitananak, amely igazolja a birosag kivant itéletét. Végil a
birdsag elutasitotta a kérést.

A fentiek ismeretében célszer(ibb lehet, ha a megallapitd itéletet hajto fél egy megel6z6
pert indit, és arra hivatkozva kér ilyen itéletet, hogy szellemi tulajdoni per fenyegetése alatt
all.

B) A Szovetségi Keriileti Fellebbezési Birdsag (Court of Appeals for the Federal Circuit,
CAFC) a NuVasive-tigyben megallapitotta, hogy egy inter partes feliilvizsgalati eljarasban
a Szabadalmi Fellebbezési Birdsag (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) megsértette egy
szabadalmasnak az adminisztrativ eljarasi torvény szerinti jogait azzal, hogy szabadalmi
igénypontokat torolt egy olyan, a technika allasahoz tartozé dokumentum egy része alap-
jan, amely nem volt konkrétan azonositva az inter partes felillvizsgalati kérelemben, tovabba
azzal, hogy megtagadta a szabadalmastol a lehetéséget arra, hogy alapvet6en foglalkozzon
a hivatkozasnak ezzel a részével. A CAFC hatalytalanitotta az igénypontok torlését, és az
tigyet visszakiildte a PTAB-nek.

A kérelmez6 Medtronic a 2013-507 sz. ('507-es) és a 2013-508 sz. ('508-as) inter partes
felilvizsgalati eljarasban tobb igénypontot megtamadott a NuVasive 8 187 334 sz. amerikai
szabadalmadban. A szabadalom igénypontjai olyan fuziés gerincimplantatumra vonatkoztak,
amelynek hossza nagyobb 40 mm-nél és legalabb 2,5-szerese a szélességének. A PTAB egy
kivételével az Gsszes igénypontot torolte, mert azokat kézenfekvonek talalta a technika alla-
sahoz tartozo hivatkozasok — ideértve a technika allasahoz tartozé Michaelson-szabadalom
18. abrdjat is — kombinalasa alapjan. Mindkét inter partes feliilvizsgalatra vonatkozo kére-
lemben a Medtronic a technika dlldsahoz tartozé hivatkozasok — ideértve Michaelsont is
— kombinacioit ismertette. Az ’507-es kérelemben a Medtronic a Michaelsonbol a 18. abrat
targyald szoveget is idézett, azonban az *508-as kérelemben nem emlitette konkrétan a 18.
abrat. Ehelyett a Medtronic a 18. abrat el6szor akkor emlitette, amikor a NuVasive szabadal-
masként benyujtotta valaszat. Ekkor a Medtronic viszontvélaszaban azzal érvelt, hogy a 18.
abra egy olyan implantdtumot ismertet, amelynek hossza nagyobb 40 mm-nél, és legalabb
2,5-szerese a szélességének.

A NuVasive sikerteleniil prébalta arra rabirni a PTAB-t, hogy vagy tordlje a Medtronic
18. abrara vonatkozo Uj érvelését, vagy pedig engedje meg a NuVasive-nak, hogy egy to-
vabbi vélaszban foglalkozzon ezzel az érvvel. A NuVasive azt is megprobalta, hogy a sz6-
beli targyalason részletesen foglalkozzon a 18. dbraval, azonban a PTAB ezt nem engedte
meg. Az '508-as inter partes feliilvizsgalati eljarasban a PTAB a tovabbiak soran a megta-
madott igénypontokat egy kivételével kézenfekvonek talalta, elfogadva a Medtronic azon
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érvét, hogy a 18. dbra egy 40 mm-nél hosszabb és szélességénél legalabb 2,5-szer hosszabb
implantatumot ismertetett.

A NuVasive a PTAB dontése ellen a CAFC-nél nyujtott be fellebbezést. A CAFC meg-
allapitotta, hogy inter partes feliilvizsgalati eljarasokban a PTAB ,nincs arra korlatozva,
hogy a technika allasabol csupan olyan részleteket idézzen, amelyekre kimondottan fel-
hivték a figyelmét’, és ténymegallapitasokat tehet a technika allasahoz tartozd egyéb olyan
anterioritasok alapjan is, amelyek ,,csupan megeroésitik a technika allasahoz tartozé egy ma-
sik kinyilvanitas jelentését”. A CAFC azt is megjegyezte, hogy a NuVasive figyelmét elegen-
d6 mértékben felhivtak a 18. abrara az ’507-es inter partes feliilvizsgalati eljarasban azon az
alapon, hogy a Medtronic az ’507-es kérelemben a Michaelsonbol idézte a 18. abrat targyalo
szoveget.

Mindazonaltal a CAFC megallapitotta, hogy a PTAB nem szolgaltatott a NuVasive sza-
mara lehetdséget arra, hogy az ’508-as inter partes eljarasban kielégit6en valaszolhasson a
18. abraval 6sszefiiggd kérdésre. A CAFC azt is megallapitotta, hogy az ’507-es inter partes
eljaras ezt a hianyossagot nem orvosolta, minthogy a PTAB a két inter partes feliilvizsgalati
eljarast ,,a technika allasanak kiilonboz6 keverékei” alapjan ,kiilonall6 és vilagosan eltérd
eljarasokként” kezelte. A CAFC azt is megallapitotta, hogy a PTAB 18. abran alapul6 meg-
allapitasai nem csupan megerdsitették a technika allasahoz tartozo egyéb anterioritasok
kinyilvanitdsat, hanem hogy a 18. dbra ,,1ényeges” volt a PTAB kézenfekvdségi dontésével
kapcsolatban, mert ez volt a technika allasdhoz tartozo egyetlen olyan anterioritas, amelyre
a PTAB tamaszkodott az igénypontok ,,40 mm-nél nagyobb” és ,szélességének legalabb
2,5-szerese” jellemzéivel kapcsolatban. A CAFC tovabba azt is megallapitotta, hogy — a
Medtronic valaszanak kézhezvétele utan — a NuVasive lehet8sége a Medtronic szakért6jé-
nek kikérdezésére a 18. abraval kapcsolatban és ezt kovetéen megfigyeléseinek benyujtasara
»nem helyettesitette azt a lehetdséget, hogy érveket és bizonyitékokat nytjthasson be” meg-
erdsitd valaszként a 18. dbraval kapcsolatos kérdésekre.

A CAFC arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a PTAB eljarasi hibat kovetett el, amikor meg-
tagadta annak a lehetdségét, hogy a NuVasive az ’508-as inter partes eljarasban tovabbi bizo-
nyitékot és érveket hasznalva vélaszolhasson a 18. dbraval kapcsolatos megéllapitasokra. Igy
a CAFC hatalytalanitotta a PTAB dontését az "508-as inter partes feliilvizsgalati eljarasban,
és az tigyet visszakiildte a PTAB-nek.

C) A Life Technologies Corp. v. Promega Corp.-tigyben az SC hatalytalanitotta a CAFC
kozvetett bitorlasra vonatkozo megallapitasat. A birosag tobbségének véleményét tolma-
csold Sotomayor bir6 ugy dontott, hogy egy tobbkomponensii talalmany egyetlen kompo-
nensének az Egyesiilt Allamokbdl val6 szolgéltatdsa nem tekinthetd bitorld cselekedetnek
az amerikai szabadalmi torvény 271(f)(1) cikke alapjan.

A Promega szabadalma eljarast igényel polimorfizmus vizsgélatdra DNS-mintdkban. A
Life Technologies egy lednyvallalata az Egyesiilt Allamok teriiletén kiviil olyan genetikai-
vizsgalo-készleteket gydrtott, amelyek egy olyan komponenst (Taq-polimerdz) tartalmaz-
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tak, amelyet a Life Technologies gyértott az Egyesiilt Allamokban. A szabadalmi térvény
vonatkozd, 271(f)(1) cikke akkor allapit meg bitorlasi feleldsséget, ha egy igényelt taldlmany
komponenseinek ,egy lényeges részét” az Egyesiilt Allamokon beliil gyartjak és masho-
va szallitjak. A CAFC ennek a kifejezésnek mindségi jelentést tulajdonitott, megallapitva,
hogy egyetlen komponens is ,,1ényeges részt” képezhet, ha a talalmany szempontjabdl elég-
gé kulcsfontossagu.

Az SC megallapitotta, hogy a torvény szovegosszetiiggésében a ,,1ényeges rész” mennyi-
ségi, nem pedig mindéségi értelmli. Ennek megfeleléen egyetlen komponens, fiiggetleniil
attdl, hogy mennyire kulcsfontossagu, sohasem lehet ,lényeges rész”, és igy nem okozhat
bitorldsi feleldsséget.

D) Delaware Keriileti Birdsaga 2017 novemberében az Orexo v. Actavis Elizabeth LLC
(Actavis)-ligyben az Orexo javara dontott egyik szabadalmanak a bitorlasa kapcsan. A per
folytatodik az Orexo tobb tovabbi szabadalma tigyében.

Az gy 2014-ben kezd6dott, amikor az Actavis egy gyogyszerre vonatkozo roviditett
kérelmet (ANDA) nytjtott be az Orexo zuBsoLv® szabadalmazott termékének generikus
valtozatara. (A Zubsolv buprenorfin és naloxon meghatarozott aranyu keveréke.) A birdsag
dontése az Orexo 8 454 996 sz. ('996-0s) szabadalmaval (lejar 2019. szeptember 24-én) és
8 940 330 sz. (’330-as) szabadalmaval (lejar 2032. szeptemberben) kapcsolatos perre vonat-
kozott.

A ’996-0s szabadalomrol a bir6sdg megallapitotta, hogy érvényes, és azt bitorolja az
Actavis generikus zuBsoLv készitménye. A birdsag azonban az Orexo ’330-as szabadalmat
érvénytelennek nyilvanitotta. Ez a dontés meggatolja, hogy az Actavis 2019. szeptember
2. eldtt forgalomba hozza termékeit, azonban generikus zuBsoLv termékének az ameri-
kai piacra vitelét kénytelen 2032. szeptemberig elhalasztani, ha a ’330-as szabadalmanak
érvénytelenségére vonatkozé dontést az Orexonak sikeriil megvaltoztatnia, vagy ha kedve-
z6 dontést ér el egy kiilonallé perben, amely 9 259 421 sz. szabadalmaval kapcsolatos. Az
Orexo nemrég 9 439 900 szammal egy masik zuBsoLv-szabadalmat is kapott, amely szintén
2032 szeptemberében jar le. Ezek alapjan ugy gondolja, hogy 2032-ig fenn tudja tartani a
ZUBSOLV-ra vonatkozé kizarélagos jogat.

E) Az alabbiakban egy Apple v. Apple-vitat ismertetiink.

Amikor az Apple Computert 1976-ban megalapité Steve Jobs (Jobs) elnevezte vallalatat,
tudnia kellett, hogy magara vonja az Apple Corps figyelmét. Az utobbi vallalatcsoportot a
Beatles alapitotta az 1960-as évek végén.

1978-ban, két évvel az Apple Computer megalapitasa utan az Apple Corps., amely bir-
tokosa volt a Beatles-lemezek APPLE RECORDS cimkéjének, védjegybitorlasért beperelte az
Apple Computert. 1981-ben megallapodtak abban, hogy az Apple Computer sohasem fog
a zeneipar teriiletére 1épni. Ez a megéllapodas az iPod és az iTunes megjelenése utan nem
élt sokaig.
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A vita ismét kitjult, amikor az Apple Computer 2003-ban bemutatta az iTunes-t. A vita-
nak az vetett véget, hogy 2007-ben az Apple Inc.-re atnevezett Apple Computer licencmeg-
allapodast kotott az Apple Corps-szal. Ennek keretében az Apple Inc. hasznalati engedélyt
kapott az Apple Corps ,,granny smith” (egy zoldalma-fajta) logdjara.

A Beatles zenekatalogusa évekig tarto targyalds utan, 2010-ben iTunes-on beszerezhet6vé
valt. Jobs, egy kemény Beatles-rajong6 ezt ,,hosszu és szeles utként” irta le.

F) A Hodgdon Powder Company (Hodgdon) a védjegytorvény 2(f) cikke alapjan kérte az
Egyesiilt Allamok Szabadalmi és Védjegyhivatalanél (United States Patent and Trademark
Office, USPTO) a fehér szin lajstromozasat puskaporra, nevezetesen ,.el6formazott puska-
por-toltetekre eloltoltds tlizfegyverekhez” az alabbi alakban:
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A Hodgdon azt allitotta, hogy ,1ényegileg kizardlagosan és folytonosan hasznalt” fehér
puskaport a kereskedelemben legalabb harom éven keresztiil a védjegybejelentés benyuj-
tasa el6tt. A Hodgdon el6z6leg szabvanyos bettikkel lajstromoztatta a wHITE HOTS (fehér
forrosagok) védjegyet ,,puskaporra’, és bizonyitékot nyujtott be arrol, hogy a fehér szin az
igényelt arukkal kapcsolatban megkiilonboztetoképességre tett szert. A hivatali el6vizsgald
nem talalta meggy6z6nek Hodgdon bizonyitékat a szerzett megkiilonboztet6képességrol, és
elutasitotta a védjegybejelentést.

A Hodgdon a hivatali dontés ellen a védjegyfellebbezési tanacsnal (Trademark Trial and
Appeal Board, TTAB) nyujtott be fellebbezést. Az USPTO-nak ez a feliilvizsgalati szerve
megvaltoztatta a hivatali dontést, megallapitva, hogy ,egy egyetlen szinbdl allé védjegy”
nem lehet lényegénél fogva (inherently) megkiilonboztetd jellegti, de egy termék szinét véd-
jegyként oltalmazni lehet, és a szerzett megkiilonboztetoképességet meg lehet allapitani egy
termék szinével kapcsolatban is. A puskapor torténelmileg mindig sziirke vagy fekete volt,
és a Hodgdon esetében puskaporanak fehér szine nem tett tobbet, mint hogy azonositotta
termékét. A Hodgdon egyetlen versenytarsa sem allitott el6 fehér puskaport, és a Hodgdon
éveken keresztiil forgalmazta termékét ,,egyetlen fehér puskapor”-ként.

A szerzett megkiilonboztetéképességre vonatkozélag a Hodgdon altal benyujtott bizonyi-
tékok a kovetkezdk voltak:

- aHodgdon dltali folytonos hasznalatot bizonyité nyilatkozat;

- egy nem hivatalos kozvélemény-kutatds, amely azt bizonyitotta, hogy a fogyasztok

tisztaban vannak a Hodgdon kizardlagossagaval a fehér puskapor piacan; és
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- szamos hirdetésminta és kiadasbizonylat, amely azt mutatta, hogy a Hodgdon folya-
matosan arusitott fehér puskaport, tovabba széles kort termékeladasok bizonylatai és
a fogyasztok tudatossaga.

Bar a nem hivatalos kozvélemény-kutatasi eredményeket a TTAB érvénytelennek te-
kintette a szerzett megkiilonboztet6képesség bizonyitékaként, a Hodgdon altal benyuijtott
tobbi bizonyitékot meggy6zonek talalta, és a Hodgdon szamara lajstromozta a fehér szin
védjegyet.

Ausztria

A Bécsi Felsébb Kertileti Birdsag 2016. februar 10-én érdekes és értékes kovetkeztetése-
ket vont le a gyodgyszertermékek kiegészitd oltalmi tanusitvanydra vonatkozo, 469/2009 sz.
eurdpa tanacsi rendelet 3(a) cikkének értelmezésével kapcsolatban, kiillonésen arrol, hogy
egy alapszabadalom hat6éanyaganak funkcionalis azonositasa elegend6-e annak megalla-
pitasdhoz, hogy egy terméket ,egy hatdlyban levé alapszabadalom dltal védettnek” lehet-e
tekinteni.

Az iigy hattere, hogy a bejelent6 kiegészitd oltalmi tanusitvany (supplementary protection
certificate, SPC) megadasat kérte a Nepafenac termékre a ,,galaktomanndan-polimereket és
boratot tartalmazé szemészeti kompoziciok” c., 0999825 B1 sz. eurdpai alapszabadalom
alapjan. A szabadalom 30 igénypontot tartalmazott, amelyek koziil az alabbi négy fontos:

»1. Helyi szemészeti folyékony kompozici, amely egy vagy tobb galaktomannant és
egy vagy tobb boratvegyiiletet tartalmaz gyengén savastdl semleges pH-val, és amely a
galaktomannant és a boratvegyiiletet olyan koncentraciéban tartalmazza, amely hatéko-
nyan el6idézi egy tiszta gél vagy egy tiszta részleges gél létrejottét a szemre valo felvitelkor

8. Az 1-7. igénypontok barmelyike szerinti kompozicié, amely tovabba egy vagy tobb
gyogyaszati hatéanyagot tartalmaz.

9. A 8. igénypont szerinti kompozicio, ahol a gyogyaszati hatéanyag az alabbi csoportbdl
van kivalasztva: antihipertenziv ... és gyulladasgatlé anyagok.

10. A 9. igénypont szerinti kompozicid, ahol a gydgydszati hatéanyag az aldbbi csoportbdl
van kivalasztva: metaxol, timol ... dexametazon, proteinek és novekedési tényezok.”

A bejelentd szerint a Nepafenacra a forgalmazasi engedélyt 2013. majus 3-an adtak
meg. Ennek a terméknek ez volt az els6 forgalmazasi engedélyezése. Az 4j gyogydszati ter-
mék forgalmazasi engedélyét ugyanezen a napon adtdk meg. Az SPC-rendelet 3(a) cikke
szerint ugyanaz az alapszabadalom szdmos terméket védhet. Az Eurdpai Unidé Birdsiga
(Court of Justice of the European Union, CJEU) 2013. december 12-i Actavis v. Sanofi-
dontésében elfogadta a ,diuretikumok” funkcionalis meghatarozast; ebbdl kovetkezik,
hogy a ,,gyulladasgatlé anyagok” megjelolés a 9. igénypontban elfogadhato.
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Az Osztrak Szabadalmi Hivatal (Osterreichisches Patentamt, OPA) elutasitotta az SPC-
kérelmet, mert megallapitotta, hogy a hatéanyagok egy csoportjanak a funkcionalis meg-
jelolése (pl. gyulladasgatld anyagok) nem tdmaszt ala hatdéanyagok egy sajatos csoportja-
ra vonatkozé kovetkeztetést. A gyulladasgatldo anyagoknak harom kiilonbozé tipusa van:
szteroidos, nem szteroidos és botanikai, és mindegyik tipus szamos egyéni hatéanyagot
tartalmaz, amelyeknek nincs kozos szerkezetiik. Emellett az alapszabadalom nem igényelt
gyulladasgatlé anyagokat mint olyanokat, hanem egy tovabbi hatéanyagot kombinalva a
szabadalom targyaval. A szabadalom nem védi a tovabbi hatéanyagot. A 9. igénypontban
az a funkcionalis leiras, hogy a kompozicié tartalmazhat gyulladasgatléo anyagokat, nem
elegend6 annak megallapitasdhoz, hogy az alapszabadalom védi a Nepafenacot.

A bejelentd a hivatali végzés ellen fellebbezést nyujtott be a Bécsi Felsdbb Keriileti Bi-
résagnal, amelyben utalt a CJEU 2011. november 24-i Medeva-dontésére. Ez a dontés le-
szogezte, hogy egy SPC-t csak akkor lehet engedélyezni, ha a hatéanyagok meg vannak
hatarozva az igénypontok szévegében. Ennek alapjan a bejelentd azzal érvelt, hogy a 9.
igénypontban a ,,gyulladdsgatlé anyagok” funkcionalis megjelolés megfelel annak a kéve-
telménynek, hogy egy anyagot meg kell nevezni az alapszabadalomban. A Bécsi Fels6bb
Keriileti Birdsag ezzel nem értett egyet, mert megallapitotta, hogy az alapszabadalom egy
folyékony szemészeti kompoziciora vonatkozik, amely felvitelkor gélt képez a szemen. A
kompozicié tartalmazhat egy vagy tobb gyogyaszati hatéanyagot kiilonb6z6 szembetegsé-
gek kezelésére vagy megel6zésére. Minthogy az SPC engedélyezéséhez arra van sziikség,
hogy a terméket egy érvényes alapszabadalom védje, az oltalmi kort meg kell hatarozni.
Egy szabadalom oltalmi korét a szabadalmi igénypontok hatarozzak meg, és a leirast akkor
kell figyelembe venni, amikor értelmezik a szabadalmi igénypontokat. A fentiek fényében
azt kellett megallapitani, hogy az alapszabadalom védi-e a Nepafenac-ot az SPC-rendelet
3(a) cikke értelmében.

A bejelent6 tobb CJEU-dontésre is hivatkozott annak bizonyitasara, hogy a Nepafenac az
alapszabadalom oltalmi kore ald esik, mert csak ez a gyogydszati termék tartalmazott az 1.
igénypont szerint megkivant galaktomannant és boratot. Az SPC-rendelet 1(b) cikke sze-
rint a ,,termék” egy gyogyaszati termék — ebben az esetben a Nepafenac — hatéanyaga vagy
hatéanyagainak kompozicidja. A galaktomannant és a boratot a gydgyaszati termék nem
hatéanyagként tartalmazta, hanem csupan mint ,,egyéb alkotorészt”. Ezért egyik sem mind-
sithet6 terméknek. Az SPC-t csupdn a termékre engedélyezték, és az oltalom csupan azt a
terméket védi, amelyre a forgalmazasi engedély vonatkozott. Ezért az volt a kérdés, hogy a
szabadalom magdban foglalta-e a Nepafenacot, amely a forgalmazasi engedély targya volt.

A birdsag nézete szerint az OPA véleménye megegyezett a Medeva-dontésben foglaltak-
kal, mert az SPC-rendelet 3(a) cikke tiltja SPC megadasat olyan anyagokra, amelyeket a
szabadalmi igénypontok nem azonositanak.

Emellett az Actavis-dontés nem tamasztja ala a bejelent6 allaspontjat. Egy alkotoérész
egymast kovetd értékesitése mas alkotorészekkel egytitt (amelyek szama korlatlan és ame-
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lyeket az alapszabadalom mint olyanokat nem véd, mert azok csupan altalanosan vannak
leirva a szabadalmi igénypontokban) nem jelenti azt, hogy SPC-t lehet engedélyezni; az
SPC-rendelet 3(c) szakasza szerint csupdn a taldlmany 4ltal biztositott fejlodés magjat lehet
védeni, amely az alapszabadalom tdrgya. Ezért az OPA helyesen allapitotta meg, hogy a
taldlmany tdrgya egy szemészeti kompozicid, amely a szemre vald felvitelkor gélt képez, és
a hivatal azt is helyesen allapitotta meg, hogy a Nepafenac hatdéanyagot nem fedte a szaba-
dalom oltalmi kore.

A Bécsi Felsbb Kertileti Birdsag dontése ellen a bejelent6 fellebbezést nyujtott be a legfel-
s6bb birdsagnal, amelyet azonban az nem fogadott be, és megerdsitette a birdsag dontését.

Brazilia

2017. aprilis 12-én a Brazil Szabadalmi és Védjegyhivatal és a Nemzeti Egészségfeltigyeleti
Hivatal (ANVISA) megallapodast irt ala a braziliavarosi Planalto palotaban a gyogyszertar-
gyu szabadalmi bejelentések vizsgalatardl. Ez a mar hatalyba lépett megallapodas meg fogja
gyorsitani a gyogyszertargyu szabadalmi bejelentések vizsgalatat; emellett véget fog vetni
a sok pernek, amely ezen a teriileten folyamatban van. A létrej6vo stabilitas beruhdzokat
vonzhat erre a tertiletre, és batorithatja a vallalatokat, hogy néveljék bizonyos termékek
el6allitasat, ami a brazil piacon a gyogyaszati termékek forgalmanak kedvezdbb alakulasat
idézheti eld.

A megallapodassal egyidejileg egy rendeletet is publikaltak, amely mindkét félre nézve
kotelez6. Ennek 1. cikke szerint az ANVISA tovabbra is els6 engedélyezéje marad a gyogy-
szertermékekre vagy azok el@éllitasara vonatkozd szabadalmi bejelentéseknek, azonban a
4. cikk el6irja, hogy az ANVISA a termékek vagy eljarasok kozegészségiigyre gyakorolt
kockazatat fogja csupan korlatozni.

Az eljarast az ANVISA a hivatalnal benyujtott vizsgalati kérelem kézhezvétele utana a
legrévidebb idén beliil el fogja végezni. Az olyan ligyekben, amelyek nagy hatassal lehetnek
a kozegészségligyre, az ANVISA anyagi tamogatdssal segitheti a hivatal munkajat, azonban
nem befolyasolhatja a szabadalmazhatdsagi kovetelmények vizsgalatat. Ezzel szemben a
Brazil Szabadalmi és Védjegyhivatal a szabadalmazasi kovetelményeket fogja értékelni.

Chile

8 évnél hosszabb ideig tartd pereskedés utan a Pablo Neruda Foundation (PNF) (P. N. Ala-
pitvany; a Nobel-dij-nyertes chilei kolt6, Pablo Neruda jogainak 6rokdse) szamara ked-
vez$ dontés sziiletett az Ipari Tulajdon Fellebbezési Birdsagan, amely helyt adott a Reyes
hereditary succession (RHS; R. 6rokosodési utodlas) védjegye ellen a PNF altal benyujtott
megsemmisitési keresetnek. A Neruda utddaibdl alakult RHS 2006-ban lajstromoztatta a
PABLO NERUDA védjegyet a 43. druosztaly szolgéltatdsaira.
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2008-ban a PNF torlési keresetet inditott e védjegy ellen a szellemi tulajdoni torvény
20(C) cikke alapjan, amely védi a ,természetes személyek nevének, alnevének vagy kép-
masanak” hasznalatat, kivéve, ha a hasznalathoz megszerezték az illet6 személy vagy halala
esetén orokoseinek a hozzajarulasat. E kovetelmény szerint a hasznalni kivant név 6rokosé-
nek felhatalmazast kell adnia a védjegybejelentd szdmadra, ami azonban a PNF részérél nem
tortént meg.

Az Iparjogvédelmi Nemzeti Intézet els6foku dontése elfogadta a PNF érvelését, amelyben
azt allitotta, hogy 6 volt a torvényes 6rokose Pablo Neruda szellemi és ipari tulajdoni jogai-
nak, aminek kovetkeztében a hivatal kinyilvanitotta a megtamadott védjegy torlését.

Az RHS azonban fellebbezést nyujtott be az Ipari Tulajdon Fellebbezési Birdsagan azzal
érvelve, hogy 6 Neruda torvényes 6rokose, és ezért joga volt a kolté nevét védjegyként lajst-
romoztatni.

Az gy vizsgalata elhizddott féleg azért, mert mindkét fél nagy mennyiségii irdasos bi-
zonyitékot nyujtott be, igy szamos megallapodast és szerz6dést, amelyek csupan részben
vonatkoztak a Neruda éltal 6rokoseire hagyott kiilonb6z6 javakra és jogokra. Tovébbad azo-
kat a valtozasokat is megtargyaltak, amelyek az 6rokosodési jogban Neruda haldla dta be-
kovetkeztek.

A birésag végiil megerGsitette az els6fokul dontést, vagyis azt, hogy a PNF az egyetlen
torvényes orokose Neruda jogainak.

Ddnia

A Ferring KLYX védjeggyel arusitott egy gyogyszert Daniaban, Finnorszagban, Norvégidaban
és Svédorszagban, valamennyi orszagban azonos modon: 120 és 240 ml-es tartalyokban
vagy 10 egységet tartalmazé dobozokban.

Az Orifarm 10 egységet tartalmazé Klyx-dobozokat vasarolt Norvégiaban, azokat
egyenként jracsomagolta, tjra felerdsitette rdjuk a KLyx védjegyet, majd Ddanidban
eladta éket.

Norvégia tagja az Eurdpai Gazdasagi Kozosségnek, és igy vonatkozik ra a 2008/95 sz.
iranyelv, amelynek 7. cikke az alabbi m6don rendelkezik:

1. Avédjegy nem jogositja fel a tulajdonost, hogy megtiltsa olyan aruk hasznalatat, ame-
lyeket a tulajdonos a Kozosségben ezzel a védjeggyel hozott forgalomba, vagy az 6
engedélyével hoztak forgalomba.

2. Az els6 bekezdés nem alkalmazhatd, amikor a tulajdonosnak térvényes okai vannak
ellenezni az aruk tovabbi forgalmazasat, ha az aruk allapotat megvaltoztatjak vagy
elrontjak a forgalomba hozatal utan.

A Ferring ellenezte az tjracsomagolast, azt allitva, hogy:

- nem volt sziikség a termék eladasara;
- ez ahelyett tortént, hogy az importér megkisérelt volna kereskedelmi elényt biz-
tositani.
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Az Orifarm masrészrél azt allitotta, hogy az ujracsomagolasra azért volt szitkség, hogy
bejuthassanak a ddn piac szegmensére az Gjracsomagolt KLYX szdmadra.

A dén birésag megkérddjelezte, hogy sziikség volt-e az Gjracsomagolasra, minthogy a
csomagok egyes vagy tizes méretben hozzaférheték voltak. A Dan Keriileti Birdsag az tigyet
a Dan Toérvényszéknek tovabbitotta, azt kérdezve, hogy a 7(2) cikk azt jelenti-e, hogy a véd-
jegytulajdonos torvényesen ellenezheti az Gjracsomagolast, amikor a terméket az dsszes vo-
natkozd piacon mar az dsszes méretben arusitjak. A torvényszék az alabbi valaszokat adta:

- Egy védjegy célja, hogy garantdlja a védjegyet hordozé termék eredetét, és igy egy

terméknek egy harmadik fél altali Gjracsomagolasa a tulajdonos engedélye nélkiil va-
l6szintileg valédi kockazatot jelent erre az eredetgarantdldsra nézve.

- Egy védjegytulajdonos tiltakozasat az atcsomagolas ellen nem lehet elfogadni, ha az a

tagallamok kozotti kereskedelem leplezett korlatozasat képezi.

- Ilyen leplezett korlatozasrol van szo, ha egy védjegytulajdonos joganak az atcsomago-

las elleni tiltakozas céljabdl vald gyakorlasa segit a piacok mesterséges felosztasaban.

Ezért ennek a védjegynek a tulajdonosa megtilthatja egy védjegyet hordozé gyogyszer
harmadik fél altali Gjracsomagolasat, ami természeténél fogva eldidézheti e termék eredeti
allapota megvaltoztatasanak a kockazatat, kivéve ha az atcsomagolas azért sziikséges, hogy
elGsegitse az importalt termékek forgalmazdsat, és ugyanakkor megvédi a tulajdonos tor-
vényes érdekeit.

Targyilagosan figyelembe kell venni az importal6 allamban a kereskedés idépontjaban
fennall6 koriilményeket. Ez jelentheti példaul a csomagolas méretének megfeleld biztositasi
szabalyok vagy a jol megalapozott orvosi vényirasi gyakorlat figyelembevételét.

Igy egy védjegytulajdonos tiltakozhat egy gydgyszernek egy parhuzamos importér 4ltali
forgalmazasa ellen, amikor az importdr a terméket 4j kiilsé csomagolassal latja el és tjra ra-
er6siti a védjegyet, ha (1) a gydgyszert az importald orszagban forgalmazni lehet ugyanab-
ban a csomagolasban, mint amelyben eredetileg megvették az exportal6 orszagban, és (2) az
importér nem bizonyitotta, hogy a terméket az importalé orszag piacan csupdn korlatozott
mennyiségben lehet értékesiteni. Ezeket a dolgokat a nemzeti birdsagnak kell meghataroz-
nia.

A fenti itélet megerGsiti a gyogyaszati védjegyek tulajdonosainak helyzetét, mert az Euro-
pai Gazdasagi Kozosség tagorszagaiban parhuzamos importra vonatkozé vitak esetében a
parhuzamos importéroknek bizonyitaniuk kell ténykedésiik sziikségességét.

Dél-Korea
A) 13 azsiai orszag szellemitulajdon-védelmi hivatalanak vezet6i 2017. aprilis 12-t6l 14-

ig talalkozot tartottak a dél-koreai Daejeonban. A résztvevd 13 vendégorszag a kovetkezd
volt: Afganisztan, Banglades, a Filop-szigetek, India, Irdn, Kambodzsa, Laosz, Malajzia,
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a Maldiv-szigetek, Mianmar, Pakisztan, Sri Lanka és Vietnam. A konferencian részt vett
Mario Matus, a Szellemi Tulajdon Vilagszervezetének (WIPO) vezérigazgatd-helyettese is.

A Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatal fejlédé orszagok szamara megfelelé techno-
légiat mutatott be arrdl, hogyan célszerti hasznalni egy lejart szabadalmi bejelentést, to-
vabba hogy hogyan lehet kifejleszteni egy markanevet egy termék hozzaadott értékének
novelése céljabol.

B) Az amerikai Uber Technologies (Uber) utazasi részvénytarsasag kozolte a Szouli Nem-
zeti Egyetemmel (angol neve: Seoul National University, SNU), hogy az bitorolja az 6 UBER
védjegyét, és a bitorlas ellen jogi lépéseket fog tenni.

Az egyetem egy vezetd nélkiili gépkocsijat SNUVER-nek nevezte, és az Uber azt dllitotta,
hogy ez a név tulsagosan hasonlit az 6 védjegyéhez, ezért jogi lépések megtételére késziil.

Az SNU professzora, Seo Seung-woo (Seo), aki iranyitotta a vezetd nélkiili SN Uver gépko-
csi fejlesztését, ezt a multinacionalis vallalat zsarnoksaganak tekintette.

A SNUVER a negyedik valtozata az egyetem kutatdcsoportja altal 2015-ben kifejlesztett,
vezetd nélkiili gépkocsinak. A SNUVER az egyetem angol nevének roviditésébdl és az angol
»driver” sz6 (vezetd) dsszevonasabdl keletkezett, azonban a kiilfoldi és a helyi médiumok
idénként tévesen ,,SNUber”-nek nevezték. Az Ubert informaltak errdl.

Az egyetem kérte a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatalt a koreai név — amelyet ,,sa
nu beo’-ként ejtenek, mert a koreai nyelvben nincs pontosan meghatarozva a ,,V” betii ki-
ejtése — védjegyként valo lajstromozasara. Az egyetem 2016 novemberében bemutatta a
vezetd nélkiili gépkocsi ,,SNUVER2 elnevezési valtozatat.

2017. januarban az Uber ismét levelet kiildott az egyetemnek, amelyben arra kérte, hogy
sziintesse meg a SNUVER, SNUVER2, valamint a koreai név hasznalatat, és felhivta az egye-
tem figyelmét arra, hogy ellenkezd esetben jogi lépéseket fog tenni. Az Uber azt allitotta,
hogy még a koreai név is ,Uber”-nek hangzik.

Seo professzor azt valaszolta, hogy a koreai név a helyi nyelven az ,,Uber”-tdl teljesen
eltéréen hangzik. ,,A legfelsébb birdsag hasonlé tigyekben hozott dontései alapjan ugy te-
kinthetd, hogy nincs hasonldsag a SNUVER és az UBER védjegy kozott. Tovabbra is hasznalni
fogjuk a SNUVER nevet” — mondta Seo.

Az Uber szdvivéje egy kovetkezd szovegli e-mail-vélaszt kiildott: ,,Nem kommentdlha-
tunk folyamatban levé jogi vitat”

Egyestilt Kirdlysag

A) Az Egyesiilt Kirdlysdg Szabadalmi Birésdga (UK Patents Court, PC) 2017. dprilis 5-én
hozott dontést az Unwired Planet v. Huawei-perben. Az Egyesiilt Kiralysagban ez az els6
FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory = tisztességes, észszer(i és nem megkii-
16nboztetd) dontés azota, hogy a CJEU 2015 juliusaban itélkezett a Huawei v. ZTE-iigyben.
Ezért a szakemberek nagy varakozassal tekintettek Birss biré dontése elé.
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A CJEU Huawei v. ZTE-dontése alapjan a vizsgalt iigy vonatkozasaban az alabbi megalla-
pitasokat lehet tenni (0sszefoglalva a dontés 144. pontjaban).

A CJEU dontése olyan rendszeren alapszik, amelyet varhatéan mind a szabadalmas,
mind a kivitelezé kovetni fog egy olyan szabadalommal kapcsolatos vitaban, amelyet
egy szabvany szempontjabdl fontosnak (Standard Essential Patent, SEP) nyilvanitot-
tak, és amely egy FRAND-megallapodas targyat képezi.

Egy olyan per vitele, amely barmilyen el6zetes értesités nélkiil kér biréi végzést, sziik-
ségszerten uralkodo helyzettel valo visszaélésnek mindstil.

A rendszer olyan viselkedési szabvanyt ismertet, amelyhez viszonyitva mindkét fél
viselkedését mérni lehet, amikor az dsszes koriilményrdl dontenek, ha visszaélés tor-
tént.

Ha a szabadalmas nem ¢l vissza uralkodo helyzetével, a megfelel6 ellenszer val6szi-
nileg egy dontés elutasitasa lesz, még ha egy szabadalmat érvényesnek és bitoroltnak
talaltak is, és a kivitelezdnek nincs hasznalati engedélye.

Ennek az tigynek a jogi koriilményei egy donté szempontbdl kiilonboéznek a Huawei v.
ZTE-ugy feltételezett koriilményeitél. A FRAND-megitélés indokolhatd, és a FRAND-elvet
a perben hatékonyan lehet érvényesiteni, fiiggetleniil az EUMSZ (az Eurdpai Unié Miiko-
désérél szolo Szerzédés) 102. cikkében foglaltaktol.

Az iigy tényei a kovetkeztetésekkel egyiitt (0sszefoglalva a dontés 807. pontjaban):

Egy egyesiilt kiralysagbeli portfélion alapulé hasznélati engedély nem FRAND. Az
Unwired Planet és a Huawei kozo6tti FRAND-licencia az egész vilagra érvényes.

Az Unwired Planet nem élt vissza uralkodo helyzetével, amikor a biréi dontést igényld
eljarast id6 el6tt inditotta meg, az eljarasokban fenntartotta a birdi dontésre vonat-
kozo igényét, megprobalt kitartani az egész vilagra vonatkozé licencia mellett, vagy
osszekapcsolt szabvany szempontjabdl fontos (SEPs) és szabvany szempontjabdl nem
fontos szabadalmakat (non-SEPs).

Minthogy az Unwired Planet megallapitotta, hogy a Huawei két érvényes szabadalmat
bitorolt, és minthogy a Huawei nem volt kész licenciat venni olyan feltételek mellett,
amelyeket a birésag FRAND-nak mindsitett, és minthogy az Unwired Planet nem
szegte meg a versenytorvényt, végso birdi dontést kell hozni.

A végs6 birdi dontést néhany héten beliil egy targyaldson fogjak meghozni, mihelyt
Unwired Planet kidolgozta egy egész vildgra érvényes licencia valamennyi feltételét,
figyelembe véve a birdsag dontéseit is.

B) Az Egyesiilt Kiralysag Fels6birosaga (High Court, HC) 2016. augusztusban a Glaxo
et al. (Glaxo) v. Sandoz Limited (Sandoz) védjegybitorlasi tigyben a Sandoz altal benyujtott
ellenkérelem kapcsan hozott dontést, megallapitva, hogy a 207/2009 sz. eurdpai unids véd-
jegyrendelet 4. cikke értelmében az eurdpai unids védjegy érvénytelen, mert a lajstromozas
targya nem ,,megjel6lés”, és nem alkalmas grafikus abrazolasra.
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A kérdéses eurdpai unios védjegyet a 10. aruosztalyban ,,szines védjegyként” osztalyoztak
inhalalokésziilékekre az alabbi egyetlen grafikus abrazolassal és a kovetkezd kiséroszoveg-
gel: ,A védjegy bordd szinbdl (Pantone code 2587C) all, amely egy légzékésziilék feliile-
tének jelentds részén van alkalmazva, és a 1égzékésziilék felilletének megmarado részén a
vilagos bordé szin (Pantone code 2567C) van alkalmazva.

A HC birdja ezt a lajstromozast érvénytelennek tekintette, mert a szinmeghatarozas, az
abra és a leiras kombinacidja nem korlatozta a védjegyet vilagosan és egyértelmien egyet-
len megjelolésre.

C) Az Eurdpai Uni6 Szellemi Tulajdoni Hivatala (EU Intellectual Property Office,
EUIPO) altal kozolt legtjabb szamok azt mutatjak, hogy az eurdpai unids védjegyek (EU
trade marks, EUTMs) és a lajstromozott k6zosségi mintak (registered community designs,
RCDs) tovabbra is népszertiek. A statisztikak azonban jelentds eltolddast mutatnak az egye-
siilt kirdlysagbeli bejelent6k magatartasaban.

Az EUTM- és az RCD-bejelentések szama tovabbra is reményt kelt6. A 2016-ban be-
nyujtott EUTM-bejelentések teljes szdma az el6z6 évhez viszonyitva 3,7%-os novekedést
mutat, bar az egyesiilt kiralysagbeli bejelentések szama 2009 6ta elészor csokkent. A 2016.
évi 11 643 egyesiilt kiralysagi védjegybejelentés 7%-os csokkenést mutat, és 2013 6ta a leg-
alacsonyabb szam. 2016-ban csak Franciaorszagban és Lengyelorszagban nyujtottak be
az el6z6 évinél kevesebb eurdpai védjegybejelentést: a franciaorszagi bejelentések szama
0,5%-kal, a lengyelorszagiaké 1,1%-kal csokkent. Az Egyesiilt Kiralysagbol érkezé eurdpai
védjegybejelentések szamanak csokkenése arra utal, hogy az angol iizletemberek kezdik
teliilvizsgalni exportpiacaikat a 2016 juniusi brexitnépszavazast kovetden.

Bar az Egyesiilt Kirdlysagban benyujtott RCD-bejelentések szama 2016-ban csekély mér-
tékben szintén csokkent, ha az el6z6 évhez viszonyitjuk, a 2016. évi, egyesiilt kiralysagbeli
mintabejelentések szdima a masodik legmagasabb 2003 6ta, amikor el6szor valt lehetévé
mintak benyujtasa az Eurdpai Unidban.

A legtobb RCD-t benyujté angol vallalatok koziil az elsé harom a luxusautokat gyarto
Aston Martin, a haztartasi gépeket gyarté Dyson és a vilaghirt luxuscip6-tervezd Jimmy
Choo.

A 2016-ban a legtobb eurdpai védjegybejelentést benyujtd angol vallalatok listajat gyogy-
szercégek vezetik, igy a GlaxoSmithKline, az LRC Products és a The Boots Company.
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Eurdzsiai Szabadalmi Egyezmény

2017. marcius 28-an orosz szabadalmi iigyvivéi irodak az Oroszorszagban miikodé Ame-
rikai Kereskedelmi Kamaraval egyiitt kerekasztal-megbeszélést hivtak egybe a parhu-
zamos importrol és a szellemitulajdon-jogokrdl a Nemzetkozi Kereskedelmi Egyesiilet
(International Trade Association) egyik Osszejoveteleként. A bizottsag egyik tagja, Szergej
Shurygin, az Eurdzsiai Gazdasagi Bizottsag (Eurasian Economic Commission, EEC) he-
lyettes vezetje megerdsitette, hogy az Eurazsiai Gazdasagi Unionak (Eurasian Economic
Union, EAEU) szandékaban all egy Uj eurazsiai regiondlis védjegy bevezetése.

Hasonléan az Eurépai Unidhoz, az EAEU egy politikai és gazdasdgi unio, amelynek a
kovetkezd dllamok a tagjai: Fehéroroszorszég, Kazahsztéan, Kirgizisztan, Oroszorszag és Or-
ményorszag. Ezt az uniot 2015. janudr 1-jén alapitottdk. Az EEC dllandé irdnyito testiilete
az EAEU-nak.

Oroszorszag 2017. februdr 2-an bejelentette, hogy ratifikalni szandékozik az EAEU altal
javasolt, a védjegyekre, szolgalati védjegyekre és eredetmegjel6lésre vonatkozd egyezmény
tervezetét. Ez az egyezmény bevezeti a kozos gazdasagi teriileti (Common Economic Space,
CES) védjegy fogalmat. Hasonldan az eurdpai védjegyhez, a javasolt CES-védjegy egy regi-
onalis eurdzsiai védjegy, amely az EAEU teriiletére vonatkozik.

A CES-védjegylajstrom egyiitt 1étezik majd a nemzeti lajstromokkal, amelyeket a korab-
biakhoz hasonléan fognak vezetni. A védjegytulajdonosok valaszthatnak majd, hogy a CES-
védjegy, a nemzeti védjegy vagy mindkett lajstromaba vald bejegyzésért folyamodnak.

A CES-védjegyrendszer keretében egy markanév-tulajdonos valaszthat, hogy melyik tag-
orszag nemzeti hivatalanal nyujt be védjegybejelentést; nyilvan azt az orszagot fogja valasz-
tani, ahol elismert {izlete van. A benyujtasra valasztott hivatal a védjegybejelentés beérke-
zése utan elvégez egy alaki vizsgalatot, és értesiti valamennyi tagallam nemzeti hivatalat. A
bejelentést ezutan publikaljak a CES weboldalan, és ettdl az idéponttdl szamitott 3 hona-
pon beliil fel lehet szolalni a védjegy lajstromozasa ellen. Ha nincs felszdlalds, a bejelentést
mindegyik nemzeti hivatalban érdemi vizsgalatnak vetik ald. Mindegyik nemzeti hivatal
vizsgalati véleményt tovabbit a bejelentési hivatalnak. Ha a védjegyet elfogadjak, errdl érte-
sitik a bejelentdt, aki befizetheti a végdijat. Minden egyes lajstromozas 10 évig érvényes.

Ha egy nemzeti védjegyhivatal elutasitja a védjegybejelentést, a bejelentd fellebbezést
nyujthat be kozvetleniil ennél a nemzeti hivatalndl. Ha nem fellebbez, a benyujtasi hivatal
elutasitja a teljes CES-bejelentést. Ilyen esetben a bejelentének két lehet6sége van:

- haanegativ vélemény elharithaté a megjelolt arulista korlatozasaval, a CES-bejelentés

engedélyezhetdvé valik;

- abejelentd valaszthatja azt a megoldast is, hogy honositja a CES-bejelentést azokban
az orszagokban, amelyekben elfogadtdk. Ebben az esetben a bejelentd egy atalakitasi
kérelmet nyujt be, és a bejelentés folytatddik nemzeti bejelentésként az elfogado hi-
vataloknal.

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 73

Az egyezmény mds atalakitasi lehetéségeket is kildtdsba helyez. Igy példaul egy olyan
személy, aki Oroszorszagban nyujtott be nemzeti bejelentést, valaszthatja azt a megoldast,
hogy fiiggd bejelentését CES-bejelentéssé alakitja at erre vonatkozo bejelentést téve, és meg-
fizetve a kivant dijat [4(5) cikk].

Az egyezmény 14. cikke lehetévé teszi tovabba, hogy egy nemzeti lajstromozas tulajdono-
sa kérjen egy CES-védjegybizonylatot, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesiilnek, és valto-
zatlan mind a védjegy, mind a megnevezett tulajdonos és az arujegyzék.

Az eljaras adminisztracios részleteit a késdbb kiadasra keriil6 hivatalos iranyelvek fogjak
részletezni.

Ha a védjegyet mind abszoluat, mind relativ lajstromozast gatlé okok szempontjabdl lajst-
romozhaténak tekintik, a bejelent6t értesitik, aki megfizetheti a végdijat. Minden egyes
lajstromozas 10 évig érvényes, és az érvényességi idétartam megujithato.

Egy CES-védjegy lajstromozasa érvényesithet6 vagy érvénytelenithet6 minden egyes tag-
allamban az orszag helyi torvényei szerint.

Eurépai Szabadalmi Hivatal

A) Az Eurdpai Szabadalmi Hivatal (ESZH) elnoke, Benoit Battistelli kétoldalu egytittm-
kodési szerzédést irt ala a Lett Szabadalmi Hivatal igazgatéjaval, Sandris Laganovskis-szal,
valamint a Litvdn Szabadalmi Iroda igazgatojaval, Ariinas Zelvys-szel. Mindkét megalla-
podas megujitja a két hivatallal mar fennall6 partnerkapcsolatot, és Uj keretet biztosit az
egyluittmiikodéshez.

Az ESZH elnoke leszogezte, hogy ezekkel az j, kétoldalu egyiittmiikodési tervekkel az
ESZH tovabbra is segiteni tudja a két nemzeti hivatalt abban, hogy néveljék szabadalmi
lehetdségeiket, és hogy tovabb erdsitsék az eurdpai szabadalmi halézatot.

B) A T 577/11 dontésben az Eurdpai Szabadalmi Hivatal fellebbezési tanacsa tisztazta a
helyzetet a bejelentd els6bbségigénylési jogaval kapcsolatban.

Az ugy egy fellebbezésre vonatkozik, amelyet a szabadalomtulajdonos nyujtott be
1 540 227 szamu eurdpai szabadalmanak a megsemmisitése ellen. Ez a szabadalom a hol-
land Tenaris Connections BV (Tenaris) vallalat nevében 2003. szeptember 6-an benyuj-
tott, EP2003/009870 sz. nemzetkozi (PCT-) bejelentés eurdpai regionalis fazisu bejelenté-
sén alapult. A nemzetkozi bejelentés azonban sajatsagos modon a liechtensteini Tenaris
Connections AG vallalat nevében benyujtott, RM2002A000445 sz. olasz bejelentés elsGbb-
ségét igényelte.

A Tenaris Connections AG és a Tenaris Connections BV kozotti szabadalomatruhdzasi
megallapodast 2003. szeptember 9-én, vagyis a Parizsi Unids hatarid6 utan 3 nappal irtak
ald, és az magdban foglalt egy olyan bekezdést, amely szerint az dtruhdzas abban az évben
januar kezdetéig visszamendleges hatalyu.
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A megel6z6 felszolalasi eljarasban az ESZH felszodlalasi osztalya azon a nézeten volt, hogy
az els6bbséget érvényesen igényelték, mert az atruhazasi irat bizonyitotta, hogy a jogok, ide-
értve az elsdbbségi jogokat is, atruhdzasa 2003. januar 1-jei hatallyal, vagyis a nemzetkozi
bejelentés benyujtasanak idépontja el6tt megtortént.

Ezzel szemben a fellebbezési tandcs ideiglenes véleménye az volt, hogy bar a visszame-
néleges hatalyt emlité atruhazasi megallapodas nemzeti jog szerint érvényes lehet, azonban
nem lehet figyelmen kiviil hagyni azt a tényt, hogy az eurépai szabadalmi bejelentés benyu;j-
tasat kovetden kototték, aminek eredményeként az els6bbségi igény érvénytelen volt.

A fellebbezési eljarasban a szabadalomtulajdonos tobbek kozott azzal érvelt, hogy az Eu-
répai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 87(1) cikke nem tartalmaz olyan kévetelményt, hogy
a kovetkezo bejelentének jogutddnak kell lennie, amikor a kovetkezd bejelentést benyujt-
jak, és a 12 honapos idétartam csupan a kovetkezd bejelentés benyujtasa szempontjabol
lényeges. A szabadalmas a kovetkezokkel is érvelt.

1. Az olasz nemzeti torvény alapjan az atruhdazasi iratban emlitett jogokat érvényesen
ruhdztak at 2003. janudr 1-jével, mert az olasz polgari torvénykonyv 1322. cikke visz-
szamendlegességre vonatkozo cikkelyeket tartalmaz.

2. Az olasz nemzeti torvény alapjan a nemzetkozi bejelentés azt bizonyitotta, hogy az
elsGbbség igénylésére vonatkozo jogot atruhaztak, mert az olasz torvény ugy rendel-
kezik, hogy egy szerz6dés hatalyba léphet egy vallalati csoporton belill ,,meggy6z6
viselkedés mutatasaval”

3. A holland nemzeti torvény alapjan ha az atruhazasi megallapodas a gazdasagi tulaj-
don (economische eigendom), és nem a szabadalmi bejelentés jogi birtoklasat ru-
hézta at, elegend6 volt ahhoz, hogy a Tenaris az 1973. évi ESZE 87(1) cikke szerint
jogutdd legyen.

A fellebbezési tanacs a dontést kiséré indokolasaban elészor azt allapitotta meg, hogy az
ESZE alkalmazhatd, mert egy eurdpai szabadalmi bejelentést nemzetkozi bejelentésnek lehet
tekinteni a nemzetkozi bejelentés napjatdl kezdve [1973. évi ESZE 150(3) cikk és PCT 11(3)
cikk]. Emellett a PCT kimondottan elsdbbséget biztosit a ,,nemzeti torvénynek” — amivel
kapcsolatban a tanacs arra kovetkeztetett, hogy eurépai regionalis bejelentések vagy szaba-
dalmak esetében az ESZE tekintend6 nemzeti torvénynek, vagyis az 1973. évi ESZE 87(1)
cikkét (és nem a PCT 8. cikkét vagy a Parizsi Unioés Egyezmény 4. cikkét) kell alkalmazni.

A szabadalomtulajdonos érveivel kapcsolatban a fellebbezési tandcs a kovetkezoket dlla-
pitotta meg.

1. Az 1973. évi ESZE 87(1) cikke a jogutodlas kérdésével kapcsolatban idékorlatozast ir
el6. Az a kovetelmény, hogy a jogutddlasnak mar meg kellett torténnie, amikor a kovet-
kezd bejelentést benyujtjak, vilagosan levezethet6 az 1973. évi ESZE 87(1) cikkébdl.

2. A szabadalomtulajdonos nem elég jol alapozta meg az atruhazas visszamendleges ha-
talyat, ezért a tandcs nem tudott kielégité mdodon arra kovetkeztetni, hogy a Tenaris
volt az olasz torvény szerint a jogutod.
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3. Bar a tanacs elfogadta a szabadalomtulajdonosnak azt az érvét, hogy az olasz torvény
szerint szabadalmi bejelentéseket és elsdbbségi jogokat at lehet ruhazni ,,meggy6z6
viselkedés mutatasaval’, nézete szerint ezt az atruhdzast nem bizonyitottak. A tandcs
nézete szerint az a tény, hogy egy vallalatcsoport egy vallalata, amely elsébbséget igé-
nyel ugyanazon vallalatcsoport egy masik vallalatdnak egy korabbi bejelentésébdl,
nem bizonyitja egyértelmtien, hogy kozds megegyezés volt a vallalatok kozott az el-
sGbbségi bejelentés tulajdonanak atruhdzasarol vagy az abbdl szarmazd elsébbségi
jogrol. Itt a tandcs ramutatott az atruhazasi megallapodas szovegébdl a kovetkezd
szavakra: ,ezennel atruhdzza és atadja” (here assigns and transfers) annak bizonyi-
tékaként, hogy egy szokdsos olvasé nem feltételezné, hogy a megallapodas el6tt mar
megtortént a jogok atadasa.

4. Bar a tandcs elfogadta, hogy a holland torvény szerint jogi fogalomként 1étezik gazda-
sagi tulajdonlas, nem elégedett meg annyival, hogy a gazdasagi tulajdonlas/tulajdon-
jog, ellentétben a jogi tulajdonlassal, az 1973. évi ESZE 87(1) cikke szerint jogutod-
lasnak mindsiil, megjegyezve, hogy az ,economishe eigendom” megkiilénboztethetd
a szabadalomtulajdonos altal a ] 19/87 sz. korabbi dontés idézésekor emlitett ,,mélta-
nyossagi tulajdonlastol”

Igy a tandcs arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az els6bbségi bejelentés tulajdonlasanak
az atruhazasa és annak alapjan az els6bbség igénylése tul késén tortént, és ezt kdvetden a
bejelentést feltalaloi tevékenység hidnya miatt megsemmisitette.

Ez a dontés egyértelmiien bizonyitja, hogy az els6bbség igénylésének a megalapozottsa-
gara vonatkozo bizonyitdsi teher a bejelentén nyugszik, és hogy a megfelel6 jogosultsagi
lancot egyértelmtien kell bizonyitani ahhoz, hogy a helyes bejelent6t (vagy bejelentdket)
azonositsak az els6bbség igénylésének idépontjaban.

A tandcs példaul megjegyezte, hogy ahol nem lehetséges az els6bbségi éven beliil alairni
egy megallapodast, a kovetkezd bejelentést benyujthatna a jogosult személy, és az els6bbségi
jogot egyéb jogokkal egytitt késébb ruhazhatna at. Egy alternativ megoldas szerint mind az
eredeti bejelent6, mind a jogutdd egyiitt nyujthatna be a bejelentést. A tanacs azt is megje-
gyezte, hogy ha nincs sziikség a jogosultsag bizonyitasara, ez nem vezethet 6nmiikodéen
arra a kovetkeztetésre, hogy a bejelentének egy bizonyos idépontban nem kell a jogok jo-
gosultjanak lennie.

Itt kiilon rdmutatunk arra, hogy a tandcs keriilte a dontést arra vonatkozdan, hogy melyik
nemzeti jog alkalmazhat6 az elsébbségi bejelentés vagy az els6bbségi jog atruhazasa érvé-
nyességének a meghatarozasara, vagy hogy milyen feltételek mellett ruhazhaté at az elsébb-
ségi bejelentés és az elsdbbségi jog a vonatkozé torvény alapjan, mert nézete szerint sem az
olasz, sem a holland térvény alkalmazhatésagan alapulo érvelés nem volt eredményes, és
egyik fél sem hivatkozott masik nemzeti térvényre.

C) A T 2561/11 sz. igyben az ESZH egyik fellebbezési tanacsa elfogadhatonak taldlt egy
fellebbezést annak ellenére, hogy a fellebbezési iratban bizonyos hidnyossagok voltak, mert
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nem jel6lte meg a fellebbezd nevét és cimét, tovabba nem tartalmazott a fellebbezés targyat
meghatdrozo kérelmet, jollehet az ESZH 99. szabalya mindkét kévetelményt tartalmazza.

A fluidumvezetékek Ossze- és szétkapcsolasara vonatkozo, EP 1789717 sz. eurdpai sza-
badalmat a felszolalasi osztaly egy kozbensé dontését kovetGen fenntartottak maddositott
formaban.

A felszolalo képviselGje altal benyujtott fellebbezési irat cime ,Fellebbezés a felszdlalas
ellen” volt, és megadta a szabadalom szamat, a ,,... nevében” sz6t, a tulajdonos nevét és a
képvisel§ irathivatkozasat. A dokumentum a kovetkezé megallapitast tartalmazta: , Felleb-
beziink a felszdlalasi osztaly 2011. oktéber 19-i dontése ellen.”

Ennek a fellebbezésnek az elfogadhatdsagat megkérddjelezte a szabadalomtulajdonos
(aki szintén fellebbezett). A tulajdonos azzal érvelt, hogy a fellebbezés nem felelt meg az
Eurépai Szabadalmi Egyezmény 108. cikkének, kiilondsen azért, mert nem teljesitették az
annak 99. szabalyaban lefektetett kovetelményeket.

A fellebbez6 nevének és cimének megadasara vonatkozo hibaval kapcsolatban a tandcs
azt vette fontoldra, hogy kétséges volt-e a fellebbez6 azonossaga.

A felszolald képvisel6je ugyanazt a fajlhivatkozast hasznalta a felszolalasban és a felleb-
bezési iratban. Ugy lattdk, hogy ez bizonyitja a képvisel6 munkajanak a folytonossagat a
felszolalo képviseletében a felszolalasi osztaly és most a fellebbezésben a tandcs el6tt.

A tanacs azt vette fontoldra, hogy vajon észszertien figyelembe lehetne-e venni alternativ
forgatokonyveket. Példaul azt vizsgalta, vajon lehetséges volt-e, hogy a képviseld tigyfelet
valtott, és atvette fellebbezéskor a tulajdonos képviseletét, és tévesen hasznalta a felszélalo
fajlhivatkozasat a fellebbezésen. Ezt valdszintitlennek itélték, kiilonosen azért, mert az tigy
aktajaban nem volt jele a képvisel6valtasnak.

A tanacs azt is vizsgalta, vajon lehetséges volt-e, hogy a fellebbezési értesitést a képviseld
egy harmadik fél nevében nyujtotta be. Mindkét forgatokonyvet valdszintitlennek talaltak,
mert a fellebbezés mindkét esetben elfogadhatatlan lenne annak kovetkeztében, hogy sem
a képvisel6, sem egy harmadik fél nem lehetett volna jogosult fellebbezést benyujtani. A
fellebbezési tanacs e kérdésrdl gondolkozva megmaradt annal a kozponti feltevésnél, hogy
a képvisel6 tudatosan nem nyujtana be fellebbezést olyan valakinek a nevében, aki nem volt
jogosult fellebbezéként fellépni. Vagyis, 6sszhangban egyéb esetjoggal, a tanacs feltételezte,
hogy a képviseld ismeri a torvényt. Igy a tanacs szempontjabol az egyetlen észszerti felté-
telezés az volt, hogy a képvisel6 még mindig a felszdlalot képviseli, bar ezt a fellebbezési
értesitésben kifejezetten nem allitotta.

Ezért a tanacs megelégedett annyival, hogy nem volt észszer(i kétség a fellebbez6 azonos-
sagaval kapcsolatban. A megalapozott esetjog is lehetévé teszi a fellebbez6 nevének és ci-
mének a helyesbitését. Igy, bar a térvény megallapitja, hogy egy fellebbezésnek tartalmaznia
kell a fellebbezd nevét és cimét, és a vizsgalt fellebbezés ezt nem teljesitette, a tanacs ezt a
rendelkezést egy ,,megérteni akard” olvaséd szemén keresztiil itélte meg, és ezzel a nagyvo-
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nalt szemlélettel megelégedve allapitotta meg, hogy egy ilyen olvasé megértette volna, hogy
ki volt a fellebbezd.

Ezutan a tanacs ,,a fellebbezés targyanak meghatarozasara iranyul6 kérelem” megadasa-
nak az elmulasztasat vette fontoldra, és az ESZE 99. cikkével 6sszhangban vizsgalta az ilyen
kérelemmel kapcsolatos kdvetelményeket. Megallapitotta, hogy a felszolalé vagy a szabada-
lom megvonasat, vagy szilikebb oltalmi korrel valo fenntartasat kérhette volna (minthogy
telszdlalasi eljarasban alacsonyabb rangu segédkérelmet értelmetlen vizsgalni).

Ugyanakkor megillapitotta, hogy a felszdlalas elutasitasa elleni fellebbezést egy felszélalo
olyan kérelemként fogalmazna meg, amely arra iranyul, hogy hatalytalanitsak a fellebbezés
alatt all6 dontést, és vonjak meg a szabadalmat még akkor is, ha a tulajdonos tobb kérelmet
nyujtott be. Hasonloképpen, a szabadalom megvonasat kimondé dontés elleni fellebbezést
egy tulajdonos arra irdnyul6 kérelemként fogalmazna meg, hogy a dontést teljes terjedel-
mében helyezzék hatélyon kiviil, még akkor is, ha tobb kérelmet nyujtottak be. Ezért ebben
az esetben a tandcs ugy itélte meg a fellebbezési iratot, hogy az olyan kérelmet tartalmaz,
amely a dontés teljes terjedelmében valé érvénytelenitésére irdnyul.

Igy a fellebbezést elfogadhaténak talaltdk. Osszehasonlitva ezzel a dontéssel, a fellebbezés
végs6 kimenetele taldn kevésbé érdekes. A fellebbez6 fél fellebbezése azonban végiil sikeres
volt: a szabadalmat teljes terjedelmében megvontak. A fellebbezési dokumentacidban elko-
vetett hiba tehat, amely a kétségbevont megengedhetdséghez vezetett, nagyon koltségesnek
bizonyulhatott volna, ha a tanacs az elfogadhatosagi helyzetet eltéréen itélte volna meg.

Bar az a hiba, hogy kimondottan nem azonositottdk a fellebbez6 felet, vagy hogy nem
hataroztak meg a fellebbezés targyat, végiil nem volt hatranyos az tigy elfogadhatdsaga
szempontjabol, de jelents tovabbi koltségeket okozhatott volna mindkét fél szamara az tigy
intézése soran az eljaras el6tt és alatt.

Minthogy a fellebbezési tanacsok dontései nem képeznek szigortian betartandé prece-
denst, nem hissziik, hogy az tigy az ESZE 99. szabalyanak uj, lazabb értelmezését alapozna
meg. Ezért nem lenne okos ezt a dontést ugy tekinteni, mint amely a fellebbezési eljaras
megvaltozasat eredményezi.

Az Eurdpai Unié Birdsdga

A coMBIT europai védjegy birtokaban a Combit Software egy német birésagnal bitorlasi
pert inditott egy hasonlo aruk megjelolésére a comMIT jelz6t hasznald vallalat ellen, és arra
kérte a birdsagot, hogy az Eurdpai Unid 2009. februdr 26-i, 207/2009 sz. védjegyrendeleté-
nek 102. cikke alapjan tiltsa meg a kifogasolt jelzés hasznalatat az egész Eurdépai Unidban.
Mind az els6foku, mind a fellebbezési német birosag egyetértett abban, hogy bar fennall
a németiil beszélé kozonség korében az dsszetévesztés veszélye, ugyanez a veszély nem all
fenn az angolul beszélé kozonség korében, mert az tudja, hogy a vitatott jelzésben hogyan
kell azonositani a ,,com-” elétagot (komputerként) és a ,,-bit” utétagot (bindris szamjegy-
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ként). Ezért a német fellebbezési birosag felkérte az Eurdpai Unio Birdsagat, hogy — ameny-
nyiben az eur6pai unids védjeggyel kapcsolatban fennall az dsszetévesztés veszélye — dont-
son: lehet-e foldrajzilag korlatozni a vitatott jelzés hasznalatanak tiltasat az eurdpai védjegy
egységes hatasa ellenére.

Az EU védjegyrendeletének 1. cikke szerint ,,Egy eurdpai unios védjegynek egységes jel-
leggel (unitary character) kell birnia; az egész Unidban azonos hatassal kell rendelkeznie,
és hasznalatat sem kell megtiltani, kivéve a teljes Uni6 vonatkozasaban”, hacsak a rendelet
masként nem rendelkezik.

A CJEU el6szor megallapitotta, hogy az Eurdpai Unié németiil beszéld részében az dssze-
tévesztés veszélye szitkségszertien a kérdéses védjegy altal nyujtott kizardlagos jog bitorlasat
okozza. A bir6sag azonban annak a megoldasnak az alapjan, amelyet a DHL Express Francee
SAS v. Chroopost SA-tigyben 2011. aprilis 12-én hozott dontésében rogzitett, hangsulyozta,
hogy bar a vitatott jelzés csupan az Eurdpai Unid egy részében hoz létre Gsszetévesztési ve-
szélyt, killonodsen nyelvértési problémak miatt a birésagnak korlatoznia kell az emlitett tiltas
teriileti hatdlyat. Osszetévesztés veszélyének hidnyaban a teljes tiltds tilmenne a védjegyjog
altal nyujtott kizarolagos jog korén (lasd a birosag 2016. szeptember 22-én, a Combit Soft-
ware-iigyben hozott dontését). Arra torekedve, hogy korlatozza a tiltas korét, a birosagnak
meg kell jel6lnie, hogy mely tagorszagok vannak kizarva; nem elegend6 kizarolag utalni
»angolul beszél6” tagorszagokra.

Ugy tlinik, hogy ezzel a dontéssel megvéltozik az eurdpai unids védjegy egységes jellege,
azonban egyszertien lehet kivételt tenni. Ezért elvi alapon a tiltas a teljes Eurdpai Unidra fog
vonatkozni, és az alperes lesz felelds annak bizonyitasaért, hogy a védjegy hasznalatanak
tiltdsa nem érvényes bizonyos tagallamokban.

Az Eurdpai Unid Szellemi Tulajdoni Hivatala

A SuperMac nem hajland6é meghatralni a gyorsételgyartd drids, a McDonald’s elleni harcban,
és megfogadta, hogy halalig fog kiizdeni — kozolte Pat McDonagh Supermac-f6nok, amikor
2017 aprilisaban az EU Szellemi Tulajdoni Hivatalanal keresetet nyujtott be a McDonald’s
bizonyos druosztalyokban lajstromozott BIG MAC és Mc védjegyének torlése irant.
Keresetében McDonagh az EUIPO azonnali dontését kérte arra hivatkozva, hogy a
McDonald’s erészakos védjegyhaborut folytat a jovébeli versenytarsak ellen is. ,Ez azt
jelenti, hogy ha McGrath, McCarthy vagy McDermott sajat neviikkel akarnak valamilyen
tizleti otletet megvalositani, a McDonald’s mar birtokolja a védjegyet, és valodszintileg
arra szamit, hogy mar az ajtéban kiiiti 6ket” — mondta McDonagh, majd igy folytatta: ,,a
McDonald’s sz6 szerint lajstromoztatta a Mc-vilagot, és megprdbalja biztositani, hogy az
angol nyelvben minden széra el6joga legyen, ha a Mc- vagy Mac- el6taggal rendelkezik.
Védjegye van az olyan szavakra mint a McKips, McFamirLy, McCOUNTRY, MCWORLD,
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McJoB és MCINTERNET annak érdekében, hogy idével meg tudjon semmisiteni minden
kisebb csaladi vallalkozast.”

A torlési per folytatasat nem csak a Mc- és Mac- kezdetii névvel rendelkez6 iizletemberek
és vallalatok varjak érdeklodéssel.

Az Eurdpai Unié Torvényszéke (General Court of the European Union, GC)

A) Az Eurdpai Unid Torvényszéke abban a kérdésben dontott, hogy fennall-e a LiTU és a
PITU védjegy kozott az Osszetévesztés valoszintisége borokkal kapcsolatban.

A Vifia y Bodega Botalcura SA (Vifia) az OHIM-nal (ma: az EU Szellemi Tulajdoni Hiva-
tala; EU Intellectual Property Office, EUIPO) kérelmet nyujtott be a LITU szévédjegy lajst-
romozasa irant a 33. aruosztalyban chilei borokra. Az Anton Rimerschmid Weinbrennerei
und Likorfabrik GmbH (Rimerschmid) felszolalt a bejelentés ellen a sajat korabbi eurdpai
unios PITU védjegye alapjan, amelyet a 30., 32. és 33. aruosztalyban lajstromoztatott alkoho-
los italokra is (kivéve a sort). A felszdlalast a hivatal felszdlalasi osztalya elutasitotta. Ez ellen
a Rimerschid fellebbezést nyujtott be a hivatal fellebbezési tanacsanal.

Az egyetértett a felszolalasi osztallyal abban, hogy nem all fenn dsszetévesztési valoszind-
ség, és megallapitotta, hogy a felhasznalasi teriilet az Europai Unio, tovabba hogy az arukat
altalaban ,,szokasos” figyelmi szintli kozonségnek szantak. Az arukat a tanacs azonosnak
tekintette, és ugy talalta, hogy fennall bizonyos mértéki vizualis és hangzasi hasonlosag. A
védjegyek fogalmilag nem voltak hasonldk, és ezért nem allt fenn az Gsszetévesztés valoszi-
ntisége. A védjegyek rovidsége miatt a vasarlokozonség nagyobb figyelmet forditana a véd-
jegyek kozotti kiillonbségre és kiilonosen a védjegyek kezdetére. Ennek eredményeként az a
tény, hogy a védjegyeknek eltéré a kezddbettjiik, nagyobb jelentségre tett szert. Emellett
a vizualis kiilonbség meghatarozoé volt, mert az arukat altalaban aruhazakban arusitottak,
ahol ezt a kiilonbséget konnyen észre lehet venni.

A tandcs dontése ellen a felszélalo a GC-nél nyujtott be fellebbezést. Itt el6adta, hogy a
védjegyek vizudlisan és hangzasilag hasonldk, és hogy fogalmi 6sszehasonlitas nem valtoz-
tatja meg az Osszetévesztés valoszinliségének megitélését. A felszolald arra is hivatkozott,
hogy az Egyesiilt Kirdlysag Szellemitulajdon-védelmi Hivatalanak (UKIPO) déntése szerint
a PITU és a LITU védjegy kozott fennall az 9sszetévesztés valdszintisége.

A GC megallapitotta, hogy bar a védjegyek az utolsé harom bet(i miatt vizudlisan hason-
l6ak, ez nem ellenstlyozza a szavak elsd bettii kozotti kiillonbséget. Ilyen vonatkozasban a
GC ramutatott, hogy a ,,P” bett jelentdsen kiilonbozik az ,,I” betiitdl, tekintet nélkiil arra,
hogyan vannak irva. A GC dontése ebben kiilonb6zott az UKIPO déntésétdl, mert az utob-
bi azt allapitotta meg, hogy a ,,P” és az ,I”’ betti vizudlisan hasonlénak tekinthetd. A GC itt
megjegyezte, hogy hasonlé esetekben nem koéti nemzeti hatésagok dontése.
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A GC fonetikailag szintén a két védjegy elsé bettiinek a kiilonbségére tamaszkodott, meg-
allapitva, hogy a védjegyek csupan bizonyos mértékig hasonléak, mert a kezdébetiik kii-
16nbsége lehet6vé teszi megkiilonboztetésiiket.

A felszélalé megprobalt azzal érvelni, hogy kiilonos jelent6séget kell tulajdonitani a véd-
jegyek fonetikai hasonldsaganak, mert a termékeket gyakran zajos helyiségekben rendelik.
A GC azonban az EUIPO és a fellebbezési tanacs érvelését kovette, amely szerint borokat
altalaban o6nkiszolgalé tizletekben arusitanak, ahol a fogyasztok els6sorban a védjegy abra-
jara tdmaszkodnak. A fogyasztok éttermekben és barokban is egy borlistardl valasztanak
bort a rendelés el6tt.

A fentiek fényében a GC megallapitotta, hogy nem all fenn 6sszetévesztés valoszintisége,
és ezért a fellebbezést elutasitotta.

B) A GC egy tjabb dontése ravilagit, hogy széles kort bizonyitékokra van sziikség, ami-
kor egy védjegytulajdonos 3D védjegyek vonatkozasaban kivan bizonyitani szerzett meg-
kiillonboztetoképességet.

A 207/2009 sz. kozosségi védjegyrendelet részletezi védjegyek Eurépai Unidban valo
lajstromozasanak és védjegybejelentések vagy -lajstromozasok megtamadasanak a kovetel-
ményeit.

A rendelet 7(1)(b), (c) és (d) cikke tartalmazza egy védjegylajstromozas elutasitdsanak
abszolut okait. Ezek dsszefoglalva: ha a védjegy nem rendelkezik megkiilonboztetdképes-
séggel [7(1)(b)], leird jellegti [7(1)(c)], vagy a nyelvben/kereskedelemben kizdrélagosan
szokasossa valt [7(1)(d)].

A 7(3) cikk megallapitja, hogy az abszolut okok nem akadalyozzak egy védjegy lajstromo-
zasat, ha a védjegy a kérelmezett lajstromozas aruinak vagy szolgaltatasainak vonatkozasa-
ban megkiilonboztetoképességet szerzett.

Az 52(2) cikk (egyebek mellett) hasonloképpen megéllapitja, hogy ha egy védjegyet a
7(1)(b) cikk sérelmével lajstromoztak, nem nyilvanithaté érvénytelennek, ha a lajstromozas
utani hasznalatot kovet6en megkiilonboztetoképességre tett szert azokkal az arukkal vagy
szolgaltatasokkal kapcsolatban, amelyekre lajstromoztak.

A most targyalt tigyben egy olyan, a Nestlé altal birtokolt eurépai unios védjegy érvé-
nyességét vizsgaltak, amely egy négytagu Kit Kat csokoladészeletre vonatkozott barmilyen
egyéb megjelolés nélkiil.

Ezt a védjegyet 2006. augusztus 7-én lajstromoztak. 2007. marcius 23-an a Cadbury (je-
lenleg: Mondelez) torlési keresetet nyujtott be (egyebek mellett) abszolut okok alapjan. 2011.
januar 11-én az EUIPO torlési osztalya a védjegyet érvénytelennek nyilvanitotta. A Nestlé
2011. marcius 9-én és 2012. december 11-én fellebbezett a dontés ellen, majd az EUIPO
fellebbezési tanacsa helyt adott a Nestlé fellebbezésének, és hatalyon kiviil helyezte a torlé-
si osztaly dontését. Ezt kovetden a Mondelez a fellebbezési tanacs dontése ellen a GC-nél
nyujtott be fellebbezést.

A GC dontése az eurdpai unios védjegytorvény két fontos pontjat tisztazta.
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Az els6 pont szerint oltalom a 7(3) cikk és az 52(2) cikk szerint csak az aruk azon kate-
goriai szamara elérhetd, amelyekben a jogbirtokosok valédi hasznalatot tudtak megalapoz-
ni. Ebben az esetben a védjegyet a 30. aruosztalyban édességekre, pékarukra, cukraszipari
készitményekre, kétszersiiltekre és kekszekre lajstromoztak. A Nestlé altal benyujtott ada-
tok csupan édességekkel és kétszersiiltekkel kapcsolatban bizonyitottak valédi hasznalatot.
Ezért a GC agy dontott, hogy a 7(3) és az 52(2) cikk nem nyujt oltalmat a fennmaradé
arukra.

A masodik pont a szerzett megkiilonboztetd jelleg bizonyitékaval foglalkozott. A Nestlé
az (akkori) 15-bél 10 tagallambdl szarmazé bizonyité adatokra tamaszkodott, amelyeket
extrapolalt annak jelzésére, hogy az Eur6pai Uni6 teljes népességének mekkora hanyada
ismerné el a Nestlét azonnal a védjegynek megfelel6 alakkal rendelkez6 termékek kereske-
delmi forrasaként. Bar a fellebbezési tanacs egyetértett ezzel a megkozelitéssel, a GC mas
véleményen volt, és ugy dontott, hogy ,egy olyan védjegy esetében, mint amilyen a megta-
madott, amely nem rendelkezik benne rejlé megkiilonboztet6képességgel az egész Europai
Unidban, a hasznalat dltal szerzett megkiilonboztetéképességet az Eurdpai Unid teljes terii-
letére, vagyis az Osszes érintett tagallamban kell bizonyitania.

Az Eurdpai Unié védjegybirdsdga

Az Eurépai Unio 2. sz. alicantei védjegybirdsaga 2016. oktober 13-dn hozott itéletet a
Carolina Herrera Limited, a Puig France SAS, a Gaulme SAS és az Antonio Puig SA (felpere-
sek) altal a Yodeyma Parfums SL (Yodeyma) ellen inditott perben.

A felperesek a kovetkez6 okokra hivatkozva perelték be a Yodeymat:

- afelperesek jol ismert védjegyeit tartalmazé 6sszehasonlitd listakat hasznalt;

- hasonld illata termékeinek elosztoit ezekkel a listakkal latta el; és

- afelperesek védjegyeit (pl. CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI és JEAN-

PAUL GAULTIER) hasznalta a weboldaldn egy keresémotorral arra, hogy hirdesse,
ajanlja és eladja hasonlo illatu parfiimjeit.

A Yodeyma nem tagadta, hogy elosztoéit ellatta sszehasonlité listakkal, akik viszont eze-
ket a listakat az eladasi pontokon hasznaltak.

A Yodeyma f6 védekezési érve az volt, hogy a felperesek védjegyeinek a hasznalata az
egyetlen madd volt arra, hogy utaljon a fogyasztok szamara mar ismert termék (a felperesek
termékei) 6 jellemzdjére (vagyis az illatra) egy konkrét név segitségével. Azzal érvelt, hogy
az ilyen hasznalat a 207/2009 sz. rendelet 12(1)(b) cikke szerinti kivételek korébe esik, és
hogy az ilyen hasznélatot tdjékoztatasi célbol alkalmazta.

Dontésében a birosag megallapitotta, hogy a Yodeyma altal torténd hasznalat bitorolta
a felperesek védjegyeit, mert azzal jart egyiitt, hogy jogtalan hasznot huzott a védjegyek
hirnevébdl, és ez potyautassagot is jelentett.
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A birdsag elutasitotta azt az érvet, hogy az ilyen haszndlatot védte a 12(1)(b) cikk szerinti
kivétel, tekintettel arra, hogy egy harmadik fél védjegyének hasznalata ilyen Osszefiiggésben
(vagyis hasonl¢ illata parfiimok eladdsara) tobb volt, mint egy termék tulajdonsagainak
az egyszeri leirasa. A parfimok tulajdonsagainak a szagldszervi leirasaval kapcsolatos ne-
hézség velejardja az iparnak, és ezt egyéb eszkozokkel kell megoldani, igy probaillatot ado
mintak hasznalataval vagy mintak elosztasaval (miként ezt a felperesek teszik).

Tovabbi érvként a Yodeyma azt allitotta, hogy a fogyasztok tajékoztatas iranti joga felette
all a védjegytulajdonosok joganak. Ezért ahhoz, hogy kellden tajékoztassa a fogyasztot ter-
mékeinek a tulajdonsagairol (hasonld illat), joga volt hasznalni harmadik felek védjegyeit.

A birésdg azon a véleményen volt, hogy nincs iitk6zés ezen jogok kozott, és hogy a jogi
sorrendben 6sszhangban élnek egyiitt, egyensulyt létesitve bizonyos felek (a kizarolagos jo-
gok tulajdonosai) és masok (a fogyasztok és egyéb gazdasagi személyek) jogai kozott, ami-
nek kovetkeztében az egyik fél jogait korlatozzak a masik fél jogai.

Emellett a birésag kinyilvanitotta, hogy a Yodeyma a tisztességtelen versenyt tilt6 jogsza-
balyokba is iitk6zott azzal, hogy megengedhetetlen elényt huzott egy masik fél hirnevébdl,
valamint azzal is, hogy torvényteleniil hasznalt 6sszehasonlit6 hirdetést, amivel a hasonl6
illata parfiimoket a felperesek parfiimjeinek utanzataiként mutatta be.

A fentiek kovetkeztében a birdsag elrendelte, hogy a Yodeyma:
sziintesse meg a felperesek védjegyeinek hasznalatat abbdl a célbol, hogy parfiimjeit
ajanlja, forgalmazza vagy hirdesse;

- vonja vissza a piacrdl és semmisitse meg mindazokat az darukat, listakat vagy azonosi-
toeszkozoket, amelyek ilyen védjegyeket tartalmaznak;

- tavolitsa el weboldalarol a felperesek védjegyeit hasznald keresémotort;

- tartozkodjék attol, hogy barmilyen médon kihasznalja az ilyen védjegyeket;

- téritse meg a felperesek karat;

- publikalja az itéletet; és

- fizesse meg az eljarasok koltségeit.

Gambia
Gambiaban 2007. aprilis 2-an modositott iparjogvédelmi torvény lépett hatalyba.
Az j torvény legfontosabb véltozasa, hogy a védjegyek oltalmi idejét a korabbi 14 évrél
10 évre csokkentette. Ezt az oltalmi id6t 10 évenként meg lehet wjitani.
Hollandia
A Hagai Kertileti Birdsag elutasitotta az okostelefon-gyartéd Archos SA (Archos) keresetét,

amelyben azt allitotta, hogy a Koninklijke Philips N.V. (Philips) visszaélt uralkodé helyze-
tével, amikor targyalasokat folytattak szabvanyon alapulé fontos szabadalmakra (Standard
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Essential Patents, SEPs) vonatkozé hasznalati engedélyekrdl tisztességes, észszert és nem
megkiilonboztetd (fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND) alapon.

Az tgy el6zménye, hogy a Philips tudomasara jutott, hogy az Archos hasznélja harom
szabadalmat, amelyek UMTS- és LTE-technoldgidra vonatkoznak. Ezeket a szabadalma-
kat az Eurdpai Tavkozlési Szabvanyligyi Intézet (European Telecommunications Standards
Institute) SEP-ekként lajstromozta, mert azok okostelefonokon keresztiil torténé adatatvi-
telre hasznalt szabvanyokra vonatkoztak.

Miutan a Philips értesitette az Archost, hogy az 6 SEP-jeit hasznalja, a két fél targyalaso-
kat kezdett. A Philips 2015 juliusaban olyan ajanlatot tett az Archosnak, hogy fizessen 0,7
EUR-t minden olyan termék utdn, amelyhez UMTS- vagy LTE-technoldgiat haszndl. Az
Archos 2016 januarjaban tett ellenajanlata 0,07 EUR-ra vonatkozott termékenként.

Ezeket az ajanlatokat két héttel azt kovetGen tették, hogy az Eurdpai Uni6 Birdsaga don-
tést hozott a Huawei v. ZTE-iigyben, ahol a CJEU harom elvet allitott fel a SEP-ekre vonat-
kozd, FRAND-licencszerzédésekkel kapcsolatban:

- az ajdnlattevés terhe a SEP-birtokoson nyugszik;

- annak meghatarozasa, hogy mi képez FRAND-ajanlatot, Eurépaban a nemzeti biré-

sagok feladata;

- uralkodo¢ helyzettel valé visszaélésnek mindsiil az, ha egy SEP-tulajdonos egy allitola-
gos bitorlo ellen a birdsagtol ideiglenes intézkedés elrendelését kéri anélkiil, hogy az
allitolagos bitorlé szamara lehetéséget adna FRAND-alapon licencszerzédés megko-
tésére.

Miutan a Philips eredményteleniil tett ajanlatot, ideiglenes intézkedés elrendelését kérte
az Archos ellen, hogy meggatolja SEP-jeinek a hasznalatat. Az Archos egyidejileg ugyan-
ilyen intézkedést kért a birdsagtdl a Philips ellen, azzal érvelve, hogy a Philips ajanlata nem
volt FRAND, és hogy a Huawei-dontés szerint a Philips birosagi kérelme uralkodé helyzet-
tel valé visszaélés volt. Az Archos azzal is érvelt, hogy a Philips ajanlata tul magas volt annak
a ténynek a fényében, hogy az Archos olcsé okostelefonokat gyart, és tul alacsony profitra
tesz szert. Az Archos még arra is hivatkozott, hogy a Philips hajthatatlannak mutatkozott a
targyalasok soran.

A birdsag elutasitotta az Archos keresetét, megallapitva, hogy elmulasztotta bizonyitani
egyrészt azt, hogy a Philips ajanlata nem volt FRAND, masrészt azt, hogy a Philips kérelme
ideiglenes intézkedés irant uralkodd helyzettel valo visszaélés lett volna. A birdsag szerint a
Philips nem mulasztotta el a hatékony targyalasokba bocsatkozast, és valdjaban az Archos
volt az, aki megakadalyozta megoldas elérését, amit az a tény bizonyit, hogy a Huawei-
itéletet megel6z6 targyaldsok alatt (amely itélet az ajanlattevés terhét az SEP-hasznaldrdl
a jogtulajdonosra helyezi) az Archos elmulasztotta az ajanlattevést. Emellett az Archos azt
mondta a Philipsnek, hogy kénytelen lenne jogi lépést tenni, ha a Philips nem fogadna el
az ajanlatat, amivel az Archos azt bizonyitotta, hogy nem kivan tovabbi targyalasokba bo-
csatkozni.
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A Hagai Kertileti Birdsag azt is megjegyezte, hogy az Archos csekély profitja nem jelenti
szitkségszertien azt, hogy a Philips 4ltal tett ajanlat nem volt FRAND. Ezért az Archos nem
bizonyitotta, hogy a Philips magatartasa sértette a CJEU Huawei-dontésében lefektetett el-
veket.

A birésag 2017. marcius 27-én kelt dontésével elutasitotta az Archos keresetét, és elren-
delte, hogy az Archos fizesse meg a perkoltségeket.

India

A) Svédorszag globalisan is elismert butordridsa, az Inter IKEA Systems BV (IKEA) 2017
januarjaban elvesztett Indiaban egy védjegybitorlasi pert.

Az IKEA védjegybitorlasért beperelte a Bengalurban székel6é Aikya Global (Aikya) ta-
nacsado vallalatot, mert az éllitolag fonetikusan hasonlé hangzasu nevet hasznal, mint az
IKEA. 2013-ban nyujtotta be keresetét az Ujdelhi Birésagnal azt allitva, hogy az Aikya ,,le-
masolta és utdnozta” az 6 nevét. A birdsdg ideiglenes intézkedéssel eltiltotta az Aikydt az
IKEA védjegyéhez hasonldéan hangzé név hasznalatatol, és arra kotelezte, hogy nevét Ajira
Globalra valtoztassa.

A birdsag 2015 juniusaban hatalyon kiviil helyezte az Aikya ellen elrendelt ideiglenes
intézkedést, és az indiai vallalat javara dontott.

Keresetének elutasitdsa az IKEA szamdra nem a legjobbkor tortént, mert 2017 masodik
felében Hyderabadban kivant izletet nyitni, és tavlati listdjan Mumbai szerepel kovetkezd
célpontként.

B) Manapsag szamos vallalat indit weboldalakat abbol a célbol, hogy online jelenlétet hoz-
zon létre. Azonban egy olyan vallalat, amely védjegyét doménnévként haszndlja, elég gyak-
ran szerez tudomast arrdl, hogy egy masik véllalat birtokolja/hasznalja ezt a doménnevet.
Ilyen esetekben panaszt tehet az Indiai Doménnévvitat Rendezé Hivatalnal (.In Domain
Name Dispute Resolution Policy, INDRP), ahol egy dontébir6 rendezi el a nézetkiilonbsé-
geket.

Ilyen bonyodalom tortént az 1993-ban alapitott amerikai ThoughtWorks vallalattal,
amely azt allitotta, hogy 2015 marciusdban jutott tudomasara, hogy a ThoughtWorks.in
doménnevet egy masik vallalat, a Super Software lajstromoztatta. Ez a tudomasra jutas ak-
kor tortént, amikor a ThoughtWorks elemzdje a Super Software weboldalaba titkdzott, mi-
utan azt Osszetévesztette a ThoughtWorks weboldalaval. Ezutan a ThoughtWorks INDRP-
panaszt nyujtott be annak érdekében, hogy visszakapja a thoughtworks.in doménnevet.
Védekezésében azonban a Super Software azt allitotta, hogy a THOUGHTWORKS védjegy
generikus jellegti volt, és ennek kovetkeztében nem iitkoztek semmiféle 1étezé védjegybe
vagy szerz6i jogba. Ezenkiviil a Super Software ramutatott, hogy a panasz benyujtasa el6tt
lajstromoztatta a doménnevet, és hogy azt a ThoughtWorks nem lajstromoztatta annak el-
lenére, hogy az hosszt id6n keresztiil hozzaférhetd volt.
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Az INDRP dontébiraja killonb6z6 okok miatt elutasitotta a ThougthWorks panaszat,
mert azt allapitotta meg, hogy nem volt képes elegendé bizonyitékot benyujtani cégala-
pitasaval és védjegyének lajstromozasaval kapcsolatban. A dontdébird azt is megemlitet-
te, hogy a ThoughtWorks nem emelt kifogast, amikor a Super Software lajstromoztatta a
thoughtworks.in doménnevet.

A ThoughtWorks kifogasolta a dont6bird itéletét, és megnyerte az tigyet, amikor a Delhi
Felsdbirésagnal (Delhi High Court, DHC) inditott eljarast. A DHC megallapitotta, hogy a
dont6biro eljarasa sértette a természetes igazsag elvét, ezért hatalytalanitotta a dontébird
itéletét, ravilagitva arra a tényre, hogy a doménnév magaban foglalta az amerikai vallalat
teljes nevét, ezért kézenfekvo volt, hogy a védjegy hatarozottan a ThoughtWorkshoz tarto-
zott, és hogy megtévesztden hasonlitott a vallalat nevéhez.

Japadn

A) Japanban 2003-ban sziintették meg a felszélalasi rendszert, és 2015. aprilis 1-jén vezették
be jra. Ettdl azt vartak, hogy konnyebb és hatékonyabb eszkozt fog szolgaltatni harmadik
felek szabadalmanak a megsemmisitésére, mint a szokdsos megsemmisitési eljaras. Az els6
két év statisztikai adatai azonban azt mutatjak, hogy az eredmények némileg eltérnek a va-
rakozastol. Az alabbiakban roviden dsszefoglaljuk az elmult két év statisztikai adatait és az
azokbol levonhato tanulsagokat.

2003 el6tt évenként 3000-nél tobb felszdlalast nyujtottak be. Ezzel szemben a felszélalasi
rendszer 2015. aprilisi ujboli bevezetése utan 2015-ben a felszolalasok szama csak mintegy
6 honap elteltével, vagyis 2015 szeptemberében kezdett novekedni, de messze elmaradt a
2003 el6tti szamoktol. 2016-ban 1334 felszdlalast nyujtottak be. A megsemmisitési kerese-
tek szama lényegesen nem valtozott a felszélalasi rendszer Gjboli bevezetését kovetden.

2015-ben és 2016-ban dsszesen 1578 felszolalast nyujtottak be. Ezek koziil 2016 végéig
866 tigy fiiggbben volt, és 712 tigyet fejeztek be elutasitassal/visszavondssal vagy dontéssel.
A 712 gy 57,7%-aban moédositas nélkiil fenntartottdk az dsszes igénypontot, 32,7%-aban
modositasokkal tartottdk fenn az igénypontokat, mig a 712 tigy 9,6%-aban az dsszes igény-
pontot vagy azok egy részét megvontak.

2003-ban a felszdlaldssal megtamadott szabadalmak 37,0%-at vontak meg. Ehhez viszo-
nyitva az uj felszolalasi rendszerben megvont szabadalmak 7,7%-os ardnya lényegesen ala-
csonyabb.

2011-t61 2015-ig megsemmisitési eljarasban a szabadalmak 25,3%-at semmisitették meg.
A felszdlalasokndl fentebb emlitett 7,7% ehhez viszonyitva lényegesen kedvezdbb, ami
feltehet6en annak tulajdonithato, hogy a felszolalasi rendszerben a szabadalmas legalabb
egyszer modosithatja (helyesbitheti) az igénypontokat, és targyalhat a felszélalasi tanacs
el6vizsgaloival, mig a felsz6lalé nem adhat el6 1j okokat vagy tényleges érveket, kivéve a
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szabadalmas elsé nyilatkozatara adott valaszként, és nem folytathat targyalast a felszolalasi
tandaccsal.

A felszolalas lehet6ségének igénybevétele mellett sz6l az is, hogy sokkal nehezebb meg-
semmisiteni egy olyan szabadalmat, amely egy felszolalasi eljaras utdn is érvényben ma-
radt.

Masrészrol, ha felszolalnak egy szabadalom ellen, j6 esély van a szabadalom megvédésére
az igénypontok modositasa nélkiil is; itt hivatkozunk a fentebb emlitett 57,7%-ra a mddo-
sitas nélkiil fenntartott szabadalmak és a 32,7%-ra a médositassal fenntartott szabadalmak
kapcsan 2015-2016-ban.

B) Japanban a szabadalmi oltalom meghosszabbitasanak rendszere karpétlast szolgaltat
azért az idétartamért, amelyet a szabadalomtulajdonos kap azért az id6ért, amelyet elveszit
olyan rendelkezés elnyerése érdekében, amely lehetévé teszi a szabadalom oltalmi idejének
legfeljebb 5 évvel valo meghosszabbitasat (szabadalmi torvény 67. cikk, 2. bekezdés).

Ez a rendelkezés agrokémiai, valamint gyogyaszati termékekre vonatkozik, mégpedig
nem csupdn a hatéanyagokra, hanem az azokat tartalmazé kompoziciokra vonatkozo sza-
badalmakra is.

Az oltalmi id6 meghosszabbitasanak engedélyezéséhez a Japan Szabadalmi Hivatalnal
kell engedélyezési kérelmet benyujtani meghatarozott idén beliil annak igazolasaval egytitt,
hogy volt olyan iddszak, amelyen beliil a szabadalmazott talalmanyt nem lehetett gyakor-
latba venni, mert sziikség volt adminisztrativ rendelkezés elnyerésére.

A most targyalt iigy a Szellemi Tulajdoni Fels6birdsag Nagytanacsanak 2017. januar 20-i
itéletére vonatkozik, amelyet a Tokidi Keriileti Birdsag egy szabadalombitorldsi perben ho-
zott dontése ellen benyujtott fellebbezés tigyében hozott.

A Tokidi Keriileti Birdsag el6tti tigyben a felperes, aki ,,Oxaloplatin-oldat és eljaras annak
el6allitdsara, valamint haszndlatara” targyu japan szabadalommal rendelkezett, azzal érvelt,
hogy az alperes az ¢ szabadalmaba iitkdz6 mddon gyartott és forgalmazott gydgyaszati ter-
mékeket. Ezért azt kérte a birdsagtol, hogy az tiltsa el az alperest a bitorlé termékek eldalli-
tasatol és gyartasatol.

A felperes keresete kapcsan a birdsagnak elsdsorban azt kellett eldontenie, hogy a felperes
szabadalmdnak — amelynek oltalmi idejét meghosszabbitottak — oltalmi kore ténylegesen
kiterjed-e az alperes termékeire.

Marcius 30-an hozott dontésében el6szor a meghosszabbitott szabadalmi jog tényleges
hatalyat targyalta meg. A Tokioi Keriileti Birdsag szerint észszer figyelembe venni, hogy
egy meghosszabbitott oltalmi idejii szabadalom oltalmi kére nem korlatozhat6 egy olyan
termékre, amely azonos a forgalmazasi engedély kérelmezésekor letétbe helyezett termék-
kel, hanem ki kell terjednie egy olyan termékre is, amelyet ekvivalensnek vagy lényegileg
ekvivalensnek gondolnak a letétbe helyezett termékkel. Végeredményben azonban azt alla-
pitotta meg, hogy az alperes nem bitorolta a felperes termékét.
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Sokan voltak azon a véleményen, hogy a birdsag altal a meghosszabbitott oltalmi idejt
szabadalom oltalmi kérének meghatarozasara hasznalt kévetelmények nem elég vilagosak,
és sokkal vilagosabb kovetelményekkel kell azokat helyettesiteni. Ezért a dontés ellen fel-
lebbeztek a Szellemi Tulajdoni Fels6birésagnal, amelynek Nagytanacsa 2017. janudr 20-an
hozott dontést. Ez a dontés szintén azt dllapitotta meg, hogy az alperes nem bitorol.

A dontés arra is kiterjedt, hogy hogyan kell meghatarozni egy gydgyaszati termék forgal-
mazasi engedélyezésének kérelmezése miatt letétbe helyezett termék alapjan a meghosszab-
bitott oltalmi ideji szabadalom tényleges oltalmi korét. A Szellemi Tulajdoni Felsbirosag
Nagytanacsanak dontése szerint ezt nem szabad egy olyan termékre korlatozni, amely azo-
nos a deponalt termékkel, hanem az oltalmi kornek ki kell terjednie egy olyan termékre
is, amely lényegileg azonos a deponalt targgyal. A birésag dontése arra is kiterjedt, hogy
ha Osszességében csupan csekélynek vagy formainak tekinthetd kiilonbség van a deponalt
targyhoz viszonyitva, a bitorlonak vélt terméket lényegileg azonosnak kell tekinteni a de-
ponalt termékkel, és igy az a meghosszabbitott oltalmi idejii szabadalom tényleges oltalmi
kore ald esik.

A vizsgalt esetben azt allapitotta meg, hogy az alperes terméke 1ényegileg nem azonos a
telperes termékével. Ezért a fellebbezést elutasitotta.

Kanada

A) Az AstraZeneca 1 292 693 sz. kanadai szabadalmanak bitorlasaért beperelte az Apotexet.
A szabadalom az AstraZeneca sikeres Losec termékére vonatkozott, amely gatolja a gyo-
morsavképzidést, és alkalmas a gyomorbetegségek, igy a gyomorfekély kezelésére.

Az Apotex azzal védekezett, hogy nem bitorol, mert az AstraZeneca szabadalma érvény-
telen. Az iigyben a Szovetségi Birosag (Federal Court, FC) megallapitotta, hogy a szabada-
lom érvényes, és az Apotex bitorol.

Az Apotex e dontés ellen a Szovetségi Fellebbezési Birosagnal (Federal Court of Appeal,
FCA) nytjtott be fellebbezést, arra hivatkozva, hogy az alséfoku birdsag, annak ellenére,
hogy helyes elveket alkalmazott, elfogult, eredményorientalt megkozelitést alkalmazott, és
helyteleniil tdimaszkodott az FCA-nak egy ugyanazon szabadalommal kapcsolatos korabbi
dontésére. Az FCA sajat elemzése alapjan megallapitotta, hogy a taldlmany egy kiilonleges
szerkezetl gyogyaszati készitményre vonatkozott, amely hosszu ideig stabil, és igy ellenall
a gyomorsav hatasanak.

Az érvényességgel kapcsolatban az FCA elutasitotta az Apotex nem kielégité kinyilvani-
tasra, tul tag oltalmi korre, valamint hasznossag hianydra vonatkozo atfedd érvelését. Az
Apotex nem vonta kétségbe az Gjdonsagra, a feltalaldi tevékenységre és a bitorlasra (ha a
szabadalom érvényes) vonatkozdan a birdsag altal tett megallapitasokat.
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Az FCA 2017. januar 12-én hozott egyhangt dontésében megerdsitette az AstraZeneca
szabadalmdnak érvényességét és ennek megtelelden azt, hogy az Apotex bitorolta a szaba-
dalmat.

B) A kanadai kormany jelentésen meg kivanja valtoztatni a védjegytorvényt. Az 4j tor-
vény hatalybalépésének valdszinii idépontja 2019 elsé negyede lesz.

A varhatd szamos valtozas koziil néhany fontosabbat az alabbiakban foglalunk 6ssze.

- Egy 4j védjegybejelentés benyujtasakor nem lesz tobbé sziikség a védjegy hasznalata-

ra vonatkozd tajékoztatas nyujtasara.

- Toérolni fogjak a hasznalati nyilatkozat (declaration of use) benyujtasanak kételezett-

ségét is a bejelentési eljards végén.

- Engedélyezni fogjak nem hagyomanyos védjegyek lajstromozasat, ideértve az illat-

védjegyeket, a szinvédjegyeket és a szovetvédjegyeket.

- Az j torvény ratifikalni fogja a Madridi Jegyz6konyvet.

Kina

A) Az Allami Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2017. mércius 1-jén médositott szabadalmi
vizsgalati iranyelveket adott ki, amelyek 2017. aprilis 1-jén 1éptek hatalyba. Az iranyelvek
tervezetét 2016. oktober 28-an hoztak nyilvanossagra, és a hozzaszolasok alapjan a szovegét
tobb helyen moédositottak.

Az iranyelvek néhany fontosabb valtozasat az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

- Az 1. fejezet II. részében, amely a nem szabadalmazhaté taldlmanyokat sorolja fel,
torolték az tizleti modelleket, amelyek oltalmazhatok, ha a muszaki jellemz6k nem az
tizleti szabalyban vagy mddszerben rejlenek.

- A szamitégépprogramokra vonatkozo 9. fejezet II. részét szamos vonatkozasban mo-
dositottak. A mddositasok célja, hogy nyilvanvalova tegyék: egy szamitogépprogram
o6nmagaban eltér egy szamitégépprogramra vonatkozd talalmanytol, és egy igénypont
vonatkozhat egy eszkozre plusz szamitdégépprogramra. A mddositasok azt is tisztaz-
zak, hogy egy késziilékre vonatkozo igénypont alkotorészként magaban foglalhat egy
programot. Tovabba a ,,funkcidés modul” kifejezést ,,programmodullal” helyettesitet-
ték, hogy jobban hangsulyozzak a muszaki jelleget, és egyértelmiien megkiilonboztes-
sék a funkcionalis meghatarozastol.

- A 10. fejezet II. részében mddositottak a bejelentés utani adatkozlésre vonatkozo ren-
delkezéseket. Torolték azt az elSirast, hogy a bejelentés napjat kdvetéen benyujtott
kisérleti adatokat nem veszik figyelembe. Ehelyett beiktattak egy uj bekezdést, amely
szerint az el6vizsgalo koteles figyelembe venni a bejelentést kovetéen benyujtott ki-
sérleti adatokat, azonban a kisérleti adatok altal mutatott muiszaki hatasnak — egy
szakember szempontjabol — az eredeti leirasban és igénypontokban foglalt kinyilva-
nitasbol levezethetének kell lennie.
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- A 3. fejezet IV. részének moddositasa szerint megsemmisitési keresetek esetén kony-
nyebbé vilt egy szabadalmi leiras megvaltoztatasa. Az uj eldiras szerint egy mddosi-
tas:

— magaban foglalhat mas igénypontokban foglalt egy vagy tobb miszaki jellemzot
annak érdekében, hogy korldtozza a médositott igénypontok oltalmi korét; és
— Kkijavithat nyilvanvalé hibakat az igénypontokban.

- A 4. fejezet V. része boviti a szabadalmi bejelentések hozzaférhetdségi korét. Ennek
megfeleléen egy vizsgalat alatt all6 szabadalmi bejelentés kutatasi jelentéséhez és az
érdemi vizsgalat alatt kiadott hatarozatokhoz, valamint egy szabadalom elsébbségi
irataihoz barki hozzatérhet.

A vizsgalati iranyelvek mddositasai azt tiikrozik, hogy a hivatal egyre inkabb bejelentd- és

szabadalmasbarattd valik, és a kdz szdmadra jobb szolgaltatast kivan nyujtani.

B) A Novozymes Kinaban birtokolt egy szabadalmat a bioenergia- és az italiparban hasz-
nalhat6 glitkoamilaz enzimre. 2011-ben a Novozymes bizonyitékot szerzett arrdl, hogy két
kinai véllalat, a Shandong Longda Bioproducts és a Jiangsu Boli lemasolta és arusitja az en-
zimjét. Ezért pert inditott a két bitorld vallalat ellen, amelyet két évig tartd birdsagi harc
utan megnyert. A birosag kotelezte a két vallalatot, hogy sziintesse meg a bitorolt termék
gyartasat, és fizessen kartéritést a szabadalomtulajdonos vallalatnak.

Az alperesek megfellebbezték a dontést, és azt allitottak, hogy a szabadalom érvényte-
len. Ezért egy tovabbi birdsagi eljaras kezd6dott, amely a Kinai Legfels6bb Népbirosag el6tt
folytatoédott, amelyik 2017. februarban végsd, tovabb nem fellebbezheté dontést hozott,
megallapitva, hogy a két alperes vallalat bitorolta a Novozymes enzimszabadalmait.

Lettorszag

Az egykamards parlament 2017. marcius 30-an harmadik olvasatban fogadta el az Egysé-
ges Szabadalmi Birésag (Unified Patent Court, UPC) ratifikalasat lehetévé tevd torvényt,
amely 2017. aprilis 12-én megkapta az elnoki hozzdjarulast is. Az elfogadott torvény azon-
ban eltér a masodik olvasatban elfogadott torvénytervezettdl, amely a hatalybalépés idejét
2017. december 1-jében jelolte meg, mig az elfogadott torvény csak 2018. januar 1-jén 1ép
hatalyba.

Azt a torvénytervezetet, amely lehet6vé teszi, hogy Lettorszag ratifikalja az UPC észak-
balti regionalis divizidjara vonatkozoé egyezményt (amelyet Esztorszég, Lettorszag, Litvania
és Svédorszag irt ala), a kozeljovében fogjak elfogadtatni masodik olvasatban.

Nizzai osztdlyozds
2017. januar 1-jén hatalyba lépett a nizzai osztalyozas 11. kiadasa, amely 6t éven keresztiil

lesz érvényben.
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Az Gj kiadasban modositottak a 3., 6., 10., 14,, 16., 17., 18, 20., 21., 22., 24., 26., 28., 31.
és 45. druosztaly cimét. Emellett médositottak az 5., 11., 29., 30., 35., 42. és 44. druosztaly
magyardzo megjegyzéseit.

Az 4j osztalyozas a varakozasnak megfelelden egyértelmtien feloleli az 4j technolégiakat
és azok vonatkozo szolgaltatdsait.

Olaszorszdag

Egy 2016. december 7-én publikilt dontésében a Legfels6bb Semmitészék (Corte di
Cassatione, CC) megallapitotta, hogy bar a CLINIQUE védjegy jol ismert az Eurdpai Unid-
ban, hirneve nem elegend6 ahhoz, hogy felillmulja a védjegy gyengeségét és a megkiilon-
boztetdképesség benne rejlé hianyat.

Az gy el6zménye, hogy a Clinique Laboratories LLC (Clinique) (egy amerikai vallalat az
Estée Lauder Groupon beliil), amely vezetd a kozmetikai termékek piacan, CLINIQUE véd-
jegyének bitorldsa és tisztességtelen verseny miatt a Mildnoi Birdsagon beperelte a Beauty
Full Srl (Beauty) vallalatot.

A Clinique-nek szamos abras és szovédjegye van, amelyek sajatosan a CLINIQUE véd-
jegyre iranyulnak vagy azt magukban foglaljak, és amelyek a 3., 42. és 44. druosztaly ter-
mékeire és szolgaltatasaira vonatkoznak. A Clinique azért perelte be a Beautyt, mert sajat
kozmetikai termékeivel kapcsolatban a ,clinique” szét magaban foglalé védjegyeket (pl.
DERMACLINIQUE és DERMACLINIQUE BEAUTY FARM) hasznalt.

A Beauty eredményesen védte meg allaspontjat mind a Mildnoi Birésag, mind a Milandi
Fellebbezési Birosag el6tt. A masodfoku dontés ellen a Clinique a CC-nél nyujtott be felleb-
bezést, amely azonban megerdsitette az alséfoku birdsagok dontését.

A CC, fenntartva a fellebbezési birdsag dontését, megallapitotta, hogy bar jol ismert az
Eurépai Unidban, és hirnevet is szerzett, a CLINIQUE védjegy megkiilonboztetéképesség
révén nem szerzett elonyt.

A CC érvelésének kiinduldsi pontja az volt, hogy a ,,clinique” kifejezés hasonlit a megfele-
16 olasz ,,clinica” fénévhez, valamint az olasz ,.clinico” (klinikai) melléknévhez, és egy olyan
idegen kifejezés, amely konnyen megérthetd az olasz nyelvben, és az egészségligy teriiletén
néha kiilfoldi alakjaban is hasznaljak.

Igy a cLINIQUE védjegy a gyenge védjegyek osztalyéba tartozik, vagyis olyan védjegy,
amely szorosan kapcsolddik vonatkozé termékeihez vagy szolgaltatasaihoz, és amelyet en-
nek kovetkeztében gyenge megkiilonboztetéképességiinek tekintenek.

A birdsag szerint a vizsgalt védjegy — az évek folyaman torténd széles kort hasznalata,
valamint az orvosi és gyogyszerészeti teriiletek és a kozmetikai teriilet kozotti kiilonbségek
folytan — bizonyos foku hirnévre és masodlagos jelentésre tett szert. Ez a hirnév azonban
nem volt elegendd ahhoz, hogy legy6zze a védjegy benne rejlé gyengeségét, amely befolya-
solta a jelzésnek tulajdonitott oltalom erdsségét.
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Ezért a CC fenntartotta a Milandi Fellebbezési Birdsag dontését, megerésitve, hogy a
Beauty tevékenysége nem képezett bitorlast, hamisitast vagy tisztességtelen versenyt. A bi-
résag megallapitotta, hogy gyenge védjegyek kis valtoztatasai elegenddek a megtévesztés
megakadalyozasara, és ennek alapjan arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a vizsgalt védjegyek
kozotti csekély kiilonbségek is elegenddek ahhoz, hogy megkiilonboztessék a Beauty védje-
gyeit a CLINIQUE védjegytol.

Spanyolorszaig

A) A Barcelonai Kereskedelmi Birdsag 2016. december 20-4n elutasitotta a német Medac
cég bitorlasi keresetét a spanyol Accord vallalat ellen. A Medac birtokosa volt a 2 046 332
sz. (’332-es) eurdpai szabadalomnak, amely tomény metotrexat-oldatokra vonatkozott. A
megfelelé szabadalmi bejelentést 2007. julius 20-an nyujtottak be 2006. julius 21-i els6bb-
séggel.

A ’332-es szabadalom kinyilvénitja a kovetkezoket:

- a milliliterenként 25 mg-ig terjedd, kiilonboz6 koncentraciéji metotrexat szubkutan
injekciot a technika allasa szerint mar hasznaljak autoimmun-betegségek kezelésére;
és

- ezek az injekcidk a pacienseknek fajdalmat okoznak a nagy térfogatu folyadék miatt,
amelyet a bor ala kell fecskendezni.

A szabadalom célja ennek a problémanak a megoldasa azaltal, hogy 50 mg/ml koncentra-

ciéra novelik a metotrexat mennyiségét, ezaltal csokkentve az injekcio térfogatat.

A szabadalmi igénypontok metotrexatra vonatkoznak szubkutdn adagolds céljara 50
mg/ml koncentracidban gyulladdsos autoimmun betegségek kezelésére. Ezt a készitményt
Medac METOJECT védjeggyel forgalmazza.

A Medac 2016. julius 26-an ideiglenes intézkedést kért a Barcelonai Kereskedelmi Biro-
sagtol Accord ellen a "332-es eurdpai szabadalom allitélagos bitorlasa miatt, mert felmertiilt
az 50 mg/ml koncentraciéju metotrexattal el6toltott fecskendék forgalomba hozatala.

Az Accord azzal védekezett, hogy a Medac vadja elsé pillantasra gyengének tlinik. Neve-
zetesen az Accord azzal érvelt a 332-es szabadalom érvénytelensége mellett, hogy:

- az nélkilozi a feltalaldi tevékenységet; és

- maskiilonben hianyos a kinyilvanitasa.

A feltalaléi tevékenység hianyaval kapcsolatban az Accord két dokumentumra hivatko-
zott, amelyek egyarant kiindulasi pontként (legkozelebbi technika allasaként) tekinthetdk:

- egy 2000-ben publikalt, Russotol (és masoktol) szarmazo levél, amely fiatalkori kréni-
kus arthritis parenteralis metotrexat-injekcioval valé kezelését ismertetd tanulmanyt
ir le, ahol a gyerekek 20%-a szamol be fajdalomrdl az injekcio helyén (a tovabbiakban:
»Russo-anterioritas”); és
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- Jansen (és masok) egy 1999-ben publikalt cikke, amely leirja 25 mg/ml koncentra-
cioju szubkutdn metotrexat-injekcidk hasznalatat rheumatoid arthritis kezelésére (a
tovabbiakban: ,,Jansen-anterioritas”).

Az Accord azzal érvelt, hogy a szabadalom allitélagos taldlmanya és a két dokumentum
kozotti egyetlen kiilonbség a gydgyszer nagyobb koncentracidja volt. Azzal érvelt tovabba,
hogy a metotrexat koncentracidjanak novelése a készitmény térfogatanak csokkentése ér-
dekében kézenfekvé megoldas volt egy olyan szakember szamara, aki csokkenteni kivanta
az injekcio altal okozott fajdalmat.

Ilyen vonatkozasban az Accord parhuzamos eljarasokban hozott két kiilfoldi dontésre
hivatkozott — az egyik az Egyesiilt Kiralysagban, mig a masik Hollandidban —, amelyek mar
megvontak a "332-es szabadalmat. Az angol dontés, amely végleges, feltalaloi tevékenység
hidnya miatt semmisitette meg a szabadalmat, a Russo-anterioritasbol kiindulva. A holland
birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a szabadalom nélkiilozi a feltalaldi tevékenységet,
a Jansen-anterioritasbdl kiindulva.

A Medac ezzel szemben a "332-es szabadalom érvényességére hivatkozott, azt dllitva,
hogy azt az ESZH felszélalasi osztalya 2013. februar 4-i dontésével fenntartotta.

A tovébbiak sordn a Medac muszaki szempontbol azzal érvelt, hogy szakember nem né-
velte volna a szubkutan injekcidban a metotrexat koncentracidjat, mert félt volna mellék-
hatasok megjelenésétdl.

A Medac azzal is érvelt, hogy a szubkutan injekciok térfogatanak csokkentésére torekvo
szakember tobb injekcidra osztotta volna fel a dozist a koncentracié novelése helyett.

A Barcelonai Kereskedelmi Birdsag az Accord érvelésének adott helyt, és 2016. decem-
ber 20-an haromtagt tandcsban elutasitotta a Medac ideiglenes intézkedésre vonatkozo
kérelmét.

A birdsag el6szor megallapitotta, hogy ebben az tigyben a szakmaban jartas szakem-
ber helyét egy olyan csoport helyettesitené, amelyet egy klinikai szakember (vagyis egy
reumatologus vagy dermatologus) és egy formulazé szakember képez.

Ezutan a birdsag a szabadalom feltaldloi tevékenységét elemezte, a Russo-anterioritast
hasznalva a legkozelebbi technika allasaként. Ilyen vonatkozasban a birdsag arra a kovet-
keztetésre jutott, hogy a Russo-anterioritasbol kiindulva kézenfekvo lett volna egy szak-
ember szamara az injekcio térfogatanak optimalizalasa annak érdekében, hogy csokkentse
a fajdalmat a gydgyszer koncentraciéjanak novelésével. Ilyen vonatkozasban a bir6sag el-
utasitotta a Medacnak azt az érvelését, hogy fennallt tobbszoros injekcié hasznélatanak a
lehetdsége.

Emellett a birosag figyelembe vette, hogy az angol dontés szerint klinikusok mar felkérték
a Medacot a koncentraci6 novelésére az injekcid térfogata altal okozott fajdalom miatt.

Az 50 mg/ml sajatos koncentraciéérték vonatkozdsdban a birdsag a holland dontésre ta-
maszkodva megallapitotta, hogy az egy 6nkényes érték, amely nem jarulhat hozza a szaba-
dalom szerinti talalmany feltalaloi tevékenységéhez.
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Minthogy a birésag mar a Russo-anterioritasbél kiindulva megallapitotta a feltalaloi te-
vékenység hianyat, nem volt sziikség arra, hogy a dontésben az érvénytelenségre vonat-
kozé allitasok fennmaradd részével (vagyis a feltalaloi tevékenység hianyaval a Jansen-
anterioritasbol kiindulva és a kinyilvanitas elégtelenségével) foglalkozzon.

Végiil a birosag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a Medac intézkedéseibdl hianyzott a
gyorsasag, mert az ideiglenes intézkedésre vonatkozé kérelem benyujtasatdl eltelt 5 honap
elteltével sem nyujtotta be a {6 bitorlasi kereset indokolasat.

A Medac a dontés ellen a Barcelonai Fellebbezési Birosagnal fellebbezést nyujtott be.

B) Az Alicantei Fellebbezési Birdsag 8. tanacsa — az Eurépai Unid védjegybirdsagaként
jarva el — 2016. junius 10-i itéletében teljesen megerdsitette az Alicantei Kereskedelmi Biro-
sag 2. tanacsanak dontését, amely megallapitotta, hogy az Orange Brand Services Ltd (OBS)
jol ismert védjegyeihez hasonld védjegy, cégnév vagy doménnév hasznalata védjegybitor-
last jelent.

Az ligy el6zménye, hogy az OBS védjegybitorlasi pert inditott az Orange Mobile, SL (OM)
ellen, mert az utébbi hasznalta

- azZ ORANGE MOBILE védjegyet;

- awww.orangemobile.es doménnevet; és

- az ,Orange Mobile, SL” cégnevet.

Az els6foku birdsag a felperes javara dontott. Ezért azt alperes OM fellebbezést nyujtott
be az Alicantei Fellebbezési Birosag 8. tanacsanal.

Fellebbezési irataban az OM azt allitotta, hogy az ORANGE MOBILE védjegy altala valo
hasznalatat tisztességes jogcim alapjan védettnek kell tekinteni, mert a védjegyet a nemzeti
Orange Mobil telefonszolgalat 2006-ban torténé meginditasat kovetéen johiszemien hasz-
nalta, miel6tt a felperes védjegyei Spanyolorszagban jol ismertté valtak volna.

Az OM azt is dllitotta, hogy a felperes védjegyei Spanyolorszagban 2006 oktéberéig isme-
retlenek voltak, és hogy ezért a védjegy altala torténd hasznalata nem képezhetett bitorlast.
2006 oktdbere volt az az idépont, amikor egyaltalan megkezdddhetett védjegybitorlds, nem
pedig a felperes védjegyeinek bejelentési napja vagy az az id6pont, amikor azok Spanyolor-
szagban jol ismertté valtak.

A birésdg dontése

a) Védjegy

A fellebbezési birosag mint az Eurdpai Unié védjegybirdsaga elutasitotta azt a tényt, hogy
az alsofoku birdsag azért allapitott meg bitorlast, mert fennallt az Gsszetévesztés valdszi-
nilisége az OM védjegye és a felperes korabbi védjegyei kozott. Ehelyett a birdsag vilagos
és fliggetlen megkiilonboztetést tett az dsszetévesztés valdszintiségére alapozott védjegybi-
torlas és az olyan védjegybitorlas kozott, amely a jol ismert védjegyeket megilletd fokozott
oltalmon alapszik.

Megallapitotta, hogy a védjegy OM dltali hasznalatat azt kovetden, hogy a felperes ORANGE
védjegyeit lajstromoztak, nem lehetett johiszemiinek tekinteni, kiillondsen azért nem, mert
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a felperes védjegyei Spanyolorszagban jol ismertek voltak, miel6tt az OM hasznalni kezdte
azZ ORANGE MOBIL védjegyet.

A birdsag azt is megallapitotta, hogy még ha az OM cégnevét és doménnevét lajstro-
moztak is 2003-ban, illetve 2005-ben, nem bizonyitotta azok hasznalatat 2007 — amikor az
ORANGE védjegyek mdr jol ismertek voltak Spanyolorszdgban — el6tt. Ennek eredményeként
a birdsag megallapitotta, hogy az OM védjegybitorlast kovetett el a jol ismert védjegyeket
megilleté fokozott oltalom alapjan.

b) Doménnév

Az OM azt allitotta, hogy a www.orangemobile.es doménnév altala val6 hasznalata nem
képezett védjegybitorlast, mert weboldala szerkesztés alatt allt. A birdsdg azonban megal-
lapitotta, hogy egy szerkesztés alatt all6 weboldal nem tekinthetd olyan iires weboldalnak,
amely a kozonség szamara hozzaférhetetlen. A weboldal a felhasznalok szamara éppen azt
a benyomast keltette, hogy a jovOben termékeket fog ajanlani. A birésag arra is ramutatott,
hogy komoly és hatékony elkésziiletek végrehajtasa egy termék piacra vitele el6tt egy véd-
jegy tényleges hasznalatdnak mindsiil.

A birdsag azt is megallapitotta, hogy a doménnév ,,spekulativ’ doménnévnek mindsiil,
mert az OM

- megujittatta annak lajstromozasat egymast kovetd években; és

- azt allitotta, hogy ,,barmilyen véltozasnak, amely bekévetkezhetett, kell, hogy legyen

gazdasagi kompenzacios ellenajanlata”

c) Cégnév

Az Alicantei Fellebbezési Birdsag megerdsitette, hogy az OM védjegybitorlast kovetett el
cégnevének lajstromozasaval és hasznalataval is, megallapitva, hogy

- a cégnevet nem jogok és kotelezettségek alanyaként, szigoruan jogi Osszefliggésben

hasznalta, és a cégnév nem volt teljesen fiiggetlen az OM piaci teljesitményétol; és

- kapcsolat volt a cégnévvel tarsitott termékek és szolgaltatasok kozott.

A birdsag ezt a dontést a kovetkezd tényekkel tdmasztotta ald:

- az Orange Mobile név az OM-et olyan mértékben azonositotta, hogy a cégformat

jelold betliszé (vagyis SL) nélkiil jelent meg; és

- az OM iltal hasznalt megkiilonboztet6 grafikai jelzés az Orange Mobile nevet tartal-

mazta.

A fentiek eredményeként a birdsag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az OM nem feled-
kezhetett meg arrdl a tényrdl, hogy a vonatkozo kozonség kapcsolatot allapithatott meg az
Orange Mobile cégnév és az ORANGE védjegyek kozott, és ezt a kapcsolatot csak novelte az
ORANGE védjegyek jol ismert jellege.

A fentiek fényében a birdsag elutasitotta a fellebbezést, megerdsitette az Alicantei Keres-
kedelmi Birdsag 2. sz. tanacsanak dontését, és elrendelte, hogy az OM viselje a fellebbezés
folytan felmeriil6 koltségeket.

Az OM a legfelsébb birosagnal fellebbezett a dontés ellen.
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Svdjc

Christian Louboutin (Louboutin) szdmos orszagban — igy Svdjcban is — kért védjegyoltalmat
jol ismert ,,piros talp” védjegyére. A védjegyet magas sarku cipok piros kiilsé talpa képezi.

A Szellemitulajdon-védelmi Intézet és a Szovetségi Adminisztrativ Birosdg megtagadta az
oltalmat Louboutin ,,piros talp” védjegyére. A bejelentd a dontés ellen a Szovetségi Legfel-
s6bb Birdsagnal nyujtott be fellebbezést.

A birésagnak csak azt kellett megvizsgalnia, hogy a ,,piros talp” védjegy eredeti megkii-
16nboztetoképességgel bir-e. Louboutin nem érvelt masodlagos jelentéssel.

A Szovetségi Legfels6bb Birdsag 2017. februdr 7-i dontésében elismerte, hogy a ,,piros
talp” védjegy olyan helyzeti védjegyet képez, amelyet meg kell kiilonboztetni mind a szin-
védjegyektdl, mind a haromdimenzios védjegyektSl. A helyzeti védjegyek esetében mind a
védjegy helyzetének, mind maganak a védjegynek kiilonlegesnek kell lennie ahhoz, hogy
a két elem kombindcidja meglepd legyen. A vizsgalt esetben a birdsag azon a véleményen
volt, hogy egy magas sarku cipd kiilsé talpa szokdsos hely ahhoz, hogy azon védjegyet alkal-
mazzanak. Emellett a birdsag azt is megallapitotta, hogy a piros szint altalanosan hasznaljak
a divatiparban diszit6elemként. Ezért a bir6sag arra a kovetkeztetésre jutott, hogy egy piros
kiils6 talp nem képez védjegyként oltalmazhaté meglepd elemet, hanem csupén egy olyan
esztétikai elemet, amelyet dltaldnosan hasznalnak cipdk tervezésénél. Ahhoz, hogy egy ilyen
minta védjegynek mindsiiljon, a mintanak (vagyis a piros kiils6 talpnak) szembettinének és
a védjegy lajstromozasanak id6pontjaban az iparban altalanosan hasznalt diszitéelemekt6l
megkiilonboztethetének kell lennie.

Tovabbi érvekként két altalanos elvet tisztazott.

- Az eredeti megkiilonboztetdképesség vizsgalatakor a mérvadé idépont a védjegy
lajstromozasanak, nem pedig a védjegy bejelentésének id6épontja. Ezért a vonatkozo
ténybeli koriilményeket (vagyis azt, hogy a védjegy eredetileg megkiilonboztetd jelle-
gli-e) a Szellemitulajdon-védelmi Intézet dontésének a napjan vagy fellebbezéskor a
birdsag dontésének a napjan kell vizsgalni. Ezek a tényleges koriilmények eltérhetnek
a lajstromozasi kérelem benyujtasanak idépontjaban fennall6 koériilményektol. A be-
jelentének el kell viselnie az ilyen valtozasok kockazatat.

- Alegfelsébb birdsag egyértelmtien ramutatott, hogy a kiilfoldi itéletek a svéjci hatdsa-
gokra nézve nem kotelezdk, és az utdbbiaknak fiiggetleniil kell vizsgalniuk az eredeti
megkiilonbozetéképesség kérdését. A vizsgalt esetben szamos kiilf6ldi hatésag don-
tott a Luoboutin javara, azonban a svajci birésag nem volt nyitott azokra az érvekre,
hogy a ,,piros talp” védjegy nemzetkozileg ismert, és hogy az érintett fogyasztok az
egész vilagon osztjak azt a nézetet, hogy a piros talp védjegyet képez.

12. (122.) EVFOLYAM 5. SZAM, 2017. OKTOBER



96 DR. PALAGYI TIVADAR

Szabadalmi Egyiittmiikodési Szerzédés

A Szellemi Tulajdon Vilagszervezetének (WIPO) a vezérigazgatdja, Francis Gurry 2017. feb-
rudr 2-an bejelentette, hogy a Szabadalmi Egytittmikodési Szerz6dés (Patent Cooperation
Treaty, PCT) torténetének fontos mérfoldkovéhez érkezett azzal, hogy publikalta a PCT
alapjan benyujtott harommilliomodik bejelentést.

A PCT rendkiviili fejlodését az is bizonyitja, hogy az 1978-ban benyujtott bejelentések
szama 459-r61 2016-ban 230 000 f6lé emelkedett, és igy messze meghaladja az alapitok leg-
optimistabb varakozasat is.

Tajvan

A) Tajvanon a fiiggé szabadalmi bejelentések szama 2011-ben 110 025 volt. Ezt a szamot a
Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal 2016 végére 50 293-ra csokkentette.

Jelenleg egy tajvani szabadalmi bejelentének az elsé érdemi végzés kiaddsdig atlagosan
20 hoénapot kell varnia, ami a korabbi varakozasi id6hoz viszonyitva szintén jelentds csok-
kenést jelent.

B) A tajvani parlament 2017. janudr 18-an jovahagyta a szabadalmi térvény modositasat,
amely 2017. majus 1-jén lépett hatalyba.

A modositott torvény szerint a szabadalmazhaté talalmanyok és hasznalati mintak esetén
a »tiirelmi id6t” 6 honaprol 12 honapra hosszabbitottak meg, ami annyit jelent, hogy nem
ujdonsagronto a talalmanynak a tajvani bejelentés napjat (a régi 6 honap helyett) legfeljebb
12 hénappal megel6z6 nyilvanossagra jutasa, ha az annak a kovetkezménye, hogy a bejelen-
tével vagy jogelddjével szemben nyilvanvald jogsértést kovettek el.

C) Tajvanon egy vélt bitorl6 egy szabadalombitorldsi perben védekezhet annak a bizonyi-
tasaval, hogy nem bitorol, vagy pedig azzal, hogy kérelmezi a szabadalom torlését a Tajva-
ni Szellemitulajdon-védelmi Hivatalnal. A szellemi tulajdoni birésag ezutan elutasithatja a
szabadalmas keresetét barmelyik védekezés elfogadasaval. Figyelembe véve a szellemi tu-
lajdoni birdsag eljarasanak hatékonysagat, a vitakat rendes koriilmények kozott viszonylag
gyorsan elrendezik. Egyes esetekben azonban a szabadalomtulajdonos csupan figyelmezte-
t6 levelet kiild a vélt bitorlonak, vagy maganuton tovabbit szabadalombitorlasra vonatkozé
allitasokat harmadik személyeknek anélkiil, hogy pert inditana. Ilyen koriilmények kozott,
ha a vélt bitorl6 keresetet indit az érintett szabadalom megsemmisitése irant, a Tajvani Szel-
lemitulajdon-védelmi Hivatal szamara rendes koriilmények kozott egy évnél hosszabb id6-
re van sziikség a vizsgalat lefolytatdsahoz. Ekozben a vélt bitorlé nem tehet semmit nevének
tisztazasa érdekében. Az ilyen helyzet kiilondsen kellemetlen egy olyan fél részére, aki bizik
abban, hogy nem bitorol, és kedvez6 eredményt var szabadalommegsemmisitési kereseté-
t6l. Birosag el6tti pereskedés nélkiil nincs lehetdség olyan kedvezd itélet elnyerésére, amely
megerdsiti a vadolt fél artatlansagat, és véget vet {izlete és hirneve karosodasanak.
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Ilyen esetekben a vélt bitorlé szamolhat egy olyan per inditasaval a szellemi tulajdoni
birésagnal a szabadalomtulajdonos ellen, amelyben olyan ,,megallapitd itélet” meghozatalat
kéri a birdsagtdl, amely kimondja, hogy ,a szabadalomtulajdonosnak nincs joga eltiltast
és kartéritést kérni a vélt bitorlotol”. A birdsag szamos ilyen itéletet hozott a vélt bitorld
javdra.

Ilyen volt a 2013. évi Min-Zhuan-Su 102-es tigy, ahol a késGbbi alperes leveleket kiildott
a késdbbi felperes termékeit drusitd keresked6knek, azt allitva, hogy a felperes terméke bi-
torolja az 6 szabadalmat, és felszolitotta a felperest termékeinek a kereskedelembdl vald
visszavonasara. Az alperes azonban nem inditott pert, és ezzel bizonytalansagot idézett el6
azzal kapcsolatban, hogy a felperes termékei valoban bitoroltak-e az alperes szabadalmat. A
birdsag ugy dontott, hogy a felperes jogosult volt megallapito itélet kiadasa érdekében pert
inditani, és ugy dontott, hogy a kérdéses szabadalom nélkiilozte a feltalaldi tevékenységet,
ezért meg kell semmisiteni. A birsag ,,megallapito itélete” szerint az alperesnek nem volt
joga kartéritést igényelni vagy ideiglenes intézkedés elrendelését kérni a felperes és a felpe-
res terméke ellen.

A szellemi tulajdoni birdsag hasonlé dontést hozott a 2013. évi Min-Zhuan-Su 54-es igy-
ben, ahol megallapitotta, hogy az alperes kérdéses szabadalmanak megfelel6 talalmanyban
nem volt feltalaloi tevékenység, és ezért az alperesnek nem volt joga kartéritést igényelni
vagy ideiglenes intézkedést kérni a felperes ellen. Ebben az iigyben az alperes figyelmeztetd
leveleket is kiildott a felperesnek, azonban nem inditott jogi eljarast.

A 2010. évi Min-Zhuan-Su 166-os tigyben a birdsag helyt adott a felperes azon allitasa-
nak, hogy gyartasi eljardsa nem esett az alperes szabadalmanak oltalmi korébe, és ezért ugy
dontott, hogy az alperesnek nincs joga ideiglenes intézkedés elrendelését vagy kartéritést
kérni. Ebben az tigyben az alperes bizonyitékmeg6rzési eljarast inditott a felperes ellen, és
bar szabadalombitorlasi eljarast is inditott, a birdsag fenntartotta azt az allaspontjat, hogy a
felperes jogosult volt ,,megallapité dontést” kérni.

Itt megemlitjiik, hogy az egy tajvani szabadalmi iigyvivéi irodatol kapott angol nyelvi
tajékoztatasban szerepld ,,declaratory judgement” kifejezést megéllapité itéletként forditot-
tuk. Ez az angol kifejezés a birdsagi eljarasokra vonatkozé amerikai térvényben is szerepel
mint olyan dontés vagy itélet, amelyet egy amerikai birdsag az elétte folyd tigyben olyankor
hoz, amikor az érdekelt felek kozott ,,hatarozott és konkrét” ellentét van.

D) A tajvani védjegytorvény szerint a védjegyhasznélatnak ,kereskedés folyaman” kell
végbemennie. A Tajvani Szellemitulajdon-védelmi Hivatal, a szellemi tulajdoni birdsag és
egyéb biréi hatoésagok hajlamosak a védjegyhasznalatot gy meghatarozni, hogy az eladas-
ra vagy pénziigyi megfontolasokkal kapcsolatos egyéb hasznalatra vonatkozik, kivéve az
ajandékozast. A hivatal és a birésag azonban az elmult évben megvaltoztatta véleményét,
és bizonyos helyzetek esetén hajlamos az ajandékozast védjegyhasznalatnak tekinteni. Ezt
bizonyitja az alabbi eset is.
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A szellemi tulajdoni birdsag egy 2016. évi dontésében megallapitotta, hogy a Valentino SpA
(Valentino) birtokaban levé VALENTINO védjegy torlése ellen inditott perben a Valentino
nem adott ugyan el VALENTINO védjegyet visel6 parfiimoket, azonban ajandékként adott
ilyeneket olyan vasarloinak, akik egy bizonyos dsszegen feliil vasaroltak VALENTINO mar-
kaju arukat.

A birésag ramutatott, hogy a cég az ajandékokat a VALENTINO védjeggyel ellatott aruk
forgalmanak novelése érdekében adta, az ilyen ajandékokat a vasarlok a megtamadott véd-
jeggyel ellatott aruknak tekintették, és ez elfogadhato védjegyhaszndlatként.

Torokorszag

Torokorszagban 2017. januar 1-én 4j iparjogvédelmi torvény lépett hatalyba, amelyet az
alabbiakban roviden ismertetiink.

a) Szabadalmak

Az érdemi vizsgalat nélkiili korabbi szabadalmi rendszert eltorolték, és bevezették a kote-
lez6 ujdonsagvizsgalatot, amit a bejelentés napjatdl szamitott 12 hénapon beliil kell kérni. A
kutatasi jelentés keltét kovetd 3 honapon beliil kell kérni a bejelentés érdemi vizsgalatat.

A szabadalom engedélyezésének publikalasatdl szamitott 3 hdnapon beliil a szabadalom
ellen fel lehet szélalni.

Az egyetemi alkalmazottak altal kidolgozott talalményokra adott szabadalmak tulajdon-
joga a munkaltatot illeti meg.

b) Haszndlati mintdk

A hasznélati mintakra a bejelentés napjatol szamitott két honapon beliil kérni kell az
ujdonsagvizsgalatot.

Ha az ujdonsagvizsgalat alapjan a hasznalatiminta-bejelentés ujnak bizonyul, a hivatal
lajstromozasi bizonylatot ad ki. Ha a bejelentés nem bizonyul ajnak, a hivatal a bejelentést
elutasitja.

c) Védjegyek

Az 4j védjegytorvény lehet6vé teszi a szinvédjegyek lajstromozasat.

Felszolalas esetén a publikalt védjegy bejelentdje kérheti, hogy a felszolald igazolja a fel-
szolalds alapjat képezo védjegyének a hasznalatat, feltéve, hogy a védjegyet 6t évnél régeb-
ben lajstromoztak.

Az otéves vagy annal idésebb védjegyeket Torokorszagban kotelez6 hasznalni. A licenc-
vevd altali hasznélatot elfogadjdk hasznalatnak, de a lajstromozott védjeggyel ellatott aruk
mas orszagokbdl Torokorszagba vald bevitele nem mindsiil hasznélatnak.

Ha egy védjegyet sem annak tulajdonosa, sem licencvevéje nem haszndl, a bejelentést
kovetd ot év eltelte utan a hasznalat hianya miatti torlés elkeriilése érdekében célszerii 4j
védjegybejelentést benyujtani.

IPARJOGVEDELMI ES SZERZOI JOGI SZEMLE



KULFOLDI HIREK AZ IPARJOGVEDELEM TERULETEROL 99

A hasznalat hianyan alapul6 torlési eljarasokat az Gj torvény szerint a birdésagok helyett
a Torok Szabadalmi és Védjegyhivatal fogja intézni, de egy hétéves atmeneti id6szak alatt
ilyen tigyekben tovabbra is a birésagok jogosultak eljarni.

d) Mintdk

A mintabejelentéshez nem kotelezd leirdst csatolni.

A lajstromozas el6tt kérni kell a minta ujdonsagvizsgalatat. A nem 4j mintabejelentéseket
a hivatal elutasitja.

Az elfogadott mintabejelentéseket a hivatalos kozlonyben publikaljak, és ett6l szamitott 3
hénap alatt harmadik felek felszélalast nyujthatnak be. (Korabban 6 hénap volt a publikacié
idGtartama.)

Textilidkra, ruhdzati cikkekre és hasonlokra lajstromozas nélkiil engedélyez a t6rok hiva-
tal oltalmat. A lajstromozas nélkiili oltalom id6tartama 3 évre van korlatozva; ez az oltalmi
id6 a koznek valé bemutatassal kezdddik.

A hasonl6 osztélyokba tartozé mintdk oltalmat egy bejelentésben lehet igényelni.

Vietnam

A Vietnami Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Hivatal és a Japan Szabadalmi Hivatal 2016.
aprilis 1-jén kezdte meg a gyorsitott szabadalmi vizsgalatra (PPH) vonatkozo kisérleti prog-
ramot. A vietnami hivatal 2017. aprilis 3-an bejelentette, hogy a masodik évben is folytatjak
a kisérleti programot, amelynek keretében a benyujthat6 bejelentések szama tovabbra is
évenként 100-ra van korlatozva.

A 2016-ban megkotott egyezmény szerint a kisérleti program 3 évig, vagyis 2019. marcius
31-ig lesz hatalyban. Ez az id6tartam azonban a két fél k6z6s megegyezése alapjan — az elért
eredmények fliggvényében — meghosszabbithatd. Az els6 év eredményeivel a felek elégedet-
tek, mert jelentésen megndtt a PPH-bejelentések engedélyezésének gyorsasaga és szama.
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